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Lagradsremissens huvudsakliga innehéll

I lagradsremissen foreslds att en ny varumirkeslag ska ersitta den
nuvarande varumérkeslagen fran & 1960 och den nuvarande
kollektivmérkeslagen fran samma ar. Vidare foreslas ett antal &ndringar i
1974 ars firmalag.

Ett nytt forfarande for hdvning av registrerade varumirken och firmor
infors. Avsikten &r att det ska bli enkelt och billigt att hdva registreringar
som innchavaren inte lingre har ndgot intresse av. Ansdkan goérs hos
registreringsmyndigheten.

Handldggningsreglerna i den nya varumérkeslagen i dvrigt utformas sa
att de blir tydligare och mojliggor en effektiv handldggning av registrer-
ingsdrenden. En ansdokan om registrering av ett varumirke ska kunna
avslas delvis. Invindningsfristen forlangs fran tva till tre manader. Det
blir ockséd mojligt att snabbare och enklare avgdra invindningar som é&r
uppenbart ogrundade, har allvarliga brister eller har gjorts av ndgon som
inte ar berord av registreringen.

Det foreslas att den nya varumairkeslagen ska utformas sa att det blir
mojligt for Sverige att tillrdda Singaporekonventionen om
varumérkesratt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) fran ar
2006. Det overgripande syftet med konventionen dr att harmonisera
formaliabestimmelser och att frimja forenklade handlaggningsrutiner.

Utover de sakliga fordndringarna har en &vergripande spraklig och
redaktionell modernisering av det varumirkesrittsliga regelsystemet
gjorts. Lagen har ocksd gjorts mer &verskadlig. Reglerna i firmalagen
samordnas sé langt mojligt med reglerna i varuméirkeslagen.

Den nya varumérkeslagen och dvriga lagéindringar foreslas trida i kraft
den 1 januari 2011.
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1 Beslut

Regeringen har beslutat att inhdmta Lagradets yttrande dver forslag till
1. varumirkeslag,
2. lag om dndring i firmalagen (1974:156),
3. lag om éndring i lagen (1977:729) om Patentbesvirsritten,
4. lag om dndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).



2 Lagtext

Regeringen har foljande forslag till lagtext.

2.1 Forslag till varumairkeslag

Hirigenom foreskrivs' foljande.

1 kap. Grundliggande bestimmelser
Lagens tillimpningsomrade
Varumdrken och andra varukdnnetecken m.m.

1 § I denna lag finns bestimmelser om varumirken och andra varukénne-
tecken for varor eller tjanster som tillhandahalls i en niringsverksamhet.
Var och en kan fOrvdrva ensamritt till varumirken och andra
varukénnetecken.

Lagen innehéller ocksé bestimmelser om sirskilda beteckningar pé
jordbruksprodukter och livsmedel som &r skyddade inom den europeiska
unionen.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmdrken

2 § En forening eller annan sammanslutning kan forvérva ensamrétt for
sina  medlemmar att anvinda  gemensamma  varuméirken
(kollektivmdrken) och andra varukénnetecken i ndringsverksamhet.

En myndighet som meddelar foreskrifter om eller kontrollerar varor
eller tjanster kan forvdrva ensamritt till varumérken (garanti- eller
kontrollmdirken) och andra varukinnetecken for anviandning for sddana
varor eller tjdnster som foreskrifterna eller kontrollerna avser. Detsamma
géller for stiftelser, foreningar och andra sammanslutningar som
faststiller krav for eller kontrollerar varor eller tjénster.

Det som foreskrivs i denna lag om varumérken och inarbetade varu-
kénnetecken géller ocksa for varumérken och andra varukdnnetecken
enligt denna paragraf, om inte ndgot annat ar foreskrivet i lagen.

Gemenskapsvarumdrken

3§ Lagen innehéller &ven vissa bestimmelser om gemenskaps-
varumérken.

! Jfr Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex
32004L0048) och Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndgrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008,
s. 25, Celex 32008L0095).



Med gemenskapsvarumirken avses varumérken enligt radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskaps-
varumérken.

Vad som kan utgora ett varumérke

4 § Ett varumérke kan bestd av alla tecken som kan aterges grafiskt,
sarskilt ord inbegripet personnamn, samt figurer, bokstéver, siffror och
formen eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att
tecknen har sarskiljningsférméga.

Sarskiljningsformaga

5 § Ett varukdnnetecken anses ha sarskiljningsféormaga om det kan skilja
varor eller tjanster som tillhandahalls i en néringsverksamhet frdn dem
som tillhandahalls i en annan. Vid beddmningen av om ett
varukédnnetecken har sérskiljningsforméga ska hénsyn tas till att det kan
forvérva formagan genom anviandning.

Forvarv av ensamritt
Ensamrdtt genom registrering

6 § Ensamritt till varumirken kan fOrvdrvas genom registrering i
varumarkesregistret enligt 2 kap. Registret fors av Patent- och
registreringsverket.

Ensamritt till varumirken kan ocksa forvérvas genom internationell
registrering enligt 5 kap.

Ensamrdtt genom inarbetning

7 § Ensamritt till varukdnnetecken kan forvérvas utan registrering genom
inarbetning.

Ett varukénnetecken anses inarbetat om det hér i landet inom en bety-
dande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen) &r
kant som beteckning for de varor eller tjanster som tillhandahélls under
kénnetecknet. Om varukénnetecknet dr inarbetat endast inom en del av
landet, giller ensamritten endast inom det omradet.

Ensamrdtt till ndringskdnnetecken och namn som varukdnnetecken

8 § Den som innehar en firma eller ett annat niringsk&nnetecken har
ensamrétt till kdnnetecknet som varukdnnetecken. Om néringskénne-
tecknet dr skyddat endast inom en del av landet, géller ensamrétten
endast inom det omradet.

Den som anvénder sitt namn som varukdnnetecken har ensamrétt till
kénnetecknet som varukénnetecken, om namnet har sirskiljningsforméga
for de varor eller tjanster som det anvdnds for. Om namnet anvinds
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endast inom en del av landet, giller ensamritten endast inom det
omradet.

Kiénnetecken som inte kan omfattas av ensamritt

9 § Ensamritt kan inte forvérvas till kénnetecken som endast bestar av en
form som foljer av varans art, en form som ar nddvéandig for att uppna ett
tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande virde.

Ensamriittens innebord

10 § Ensamritten till ett varukdnnetecken enligt 6—8 §§ innebar att ingen
annan in innehavaren, utan dennes tillstdnd, i néringsverksamhet far
anvinda ett tecken som &r

1. identiskt med varukdnnetecknet for varor eller tjdnster av samma
slag,

2. identiskt med eller liknar varuk@nnetecknet for varor eller tjénster av
samma eller liknande slag, om det darfor finns en risk for forvéxling,
inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och
innehavaren av varukidnnetecknet, eller

3. identiskt med eller liknar ett varuk@nnetecken som hér i landet &r
kint inom en betydande del av omséttningskretsen, om anvindningen
avser varor eller tjanster och drar otillborlig fordel av eller utan skalig
anledning ar till skada for varukidnnetecknets sérskiljningsformaga eller
anseende.

Som anvéndning anses bland annat

1. att forse varor eller deras forpackningar med tecknet,

2. att bjuda ut varor till forsiljning, fora ut dem pa marknaden, lagra
dem for dessa dndamal eller bjuda ut eller tillhandahalla tjénster under
tecknet,

3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller

4. att anvédnda tecknet i affarshandlingar och reklam.

Begrinsning av ensamritten

11 § Ensamrétten till ett varukdnnetecken ger inte nagot sjdlvstidndigt
skydd for en del av kénnetecknet som saknar sdrskiljningsférmaga.

Ensamritten till ett varukdnnetecken hindrar inte att ndgon annan, nir
det sker i enlighet med god affarssed, i naringsverksamhet anvander

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller nér
varan eller tjansten ar framstilld, eller

3. varukdnnetecknet, om det &r nddvindigt for att ange varans eller
tjidnstens avsedda &ndamal, sérskilt nidr det ror sig om tillbehor eller
reservdelar.

Ensamritten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke hindrar inte
att ndgon annan i néringsverksamhet anvéinder sig av tecken eller
bendmningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med
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god affirssed. Ett sddant mérke hindrar inte ndgon som har rétt att
anvinda ett geografiskt namn att gora det.

Konsumtion av ensamritten

12 § Ensamritten till ett varukédnnetecken hindrar inte att ndgon annan én
innehavaren anvinder kédnnetecknet for varor som innehavaren, eller
nagon med innehavarens samtycke, fort ut under varukidnnetecknet pa
marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (konsumtion
av ensamrétten).

Forsta stycket géiller inte nér varornas skick foréndrats eller forsdmrats
sedan de forts ut pa marknaden eller nir det finns nagon annan skélig
grund for innehavaren att motsétta sig anvandningen.

Kolliderande rittigheter
Foretrddesrdtt

13 § Gor flera ansprik pd ensamritt till varukdnnetecken som &r
identiska eller liknande pé det séitt som anges i 10 §, ska den ha foretrade
som har tidigaste grund for sitt ansprak, om inte annat foljer av 14 eller
15 8.

Verkan av passivitet (registrerade varumdrken)

14 § Ritten till ett registrerat varumérke ska gélla vid sidan av en dldre
ratt till ett varukénnetecken som é&r identiskt eller liknande pa det sétt
som anges i 10 §, om

1. ansdkan om registrering gjorts i god tro, och

2. innehavaren av den &ldre rétten har ként till och funnit sig i att det
yngre varumirket efter registreringsdagen har anvints hér i landet fem ar
i foljd.

Om varumérket har anvénts endast for en del av de varor eller tjénster
som det &r registrerat for, ska rétten gilla endast for dessa varor eller
tjénster.

Verkan av passivitet (inarbetade varukdnnetecken)

15 § Ritten till ett inarbetat varukdnnetecken ska gilla vid sidan av en
dldre ritt till ett varukdnnetecken som dr identiskt eller liknande pa det
sdtt som anges i 10 §, om innehavaren av den é&ldre ritten inte inom
rimlig tid vidtagit &tgidrder for att hindra anvindningen av det yngre
kannetecknet.

Samexistens

16 § I de fall som avses i 14 och 15 §§ hindrar inte rétten till det yngre
varukdnnetecknet anvédndningen av det dldre.
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Om nagon av parterna yrkar det, far en domstol i de fall som avses i
15 § om det &r skiligt besluta att ett av kdnnetecknen, eller bada, endast
far anvindas pa sérskilt sétt, sasom i ett visst utforande eller med tillidgg
av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sddant beslut far dock inte
avse ett registrerat varumarke.

Uppgiftsskyldighet

17 § Vid utgivning av lexikon, handbocker eller andra liknande tryckta
skrifter ar skriftens forfattare, utgivare eller forldggare, pa begéran av den
som innehar ett registrerat varuméirke, skyldig att se till att varumérket
inte aterges i skriften utan att det framgér att det dr skyddat genom
registrering. Detsamma géller om en sadan skrift gors tillgdnglig elektro-
niskt av nadgon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som inte foljer en begdran enligt forsta stycket dr skyldig att
medverka till att en réttelse offentliggdrs pa det sitt och i den omfattning
som dr skéligt samt att bekosta detta.

2 kap. Nationell registrering av varumérken
Ansokan om registrering
Ansokans innehall

1§ Den som vill registrera ett varumérke ska ansoka om detta hos
Patent- och registreringsverket. Ansdkan ska innehalla

1. uppgifter om sdkandens namn eller firma och adress,

2. om sokanden ar foretrddd av ombud, ombudets namn och adress,

3. en tydlig atergivning av varumérket, och

4. en forteckning dver de varor eller tjinster som varumairket avser och
vilka klasser dessa tillhor (varu- eller tjansteforteckning).

En ansokan om registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garanti-
mirke ska dessutom innehélla uppgifter om de villkor som géller for att
varumérket ska fa anvéndas.

Sokanden ska betala foreskriven ansdkningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om ansokningsforfarandet.

Andring av ansékan

2 § Sokanden far gora siadana ovésentliga dndringar i det sokta
varumérket som inte paverkar helhetsintrycket. Vidare far sokanden
begrinsa varu- eller tjnsteforteckningen i ansékan.

Delning av ansékan

3 § En ansokan som avser flera varor eller tjdnster far delas i tva eller
flera ansokningar som varorna eller tjdnsterna fordelas pa. Dessa
ansokningar ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den
ursprungliga ansokan.
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Allménna registreringsvillkor

4 § Ett varumérke far inte registreras om det endast bestar av en form
som foljer av varans art, en form som &r nodvandig for att uppné ett
tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande vérde.

5 § Ett varumédrke som ska registreras maste ha sirskiljningsféormaga for
de varor eller tjanster som det avser.

Bristande sérskiljningsformaga kan bero pa att ett varumérke endast
bestér av tecken eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvéndning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller nér
varan eller tjansten ar framstalld, eller

2.1 dagligt sprékbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk
kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjansten.

6 § Trots bestimmelsen i 5 § andra stycket 1 far tecken eller
bendmningar, som i néringsverksamhet anvinds for att ange varornas
eller tjinsternas geografiska ursprung, registreras som kollektiv-, garanti-
eller kontrollmarke.

Hinder mot registrering pa grund av hinsyn till allménna intressen

7 § Ett varumaérke far inte registreras om det

1. strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder eller
allmén ordning,

2. @r agnat att vilseleda allménheten i fraga om varans eller tjénstens
art, kvalitet, geografiska ursprung eller ndgon annan omstiandighet, eller

3. utan tillstdind innehaller en sadan statlig eller internationell
beteckning eller ett sddant kommunalt vapen som enligt lag eller annan
forfattning inte far anvéindas obehdrigen som varumérke, eller nagot som
latt kan forvéaxlas med en sddan beteckning eller ett sddant vapen.

Ett varumirke far inte heller registreras om mérket innehdller eller
bestar av ndgot som dr dgnat att uppfattas som en geografisk ursprungs-
beteckning for vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker
av annat ursprung.

Hinder mot registrering pa grund av andra rittigheter

8 § Ett varumarke far inte registreras om det

1. dr identiskt med ett dldre varukdnnetecken for varor eller tjénster av
samma slag,

2. dr identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller
tjidnster av samma eller liknande slag, om det dérfor finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvdndningen av varuméirket leder
till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumdrket och innehavaren av varukdnnetecknet,

3. dr identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken som &r ként
inom en betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av
varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller utan skélig anledning
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vara till skada for varukénnetecknets sdrskiljningsférméga eller anseen-
de, eller

4. kan forvixlas med ett kinnetecken som anvéndes hér i landet eller i
utlandet av nédgon annan vid tidpunkten for ansdkan och som fortfarande
anvénds, om sdkanden var i ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Med ett varukdnnetecken avses i forsta stycket 1-3

1. ett varumérke som &r registrerat enligt detta kapitel,

2.ett varumdrke som dr registrerat genom en internationell
varumérkesregistrering som enligt 5 kap. fatt giltighet 1 Sverige,

3. ett varukdnnetecken som é&r inarbetat, om det inarbetade skyddet
giller inom en vésentlig del av landet, samt

4. ett gemenskapsvarumarke.

9 § De hinder for registrering av varumirken som anges i 8 § forsta
stycket 1-3 géller pd motsvarande sétt i fraiga om

1. en registrerad firma som anvinds i ndringsverksamhet, och

2. ett sadant namn eller ett sddant annat niringskénnetecken &n en
registrerad firma som dr skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet géller
inom en vasentlig del av landet.

10 § Ett varumaérke fér inte registreras om det innehéller eller bestar av

1. ndgot som &r dgnat att uppfattas som nagon annans firma,

2.nagot som &dr dgnat att uppfattas som ndgon annans egenartade
efternamn, allmdnt kdnda konstndrsnamn eller likartat namn, om
anviandningen av mérket skulle medféra en nackdel for bdraren av
namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa nidgon sedan lidnge
avliden,

3.en bild av nagon annan som uppenbarligen inte syftar pa nagon
sedan lénge avliden, eller

4. ndgot som kranker ndgon annans upphovsritt till ett litterdrt eller
konstnérligt verk eller ndgon annans ritt till en fotografisk bild eller ett
monster.

11 § Bestimmelserna i 8—10 §§ utgdr inte hinder mot registrering, om
den som innehar den dldre réttigheten medger registreringen.

Undantag frin skydd for en del av ett varumérke

12 § Om ett varumérke innehaller en bestdndsdel som inte kan registreras
ensam for sig, och det finns en uppenbar risk for att registreringen av
miérket leder till ovisshet om ensamrittens omfattning, far denna
bestandsdel uttryckligen undantas fran skyddet vid registreringen.

Om bestdndsdelen senare uppfyller kraven for registrering, far delen
eller varumérket i sin helhet registreras efter ny ansdkan utan sadant
undantag som avses i forsta stycket.
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Varu- och tjinsteklasser

13 § Varumairken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjénster.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
foreskrifter om indelningen i klasser.

Prioritet

14 § En ansdkan om registrering av ett varumérke i Sverige ska, i
forhallande till andra ansokningar eller anvéndning som skett av andra
varukdnnetecken, anses gjord samtidigt med en ansdkan om registrering
av varumérket som forst gjorts i ett annat land, om fOrutséttningarna i
andra—fjarde styckena &dr uppfyllda.

Den tidigare ansdkan ska ha gjorts i

1. ett annat land som é&r anslutet till Pariskonventionen den 20 mars
1883 om skydd for den industriella Aiganderitten (SO 1970:60),

2. en stat som &r ansluten till eller ett omrade som &r anslutet till avtalet
om upprittandet av Virldshandelsorganisationen (SO 1995:30), eller

3. en annan stat eller ett annat omrade, om svenska ansokningar ger rétt
till motsvarande prioritet dér, och om lagstiftningen dér i huvudsak
stimmer 6verens med Pariskonventionen.

Ansokan om registrering av varumaérket i Sverige ska goras inom sex
manader fran det att ansdkan gjordes i det andra landet eller omradet.

En sokande som vill ha prioritet ska begéra det innan varumérket har
registrerats. Sokanden ska lamna uppgifter om

1. vem som gjorde den tidigare ansokan,

2. var och nér den tidigare ansékan gjordes, och

3. den tidigare ansdkans nummer, sa snart det 4r mojligt.

15 § Patent- och registreringsverket far foreldgga sdkanden att inom en
viss tid styrka rétten till prioritet genom att ge in

1. ett bevis om sdkandens namn och om ingivningsdagen, utfardat av
den myndighet som har mottagit den tidigare ansdkan, och

2.en av samma myndighet styrkt kopia av ansdkan och, i forekom-
mande fall, en bild som visar varumérket.

Den forelagda tiden fér inte 16pa ut tidigare 4n tre ménader fran ingiv-
andet av ansdkan om registrering av varumarket i Sverige.

Foljer sokanden inte foreldggandet, giller inte rétten till prioritet.
Sokanden ska upplysas om detta i foreldggandet

16 § En ansokan om registrering av ett varumérke ska i forhallande till
andra ansokningar eller till anvdndning som skett av andra
varukdnnetecken anses gjord forsta gangen varumérket anvints for en
vara eller tjanst i samband med visning pd en internationell utstéllning
enligt den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om
internationella utstillningar (SO 1996:30), om forutsittningarna i andra
och tredje styckena ar uppfyllda.

Ansokan om registrering av varumérket ska goras inom sex manader
efter det att varumairket forsta gdngen anvindes pa utstdllningen.

En sokande som vill ha prioritet ska begéra det innan varumarket har
registrerats samt visa ndr varumirket anvidndes pa utstdllningen.
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Sokanden ska da ocksd ge in de handlingar som sékanden vill aberopa
for att visa att utstdllningen var sdédan som avses i forsta stycket.

Handlédggningen av en ansékan om registrering
Prévningen av ansékan

17 § Uppfyller ansokan inte kraven i 1 § forsta och andra styckena och
2 § eller finns det ndgot hinder mot registrering enligt 4-10 §§, ska
Patent- och registreringsverket foreldgga sokanden att avhjélpa bristerna
eller att yttra sig inom en viss tid. Detsamma géller om sdkanden inte har
betalat ansokningsavgiften. 1 foreliggandet ska det upplysas om att
ansokan kan komma att avskrivas om sdkanden inte svarar i ratt tid.

Svarar sokanden inte i rdtt tid pa ett foreldggande enligt forsta stycket,
eller underlater sokanden att betala ansokningsavgiften efter
foreliggande om att betala den, fir Patent- och registreringsverket
avskriva ansokan.

18 § Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § forsta stycket dven efter
det att sokanden har yttrat sig, ska ansokan helt eller delvis avslas, om
det inte finns skél att foreldgga sdkanden pé nytt.

Avskrivning vid dterkallelse

19 § Aterkallar sokanden ansokan, ska drendet avskrivas.

Aterupptagande av en avskriven ansékan

20 § Patent- och registreringsverket ska ateruppta en ansdkan som
avskrivits enligt 17 § andra stycket, om sokanden inom tva manader efter
utgéngen av forelagd tid kompletterar eller &ndrar sin ansdkan.

Sokanden ska betala foreskriven aterupptagningsavgift.

Overforing av ansokan pa grund av bittre ritt

21 § Om négon pastar infor Patent- och registreringsverket att han eller
hon har bittre ritt till varuméarket dn sdkanden, och ar saken tveksam, far
verket foreldgga honom eller henne att vécka talan vid domstol inom en
viss tid. Om talan inte vécks i tid, far pastdendet lamnas utan avseende
vid den fortsatta provningen av ansdkan. Foreldggandet ska innehélla en
upplysning om detta.

Pégér ett mal om battre rétt till varumérket vid domstol, far Patent- och
registreringsverket forklara drendet om registrering vilande tills malet
avgjorts slutligt.

22 § Om nagon visar infor Patent- och registreringsverket att han eller
hon har battre rétt till varumarket dn sdokanden, ska verket pa yrkande
Overfora ansdkan pa honom eller henne. Den som ansékan 6verfors till
ska betala ny ansokningsavgift.
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Ansokan far inte dndras, avskrivas, avslas eller bifallas forrédn yrkandet
har provats slutligt.

Registrering

23 § Om ansokan om registrering av ett varumérke uppfyller de krav som
avses i 1 § forsta—tredje styckena och 2 § och det inte finns nagot hinder
mot registrering enligt 4—10 §§, ska Patent- och registreringsverket fora
in varumaérket i varumérkesregistret. Beslutet ska kungoras.

Om en ansdkan har avslagits delvis, ska inférande i varumirkes-
registret och kungorelse goras for aterstdende varor eller tjanster nir
beslutet har vunnit laga kraft.

Niar ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke registreras ska ocksa
uppgifter om de villkor som géller for att varumarket ska fa anvéndas
foras in i registret och kungoras.

Invindning
Tidsfrist for invindning och invindningens innehall

24 § Nir Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av
ett varumdrke far invdndning goras mot den. Invindningen ska ha
kommit in till verket inom tre ménader fran kungdrelsedagen. Om
invandningen inte har kommit in i rétt tid, ska den avvisas.

Invéndningen ska innehalla

1. uppgifter om invéndarens namn eller firma och adress,

2. om invindaren &r foretradd av ombud, ombudets namn och adress,

3. uppgift om den registrering som invindningen avser, och

4.uppgift om de omstindigheter som aberopas till grund for
invindningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om invéindningsforfarandet.

Brister i invdindningen

25 § Om invéndningen &r sa bristfillig att den inte kan ldggas till grund
for en provning av drendet, ska Patent- och registreringsverket foreldgga
invindaren att avhjélpa bristerna inom en viss tid. Foljer invdndaren inte
foreldggandet, ska invdndningen avvisas. Inviandaren ska upplysas om
detta i foreldggandet.

Kommunicering av invindningen

26 § Patent- och registreringsverket ska underrétta innehavaren av det
registrerade varumérket om invéndningen och ge denne tillfalle att yttra
sig inom en viss tid.

Om det &r uppenbart att invéindningen &dr ogrundad, ska invédndningen
inte kommuniceras utan i stéllet genast avslas.
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Prévning av en dterkallad invindning

27 § Aterkallas inviindningen, far den 4nd4 provas om det finns sirskilda
skél. Invindningen far dock inte provas om det till grund for invénd-
ningen endast har aberopats hinder som avses i 8-10 §§.

Beslut om invindningen

28 § Patent- och registreringsverket ska efter en invdndning hiva
registreringen helt eller delvis, om det finns nagot sddant hinder mot
registreringen som avses i 4-10 §§. Om det inte finns nagot sadant
hinder, ska invéndningen avslas.

En invandning som helt eller delvis grundas pa ett hinder som avses i
810 §§ ska avslas i dessa delar om den har gjorts av ndgon som inte
invinder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumérket
begir det.

Om registreringen pd grund av en invindning har hdvts helt eller
delvis, ska varumérket avforas ur varumérkesregistret i motsvarande
utstrackning nir avgorandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungoras.

Andringar i ett registrerat varumirke
Ovisentliga dndringar av ett registrerat varumdrke

29 § P4 ansokan av innehavaren av ett registrerat varumirke far det i
varumérkesregistret goras sddana ovésentliga dndringar i varumérket som
inte paverkar helhetsintrycket.

Den som ansoker om éndring av ett varumirke ska betala foreskriven
avgift.

Nir ett registrerat varumérke éndras ska detta antecknas i varumarkes-
registret och kungoras.

Delning av en registrering

30 § En registrering av ett varumirke som avser flera varor eller tjdnster
far delas i tva eller flera registreringar som varorna eller tjénsterna
fordelas pa. Dessa registreringar ska anses ha samma ingivningsdag och
prioritet som den ursprungliga registreringen.

Andring av villkor for anvindning av kollektiv-, garanti- eller
kontrollmdrken

31 § Om det efter registreringen gors ndgon andring av de villkor som
giller for att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke ska fa anvindas,
ska innehavaren anméla detta till Patent- och registreringsverket.

De édndrade villkoren ska foras in i varuméarkesregistret och kungoras.
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Registreringens varaktighet

32 § Registreringen géller fran den dag da ansdkan om registrering kom
in till Patent- och registreringsverket och i tio ar fran registreringsdagen.

Fornyelse av en registrering

33 § Registreringen kan fornyas for en period av tio &r &t géngen réknat
frén utgangen av foregdende registreringsperiod. En ansdkan om
fornyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast ett
ar fore och senast sex manader efter registreringsperiodens utgéng.

Den som ansoker om fornyelse ska betala foreskriven fornyelseavgift.
En inbetalning av fornyelseavgiften som gors inom den frist som anges i
forsta stycket ska anses utgdra en ansdkan om fornyelse.

Ett beslut att fornya en registrering ska foras in i varumérkesregistret
och kungoras.

34 § Om det inte framgér vilken varumarkesregistrering som ansékan om
fornyelse avser eller om fornyelseavgiften inte har betalats, ska Patent-
och registreringsverket foreldgga sokanden att avhjdlpa bristerna. I
foreldggandet ska det upplysas om att ansdkan kan komma att avskrivas
om sdkanden inte svarar i rétt tid.

Svarar sokanden inte i ritt tid pé ett foreldggande enligt forsta stycket,
eller underlater sokanden att betala fornyelseavgift efter foreliggande om
att betala den, far Patent- och registreringsverket avskriva ansokan. Finns
det en brist enligt forsta stycket dven efter att sokanden har yttrat sig, ska
ansokan om fornyelse avsldas, om det inte finns skil att foreldgga
s6kanden pa nytt.

Patent- och registreringsverket ska ateruppta en ansdkan som avskrivits
enligt andra stycket, om sokanden inom tva manader efter utgdngen av
forelagd tid kompletterar sin ansdkan. Sokanden ska betala foreskriven
aterupptagningsavgift.

Avforande av registrering

35 § Om innehavaren inte fornyar registreringen eller om han eller hon
begdr att den ska tas bort helt eller delvis, ska varumirket avforas ur
varumérkesregistret i motsvarande utstrickning. Beslutet ska kungoras.

3 kap. Hiavning av registrering
Grunder for hivning
Allmdénna grunder

1 § En registrering av ett varumérke far hivas om
1. mérket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rétten till mérket 4nda inte kan besté enligt 1 kap. 14 eller 15 §.
En registrering far vidare hdvas om
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1. varumirket, till f6ljd av innehavarens handlande eller passivitet, i
handeln har blivit en allmin beteckning for sddana varor eller tjénster
som registreringen avser,

2. varumirket har kommit att strida mot lag eller annan forfattning
eller mot goda seder eller allmén ordning, eller

3. varumérket dr dgnat att vilseleda allménheten i frdga om varans eller
tjidnstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller nagon annan
omsténdighet och detta dr en foljd av det bruk innchavaren eller nadgon
med hans eller hennes samtycke gjort av mérket for sadana varor eller
tjdnster som det &r registrerat for.

I fall som avses i forsta stycket far registreringen inte hivas pa den
grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret
utgors av ett dldre registrerat varumirke och det édldre mérket inte
uppfyller kraven pa anvindning enligt 2 §.

Underldten anvindning

2 § En registrering av ett varumédrke far hdvas om innehavaren inte gjort
verkligt bruk av maérket i Sverige for de varor eller tjdnster som det
registrerats for inom fem &ar frdn den dag da frdgan om registrering
slutligt har avgjorts. Detsamma géller om innehavaren inte har gjort
verkligt bruk av varuméirket inom en period av fem ar i f6ljd.
Registreringen far dock inte hdvas pa grund av underliten anvindning
om det finns giltiga skél till att varumérket inte har anvints.

Som sadant bruk som avses i forsta stycket anses ocksa

1. att varumérket anvdnds i en annan form &n den registrerade, om
avvikelsen avser endast detaljer som inte fordndrar méarkets sarskiljnings-
formaga, och

2. att varor eller deras emballage har forsetts med varumérket hér i
landet endast for exportdandamal.

Med att ett varumidrke anvinds av innehavaren likstélls att varumérket
anvénds av ndgon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen fér inte hdvas om varumérket har anvénts under tiden
mellan utgdngen av femarsperioden och ansdkan om hévning av
registreringen. Anvindning som pébdrjas eller aterupptas efter femars-
periodens utgang och inom tre méanader fore ansdkan om hévning ska
dock ldmnas utan avseende, om forberedelserna for att paborja eller
ateruppta anviandningen vidtogs efter det att innehavaren fatt kinnedom
om att en ansdkan om hévning kunde komma att goras.

Kollektiv-, kontroll- och garantimdrken

3 § En registrering av ett kollektiv-, kontroll- eller garantimirke far
hévas, forutom pa de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

1. villkoren for anvidndning av mérket har dndrats och innehavaren inte
har anmailt detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 31 §,
eller

2. midrket har anvénts pa ett sitt som inte ar forenligt med villkoren for
anvindningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga atgérder for att
forhindra den anvéndningen.
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Partiell hdvning

4 § Om det finns grund for hdvning av en registrering endast for en del
av de varor eller tjanster som ett varumérke har registrerats for, ska
registreringen hivas bara for dessa varor eller tjénster.

Tillvigagangssitt

5 § Den som vill inleda ett forfarande for hdvning av en registrering kan
fora talan vid domstol enligt reglerna i rattegangsbalken, eller ans6ka om
hivning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6—
19 §§ (administrativ hévning). I 2 kap. 28 § finns det bestimmelser om
att en registrering av ett varumirke far hivas efter det att ndgon gjort en
invdndning mot registreringen.

Ett forfarande for havning av en registrering med stod av 1 § andra
stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § far ocksa inledas av en
myndighet. Regeringen meddelar foreskrifter om vilken myndighet som
far gora detta.

Administrativ hivning
Ansékans innehall

6 § En ansdkan om administrativ hdvning ska innehélla

1. uppgifter om parterna i den utstrickning som anges i 33 kap. 1 §
rattegdngsbalken,

2.ett yrkande om hévning och uppgift om den registrering som
yrkandet avser, och

3. en redogodrelse for de omstindigheter som &beropas till grund for
yrkandet om hévning.

Sokanden ska betala foreskriven ans6kningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om vad ansokan i dvrigt ska innehélla.

Brister i ansékan

7 § Ar ansokan si bristfillig att den inte kan liggas till grund for
handldggning av drendet, ska Patent- och registreringsverket foreldgga
sokanden att avhjdlpa bristerna inom en viss tid. Detsamma géller om
sokanden inte har betalat ansdkningsavgiften.

Foljer sokanden inte foreldggandet, ska ansdkan avvisas. Sokanden ska
upplysas om detta i forelaggandet.

Ansokan ska ocksd avvisas om den avser ndgon annan &tgird 4n
hévning av en registrering eller om det finns ndgot annat hinder mot att
den tas upp.

Avskrivning vid daterkallelse

8 § Aterkallar sokanden ansdkan, ska drendet avskrivas.
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Ogrundad ansékan

9 § Om det kan antas att ansdkan ar ogrundad, ska ansékan behandlas
som om innehavaren har bestritt den. Da ska 13 § tillimpas.

Féreldggande for innehavaren att yttra sig

10 § Tar Patent- och registreringsverket upp ansdkan om administrativ
hiavning, ska verket foreldgga innehavaren av registreringen att yttra sig
inom en viss tid fran det att ansdkan delgavs innehavaren.

I forelaggandet ska innehavaren uppmanas att

1. ange om ansdkan medges eller bestrids och, om ansdkan bestrids,
skilen for bestridandet, och

2. lamna de uppgifter om sig sjdlv som avses i 33 kap. 1 § forsta—tredje
styckena rdttegangsbalken, i den utstrdckning uppgifterna i ansdkan &r
ofullsténdiga eller felaktiga.

I foreldggandet ska upplysas om att drendet kan komma att avgoras
dven om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestimmer meddelar ndrmare foreskrifter om vad
forelaggandet i dvrigt ska innehélla.

Delgivning av foreldggandet

11 § Foreldggandet ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske pa det
satt som enligt rittegdngsbalken giller for delgivning av stimning i
tvistemal.

En kopia av ansokningshandlingarna ska fogas till foreldggandet nér
handlingarna innehéller nédgonting utdver vad som framgar av
foreldggandet.

Ska sokanden ombesdrja delgivningen, tillimpas 32 kap. 2 §
rittegéngsbalken.

12 § Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge foreldggandet,
ska verket bedoma om forsoken till delgivning ska fortsitta eller om
s6kanden ska erbjudas att sjalv skdta om delgivningen. Hénsyn ska tas
till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned pa delgivningen,
forutsdttningarna for att fortsatta forsok ska lyckas samt omstindig-
heterna i 6vrigt. Antar sokanden inte erbjudandet, ska ansdkan avvisas.

Ska sokanden ombesorja delgivningen, tillimpas 32 kap. 2 §
rittegdngsbalken.

Overlimnande till tingsritt

13 § Om innehavaren i rétt tid bestrider ansokan om administrativ
havning helt eller delvis, ska Patent- och registreringsverket underrétta
sokanden om detta. Vill sokanden vidhalla sitt yrkande helt eller delvis,
kan sokanden begira att drendet Gverldmnas till tingsrdtt i den del
innehavaren har bestritt ansokan.

En begiran om Overlimnande ska ha kommit in till Patent- och
registreringsverket inom en méanad fran den dag da underrittelsen om
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bestridandet séndes till sokanden. I sin begéran ska sokanden ange de
omsténdigheter och de bevis som &beropas, samt ange vad som ska
styrkas med varje bevis. Sokanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis
och andra handlingar som &beropas.

Har sokanden begért Overlimnande i rdtt tid, ska Patent- och
registreringsverket overldmna drendet till en tingsritt som enligt vad
handlingarna visar ar behorig. Har sokanden inte begért 6verlamnande i
ratt tid, ska drendet avskrivas i den del det ar bestritt.

14 § En underrittelse om ett bestridande enligt 13 § forsta stycket ska
innehélla en upplysning om

1. att sokanden kan begéra 6verlamnande till tingsrétt,

2. inom vilken tid en sddan begéran ska ges in,

3. vad en sddan begéran ska innehélla, och

4. vad som i Ovrigt anges i 13 §.

Hdvning av registreringen

15 § Har innehavaren inte bestritt ansokan i ritt tid, ska Patent- och
registreringsverket hidva registreringen i enlighet med ansdkan. Har
innehavaren endast bestritt en del av ansOkan, ska verket héiva
registreringen i motsvarande utstrackning.

Atervinning

16 § Innehavaren av en registrering som havts enligt 15 § far ansdka om
atervinning mot beslutet. En sddan ansdkan ska ha kommit in till Patent-
och registreringsverket inom en ménad fran dagen for beslutet.

Har innehavaren ansdkt om atervinning i rétt tid, ska Patent- och
registreringsverket Overlimna &drendet till en tingsritt som enligt vad
handlingarna visar dr behdrig. I annat fall ska verket avvisa ansékan.

Underrdttelser

17 § Underréttelse om hévning ska séndas till sokanden och innehavaren.
Avvisas en ansdkan om hdvning, ska Patent- och registreringsverket
underritta sokanden om detta. Avvisas en ansdkan om &tervinning, ska
verket underrdtta innehavaren om detta. Meddelar verket ndgot annat
beslut som innebédr att drendet avgodrs, ska bade sokanden och inne-
havaren underréttas om beslutet, om det inte dr uppenbart onddigt.

Rdittskraft

18 § Sedan tiden for atervinning 16pt ut, fir ett beslut om hivning enligt
15 § réttskraft i enlighet med vad som géller for en dom i ett tvistemél
som har vunnit laga kraft.
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Den fortsatta handldggningen vid tingsrdtten

19 § Om ett drende har Gverldmnats till en tingsritt, ska talan anses véckt
nidr ansdkan om administrativ hévning kom in till Patent- och
registreringsverket. De handlingar som sdkanden gett in ska anses som
stimningsansokan. Stimning ska anses utfardad nér rétten beslutar om
malets handlaggning.

20 § Om en tingsritt, som far ett mal fran Patent- och registreringsverket
eller en annan tingsrétt, finner att det inte framgér av handlingarna att
tingsrétten dr behorig att handldgga malet, ska rétten dverlamna malet till
en annan tingsrdtt som kan vara behdrig. Tingsréttens beslut om
overlamnande fér inte 6verklagas.

Avforande av registrering

21 § Om registreringen av ett varumdrke har hévts helt eller delvis av
Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska
mérket avforas ur varumérkesregistret i motsvarande utstrickning nér
avgorandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungoras.

4 kap. Registrering sasom i hemlandet och ombud for utléindska
sokande och innehavare

Registrering sisom i hemlandet

1 § Ar sokandens hemland en stat som #r ansluten till Pariskonventionen
den 20 mars 1883 om skydd for den industriella dganderétten, eller en
stat som dr ansluten eller ett omrdde som é&r anslutet till avtalet om
upprittandet av Virldshandelsorganisationen, ska ett varumirke som ar
registrerat for sokanden i hemlandet registreras i Sverige sdsom det &r
registrerat dir, om det inte finns hinder enligt 2 §.

Ar sokandens hemland nigon annan stat eller ndgot annat omrade #n
som avses i forsta stycket, ska ett varumérke som é&r registrerat for
sokanden i hemlandet registreras i Sverige sasom det &r registrerat dar,
om

1. motsvarande ritt ges i friga om en svensk registrering i den staten
eller i det omradet,

2.dér giéllande lagstiftning 1 huvudsak Overensstimmer med
Pariskonventionen, och

3. det inte finns hinder enligt 2 §.

En sokande som begér registrering enligt denna paragraf ska visa att
varumérket dr registrerat for sokanden i hemlandet for de varor eller
tjdnster som ansdkan omfattar. Detsamma géller vid fornyelse av ett
varumérke som registrerats enligt denna paragraf.

2 § Ett varumérke far inte registreras enligt 1 § om det helt saknar
sarskiljningsformaga eller om det finns nagot hinder mot registrering
enligt 2 kap. 4 §, 5 § andra stycket och 611 §§.

Ett varumérke som har registrerats enligt 1 §, men som annars inte
skulle ha kunnat registreras hir i landet, har inte skydd pa grund av
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registreringen i vidare man eller for langre tid 4n det har i innehavarens
hemland.

Ombud och delgivning
Ombud for den som ansdker om varumdrkesregistrering

3 § Patent- och registreringsverket far foreldgga en sdkande, som varken
har hemvist i Sverige eller bedriver ndringsverksamhet som har etablerats
har, att utse och till verket anméla ett ombud med behdrighet att ta emot
delgivning i drendet och med hemvist hér i landet.

Om sokanden inte foljer foreldggandet, far delgivning ske genom att
handlingen sédnds med posten till sokanden under dennes senaste kidnda
adress. Delgivning ska anses ha skett nér detta har gjorts. Sokanden ska i
foreldaggandet upplysas om foljden av att foreldggandet inte {6ljs.

Ombud for en innehavare av en varumdrkesregistrering

4 § En innehavare av en varumirkesregistrering, som varken har hemvist
i Sverige eller bedriver ndringsverksamhet som har etablerats hér, ska ha
ett ombud som har hemvist hér i landet. Ombudet ska ha behorighet att
for innehavaren ta emot delgivning av stdmning, kallelser och andra
handlingar i mél och drenden om varumirket med undantag av stimning
i brottmal och av foreldggande for part att infinna sig personligen infor
domstol. Ombudet ska anmalas till Patent- och registreringsverket och
antecknas i varumairkesregistret.

Om innehavaren inte har anmélt ndgot ombud, far delgivning i stéllet
ske genom att den handling som ska delges sénds till innehavaren under
den i varumérkesregistret antecknade adressen. Om nagon fullstindig
adress inte dr antecknad i registret, fir delgivning ske genom att
handlingen hélls tillgdnglig hos Patent- och registreringsverket och ett
meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehéll
kungors. Delgivning ska anses ha skett nir detta har gjorts.

5 kap. Internationell varumirkesregistrering
Vad som avses med internationell varumiirkesregistrering

1 § Med en internationell varumarkesregistrering avses en registrering av
ett varumirke som den internationella byrdn hos Vérldsorganisationen
for den intellektuella dganderdtten (Internationella byran) har gjort i det
internationella varumérkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989
till &verenskommelsen om den internationella registreringen av
varumirken den 14 april 1891 (SO 1994:82).

Patent- och registreringsverket &r varumérkesmyndighet i Sverige i
drenden om internationell varumérkesregistrering.
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Ansokan om internationell varumérkesregistrering
Vem som far ansoka om internationell varumdrkesregistrering

2 § Den som innehar eller har ansdkt om en svensk varumérkes-
registrering, och som antingen 4r svensk medborgare, har hemvist i
Sverige eller bedriver ndringsverksamhet som har etablerats har, far
ansOka om internationell registrering av varumarket.

Var ansékan ges in och dess innehdll

3 § En ansdkan om internationell varumérkesregistrering ska vara stélld
till Internationella byrdn men ges in till Patent- och registreringsverket.
Ansodkan ska vara skriven pa engelska och innehalla

1. uppgifter om sékandens namn eller firma och adress,

2. om sokanden ar foretrddd av ombud, ombudets namn och adress,

3. uppgifter om nummer och datum for den svenska registrering eller
ansokan om registrering som den internationella ansokan bygger pa,

4. en tydlig atergivning av varumarket,

5. en forteckning 6ver de varor eller tjdnster som varumérket begirs
registrerat for och vilka klasser dessa tillhdr (varu- eller
tjénsteforteckning),

6. uppgift om i vilka lander den internationella
varumdrkesregistreringen ska gilla, och

7.de Ovriga uppgifter om é&tergivningen av varuméirket, sdkandens
anknytning till Sverige och annat som en ansdkan ska innehalla enligt
foreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som
regeringen bestimmer.

Sokanden ska betala foreskriven ansdkningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om ansokningsforfarandet.

Behandlingen av ansokan

4 § Patent- och registreringsverket ska kontrollera om ansdkan uppfyller
kraven i 3 § och om uppgifterna i ansdékan stimmer Gverens med
uppgifterna i den varuméirkesregistrering som sokanden har eller har
ansokt om i Sverige.

Uppfyller ansdkan inte de krav som avses i forsta stycket, ska Patent-
och registreringsverket forelagga sdkanden att avhjélpa bristerna inom en
viss tid. Detsamma géiller om sokanden inte har betalat
ansokningsavgiften. Foljer sokanden inte foreldggandet, ska ansokan
avskrivas. Sokanden ska upplysas om detta i forelaggandet.

Uppfyller ansdkan kraven, ska Patent- och registreringsverket skicka
ett intyg om detta till Internationella byrén tillsammans med ansdkan.

5 § Aterkallar sokanden ansokan om internationell varumérkesregistrer-
ing, ska drendet avskrivas.
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Aterupptagande av en avskriven ansékan

6 § Patent- och registreringsverket ska ateruppta en ansdkan som
avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sdkanden inom tva ménader efter
utgangen av forelagd tid kompletterar eller &ndrar sin ansdkan.

Sokanden ska betala foreskriven dterupptagningsavgift.

Ansékan om att en internationell varumdrkesregistrering ska gdlla i
ytterligare ldander

7 § Den som innehar en internationell varumérkesregistrering grundad pa
en svensk registrering eller ansékan om registrering far ansdka om att
den internationella varumérkeregistreringen ska gélla i ytterligare ldnder.

En ansokan enligt forsta stycket ges in till Internationella byran.

Om sokanden har hemvist i Sverige, far en ansokan enligt forsta
stycket 1 stéllet ges in till Patent- och registreringsverket. En séddan
ansokan ska vara skriven pa engelska. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestimmer meddelar ndrmare foreskrifter om ansékans
innehall.

Ansokan om att en internationell varumiirkesregistrering ska gilla i
Sverige

Provningen av ansokan

8 § Om Patent- och registreringsverket far en underréttelse fran Interna-
tionella byr&n om att nidgon har ansdkt om att en internationell
varumarkesregistrering ska gélla i Sverige, ska verket prova om det finns
nagot hinder mot detta.

Det finns hinder mot att den internationella varumérkesregistreringen
ska gilla i Sverige om det skulle ha funnits nagot hinder mot en nationell
registrering av varumairket enligt 2 kap. 4-11 §§.

Om Patent- och registreringsverket anser att det finns hinder enligt
andra stycket, ska verket ge Internationella byran besked om att den
internationella varumérkesregistreringen helt eller delvis inte kan gélla i
Sverige. Ett sadant besked ska ges inom 18 manader frdn dagen for
underrittelsen enligt forsta stycket samt innehélla skélen till att
registreringen inte kan gélla hér.

Beslut om att den internationella varumdrkesregistreringen inte ska
gdlla i Sverige

9 § Har Patent- och registreringsverket ldmnat ett besked till Inter-
nationella byran enligt 8 § tredje stycket, ska verket tidigast tre manader
efter det att beskedet ldmnades besluta att den internationella
varumérkesregistreringen helt eller delvis inte ska gélla i Sverige, om det
da fortfarande finns nagot hinder som avses i 2 kap. 4-11 §§.
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Inférande av varumdrket i varumdrkesregistret

10 § Finns det inte nagot hinder som avses i 2 kap. 4-11 §§, ska Patent-
och registreringsverket fora in varumérket i varumadrkesregistret och
kungora att den internationella varumarkesregistreringen géller i Sverige.

Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella
varumérkesregistreringen delvis inte kan gilla i Sverige, ska inforande i
varumérkesregistret och kungorelse goras for aterstiende varor eller
tjénster nér beslutet har vunnit laga kraft.

Invindning

11 § Nér Patent- och registreringsverket har kungjort att den
internationella varumérkesregistreringen géller i Sverige, far invindning
goras mot att den géller hér. Invdndningen ska ha kommit in till verket
inom tre manader fran kungdrelsedagen. Om invindningen inte har
kommit in i ratt tid, ska den avvisas.

Invéndningen ska innehalla

1. uppgifter om invéndarens namn eller firma och adress,

2. om invindaren &r foretradd av ombud, ombudets namn och adress,

3.uppgift om den internationella varumérkesregistrering som
invandningen avser, och

4.uppgift om de omstindigheter som aberopas till grund for
inviandningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om invéindningsforfarandet.

12 § Om invéndningen &r sé bristfallig att den inte kan laggas till grund
for en provning av drendet, ska Patent- och registreringsverket foreldgga
invindaren att avhjélpa bristerna inom en viss tid. Foljer invdndaren inte
forelaggandet, ska invdndningen avvisas. Invidndaren ska upplysas om
detta i foreldggandet.

13 § Patent- och registreringsverket ska underrdtta innehavaren av den
internationella varumarkesregistreringen om invandningen och ge denne
tillfalle att yttra sig inom en viss tid.

Om det &r uppenbart att invéindningen &r ogrundad, ska invindningen
inte kommuniceras utan i stéllet genast avslas.

14 § Aterkallas invindningen, fir den énda prévas om det finns sérskilda
skdl. Invdndningen far dock inte provas om det till grund for
invandningen endast har aberopats hinder som avses i 2 kap. 8—10 §§.

15 § Patent- och registreringsverket ska efter en invidndning besluta att
den internationella varumairkesregistreringen helt eller delvis inte ska
gilla i Sverige, om det finns ndgot hinder som avses i 2 kap. 4-11 §§ mot
att den géller hiar. Om det inte finns nédgot sddant hinder, ska
inviandningen avslés.

En invindning som helt eller delvis grundas pa ett hinder som avses i 2
kap. 8-10 §§ ska avslas i dessa delar, om den har gjorts av nagon som
inte invander i eget intresse och innehavaren av registreringen begér det.
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Ett beslut att registreringen inte ska gélla i Sverige far grundas endast
pa en omstindighet som meddelas till Internationella byran inom 18
ménader fran dagen for underrittelsen enligt 8 § forsta stycket. Har tiden
for invindning enligt 11 § 16pt ut efter denna frist, far beslutet dock
grundas pd omstandigheter som meddelas till Internationella byran inom
en ménad fran det att tiden for invdndning 16pt ut. Detta giller under
forutséttning att Patent- och registreringsverket inom 18-manadersfristen
har underrittat Internationella byrdn om att ett meddelande om ett sadant
beslut kan komma att overséndas senare.

Om Patent- och registreringsverket pd grund av en invéndning beslutar
att registreringen helt eller delvis inte ska gélla i Sverige, ska varumérket
avforas ur varumdrkesregistret 1 motsvarande utstrickning nér
avgorandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungoras.

Féljden av ett beslut att en internationell varumdrkesregistrering ska
gdlla i Sverige

16 § Ett beslut om att en internationell varumaérkesregistrering ska gélla i
Sverige har verkan frdn den dag som Internationella byrén har angett for
den internationella varumairkesregistreringen eller for en senare begéran
om att registreringen ska gélla i Sverige 1 underréttelsen enligt 8 § forsta
stycket.

En internationell varumérkesregistrering som géller 1 Sverige géller pa
samma sétt som en nationell varumirkesregistrering. Bestdimmelserna i
4 kap. ska dock inte tilldmpas.

Det som sdgs i 7 kap. om pantséttning av en ansékan om registrering
av ett varumérke ska tillimpas dven i friga om en ansdkan enligt 8 §
forsta stycket om att en internationell varumarkesregistrering ska gilla i
Sverige.

Ett beslut om att en internationell varumérkesregistrering ska gélla i
Sverige kan hdvas enligt 3 kap. Det som foreskrivs i 3 kap. om
registrering av ett varumirke ska da i stéllet avse beslutet om att den
internationella varumérkesregistreringen ska gélla i Sverige.

17 § Om en internationell varumérkesregistrering har fornyats, ska detta
antecknas 1 varumarkesregistret och kungoras.

Utbyte av en nationell varumérkesregistrering mot en internationell
varumirkesregistrering

18 § Nér ndgon innehar bdde en internationell varuméirkesregistrering
som géller i Sverige och en svensk registrering av samma varumérke,
ersitter den internationella varumérkesregistreringen den svenska, om
den internationella varumérkesregistreringen géller hér i landet fran en
senare tidpunkt dn den svenska och alla varor eller tjénster som omfattas
av den svenska registreringen ingér i forteckningen 6ver de varor eller
tjidinster som omfattas av den internationella varumirkesregistreringen.
Detta innebér ingen inskrdnkning i de rattigheter som kan ha forvérvats
pa grund av den svenska registreringen.
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P4 begiran av innchavaren ska Patent- och registreringsverket
anteckna att den internationella varumérkesregistreringen ersétter den
svenska samt kungora detta.

Foljden av att en internationell varumérkesregistrering upphér

19 § Om en internationell varumérkesregistrering som géller i Sverige
upphor att gélla helt eller delvis, upphor dess giltighet hir i landet i
motsvarande utstrickning. En anteckning om detta ska goras i
varumadrkesregistret och kungdras.

Omvandling av en internationell varumérkesregistrering till en
nationell varumirkesregistrering

20 § Om en internationell varumairkesregistrering som géller i Sverige
upphor att gélla helt eller delvis inom fem ar fran den dag Internationella
byrén angett for registreringen i underréttelsen enligt 8 § forsta stycket pa
grund av att den ursprungliga registreringen eller ansdkan om
registrering inte ldngre kan utgdra grund for en internationell
varumérkesregistrering, och innehavaren dérefter ansoker om registrering
av samma varumérke i Sverige, ska denna ansokan anses gjord den dag
som Internationella byran har angett for den internationella
varumérkesregistreringen. Detta géller under forutséttning att

1. ansdkan gors inom tre manader fran den dag da den internationella
varumdrkesregistreringen upphorde, och

2. de varor eller tjénster som anges i anskan ocksé omfattades av den
internationella varumérkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varuméarkesregistrering har upphort att
gilla eller om att en sddan ansdkan som avses i forsta stycket har gjorts
ska antecknas i varumaérkesregistret och kungoras.

21 § Om en internationell varumirkesregistrering som géller i Sverige
upphor att gilla pad grund av en uppsédgning av protokollet den 27 juni
1989 till overenskommelsen om den internationella registreringen av
varumdrken den 14 april 1891, och innehavaren dérefter ansdker om
registrering av samma varumdrke i Sverige, ska denna ansdkan anses
gjord den dag som Internationella byran har angett for den internationella
varumérkesregistreringen. Detta géller under forutséttning att

1. ansdkan gors inom tva ar fran den dag da uppsédgningen fick verkan,
och

2.de varor eller tjdnster som anges i den svenska ansdkan ocksa
omfattades av den internationella varumérkesregistreringens verkan i
Sverige.

Uppgift om att en internationell varuméarkesregistrering har upphort att
gilla, eller om att en sddan ansékan som avses i forsta stycket har gjorts,
ska antecknas i varumérkesregistret och kungoras.
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6 kap. Overlatelse och licens
Overlatelse
Allmdnt om édverldtelse

1 § Ett sddant varukdnnetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan
Overlatas, separat eller i samband med en Overlatelse av den nérings-
verksambhet dér det anvénds.

Vid overlatelse av en néringsverksamhet ingér ett sadant varukédnne-
tecken som avses 1 forsta stycket och som hor till naringsverksamheten i
Overlatelsen, om inte nadgot annat har avtalats.

Anteckning av en ny innehavare i varumdrkesregistret

2 § En Overlatelse av ett registrerat varumarke ska péa begéran antecknas i
varumérkesregistret och kungoéras. En sddan anteckning och kungdrelse
ska ocksad goras pa begdran av den som genom en dom som har vunnit
laga kraft fatt faststéllt att han eller hon har béttre rétt till ett registrerat
varumérke.

Den som begér att en ny innehavare antecknas ska betala foreskriven
avgift.

Verkan av anteckning om innehavare

3 § I mal eller drenden om ett nationellt registrerat varumérke ska den
som ar antecknad som innehavare i varuméarkesregistret anses vara inne-
havare av varumarket.

I mal eller d&renden om ett internationellt registrerat varumérke ska den
som &r antecknad som innehavare i det internationella varumérkes-
registret anses vara innehavare av varumérket.

Licens
Allmdnt om licens

4 § Innehavaren av ett varukidnnetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§
kan ge ndgon annan rétt att anvdnda kadnnetecknet (licens) for en del av
eller alla de varor eller tjédnster som kinnetecknet &r registrerat eller
inarbetat for samt for hela eller en del av landet. Licensen kan vara
exklusiv eller icke-exklusiv. En licenstagare far inte Overlata sin rétt
vidare utan samtycke fran innehavaren av kiannetecknet.

Innehavaren av varukénnetecknet kan aberopa de rittigheter som
ensamritten innebdr gentemot en licenstagare som O&vertrdder en
bestaimmelse i licensavtalet med avseende pa

1. licensens giltighetstid,

2. den form under vilken kénnetecknet far anvéindas,

3. arten av de varor eller tjanster for vilka licensen ar utfardad,

4. det geografiska omrade inom vilket kdnnetecknet far anvindas, eller

5. kvaliteten p& de av licenstagaren tillverkade varorna eller
tillhandahallna tjinsterna.
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Anteckning om licens

5§ En licens som avser ett registrerat varumirke ska pd begéran
antecknas i varumérkesregistret och kungoras. En licens som avser ett
varumérke som &r foremal for en ansdkan om registrering ska pa begiran
antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begér att
en licens antecknas ska betala foreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphort att gilla, ska anteckningen tas
bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungoras.

7 kap. Pantséttning av ett registrerat varumiirke
Pantrittens uppkomst

1 § Ett registrerat varumérke eller en ansokan om registrering av ett
varumérke kan pantsittas enligt detta kapitel.

2 § Pantritt i ett registrerat varumérke eller i en ansdkan om registrering
av ett varumirke uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal
om pantsittning av egendomen. Registrering gors i varumarkesregistret
eller, om avtalet avser en varuméirkesansokan, 1 Patent- och
registreringsverkets diarium. Den som ansoker om registrering ska betala
foreskriven avgift.

Har en registrerad pantréitt overgatt till ndgon annan, ska detta pa
begdran antecknas i1 varumérkesregistret, om det dr fraga om ett
registrerat varumaérke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om
det ar fraga om en varumérkesansokan. Den som begér en anteckning ska
betala foreskriven avgift.

Foretridesordning vid flera pantupplatelser

3 § Har pantritt upplatits till flera var for sig, har den upplatelse foretrdde
for vilken ansdokan om registrering forst kom in till Patent- och
registreringsverket, om inte ndgot annat har avtalats.

Gors samma dag ansokan om registrering av flera upplatelser, har de
sinsemellan foretrdde efter den tidsf6ljd i vilken de har dgt rum, om inte
nigot annat har avtalats. Ar upplatelserna samtidiga eller kan det inte
utredas i vilken tidsfoljd de har skett, har de lika rétt.

Vem som fir anséka om registrering

4 § En ansokan om registrering enligt 2 § far goras av den som har rétten
till varumirket eller varumirkesansokan eller av den som pantrétten har
upplatits till. Sokanden ska styrka pantupplatarens rétt till varumaérket
eller varumérkesansokan.

Vid tillampning av forsta stycket ska den som i varumérkesregistret ar
antecknad som innehavare av ett registrerat varumérke anses ha ritt till
mirket, om inte ndgot annat framgar i drendet. Avser ansdkan om
registrering pantséttning av en varumarkesansokan, ska den som i Patent-
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och registreringsverkets diarium har registrerats som sdkande anses ha
rétt till varuméirkesansdkan, om inte nagot annat framgar i drendet.

Hinder pa grund av upplatarens bristande behorighet

5 § En ansokan om registrering enligt 2 § far inte bifallas om upplétaren,
nir ansdkan om registrering gors, inte dr behorig att forfoga 6ver den
pantforskrivna egendomen pa grund av utmétning, konkurs, betalnings-
sakring, kvarstad eller ndgon annan anledning.

Nir en pantupplatelse kan registreras

6 § Ett avtal om pantséttning kan registreras nir varumirket har
registrerats eller, om avtalet avser en varumirkesansdkan, nir ansdkan
har registrerats i Patent- och registreringsverkets diarium.

Om en pantsatt varumérkesansokan leder till att varumarket registreras,
géller darefter rétten till det registrerade varumérket som pantobjekt.

Ogiltiga pantavtal

7 § Aven om en pantritt har registrerats, giller pantritt i den pantsatta
egendomen endast om pantavtalet har ingétts av ndgon som var rétt dgare
till egendomen och behorig att forfoga dver den, och om avtalet inte
heller av ndgon annan anledning &r ogiltigt.

Forfallen pantritt

8 § Pantrétten dr forfallen, om varumérkesansokan har overforts pa
nagon annan eller rétten till varumérket eller varumérkesansokan pa
grund av bestimmelserna i denna lag inte vidare ska gilla.

Borttagande av en registrering

9 § Registreringen av en pantritt ska tas bort, om pantritten genom en
dom som har vunnit laga kraft har forklarats ogiltig eller om pantrétten
har forfallit eller annars har upphort att géilla.

Sakrittsligt skydd for pantséittningen

10 § Pantsdttning géller fran tiden for ansokan om registrering enligt 2 §
mot den som senare forvérvar dganderitt eller annan rétt till egendomen.

Ett licensavtal géller mot panthavaren, om avtalet har ingétts fore
ansdkan om registrering av pantavtalet.

11 § Bestimmelser i annan lag om handpantritt vid utméitning eller i
konkurs giller ocksé for pantritt i ett varumidrke eller en varumérkes-
ansOkan. Ndr ansdkan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent-
och registreringsverket medfor det samma rittsverkningar som nir en
panthavare tar en 16s sak i besittning.
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Siljs rétten till ett pantsatt varumirke eller en pantsatt varumérkes-
ansOkan vid utmétning eller i konkurs, bestar sddana licensavtal som
avses i 10 § andra stycket.

Forsiljning av panten

12 § Pantborgendren far sidlja panten och ta ut sin fordran ur
kopeskillingen endast om borgendren dessforinnan har underrittat
géldendren och andra kénda sakégare om forsdljningen och dessa har fatt
skélig tid att bevaka sin rétt.

Vid en forsédljning enligt forsta stycket bestar sddana licensavtal som
avses i 10 § andra stycket.

8 kap. Straffansvar, vitesforbud, skadestind m.m.
Straffansvar

1§ Gor nagon intrdng 1 ritten till ett varukdnnetecken
(varumaérkesintrang) och sker det uppsatligen eller av grov oaktsamhet,
ska han eller hon domas till boter eller fangelse i hogst tva ar. Den som
har overtritt ett vitesforbud enligt 3 § far inte domas till ansvar for
intrang som omfattas av forbudet.

For forsok eller forberedelse till brott enligt forsta stycket doms till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Aklagaren far viicka atal for brott som avses i forsta eller andra stycket
endast om malsdganden anger brottet till atal och atal av sérskilda skél ar
motiverat fran allmén synpunkt.

Forverkande av egendom och av hjilpmedel vid brott

2 § Egendom med avseende pa vilken brott foreligger enligt 1 § ska
forklaras forverkad, om det inte 4r uppenbart oskéligt. I stillet for
egendomen fir dess virde forklaras forverkat. Aven utbyte av sidant
brott ska forklaras forverkat, om det inte &r uppenbart oskéligt.
Detsamma géller vad nagon har tagit emot som ersittning for kostnader i
samband med ett sddant brott, eller véirdet av det mottagna, om
mottagandet utgor brott enligt 1 §.

Egendom som har anvints som hjalpmedel vid brott enligt 1§ far
forklaras forverkad, om det behovs for att forebygga brott eller om det
annars finns sirskilda skél. Detsamma géller egendom som varit avsedd
att anvidndas som hjilpmedel vid brott enligt 1§, om brottet har
fullbordats eller om forfarandet har utgjort ett straffbart forsok eller en
straftbar forberedelse. I stéllet for egendomen far dess vérde forklaras
forverkat.

Vitesforbud

3 § Pa yrkande av den som innehar ett varukénnetecken enligt 1 kap. 6—
8 §§, eller av den som pa grund av licens har ritt att utnyttja ett
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varukédnnetecken, fir domstolen vid vite forbjuda den som gor eller
medverkar till varumérkesintrang att fortsédtta med det.

Om kéranden visar sannolika skl for att varumirkesintrang, eller
medverkan till intrang, forekommer och om det skiligen kan befaras att
svaranden genom att fortsétta intranget, eller medverkan till det, forringar
virdet av ensamritten till varukdnnetecknet, fir domstolen meddela
vitesforbud for tiden intill dess att mélet slutligt har avgjorts eller annat
har beslutats. Innan ett sddant forbud meddelas ska svaranden ha fatt
tillfélle att yttra sig, om inte ett drojsmal skulle medfora risk for skada.

Bestimmelserna i forsta och andra styckena tillimpas ocksa i friga om
forsok eller forberedelse till intrang.

Forbud enligt andra stycket fir meddelas endast om kéranden stéller
sdkerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas svaranden.
Saknar kédranden forméga att stélla sddan sdkerhet, far domstolen befria
honom eller henne frén detta. I fraga om slaget av sdkerheten géller
2 kap. 25 § utsokningsbalken. Sékerheten ska provas av domstolen, om
den inte har godkénts av svaranden.

Nir mélet avgors ska domstolen prova om forbud som har meddelats
enligt andra stycket fortfarande ska besta.

I fraga om Gverklagande av beslut enligt andra eller fjarde stycket samt
i fraga om handldggningen i hogre domstol giller rittegangsbalkens
bestimmelser om Overklagande av beslut enligt 15 kap. réttegangs-
balken.

Talan om utdémande av vite fors av den som har ansokt om forbudet.
Talan ska handlaggas enligt reglerna i rittegangsbalken om é&tal for brott
for vilket svarare straff dn boter inte ar foreskrivet. I samband med séddan
talan far talan foras om nytt vitesforbud.

Skadestiand

4 § Den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor varumarkesintrang ska
betala skilig ersittning for utnyttjandet av varukinnetecknet samt
ersittning for den ytterligare skada som intrdnget har medfort. Néar
ersittningens storlek bestims ska hinsyn sarskilt tas till

1. utebliven vinst,

2. vinst som den som har begétt intranget har gjort,

3. skada pa varukdnnetecknets anseende,

4. ideell skada, och

5. rattighetshavarens intresse av att intréng inte begés.

Den som utan uppsat eller oaktsamhet gor varumérkesintréng ska
betala ersdttning for utnyttjandet av varukdnnetecknet, om och i den méan
det ar skaligt.

Begrinsning av straffansvar och skadestandsskyldighet i vissa fall

5 § Grundas en talan om varumérkesintrang pa registrering enligt denna
lag, ska 1 och 2 §§ inte tillampas for tid fore registreringsdagen. Inte
heller 4 § ska i dessa fall tillimpas for tid fore registreringsdagen, om
inte intranget skett uppsatligen.

36



Preskription av ritten till skadestand

6 § Ratten till ersittning for skada preskriberas, om talan inte véicks inom
fem ar fran det att skadan uppkom. Ritten till ersdttning med anledning
av intrang i ett varumérke som &r skyddat enbart pa grund av registrering
preskriberas dock inte i nagot fall tidigare an ett ar fran registrerings-
dagen.

Atgirder till forebyggande av fortsatt intring

7 § Pa yrkande av den som har lidit varumérkesintrang far domstolen,
efter vad som ér skaligt, besluta att egendom pé vilken varukdnnetecken
olovligen forekommer ska é&terkallas fran marknaden, &ndras eller
forstoras eller att ndgon annan atgdrd ska vidtas med den. Detsamma
géller i friga om hjdlpmedel som har anvénts eller varit avsett att
anvéndas vid intranget.

Sadan egendom som avses i forsta stycket far tas i beslag om det
skéligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begétts. I fraga om ett sddant
beslag tillimpas reglerna om beslag i brottmal i allménhet.

Bestaimmelserna i forsta och andra styckena tillimpas ocksa i friga om
forsok eller forberedelse till intrang.

Ett beslut om atgérd enligt forsta stycket far inte innebéra att den som
har lidit varumérkesintrdng ska betala ersittning till den som é&tgérden
riktas mot.

Atgirder enligt forsta stycket ska bekostas av svaranden om det inte
finns sérskilda skél mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om
forverkande eller ndgon atgird till forebyggande av missbruk ska
beslutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.

Spridning av information om dom i méal om varumérkesintrang

8 § Pa yrkande av kéranden far domstolen, i méal om varumérkesintrang,
besluta att den som har gjort eller medverkat till intranget ska bekosta
lampliga atgirder for att sprida information om domen i maélet.

Bestdmmelserna i forsta stycket tillimpas ocksé i fraga om forsok eller
forberedelse till intrdng.

9 kap. Informationsforeliggande och intringsundersokning
Informationsforeliggande
Grundldggande bestimmelser

1§ Om en sokande visar sannolika skdl for att ndgon har gjort ett
varumérkesintrdng, far domstolen vid vite besluta att nidgon eller nigra
av dem som anges i andra stycket ska ge sokanden information om
ursprung och distributionsnét for de varor eller tjénster som intrdnget
géller (informationsforeliggande). Ett sadant beslut fir meddelas pa
yrkande av den som innehar varukdnnetecknet enligt 1 kap. 6-8 §§ eller
den som pd grund av licens har rdtt att utnyttja detta. Det far bara
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meddelas om informationen kan antas underlétta utredning av ett intrang
som avser varorna eller tjénsterna.

Skyldigheten att 1amna information omfattar den som

1. har gjort eller medverkat till intranget,

2. 1 kommersiell skala har férfogat 6ver en vara som intranget géller,

3. 1 kommersiell skala har anvéint en tjanst som intranget géller,

4.1 kommersiell skala har tillhandahéllit en elektronisk
kommunikationstjanst eller en annan tjdnst som har anvénts vid
intranget, eller

5.har identifierats av nagon som anges i 2-4 sasom delaktig i
tillverkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahéllandet av
en tjanst som intrénget géller.

Information om varors eller tjansters ursprung och distributionsnit kan
sarskilt avse

1. namn pa och adress till producenter, distributorer, leverantérer och
andra som innehaft varorna eller tillhandahéllit tjinsterna,

2. namn pé och adress till avsedda grossister och detaljister, och

3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits
eller bestillts och om vilket pris som har bestimts for varorna eller
tjénsterna.

Bestimmelserna i forsta—tredje styckena tillimpas ocksa i friga om
forsok eller forberedelse till intrang.

2 § Ett beslut om informationsforeldiggande far meddelas endast om
skélen for atgirden uppviger den oldgenhet eller det men i dvrigt som
atgirden innebdr for den som drabbas av den eller for nigot annat
motstdende intresse.

Skyldigheten att lamna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter
vars yppande skulle rdja att uppgiftslimnaren eller ndgon honom eller
henne narstdende som avses i 36 kap. 3 § réttegdngsbalken har begétt en
brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestimmelser som begréinsar
hur mottagna personuppgifter far behandlas.

Handldggningen av fragor om informationsforeldggande

3 § Ett beslut om informationsforeldggande far meddelas av den domstol
dér réttegdngen om intranget pagar. 1 ovrigt géller 1 fraga om behorig
domstol det som foreskrivs i 10 kap. 6 § for dir avsedda mal och i
rattegangsbalken om tvistemal for andra fall som ror intrang. Det som
sdgs 1 rattegdngsbalken om inskrinkning av en domstols behdrighet i
frédga om tvist som ska tas upp i annan ordning an infér domstol, ska
dock inte tillampas.

Om yrkandet om informationsforeldggande riktar sig mot den som &r
sokandens motpart i ett mal om intrang, ska bestimmelserna om
rattegadng som géller for det mélet tillimpas. Ett beslut om informations-
foreldggande far overklagas sérskilt.

Om yrkandet om informationsforeldggande riktar sig mot ndgon annan
an den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om
domstolsérenden tillimpas. For provning av frigan fir det dven héllas
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forhor enligt 37 kap. rittegdngsbalken. Domstolen far bestimma att
vardera parten ska svara for sina réittegdngskostnader.

Talan om utdomande av vite far foras av den som har ansokt om
foreldggandet. Talan ska handldggas enligt reglerna i réttegangsbalken
om atal for brott for vilket svérare straff &n boter inte dr foreskrivet. I
samband med en sddan talan far talan foras om nytt informations-
forelaggande.

Rditt till ersdttning och underrdttelseskyldighet

4 § Den som pa grund av 1 § andra stycket 2—5 har forelagts att enligt
forsta stycket samma paragraf ldmna information, har ratt till skélig
erséttning for kostnader och besvér. Ersittningen ska betalas av den som
har framstallt yrkandet om informationsforelaggande.

Den som tillhandahéller en elektronisk kommunikationstjanst och som
till f61jd av ett informationsforeldggande har lamnat ut information som
avses 1 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska
sdnda en skriftlig underrdttelse om detta till den som uppgifterna géller
tidigast efter en manad och senast efter tre ménader fran det att
informationen ldmnades ut. Kostnaden for underréttelsen ersitts enligt
forsta stycket.

Intringsundersékning
Grundldggande bestimmelser

5 § Om det skiligen kan antas att ndgon har gjort eller medverkat till ett
varumérkesintrang, far domstolen for att bevisning ska kunna sikras om
intrdnget besluta att en undersékning far goras hos denne for att soka
efter foremal eller handlingar som kan antas ha betydelse for en
utredning om intrdnget (intrdngsundersokning). Ett sddant beslut far
meddelas pa yrkande av den som innehar varukédnnetecknet enligt
1 kap. 6-8 §§ eller den som pé grund av licens har ritt att utnyttja detta.
Om réttegang inte &r inledd, ska yrkandet framstillas skriftligen.

Ett beslut om intrangsundersdkning fir meddelas endast om skélen for
atgdrden uppvéger den oldgenhet eller det men i Ovrigt som atgérden
innebdr for den som drabbas av den eller for nagot annat motstiende
intresse.

Bestimmelserna i forsta och andra styckena tillimpas ocksa i fradga om
forsok eller forberedelse till intrang.

Handldggningen av fragor om intrangsundersékning

6 § Ett beslut om intrangsundersokning far meddelas av den domstol dér
rattegdngen om intrénget pigar. Om rittegédng inte dr inledd, géller i
fraga om behdrig domstol det som foreskrivs i 10 kap. 6 § for dar
avsedda mal och i rittegangsbalken om tvistemal for andra fall som ror
intrang. Det som sdgs i rittegangsbalken om inskrankning av en domstols
behdrighet i frdga om tvist som ska tas upp i annan ordning &n infor
domstol, ska dock inte tillimpas.
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Innan ett beslut om undersdokning meddelas ska motparten ha fatt
tillfalle att yttra sig. Domstolen far dock omedelbart meddela ett beslut
som géller till dess annat har beslutats, om ett drojsmal skulle medfora
risk for att foremal eller handlingar som har betydelse for utredning om
intranget skaffas undan, forstors eller forvanskas.

I 6vrigt ska en frdga om intréngsundersokning som uppkommer da
rattegang inte ar inledd handldggas pa samma sétt som om fragan
uppkommit under réttegang.

Stillande av sdkerhet och éverklagande av beslut

7 § Ett beslut om intrdngsundersokning far meddelas endast om
sokanden stéller sdkerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas
motparten. Saknar skanden forméga att stélla sdkerhet, far domstolen
befria sokanden fran det. I fraga om slaget av sdkerhet géller 2 kap. 25 §
utsokningsbalken. Sdkerheten ska provas av domstolen, om den inte har
godkénts av motparten.

I fraga om Overklagande av domstolens beslut om intrdngsunder-
sokning och i fraga om handldggningen i hogre domstol géller vad som
foreskrivs 1 rittegdngsbalken om overklagande av beslut enligt 15 kap.
rattegangsbalken.

Innehallet i ett beslut om intrangsundersokning

8 § Ett beslut om intrangsundersokning ska innehalla uppgifter om

1. vilket indamal undersdkningen ska ha,

2. vilka foremél och handlingar som det far sdkas efter, och

3. vilka utrymmen som fér genomsokas.

Om det behovs, ska domstolen dven besluta om andra villkor for
verkstéllandet.

Verkstdllighet av ett beslut om intrangsundersokning

9 § Ett beslut om intrdngsundersdkning géller omedelbart. Om ansdkan
om verkstéllighet inte har gjorts inom en manad fran beslutet, forfaller
det.

10 § Ett beslut om intrangsundersdkning verkstills av Kronofogde-
myndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med
tillimpning av 1-3 kap., 17 kap. 1-5 §§ samt 18 kap. utsokningsbalken.
Sokandens motpart ska underrdttas om verkstélligheten endast om
beslutet om intrangsundersokning har tillkommit efter motpartens
horande. Myndigheten har ritt att ta fotografier och gora film- och ljud-
upptagningar av sddana foremal som den fér soka efter. Myndigheten har
ocksé rétt att ta kopior av och gora utdrag ur sddana handlingar som den
far soka efter.

En intrdngsundersokning far inte omfatta en skriftlig handling som
avses 1 27 kap. 2 § rittegangsbalken.
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Juridiskt bitrdde och rdtt att ndrvara vid intrangsundersékningen

11 § Nér ett beslut om intrangsundersokning ska verkstéllas har
motparten ratt att tillkalla ett juridiskt bitrdde. I avvaktan pa att bitrddet
instéller sig far verkstélligheten inte paborjas. Detta giller dock inte, om

1. undersokningen dirigenom onddigt fordrojs, eller

2. det finns en risk att &andamalet med atgdrden annars inte uppnas.

Vid verkstilligheten far Kronofogdemyndigheten anlita det bitridde av
en sakkunnig som behovs.

Myndigheten fér tillata att sdkanden eller ett ombud for sdkanden &r
ndrvarande vid undersokningen for att bistd med upplysningar. Om ett
sadant tillstind ges, ska myndigheten se till att sokanden eller ombudet
inte 1 storre utstrickning dn som kan motiveras av verkstilligheten far
kédnnedom om forhéllanden som kommer fram.

Atergdng av en dtgdrd vid intrangsundersckning

12 § Om sokanden inte inom en manad fran det att verkstélligheten
avslutats vécker talan eller pa ndgot annat sitt inleder ett forfarande om
saken, ska en atgdrd som foretagits vid verkstilligheten av intrdngs-
undersdkningen omedelbart ga ater, i den utstrickning det ar mojligt.
Detsamma giller om ett beslut om intrdngsundersdkning hdvs sedan
verkstillighet genomforts.

Hantering av material fran intrangsundersékningen

13 § Kronofogdemyndigheten ska forteckna fotografier och film- och
ljudupptagningar av féremél samt kopior av och utdrag ur handlingar
frén intrdngsunders6kningen. Materialet ska héllas tillgéngligt for
s6kanden och motparten.

10 kap. Ovriga bestiimmelser
Forbud mot att doma till pafoljd

1 § Om en registrering av ett varuméirke har havts genom ett beslut eller
en dom som har vunnit laga kraft, far domstolen inte doma till paféljd
eller besluta om ersittning eller annan atgard enligt 8 eller 9 kap.

Invindning om ogiltighet

2 § Fors talan om intrang i ett registrerat varumirke och gor den mot
vilken talan fors gillande att registreringen ar ogiltig, fir fragan om
ogiltighet provas endast sedan talan om hévning har véckts. Domstolen
far foreldgga den som gor gillande att registreringen dr ogiltig att inom
viss tid vicka sadan talan.

Forsta stycket ska ocksa tillimpas om det i ett méal som géller
faststéllelsetalan avseende ett registrerat varumdrke gors géllande att
registreringen ar ogiltig.
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Behandling av personuppgifter

3 § Trots forbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) far person-
uppgifter om lagovertrddelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 §
behandlas om detta &r nodvandigt for att ett réttsligt ansprak ska kunna
faststéllas, goras géllande eller forsvaras.

Séarskilda bestimmelser om gemenskapsvarumiirken
Avgifter for vidarebefordrade ansokningar m.m.

4 § Foreskriven avgift ska betalas av den som

1. ger in en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumérke till
Patent- och registreringsverket for vidare befordran enligt artikel 25.2 i
radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken,

2. begdr omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumarke
eller en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumaérke till en
ansokan om nationell registrering av ett varumérke, eller

3. begir ett intyg enligt artikel 93.3 i radets forordning.

Bestimmelser som tillimpas for gemenskapsvarumdrken

5 § Vid intrang i ett gemenskapsvarumirke tillimpas bestimmelserna i
8 kap. 1 § om ansvar for varumérkesintrang. I den utstrackning inte nagot
annat foljer av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskaps-
varumirken géller i 6vrigt 3 §, 8 kap. 2-8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska
vad som sdgs om varumdrkesintrdng gélla intrdng i gemen-
skapsvarumérke.

Behorig domstol

6 § Om det enligt rittegangsbalken inte finns ndgon behdrig domstol for
en talan om hdvning av registreringen av ett varuméirke, om varumaérkes-
intrang eller om faststillelse, ska talan véckas vid Stockholms tingsritt.

Stockholms tingsritt &r ocksa behorig domstol i de mal som avses i 5 §
och i artikel 96 i radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskaps-
varumérken.

Sirskilda beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel

7 § Bestdimmelserna i 3 §, 8 kap. 3-8 §§ och 9 kap. ska tillimpas vid
intrang i den rétt till en beteckning som foljer av

1. rddets forordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om
garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och
livsmedel?,

2. rédets forordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd
av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar for jordbruks-
produkter och livsmedel”,

2EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).
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3.rédets forordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om
allménna bestdmmelser for definition, beskrivning och presentation av
spritdrycker®,

4. Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 110/2008 av den
15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och mérkning
av, samt skydd av geografiska beteckningar for, spritdrycker, samt om
upphivande av radets forordning (EEG) nr 1576/89°,

5. radets forordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden for vin®, eller

6. radets forordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den
gemensamma organisationen av marknaden for vin, om &ndring av
forordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr
1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphédvande av forordningarna
(EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999”.

Skyldighet for licenstagare och andra att underritta innehavaren

8 § Innchavaren av ett varukdnnetecken eller av en sédan sérskild
beteckning som avses i 7§ ska underrittas innan en talan om
varumérkesintrang vicks. Detta giller dock endast om den som vill
vécka talan ar

1. en licenstagare,

2. en panthavare som vill vicka talan med anledning av intréng i den
pantsatta egendomen,

3. ndgon som é&r berattigad att anvanda ett sddant varukénnetecken som
avses i 1 kap. 2 §, eller

4. nagon som &r berdttigad att anvinda en sddan sérskild beteckning
som avses i 7 § och som vill vécka talan enligt 8 kap. 4-7 §§.

Underréttelse enligt forsta stycket ska ocksa ske nér en licenstagare
eller en panthavare vill vicka talan om faststéllelse avseende ett
varukénnetecken.

Om négon underrittelse enligt forsta eller andra stycket inte har skett,
ska talan avvisas.

Forbud mot utmétning av inarbetade varukiinnetecken

9 § Rétten till ett varuk@nnetecken enligt 1 kap. 7 § far inte utmidtas.
Forsitts innehavaren i konkurs, ingér dock ritten i konkursboet.

*EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).
*EGT L 60, 12.6.1989, s. 1, (Celex 31989R1576).
*EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).
®EGTL 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493).
TEUT L 148, 6.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0479).
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Overklagande

10 § Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag
far overklagas till Patentbesvérsritten inom tva manader fran dagen for
beslutet.

Ett slutligt beslut i ett drende om registrering av ett varumarke far
overklagas endast av sokanden. Detsamma géller for ett slutligt beslut i
ett drende om att en internationell varumairkesregistrering ska gélla i
Sverige.

Ett slutligt beslut med anledning av en invdndning mot en registrering
far dverklagas endast av innehavaren av varumirket och av invéndaren.
Ett slutligt beslut med anledning av en invéndning mot att en
internationell varumérkesregistrering ska gélla i Sverige far dverklagas
endast av innehavaren av den internationella varumérkesregistreringen
och av invindaren. Aterkallar en invindare sin talan, fir denna #nda
provas, om det finns sirskilda skél. Talan far dock inte provas om det till
grund for den endast har dberopats hinder som avses i 2 kap. 8-10 §§.

Ett slutligt beslut av Patentbesvarsritten far overklagas till Regerings-
ritten inom tvd ménader fran dagen for beslutet. Vid ett 6verklagande till
Regeringsritten tillampas 35-37 §§ forvaltningsprocesslagen (1971:291).
Patentbesvérsrittens beslut ska innehélla uppgift om att det kravs sérskilt
tillstand for provning i Regeringsritten och om de grunder pé vilka ett
sadant tillstdnd meddelas.

Denna paragraf géller inte for beslut i drenden om administrativ
hévning av en registrering.

11 § Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hdvning av en
registrering av ett varumérke fir inte dverklagas. Detsamma giller ett
beslut genom vilket ett drende har Overldmnats till tingsrétt eller
avskrivits enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Ett beslut som innebér att ett
drende om administrativ hdvning har avgjorts pd nagot annat sétt far
Overklagas hos tingsritt inom tre veckor fran dagen for beslutet. Beslut
under handlaggningen av ett sddant drende far inte Gverklagas sérskilt.

12 § Ett dverklagande enligt 11 § gors hos den tingsritt som enligt vad
handlingarna utvisar ar behorig enligt 10 kap. rattegangsbalken att prova
fragan om hdvning av registrering. Om det enligt réittegangsbalken inte
finns ndgon behorig domstol, ska beslutet 6verklagas hos Stockholms
tingsrétt.

Overklagandet ges in till Patent- och registreringsverket. Verket provar
om Overklagandet har gjorts i rétt tid och ska avvisa ett overklagande
som har gjorts for sent. Om Overklagandet inte avvisas, ska det
tillsammans med 6vriga handlingar i drendet sdndas over till tingsréitten.

Vid handldggningen i domstol tillimpas lagen (1996:242) om
domstolsdrenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i
domstolen.

Kungoérande

13 § Kungorelser enligt denna lag ska goras i en sérskild publikation som
ges ut av Patent- och registreringsverket.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om kungorelser enligt denna lag.

Bemyndigande

14 § Regeringen fir meddela foreskrifter om avgifter i drenden enligt
denna lag.

1. Denna lag trdder i kraft den 1 januari 2011, d& varumairkeslagen
(1960:644) och kollektivmérkeslagen (1960:645) ska upphora att gélla.

2. Lagen ska tillimpas dven pd varukinnetecken som har inarbetats,
varumérken som har registrerats eller varuméarkesregistreringar som har
sOkts fore ikrafttradandet, om inte annat féljer av 3-5.

3. Ett varumédrke som har registrerats fore ikrafttradandet far inte hdvas
pa grund av att det strider mot 2 kap. 7 § andra stycket.

4. Bestimmelserna i 8 kap. 8 § och 9 kap. 1-4 §§ ska inte tillimpas nér
intranget, eller forsoket eller forberedelsen till intrdnget, har begatts fore
den 1 april 2009.

5. Aldre foreskrifter giller fortfarande i friga om Aatgérder som har
vidtagits eller réttigheter som har forvérvats fore ikrafttrddandet.

6. Nationella och internationella varumérken som har beviljats skydd i
Sverige enligt dldre foreskrifter ska anses utgora sddana varukinnetecken
som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.
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2.2 Forslag till lag om dndring i firmalagen (1974:156)

Harigenom foreskrivs' i friga om firmalagen (1974:156)*
dels att 5, 6 och 23 §§ ska upphdora att gilla,
dels att 2-4, 7, 8, 10, 15-18, 20, 22, 24 och 25 §§ ska ha foljande

lydelse,

dels att det 1 lagen ska infOras tjugoen nya paragrafer, 2 a, 16 a—16 q
och 28-30 §§, samt ndrmast fore 16, 16 b, 16 c, 17, 28 och 30 §§ nya

rubriker av foljande lydelse.

Nuvarande lydelse

Foreslagen lydelse

2§°

Niéringsidkare forvarvar ensamrétt till firma genom registrering eller
inarbetning. Ensamritt till sekundért ké&nnetecken forvdrvas genom

inarbetning.

Firma registreras enligt bestim-
melserna i denna lag och vad i
annan forfattning kan vara sdrskilt
foreskrivet om registrering av visst
slags firma.

Ett nédringskdnnetecken anses
inarbetat, om det dr kdnt som
beteckning for innehavarens verk-
samhet inom en betydande del av
den krets till vilken verksamheten
riktar sig.

Firma registreras enligt bestim-
melserna i denna lag och vad som
foreskrivs i annan forfattning om
registrering av visst slags firma.
Ensamrdtten till en registrerad
firma gdller inom det omrade som
den har registrerats for.

Ett niringskidnnetecken anses
inarbetat om det Adr i landet inom
en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig (omsdttnings-
kretsen) ar kidnt som beteckning
for den verksamhet som bedrivs
under kdnnetecknet. Om
ndringskdnnetecknet dr inarbetat
endast inom en del av landet,
giller ensamrdtten endast inom
det omrddet.

2a$§

Den som innehar ett varumdrke
eller ett annat varukdnnetecken
har ensamrdtt till kdnnetecknet
som  ndringskdnnetecken. Om
varukdnnetecknet  dr  skyddat
endast inom en del av landet,
gdller ensamrdtten endast inom
det omrddet.

! Jfr Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex

32004L0043).
* Senaste lydelse av 6 § 1994:1509.
3 Senaste lydelse 1994:1509.
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Ensamprdtt till registrerad firma
innebér att annan dn innehavaren
ej far anvidnda ett med firman
forvixlingsbart
ndringskdnnetecken — inom  det
omrdde  for  vilket  firman
registrerats, om det ej visas att
innehavaren icke kan lida skada
ddirav.

Ensamrdtt  till ndringskdnne-
tecken pd grund av inarbetning
innebdr att annan dn innehavaren
ej far anvinda ett med dennes
kénnetecken forvdxlingsbart
ndringskdnnetecken  inom  det
omrdde ddr inarbetningen bestdr.

Niringsidkare far utan registr-
ering och oberoende av inarbet-

Den som anvdnder sitt namn
som  ndringskdnnetecken  har
ensamrdtt till kdnnetecknet som
ndringskdnnetecken, om namnet
har sdrskiljningsformdga for den
verksamhet som det anvdnds for.
Om namnet anvdnds endast inom
en del av landet, gdiller ensam-
rditten endast inom det omrddet.

38

Ensamrdtten till ett ndrings-
kénnetecken enligt 2 och 2ag§$§
innebdr att ingen annan &n
innehavaren, utan dennes tillstand,
i ndringsverksamhet far anvénda
ett tecken som dr

1. identiskt med ndringskdnne-
tecknet for verksamhet av samma
slag,

2. identiskt med eller liknar
ndringskdnnetecknet for verksam-
het av samma eller liknande slag,
om det dirfor finns en risk for
forvixling, inbegripet risken for
att anvindningen av tecknet leder
till uppfattningen att det finns ett
samband — mellan  den  som
anvdnder tecknet och innehavaren
av ndringskdnnetecknet, eller

3. identiskt med eller liknar ett
ndringskdnnetecken som hdr i
landet dr kédnt inom en betydande
del av omsdttmingskretsen, om
anvdndningen  drar  otillborlig
fordel av eller utan skdilig anled-
ning dar  till  skada  for
ndringskdnnetecknets sdrskilj-
ningsformdga eller anseende.

Ensamrdtten till en registrerad
firma hindrar inte att ndgon annan
i ndringsverksamhet anvinder ett
tecken som avses i forsta stycket
inom det omrdde ddr firman dr
skyddad, om det visas att inne-
havaren av firman inte kan lida
skada av detta.

48
Ensamrdtten till ett ndrings-
kénnetecken  ger inte ndgot
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ning anvdnda sitt sldktnamn som
ndringskdnnetecken, om icke detta
dr dgnat att framkalla forvixling
med annans skyddade ndrings-
eller varukdnnetecken.

Inom omrdde ddr ndringsidkare
enligt vad i forsta stycket sdgs
anvinder  sitt  sliktnamn  som
ndringskdnnetecken far annan ej
anvdnda ett med namnet forvéxl-
ingsbart ndringskdnnetecken.

Vid tvist om rditt till kdnnetecken
som &r forvixlingsbara har den
foretrdide som kan  aberopa
tidigaste rdttsgrund, om ej annat
foljer av 8 §.

Har néringskannetecken inarbe-
tats, far rdtt ddartill bestd vid sidan
av dldre ratt till forvixlingsbart
kdnnetecken, om innehavaren av
den dldre rétten ¢/ inom rimlig tid
inskridit mot anvandningen av det
forstndmnda kannetecknet.

I fall som avses i forsta stycket

sjdlvstindigt skydd for en del av
kénnetecknet som saknar
sdrskiljningsférmdga.

Ensamrditten till ett
ndringskdnnetecken hindrar inte
att ndgon annan, ndr det sker i
enlighet med god affirssed, i
ndringsverksamhet anvinder

1. sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om verksamhetens
art eller en i verksamheten
utbjuden varas eller tidnsts art,
kvalitet, kvantitet, avsedda
anvdndning, vdrde, geografiska
ursprung eller andra egenskaper
eller ndr varan eller tjidnsten dr
framstdlld, eller

3. ett allmdnt brukat ortsnamn.

78§

Gor flera ansprdk pd ensamrdtt
till ndringskdnnetecken som &r
identiska eller liknande pa det sdtt
som anges i 3 §, ska den ha
foretrdde som har tidigaste grund
for sitt ansprdk, om inte annat
foljer av 8 §.

88

Rdtten till ett inarbetat narings-
kénnetecken ska gdlla vid sidan av
en dldre ratt till ett
ndringskdnnetecken ~ som dar
identiskt eller liknande pa det sdtt
som anges i 3 §, om innehavaren
av den ildre ritten infe inom
rimlig tid vidtagit dtgdrder for att
hindra anvandningen av det yngre
kannetecknet. I dessa fall hindrar
inte rdtten till det yngre ndrings-
kénnetecknet anvindningen av det
dldre.

Om ndgon av parterna yrkar
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kan domstol pa yrkande av part
efter vad som @r skiligt foreskriva
att ndgot av kénnetecknen eller
bada far anvdndas endast pa
sarskilt satt, sdsom med tillfogande
av ortsangivelse eller med annat
fortydligande.

En firma far inte registreras,

l.om firman eller dess
anvdndning strider mot goda seder
eller allmén ordning,

2. om det i firman utan tillstand
tagits in en sadan statlig eller
internationell  bendmning  eller
forkortning som enligt lag eller
annan  forfattning inte  far
obehérigen anviandas som firma,
eller ndgot som latt kan forvixlas
déirmed,

3.om firman 1 annat fall &r
dgnad att vilseleda allménheten,

4. om firman innehdller ndgot
som dr dgnat att uppfattas som
nagon annans sliktnamn, konst-
ndrsnamn eller likartat namn,
sdvida inte namnet uppenbarligen
avser ndgon sedan ldinge avliden
person, eller dr dgnat att uppfattas
som bendmning pd en stiftelse,
ideell forening eller liknande
sammanslutning,

5. om firman innehdller ndgot
som dr dgnat att uppfattas som
titel pd ndgon annans skyddade
litterdira eller konstndrliga verk
och titeln dr egenartad, eller om
firman innehdller ndgot som
krdnker ndgon annans upphovsrditt
till sadant verk,

6. om firman dr forvixlingsbar
med ndgon annan ndringsidkares
sliktnamn eller skyddade ndrings-
eller varukdnnetecken,

7.om firman i annat fall dr

* Senaste lydelse 1995:1276.

det, fdar en domstol i de fall som
avses 1 forsta stycket om det &r
skiligt  besluta att ett av
kédnnetecknen, eller bada, endast
far anvéndas pa sarskilt sétt, sasom
i ett visst utforande eller med
tilligg av ortsangivelse eller
innehavarens namn.

10 §*

En firma far inte registreras om
den

1. strider mot lag eller annan
forfattning eller mot goda seder
eller allmén ordning,

2.utan tillstdind innehdller en
saddan statlig eller internationell
beteckning som enligt lag eller
annan forfattning inte far anvéndas
obehdrigen som firma, eller nagot
som litt kan forvixlas med en
sddan beteckning,

3.1 annat fall &r &gnad att
vilseleda allménheten,

4. dr identisk med ett dldre
ndringskdnnetecken for verksam-
het av samma slag,

5. dr identisk med eller liknar ett
dldre  ndringskdnnetecken  for
verksamhet av  samma  eller
liknande slag, om det ddrfor finns
en risk for forvixling, inbegripet
risken for att anvindningen av
firman leder till uppfattningen att
det finns ett samband mellan den
som anvinder firman och inne-
havaren av ndringskdnnetecknet,

6. dr identisk med eller liknar ett
dldre ndringskdnnetecken som dr
ként inom en betydande del av
omsdttningskretsen, och anvdnd-
ningen av firman skulle dra
otillbérlig fordel av eller utan
skdlig anledning vara till skada
for ndringskdnnetecknets sdrskilj-
ningsformdga eller anseende,

7. kan forvixlas med ett kinne-
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forvixlingsbar med ett ndrings-
eller varukdnnetecken, som vid
tiden for ansokan anvindes av
ndagon annan, samt ansékan gjorts
med vetskap om detta och
sokanden inte anvint sin firma
innan det andra kinnetecknet togs
i bruk, eller

8. om firman dr forvéixlingsbar
med ndgon annans gemenskaps-
varumdrke som dr skyddat enligt
radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumdrken.

1 fall som avses i forsta stycket 8
kan, dven om kinnetecknen inte
avser verksamhet av samma eller
liknande slag, forvixlingsbarhet
aberopas till formdn for ett
gemenskapsvarumdrke som dr vl
ansett i gemenskapen, om anvdnd-
ningen av en annan liknande firma
skulle dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfang for det
vdl ansedda gemenskapsvarumdr-
kets  sdrskiljningsformdga  eller
anseende.

tecken som anvindes hdr i landet
eller i utlandet av ndagon annan vid
tidpunkten for ansékan och som
fortfarande anvinds, om sékanden
var i ond tro vid tidpunkten for
ansokan,

8. innehaller eller bestir av
ndgot som dr dgnat att uppfattas
som ndgon annans egenartade
efternamn, allmdnt kdnda konst-
ndrsnamn eller likartat namn, om
anvdndningen av firman skulle
medfora en nackdel for béiraren av
namnet och om namnet
uppenbarligen inte syftar pad
ndgon sedan linge avliden,

9. innehdller ndgot som krdnker
annans upphovsrdtt till litterdrt
eller konstndrligt verk, eller

10. innehdller ndgot som dr
dgnat att uppfattas som bendm-
ning pd en stiftelse, ideell férening
eller liknande sammanslutning.

De hinder for registrering som
anges i forsta stycket 4—6 giller pd
motsvarande sdtt for

1. ett varumdrke som dr registr-
erat enligt 2 kap. varumdrkeslagen
(2010:000) eller en internationell
varumdrkesregistrering som giller
i Sverige,

2. ett gemenskapsvarumdrke
som dr registrerat enligt rddets
forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemen-
skapsvarumdrken eller en
internationell varumdrkes-
registrering som gdller i den
Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukdnnetecken.

Om den firma som ansokan om
registrering avser ska gdlla i hela
landet och den dldre rdttigheten
utgors av ett inarbetat ndringskdn-
netecken eller av ett sddant namn
eller inarbetat varukdnnetecken
som dr skyddat enligt 2 a §, finns
det hinder mot registrering endast
om skyddet for den dldre
rittigheten  gdller  inom  en
vdsentlig del av landet.

50



Trots forsta stycket 4-8 och
andra stycket fir registrering ske,
om den vars ritt dr i friga medger
det och hinder inte finns enligt
forsta stycket 1-3.

Om ett ndringskdnnetecken eller
dess anvindning strider mot goda
seder eller allmdn ordning eller dr
vilseledande, far domstolen vid
vite forbjuda innehavaren att
anvdnda kinnetecknet.

Ett sadant forbud far dven
meddelas, om ndgon gor eller
medverkar till intrang i ndgon
annans rdtt  till ndringskdnne-
tecken (firmaintrang).

Talan om forbud far féras av
var och en som lider skada av
kdnnetecknet eller dess anvind-
ning. Talan om forbud enligt
forsta stycket far foras dven av den
myndighet som regeringen be-
stammer och av sammanslutning
av berorda ndringsidkare.

Trots forsta stycket 4-/0 och
andra stycket far registrering ske,
om den vars rétt ar i friga medger
det och hinder inte finns enligt
forsta stycket 1-3.

15§

Pa yrkande av den som har lidit
firmaintrang fdar domstolen vid vite
forbjuda den som gor eller med-
verkar till intrdnget att fortsdtta
med det.

Om kéranden visar sannolika skil for att firmaintrang, eller medverkan
till intréng, forekommer och om det skéligen kan befaras att svaranden
genom att fortsétta intranget, eller medverkan till det, forringar virdet av
ensamritten till ndringskdnnetecknet, far domstolen meddela vitesférbud
for tiden intill dess att malet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats.
Innan ett sddant forbud meddelas ska svaranden ha fatt tillfalle att yttra
sig, om inte ett drdjsmal skulle medfora risk for skada.

Bestdmmelserna 1 andra—fjdrde
styckena tillimpas ocksa i fraga
om forsok eller forberedelse till
intrang.

Forbud enligt fjdrde stycket far
meddelas endast om kéranden stil-
ler sdkerhet hos domstolen for den
skada som kan tillfogas svaranden.
Saknar kdranden forméga att stilla
sadan sidkerhet, fir domstolen be-
fria honom eller henne fran detta. I
frdga om slaget av sdkerheten gal-
ler 2 kap. 25 § utsokningsbalken.
Sakerheten ska provas av dom-

> Senaste lydelse 2009:113.

Bestimmelserna i forsta och
andra styckena tillimpas ocksa i
fraga om forsok eller forberedelse
till intrang.

Forbud enligt andra stycket far
meddelas endast om kdranden stél-
ler sékerhet hos domstolen for den
skada som kan tillfogas svaranden.
Saknar kdranden forméga att stilla
sadan sdkerhet, far domstolen be-
fria honom eller henne fran detta. I
fraga om slaget av sikerheten gil-
ler 2 kap. 25 § utsdkningsbalken.
Sakerheten ska provas av dom-
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stolen, om den inte har godkénts
av svaranden.

Nir malet avgors ska domstolen
prova om forbud som har meddel-
ats enligt fjdrde stycket fortfarande
ska besta.

I frdga om o&verklagande av
beslut enligt fjarde eller sjdtte
stycket samt i frdga om handldgg-
ningen i hogre domstol giller
rattegdngsbalkens  bestimmelser
om Overklagande av beslut enligt
15 kap. réittegdngsbalken.

Talan om utddmande av vite
fors av den som har ansdkt om
forbudet eller, om detta meddelats
enligt forsta stycket, av den
myndighet som regeringen
bestimmer. Talan ska handldggas
enligt reglerna i rittegdngsbalken
om atal for brott for vilket svérare
straff dn boter inte dr foreskrivet. 1
samband med sédan talan far talan
foras om nytt vitesforbud.

Har firma registrerats i strid mot
denna lag eller mot vad i annan
forfattning ar foreskrivet om firma
och foreligger alltjadmt hinder mot
registrering, kan domstol hdva
registreringen, om ej ritten till
firman dnd& skall besta enligt 8 §.

Registrering far dven hivas,

1. om innehavaren upphort att
vara néringsidkare,

2.om firman forlorat sin
sérskiljningsforméga,

3. om firman blivit stridande
mot goda seder eller allmin
ordning,

4. om firman blivit vilseledande,
5. om firman ej varit i bruk

stolen, om den inte har godkénts
av svaranden.

Nér malet avgors ska domstolen
prova om forbud som har meddel-
ats enligt andra stycket fortfarande
ska besta.

I fraga om oOverklagande av
beslut enligt andra eller fjdrde
stycket samt i frdga om handligg-
ningen i1 hogre domstol giller
rattegdngsbalkens  bestaimmelser
om Overklagande av beslut enligt
15 kap. rittegdngsbalken.

Talan om utdomande av vite
fors av den som har ansokt om
forbudet. Talan ska handldggas
enligt reglerna i rittegadngsbalken
om é&tal for brott for vilket svérare
straff dn boter inte dr foreskrivet. |
samband med sidan talan fér talan
foras om nytt vitesforbud.

Grunder for hdvning

16 §

En registrering av en firma far
hdvas om

1. firman har registrerats i strid
mot denna lag eller mot vad i
annan forfattning &r foreskrivet om
firma,

2. registreringen  fortfarande
strider mot lagen, och

3. rétten till firman &nda inte kan
besta enligt 8 §.

En registrering far vidare hivas
om

1. innehavaren har upphort att
vara néringsidkare,

2. firman har forlorat sin sdr-
skiljningsformaga,

3. firman har kommit att strida
mot lag eller annan forfattning
eller mot goda seder eller allmin
ordning, eller

4. firman har blivit vilseledande.
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under de senaste fem dren och
innehavaren icke visar skdl for sin
underldtenhet att anvdinda firman.

Talan om hdvande  av
registrering far foras av var och
en som lider forfang av
registrevingen. Talan som ej
grundas pd 10 § forsta stycket 4-7
far foras dven av myndighet som
Konungen bestimmer och av
sammanslutning  av  berorda
ndringsidkare.

I fall som avses i forsta stycket
far registreringen inte hdvas pad
den grunden att det enligt 10 §
forsta stycket 4—6 finns ett hinder
mot den, om hindret utgérs av en
dldre registrerad firma och den
dldre firman inte uppfyller kraven
pd anvindning enligt 16 a §.

16ay§

En registrering av en firma far
hdvas om innehavaren inte gjort
verkligt bruk av firman i Sverige
for den verksamhet som den
registrerats for inom fem dr fran
den dag dd fragan om registrering
slutligt har avgjorts. Detsamma
gdller om innehavaren inte har
gjort verkligt bruk av firman inom
en period av fem dar i foljd
Registreringen far dock inte hdvas
pd grund av underldten anvind-
ning om det finns giltiga skdl till
att firman inte har anvdnts.

Som sddant bruk som avses i
forsta stycket anses ocksd att
firman anviinds

1.i en annan form dn den
registrerade, om avvikelsen avser
endast detaljer som inte fordndrar
firmans sdrskiljningsformdga, och

2.av  ndgon annan  med
innehavarens samtycke.

Registreringen far inte hdvas om
firman har anvdnts under tiden
mellan utgdngen av
femdrsperioden och ansékan om
hdvning av registreringen. An-
vindning som pdborjas  eller
dterupptas efter femdrsperiodens
utgdang och inom tre mdnader fore
ansékan om hdvning ska dock
ldmnas utan avseende, om forbe-
redelserna for att pdborja eller
dteruppta anvdndningen vidtogs
efter det att innehavaren fatt
kdnnedom om att en ansékan om
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hévning kunde komma att goras.

Tillvigagdngssditt

16b§

Den som vill inleda ett
forfarande for hdvning av en
registrering kan fora talan vid
domstol enligt reglerna i rdtte-
gangsbalken, eller anséka om
hivning av  registreringen  hos
registreringsmyndigheten  enligt
16c-16 q §§ (administrativ
hdvning).

Ett forfarande for hdvning av en
registrering med stod av 9 §, 10 §
forsta stycket 1-3, 16§ andra
stycket eller 16 a § fdar ocksa
inledas av  en  myndighet.
Regeringen meddelar foreskrifter
om vilken myndighet som far gora
detta.

Administrativ hdvning

l6¢cy§

En ansokan om administrativ
hdvning ska innehdlla

1. uppgifter om parterna i den
utstrdckning som anges i 33 kap.
1 § rdttegangsbalken,

2. ett yrkande om hdvning och
uppgift om den registrering som
yrkandet avser, och

3. en redogérelse for de om-
stindigheter som dberopas till
grund for yrkandet om hdvning.

Sokanden ska betala foreskriven
ansokningsavgift.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestimmer med-
delar nirmare foreskrifter om vad
ansokan i ovrigt ska innehdlla.

16d§

Ar ansékan sd bristfillig att den
inte kan ldggas till grund for
handldggning av drendet, ska
registreringsmyndigheten  fore-
ldgga sokanden att avhjdilpa brist-
erna inom en Viss tid. Detsamma
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gdller om sokanden inte har
betalat ansékningsavgiften.

Féljer sokanden inte foreldg-
gandet, ska ansékan avvisas.
Sokanden ska upplysas om detta i
foreldggandet.

Ansokan ska ocksd avvisas om
den avser ndgon annan dtgdrd dn
hivning av en registrering eller
om det finns ndgot annat hinder
mot att den tas upp.

l6es§
Aterkallar sékanden ansékan,
ska drendet avskrivas.

16f§

Om det kan antas att ansokan dr
ogrundad, ska ansékan behandlas
som om innehavaren har bestritt
den. Dd ska 16 j § tillimpas.

16g§

Tar  registreringsmyndigheten
upp ansokan om administrativ
hévning, ska myndigheten
foreldgga innehavaren av registre-
ringen att yttra sig inom en viss tid
fran det att ansokan delgavs
innehavaren.

[ foreldggandet ska innehavaren
uppmanas att

1. ange om ansdkan medges
eller bestrids och, om ansékan
bestrids, skdlen for bestridandet,
och

2. ldmna de uppgifter om sig
sjilv som avses i 33 kap. 1§
forsta—tredje  styckena  rdtte-
gdngsbalken, i den utstrickning
uppgifterna i ansokan dr ofull-
stindiga eller felaktiga.

[ foreldiggandet ska upplysas om
att drendet kan komma att avgoras
dven om innehavaren inte svarar.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestimmer
meddelar ndrmare foreskrifter om
vad foreliggandet i dvrigt ska
innehdlla.
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16h§

Foreldggandet ska delges inne-
havaren. Delgivningen ska ske pd
det sdtt som enligt rdttegdngs-
balken gdller for delgivning av
stdmning i tvistemal.

En kopia av ansckningshand-
lingarna ska fogas till foreldggan-
det ndr handlingarna innehdller
ndgonting utover vad som framgar
av foreldggandet.

Ska sékanden ombesérja delgiv-
ningen, tillimpas 32 kap. 2 §
rdttegdangsbalken.

16i§

Har  registreringsmyndigheten
inte kunnat delge foreldggandet,
ska myndigheten bedoma om
forséken  till  delgivning  ska
fortsdtta eller om sékanden ska
erbjudas att sjilv skéta om
delgivningen. Hénsyn ska tas till
det arbete och den kostnad som
dittills har lagts ned pd delgiv-
ningen, forutsdttningarna for att
fortsatta forsok ska lyckas samt
omstdndigheterna i ovrigt. Antar
sokanden inte erbjudandet, ska
ansékan avvisas.

Ska sokanden ombesorja
delgivningen, tillimpas 32 kap.
2 § rdttegangsbalken.

16§

Om innehavaren i rdtt tid
bestrider ansokan om administra-
tiv  hdvning, ska registrerings-
myndigheten underrdtta sékanden
om detta. Vill sokanden vidhdlla
sitt yrkande, kan sékanden begdra
att  drendet  overlimnas  till
tingsrdtt.

En begdran om overlimnande
ska ha kommit in till registrerings-
myndigheten inom en mdnad fran
den dag da underrittelsen om
bestridandet sdndes till sokanden.
I sin begdran ska sékanden ange
de omstindigheter och de bevis
som dberopas, samt ange vad som

56



ska styrkas med varje bevis.
Sokanden ska samtidigt ge in de
skriftliga bevis och andra hand-
lingar som dberopas.

Har sckanden begdrt dverldm-
nande i rdtt tid, ska registrerings-
myndigheten dverldmna drendet
till en tingsrdtt som enligt vad
handlingarna visar dr behérig.
Har  sokanden  inte  begdrt
overldmnande i vrdtt tid, ska
drendet avskrivas.

16kgs

En  underrittelse om  ett
bestridande enligt 16 j § forsta
stycket ska innehdlla en upp-
lysning om

1. att sékanden kan begdra
overldmnande till tingsrdtt,

2. inom vilken tid en sddan
begdran ska ges in,

3.vad en sddan begdran ska
innehdalla, och

4.vad som i ovrigt anges i

16 8.

161§

Har innehavaren inte bestritt
ansokan i rdtt tid, ska
registreringsmyndigheten hédva
registreringen i enlighet med
ansékan.

l6m§

Innehavaren av en registrering
som hdvts enligt 16 | § far ansoka
om dtervinning mot beslutet. En
sddan ansokan ska ha kommit in
till registreringsmyndigheten inom
en mdnad fran dagen for beslutet.

Har innehavaren ansokt om
dtervinning i rdtt tid, ska
registreringsmyndigheten  over-
ldmna drendet till en tingsritt som
enligt vad handlingarna visar dr
behorig. I annat fall ska
registreringsmyndigheten — avvisa
ansokan.
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16ng

Underrittelse om hdvning ska
sdndas till  sokanden och
innehavaren.

Awvisas en ansékan om hdvning,
ska registreringsmyndigheten
underrdtta sokanden om detta.
Avvisas en ansékan om dter-
vinning, ska myndigheten under-
rdtta innehavaren om detta.
Meddelar  myndigheten  ndgot
annat beslut som innebdr att
drendet avgors, ska bdde sok-
anden och innehavaren under-
rdttas om beslutet, om det inte dr
uppenbart ondédigt.

160§

Sedan tiden for dtervinning lopt
ut, far ett beslut om héivning enligt
16 1 § réttskraft i enlighet med vad
som giller for en dom i ett
tvistemdl som har vunnit laga

kraft.

16p§
Om ett drende har overlimnats

till en tingsrdtt, ska talan anses

vdckt nar ansokan om
administrativ hdvning kom in till
registreringsmyndigheten. De

handlingar som sokanden gett in
ska anses som stimningsansékan.
Stimning ska anses utfdrdad ndr
rétten beslutar om mdlets hand-

ldggning.

16q§
Om en tingsrdtt, som far ett madl

fran en registreringsmyndighet
eller en annan tingsrdtt, finner att
det inte framgdr av handlingarna
att tingsrdtten dr behorig att hand-
ldgga madlet, ska rdtten 6verldmna
madlet till en annan tingsrdtt som
kan vara behorig. Tingsrdttens
beslut om dverldmnande far inte
overklagas.
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Sedan dom om hdvande av
registrering vunnit laga kraft, skall
firman avforas ur registret. I
domen kan dock forordnas, att
firman fér sta kvar i registret under
viss tid som skéligen behovs for
att antaga ny firma och ansdka om
dess registrering.

Gor nagon firmaintrang och sker
det uppsatligen eller av grov
oaktsamhet, skall han domas till
boter eller fangelse i hogst tva ar.

Avforande av registrering

17 §

Om registreringen av en firma
har  hdvts av  registrerings-
myndigheten enligt 16 | § eller av
en domstol, ska firman avforas ur
registret ndr avgorandet har
vunnit laga kraft. Beslutet ska
kungéras.

Om en registrering hdvs, kan
beslutas att firman far std kvar i
registret under viss tid som
skiligen behdvs for att anta en ny
firma och anséka om dess
registrering.

18 §°

Gor nagon firmaintrang och sker
det wuppsatligen eller av grov
oaktsamhet, ska han eller hon
domas till boter eller fingelse 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 &r
skyddad enbart pd grund av
registrering, skall inte domas till
ansvar for det intrdng som gjorts
fore registreringsdagen.

Den som har dvertritt ett vites-
forbud enligt 15 § andra stycket
far inte domas till ansvar for
intrdng som omfattas av forbudet.

Aklagaren fir vicka Aatal for
brott som avses i forsta eller andra
stycket endast om malsdganden
anger brottet till atal och atal av
sarskilda skdl &r pdkallat frén
allmén synpunkt.

Avser intrnget en firma som &r
skyddad enbart pa grund av
registrering, ska inte domas till
ansvar for det intrdng som gjorts
fore registreringsdagen.

Den som har dvertrdtt ett vites-
forbud enligt 15 § far inte domas
till ansvar for intrdng som
omfattas av forbudet.

Aklagaren fir vicka Aatal for
brott som avses i forsta eller andra
stycket endast om maélsédganden
anger brottet till atal och atal av
sarskilda skdl &r motiverat frén
allméin synpunkt.

20§’

Vid évertrddelse av ett vitesfor-
bud som meddelats enligt 15 §
forsta stycket far en domstol efter
vad som dr skdligt besluta att ndr-

¢ Senaste lydelse 1994:237.
7 Senaste lydelse 2009:113.
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ingskdnnetecken, som i strid mot
forbudet forekommer pd skyltar,
varor, forpackningar, reklamtryck,
affdrshandlingar eller liknande
ska utpldanas eller dndras sa att
det inte ldngre strider mot goda
seder eller allmdn ordning eller dr
vilseledande. Kan en sadan dtgdrd
inte ske utan att egendomen pd
vilken kdnnetecknet forekommer
forstors eller dndras pd visst sdtt,
far domstolen besluta om detta.

Vid overtrddelse av ett vitesfor-
bud som meddelats enligt 15 §
andra stycket eller annars vid
firmaintrang far en domstol pd
yrkande av den som har lidit
intrdnget, efter vad som é&r skiligt,
besluta att egendom pa vilken
néringskidnnetecken olovligen
forekommer ska éaterkallas fran
marknaden, dndras eller forstoras
eller att ndgon annan atgédrd ska
vidtas med den. Detsamma géller i
friga om hjidlpmedel som har
anvints eller varit avsett att
anvéndas vid intrnget.

Om ett vitesforbud Jvertritts
eller om det skdligen kan antas att
ett brott enligt 18 § har begdtts,
far egendom som avses i forsta
eller andra stycket tas i beslag. 1
fraga om ett sddant beslag tillim-
pas reglerna om beslag i brottmal i
allménhet.

Bestimmelserna 1 andra och
tredje styckena tillimpas ocksd i
fraga om forsok eller forberedelse
till intrang.

Ett beslut om atgérd enligt
andra stycket far inte innebédra att
den som har lidit firmaintrang ska
betala erséttning till den som
atgirden riktas mot.

Atgirder enligt andra stycket
ska bekostas av svaranden om det
inte finns sérskilda skl mot detta.

Ett beslut som avses i denna

Pa yrkande av den som har lidit
firmaintrang far domstolen, efter
vad som ar skiligt, besluta att
egendom pa vilken néringskdnne-
tecken olovligen forekommer ska
aterkallas fran marknaden, dndras
eller forstoras eller att ndgon
annan atgird ska vidtas med den.
Detsamma giller i1 fraga om
hjalpmedel som har anvénts eller
varit avsett att anvdndas vid
intranget.

Sddan egendom som avses i
forsta stycket far tas i beslag om
det skdligen kan antas att ett brott
enligt 18 § har begdtts. 1 fraga om
ett sddant beslag tillimpas reglerna
om beslag i brottmal i allménhet.

Bestimmelserna 1 forsta och
andra styckena tillimpas ocksé i
frdga om forsok eller forberedelse
till intrang.

Ett beslut om atgérd enligt forsta
stycket far inte innebdra att den
som har lidit firmaintrdng ska
betala erséttning till den som
atgérden riktas mot.

Atgirder enligt forsta stycket
ska bekostas av svaranden om det
inte finns sérskilda skél mot detta.
paragraf ska inte meddelas, om

forverkande eller ndgon é&tgdrd till forebyggande av missbruk ska
beslutas enligt 18 a § eller enligt brottsbalken.
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Féres talan om intrdng i
registrerad firma och gdr den mot
vilken talan fores géllande att
registreringen bor hdvas, skall
domstolen pa hans  yrkande
forklara malet vilande i avbidan pa
att fragan om registreringens
hivande slutligt prévas. Ar talan
hédrom icke vickt, skall domstolen
i samband med vilandeforklar-
ingen foreligga honom viss tid
inom vilken sadan talan skall
vdckas.

Finnes ej enligt rittegangs-
balken behodrig domstol for talan
om forbud mot anvindning av
ndringskdnnetecken, om hdvande
av firmaregistrering, om firma-
intrang eller om faststillelse enligt
23 §, vdckes talan vid Stockholms
tingsrétt.

22§

Fors talan om intrdng i en
registrerad firma och gdér den mot
vilken talan fors gillande att
registreringen dr  ogiltig,  far
fragan om ogiltighet prévas
endast sedan talan om hdvning
har  vickts.  Domstolen  far
foreldgga den som gor gdllande att
registreringen dr ogiltig att inom
viss tid vécka sédan talan.

Forsta stycket ska ocksa tillim-
pas om det i ett mdl som giller
faststillelsetalan  avseende  en
registrerad firma gors gdllande att
registreringen dr ogiltig.

24§

Om det enligt rittegdngsbalken
inte finns ndgon behodrig domstol
for en talan om hdvning av
registreringen av en firma, om
firmaintrang eller om faststillelse,
ska talan vdckas vid Stockholms
tingsrétt.

25§*

Dom eller slutligt beslut i mal
om forbud mot anvindning av
firma, om hdvande av firma-
registrering, om firmaintrang eller
om faststillelse enligt 23 § skall
genom  domstolens  forsorg i
avskrift sdndas till Bolagsverket
samt till annan berord
registreringsmyndighet.

¥ Senaste lydelse 2004:238.

En  domstol ska underritta
registreringsmyndigheten om
domen giller

1. hévning av en registrering av
en firma, eller

2. intrang i en registrerad firma.

Domstolen ska dven underritta
registreringsmyndigheten efter en
faststillelsetalan  avseende  en
registrerad firma.

Overklagande

28§

Ett beslut enligt 16 | § om
administrativ  hdvning av en
registrering av en firma far inte
overklagas. Detsamma gdller ett
beslut genom vilket ett drende har
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overlimnats till tingsrdtt eller
avskrivits  enligt 16j§ tredje
stycket. Ett beslut som innebdr att
ett drende om  administrativ
hdvning har avgjorts pd ndgot
annat sdtt far overklagas hos
tingsrdtt inom tre veckor frdn
dagen for beslutet. Beslut under
handldggningen av ett sddant
drende far inte dverklagas sdrskilt.

29§

Ett overklagande enligt 28 §
gors hos den tingsrdtt som enligt
vad handlingarna utvisar dr
behorig enligt 10 kap. rdttegangs-
balken att préva fragan om
hdvning av registrering. Om det
enligt rdttegangsbalken inte finns
ndgon  behérig domstol,  ska
beslutet dverklagas hos Stock-
holms tingsrdtt.

Overklagandet ges in till registr-
eringsmyndigheten. Myndigheten
provar om o6verklagandet har
gjorts i rdtt tid och ska avvisa ett
overklagande som har gjorts for
sent. Om oOverklagandet inte
avvisas, ska det tillsammans med
ovriga  handlingar i drendet
sdndas 6ver till tingsrdtten.

Vid handldggningen i domstol
tillimpas lagen (1996:242) om
domstolsdrenden. Registre-
ringsmyndigheten ska dock inte
vara part i domstolen.

Bemyndigande

308

Regeringen far meddela fore-
skrifter om avgifter i drenden om
administrativ hdvning av
firmaregistrering enligt denna lag.

1. Denna lag triader i kraft den 1 januari 2011.

2. De nya bestimmelserna ska tillimpas dven pa néringskénnetecken
som har inarbetats, firmor som har registrerats eller firmaregistreringar
som har sokts fore ikrafttridandet, om inte annat foljer av 3.



3. Aldre foreskrifter giller fortfarande i friga om Atgéirder som har
vidtagits eller réttigheter som har forvérvats fore ikrafttrddandet.

4. Nationella och internationella varumérken som har beviljats skydd i
Sverige enligt dldre foreskrifter ska anses utgora sddana varuméarken som
avses 1 10 § andra stycket 1.
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23 Forslag till lag om dndring i lagen (1977:729) om

Patentbesvirsritten

Hérigenom foreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1977:729) om Patent-

besvirsritten ska ha foljande lydelse.

Nuvarande lydelse

Patentbesvérsritten provar som
forvaltningsdomstol 6verklagande
av  beslut av Patent- och
registreringsverket enligt vad som
foreskrivs i patentlagen
(1967:837) eller med stod darav
utfirdade bestimmelser samt i
monsterskyddslagen  (1970:485),
varumdrkeslagen (1960:644),
namnlagen (1982:670) och lagen
(1991:1559) med foreskrifter pa
tryckfrihetsforordningens och yttr-
andefrihetsgrundlagens omraden.
Vidare provar Patentbesvirsritten
overklagande av beslut av Statens
jordbruksverk enligt vad som
foreskrivs 1 véxtforadlarrittslagen
(1997:306).

I friga om Overklagande av ett
slutligt beslut av Patentbesvérs-
ritten finns bestimmelser i patent-
lagen (1967:837), monsterskydds-
lagen (1970:485), varumdrkes-
lagen  (1960:644), namnlagen
(1982:670), lagen (1991:1559)
med foreskrifter pé tryckfrihets-
forordningens och yttrandefrihets-
grundlagens omraden samt i vaxt-
foradlarrattslagen (1997:300).

Féreslagen lydelse

1§

Patentbesvérsritten provar som
forvaltningsdomstol overklagande
av  beslut av Patent- och
registreringsverket enligt vad som
foreskrivs i patentlagen
(1967:837) eller med stod dérav
utfirdade bestdimmelser samt i
monsterskyddslagen  (1970:485),
varumdrkeslagen (2010:000),
namnlagen (1982:670) och lagen
(1991:1559) med foreskrifter pa
tryckfrihetsforordningens och yttr-
andefrihetsgrundlagens omraden.
Vidare provar Patentbesvirsritten
overklagande av beslut av Statens
jordbruksverk enligt vad som
foreskrivs 1 vaxtforddlarrattslagen
(1997:306).

17 §°

I friga om Overklagande av ett
slutligt beslut av Patentbesvérs-
ritten finns bestimmelser i patent-
lagen (1967:837), monsterskydds-
lagen (1970:485), varumdrkes-
lagen  (2010:000), namnlagen
(1982:670), lagen (1991:1559)
med foreskrifter pd tryckfrihets-
forordningens och yttrandefrihets-
grundlagens omraden samt i vixt-
foradlarrattslagen (1997:306).

Ett beslut av Patentbesvarsritten, som inte ar slutligt, far 6verklagas
endast 1 samband med 6verklagande av beslut i sjdlva malet. Ett beslut
far dock &verklagas sdrskilt nér ritten har

1. ogillat invdndning om jav mot ledamot av rétten eller invindning om
att hinder foreligger for talans provning,

2. avvisat ombud eller bitridde,

! Senaste lydelse 2005:1217.
% Senaste lydelse 1998:383.
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3. utdomt vite eller straff for underlatenhet att iaktta foreldggande eller
alagt vittne eller sakkunnig att ersitta kostnad som vallats genom

forsummelse eller tredska,

4. forordnat angéende erséttning for nigons medverkan i malet,
5. utlatit sig i annat fall &n som avses i 4 i fraga som géller réttshjélp.

Sédant sérskilt Gverklagande
som avses i andra stycket far goras
av den som beslutet angér, om det
har gatt honom emot. Beslutet
overklagas till Regeringsritten.
Darvid tillampas bestdmmelserna i
6 a § forvaltningsprocesslagen
(1971:291) och i 35-37 §§ samma
lag om 6verklagande av kammar-
rattens beslut. Patentbesvérsrittens
beslut skall innehalla uppgift om
att det kravs sirskilt tillstind for
provning av Overklagande till
Regeringsritten och om de grun-
der pa vilka ett sadant tillstand
meddelas.

Sadant sérskilt Overklagande
som avses 1 andra stycket far goras
av den som beslutet angér, om det
har gétt honom eller henne emot.
Beslutet 6verklagas till Regerings-
ritten. Dérvid tillimpas bestdm-
melserna i 6 a § forvaltnings-
processlagen (1971:291) och i 35—
37 §§ samma lag om Overklagande
av kammarrittens beslut. Patent-
besvirsrittens beslut ska innehélla
uppgift om att det krivs sarskilt
tillstdind for provning av Over-
klagande till Regeringsritten och
om de grunder pa vilka ett sddant
tillstdnd meddelas.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
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24 Forslag till lag om dndring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Hiarigenom foreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska inforas en ny paragraf, 31 kap. 22 a §, samt ndrmast fore
31 kap. 22 a § en ny rubrik av foljande lydelse.

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse
31 kap.
Varu- eller néringskdnnetecken

22ay§

Sekretess géller i ett mal eller
drende om varu- eller ndrings-
kédnnetecken for uppgift om en
myndighets eller en enskilds
affdrs- eller driftforhallanden, om
ndgon av parterna begdr detta och
det kan antas att den som upp-
giften ror lider avsevird skada om
uppgiften rojs. Sekretess gdller
dock inte for uppgift som har
betydelse for bedomningen av
ensamrdttens giltighet eller skyd-
dets omfattning.

For uppgift i en allmdn handling
gdller sekretessen i hogst tjugo dr.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.



3 Arendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 16 oktober 1997 att tillkalla en kommitté (Ju
1997:11) med uppdrag att géra en samlad Sversyn av den varumaérkes-
rattsliga lagstiftningen. Kommittén skulle ocksd se Over vissa andra
kanneteckensrittsliga fragor med anknytning till varumérkesrétten.
Oversynen skulle genomfdras i samarbete med liknande arbeten i de
andra nordiska landerna (dir. 1997:118). Kommittén antog namnet
Varumirkeskommittén.

Kommittén Gverldmnade i februari 1999 delbetinkandet Artikel 7 i
EG:s varumirkesdirektiv — Andringar i varumirkeslagen (SOU 1999:19).
Delbeténkandet lag till grund bl.a. for en &dndring i varumérkeslagen som
innebar att det infordes en bestimmelse om s.k. regional konsumtion av
varumdrkesratten, vilken tridde 1 kraft den 1 juli 2000 (prop.
1999/2000:93).

I mars 2001 o&verlimnade kommittén sitt slutbetéinkande, Ny
varumérkeslag och dndringar i firmalagen (SOU 2001:26). I beténkandet
lade kommittén fram ett forslag till en helt ny varumirkeslag samt
omfattande dndringar i firmalagen. En sammanfattning av betéinkandet
finns i bilaga 1. Dess lagforslag finns i bilaga 2.

Betidnkandet har remissbehandlats. En remissammanstéllning finns
tillgénglig 1 drendet (Ju2001/2454/L3). En forteckning Over remiss-
instanserna finns i bilaga 3.

Under det fortsatta lagstiftningsarbetet inkom det fran naringslivshall
andrade synpunkter i vilka ett av de storre fordndringsforslagen i
betdnkandet avstyrktes, ndmligen forslaget att begrdnsa registrerings-
myndigheternas officialprovning vid registrering av varumirken och
firmor. Vidare avslutades under ar 2006 ett arbete inom FN:s immaterial-
rittsorganisation, Virldsorganisationen for den intellektuella &gande-
ratten (WIPO), med att ta fram en ny konvention p& varumérkesomradet
— Singaporekonventionen om varumérkesrétt. Konventionen och tillamp-
ningsforeskrifterna till denna finns i bilaga 4.

Inom Justitiedepartementet utarbetades mot denna bakgrund en
departementspromemoria — Officialprovningens omfattning vid registre-
ring av varumirken och firmor m.m. (Ds 2008:28) — som inneholl dels
ett kompletterande underlag och ett nytt forslag nér det géller official-
provningen, dels ett forslag att Sverige skulle tilltrdda Singaporekonven-
tionen om varumarkesrétt. En sammanfattning av promemorian och dess
lagforslag finns i bilagorna 5 och 6. Promemorian har remissbehandlats.
En forteckning 6ver remissinstanserna finns i bilaga 7. En remissamman-
stdllning finns tillgénglig i drendet (Ju2008/4393/L3).

I denna lagradsremiss behandlar regeringen beténkandets och prome-
morians forslag till ny varumérkeslag och dndringar i firmalagen samt
vissa foljdandringar i andra lagar. I samband med det behandlas ocksa
promemorians forslag till hur den nya varumirkeslagen ska utformas for
att mojliggdra ett svenskt tilltrdde till Singaporekonventionen om
varumérkesritt.
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4 Varumarken och firmor — en overblick

4.1 Inledning

Varumiérken och firmor utgér sddana slags privata formogenhetsratter
som brukar kallas for immateriella. Varumérkes- och firmaritten hor till
den del av immaterialrdtten som betecknas det industriella rattsskyddet.
Till det industriella rattsskyddet hor ocksa bl.a. monster och patent.

Varumérkesritten ger innehavare av varukidnnetecken en ensamrétt att
anvinda kdnnetecknet som symbol for varor eller tjénster som tillhanda-
hélls i dennes niringsverksamhet. Firmarétten ger pa motsvarande sétt en
ensamritt att anvénda ett niringskénnetecken som bendmning for den
néringsverksamhet som innehavaren bedriver.

Genom sitt kdnnetecken kan innehavaren sérskilja och framhdva sina
varor, tjanster eller sin verksamhet i férhallande till 6vriga varor, tjanster
eller verksamheter p4 marknaden. Manga kénnetecken har ocksad ett
sjdlvstindigt kommersiellt védrde, grundat pa betydande investeringar.
Aven for konsumenterna fyller kiinnetecken en viktig funktion genom att
underlétta identifieringen av varor, tjénster och verksamheter.

En néringsidkare kan anvinda flera varukdnnetecken for sina varor
eller tjanster, men far i princip inte anvdnda mer &n en firma fér samma
verksambhet (enhetsprincipen). Av principen foljer saledes att bolaget inte
kan bedriva delar av en verksamhet under olika firmor. Néringsidkare
kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma, se 1 §
forsta stycket firmalagen (1974:156), forkortad FL. Mgjligheten att
anvinda bifirma utgor foljaktligen ett avsteg fran principen om firmans
enhet.

Bestdmmelser om varukénnetecken finns frdmst i varumirkeslagen
(1960:644), forkortad VML, och i kollektivmérkeslagen (1960:645).
Kompletterande bestimmelser om bl.a. forfarandet i varumérkesérenden
finns i varumirkesforordningen (1960:648). Firmalagen innehaller
generella bestimmelser om firmardttens uppkomst, innehall och
rattsskydd och lagen reglerar firmaskyddet for alla slag av néringsidkare.
I de lagar som finns om olika former for ndringsutévning, t.ex. aktiebo-
lagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska foéreningar,
hinvisas betrdaffande de grundldggande firmareglerna till firmalagen och i
ovrigt ges huvudsakligen bara formella registreringsforeskrifter.

Immateriella réttigheter &r nationella, dvs. det skydd som svensk rétt
ger omfattar endast Sverige. Ensamrétten &r med andra ord territoriellt
begransad. Trots den nationella begrinsningen &r foremalen for
immaterialritten internationella pé sé sitt att de kan anvidndas 6ver hela
varlden. For manga varumirken soker man darfor ofta skydd i flera
lander. En stor del av de varumirkesansdkningar som ldmnas in i
Sverige, till Patent- och registreringsverket (PRV), kommer ocksé fran
utlindska sokande. Ménga svenska néringsidkare véljer pa motsvarande
sitt att skydda sina varumérken i andra linder genom nationella eller
internationella forfaranden. Nagon mdjlighet till internationella forfaran-
den for att f4 skydd for firmor finns inte. Varumirkesrétten har ocksa i
avsevart hogre grad dn firmarétten varit foremdl for internationell
harmonisering.
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4.2 Ensamrittens uppkomst och innebord

En ritt till varuméirke med verkan i Sverige kan uppkomma pé olika sitt.
Ett sdtt att uppnd skydd &r genom nationell registrering hos PRV (1 och
12 §§ VML). Registrering kan ockséd ske genom en internationell
varumdrkesregistrering (se 50 § VML och protokollet den 27 juni 1989
till Madridoverenskommelsen om den internationella registreringen av
varumirken den 14 april 1891, det s.k Madridprotokollet, SO 1994:82).
Registreringen sker d& hos WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation/Virldsorganisationen for den intellektuella &ganderitten). WIPO
ar en sé kallad specialized agency inom FN-systemet. Slutligen finns
mdjlighet till gemenskapsregistrering hos EU:s varumérkesmyndighet —
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller), vanligen bendmnd OHIM. Se rédets forordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken, EUT L
78, 24.3.2009, s. 1, forkortad varumirkesforordningen. OHIM é&r en
forkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal
Market (trade marks and designs).

Ensamréitt pa varumirkesomrddet kan ocksd forviarvas genom
inarbetning (2 § VML). Savdl varumirken som andra sérskilda
varukdnnetecken kan saledes erhalla skydd under fOrutsittning att
varukédnnetecknet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar
sig ar kédnt som beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls
under kénnetecknet. Till detta kommer att néringsidkare har ett
sjdlvstindigt skydd for sldktnamn, firma och adress (s.k. naturliga
varukénnetecken), se 3 § VML.

Pé firmaomradet kan rétt till firma och bifirma med verkan i Sverige
uppkomma genom registrering, vilket huvudsakligen sker hos
Bolagsverket, se 2 § FL och tex. 1 och 4 §§ handelsregisterlagen
(1974:157) respektive 27 kap. 1 § och 28 kap. 1 § aktiebolagslagen.
Ensamritt till firma, bifirma och sekundirt kannetecken (dvs. annat
néringskdnnetecken som néringsidkare anvénder jamte firman for sin
verksambhet) kan ocksa erhéllas genom inarbetning (2 § FL). For flertalet
firmainnehavare rader dock registreringstvang, vilket foljer av de
associationsrittsliga forfattningarna som finns for olika former av
niringsutovning. P4 motsvarande sitt som for naturliga varukdnnetecken
finns visst skydd for niringsidkares namn och varumirke i firmalagen
(4 och 5 §§ FL).

Ensamritten till ett registrerat varuméirke innebar att ndgon annan inte i
néringsverksamhet far anvinda ett kidnnetecken som kan forvixlas med
det skyddade varumarket for varor eller tjénster av samma eller liknande
slag (4 och 6 §§ VML). Ensamritten till en registrerad firma innebér att
annan 4n innehavaren inte far anvénda ett med firman forvéaxlingsbart
kénnetecken for samma verksambhet eller for verksamhet av liknande slag
inom det omradde for vilket firman registrerats, om det inte visas att
innehavaren inte kan lida skada dérav (3 § forsta stycket och 6 § FL).

Vad som anforts om inneborden av ensamrétten till registrerade
varumérken och firmor har i huvudsak sin motsvarighet &ven i frdga om
inarbetade kénnetecken. For savidl inarbetade varukédnnetecknen som
inarbetade naringskdnnetecken géller emellertid att kénnetecknet &tnjuter
skydd endast inom det omradde dér inarbetningen bestir (4 § fOrsta
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stycket tredje punkten VML respektive 3 § andra stycket FL). For
inarbetade firmor géller dessutom att det — till skillnad fran vad som
giller i fraga om registrerade firmor — saknar betydelse huruvida
innehavaren av det &dldre néringskénnetecknet lider skada genom
anviandningen av ett yngre ndringskdnnetecken inom det omrade dar
inarbetningen bestar (3 § andra stycket FL).

Utover detta grundlaggande skydd finns ett utokat skydd for
kannetecken som &r védl ansedda i Sverige. I fraga om sédana
kénnetecken géller att ingen annan &n innehavaren far anvinda
kénnetecken som liknar det vil ansedda kdnnetecknet, om anviandningen
skulle dra otillborlig fordel av eller skada det vél ansedda kénnetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende (6 § andra stycket VML respektive
6 § andra stycket FL). Detta skydd adr mer omfattande, eftersom det géller
oberoende av for vilka varor, tjinster eller verksamheter som det andra
kénnetecknet anvénds.

Vid tvist om rétt till kénnetecken som dr forvixlingsbara har den
foretride som har tidigast rittsgrund (7 § VML respektive 7 § FL).
Innehavaren av den éldre rittigheten kan dock under vissa forutséttningar
genom passivitet forlora ritten att vidta atgdrder mot anvéndningen av ett
forvéxlingsbart kdnnetecken (8 och 9 §§ VML respektive 8 § FL).

43 Nérmare om registrering av varumérken och firmor

4.3.1 Varumaiarken

De grundldggande reglerna om registrering av varumérken finns i 1 och
12-24 §§ VML. Tidigare fanns ett krav pd att varuméirkessdokanden
skulle vara ndringsidkare for att kunna forvérva varumérkesratt. Detta
krav har sedermera tagits bort och det finns nu inga sérskilda
bestimmelser om vem som kan forvirva en rétt till varumirke genom
registrering. Mérket maste dock kunna sérskilja innehavarens varor eller
tjénster frén andras (se 1 § VML och prop. 1994/95:59 s. 42). Att det inte
finns ndgra sirskilda bestimmelser om vem som kan forvérva en ritt till
varumdrke genom registrering innebdr ocksd att savil fysiska som
juridiska personer &r behoriga att ansdka om registrering.

Ett flertal forutsdttningar maste vara uppfyllda for att en ansékan om
registrering ska bifallas. Ansdkan om registrering maste for det forsta
uppfylla vissa formella krav, bl.a. méste ans6kan innehalla uppgifter om
de varuslag som maérket avser och en ansokningsavgift betalas (17 §
VML samt 7-10 och 24 §§ varumérkesforordningen). En annan
forutsittning for registrering ar att mérket kan aterges grafiskt (1 § andra
stycket VML). Vidare far det inte finnas nagra hinder mot registrering av
hénsyn till allménna intressen (absoluta hinder), 13 § och 14 § forsta
stycket 1-3 VML. Inte heller far det finnas nagra hinder av hinsyn till
enskilda intressen (relativa hinder), 14 § forsta stycket 4-9 samt andra
och tredje styckena VML.

Forfarandet vid registrering av varumirken kan sdgas bestd av tva
delar. I den forsta delen av forfarandet undersoker PRV om ansékan
uppfyller alla formella krav och om det finns nagra absoluta eller relativa
hinder mot registrering. Finns det enligt verkets mening brister i ansdkan
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eller hinder mot registrering far sokanden tillfalle att yttra sig dver detta
(19 § forsta stycket VML). Sokanden far dérigenom tillfélle att rtta till
eventuella brister och, om det dr mojligt, dndra sin ansdkan eller vidta
nagon annan atgdrd for att undvika ett hinder. Sokanden kan t.ex.
inhdmta ett medgivande frén innehavaren av en ensamritt till ett
forvaxlingsbart kdnnetecken.

I den andra delen av forfarandet provar PRV om varumérket kan
registreras eller inte. Om det kvarstar nagra brister i ansdkan eller nagot
hinder mot registrering avslar myndigheten ansékan om det inte finns
anledning att ge sokanden ytterligare mojlighet att yttra sig (19 § andra
stycket VML). I annat fall for myndigheten in mérket i
varumérkesregistret och kungor registreringen (20 § forsta stycket
VML).

Nér ett varumérke har registrerats far den som vill framstilla
invindning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Det innebér att
den som anser att det finns nagot absolut eller relativt hinder mot
registreringen kan begéra att den upphivs. Invéndningen ska ha kommit
in till PRV inom tvd manader frén dagen da registreringen kungjordes.
Om néagon framstiller en invdndning far innehavaren av registreringen
tillfalle att yttra sig over invdndningen (20 § tredje stycket VML).
Invandningsforfarandet avslutas med att PRV provar om registreringen
med hédnsyn till de invéndningar som framstdllts ska kvarstd eller
upphévas (21 § VML).

Bestimmelser om overklagande finns i 47 § VML. Den som é&r
missndjd med PRV:s beslut far overklaga det till Patentbesvirsritten.
Patentbesviérsrittens avgorande far i sin  tur Overklagas till
Regeringsritten. En forutsittning for att Regeringsritten ska ta upp
overklagandet till saklig provning 4r att domstolen beviljar
provningstillstand.

4.3.2 Firmor

De grundldggande bestimmelserna om registrering av firma finns i 9-
12 §§ FL. Vidare finns det bestimmelser om registrering av firma for
olika typer av réttssubjekt i flera associationsrattsliga forfattningar. Av
det sétt pa vilket firma definieras foljer att endast néringsidkare kan
forvarva ensamritt till firma. Med nédringsidkare forstas var och en som
yrkesméssigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om
verksamheten syftar till att ge vinst eller inte (se SOU 1967:35 s. 150 f.
och prop. 1974:4 5. 165 f.).

Firma registreras i olika register beroende pa vilket rittssubjekt som
firman avser. Enskilda néringsidkare, handelsbolag och ideella
foreningar som utdvar naringsverksamhet samt deras firmor registreras
t.ex. i handelsregistret, se 2 § handelsregisterlagen, medan aktiebolag
registreras 1 aktiebolagsregistret, se 27 kap. 1 § aktiebolagslagen.
Merparten av den firmaregistrering som &dger rum i dag handhas av
Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter.
Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den lénsstyrelse
som ar tillsynsmyndighet for stiftelsen i fraga och understodsforeningar
som registreras hos Finansinspektionen, se 10 kap. 1 och 6 §§
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stiftelselagen (1994:1220) samt 3 och 12 §§ lagen (1972:262) om
understodsforeningar.

Precis som for varumirken giller att ansdkan om registrering maste
fylla vissa formella krav. En del av dessa krav uppstills i de
associationsrittsliga forfattningar som innehaller bestimmelser om
registrering. Ett formellt krav som forekommer i flera forfattningar &r
t.ex. att en firma maste tydligt skilja sig fran annan tidigare registrerad
firma som fortfarande bestir (se t.ex. 28 kap. 1 § andra stycket
aktiebolagslagen). 1 de associationsrittsliga forfattningarna finns
ytterligare formella krav pa firman som sadan, t.ex. att den ska innehalla
vissa ord som “ekonomisk” och ”foérening” eller férkortningen “ek.for.”
nér det géller ekonomiska foreningar, 14 kap. 1 § lagen om ekonomiska
foreningar. Ett annat exempel pa formella krav som uppstills i de
associationsrittsliga forfattningarna ar att verksamhetens art ska anges,
se t.ex. 3 kap. 1 § 3 aktiebolagslagen.

Pa motsvarande sitt som for varumérken géller att det inte far finnas
nagra hinder mot registrering av hénsyn till allménna intressen (absoluta
hinder), 9 § och 10 § forsta stycket 1-3 FL. Inte heller far det finnas
nagra hinder av hénsyn till enskilda intressen (relativa hinder), 10 §
forsta stycket 4-8 och andra stycket FL.

Aven vid den fortsatta hanteringen av en ansokan liknar forfarandet vid
Bolagsverket och de andra registreringsmyndigheterna i stort forfarandet
vid PRV. En viktig skillnad &r emellertid att invindningsforfarande inte
forekommer efter en firmaregistrering samt att registrerings-
myndigheternas beslut inte dverklagas till Patentbesvirsritten, utan till
allmén forvaltningsdomstol. En annan betydelsefull skillnad ar att en
ansdkan om firmaregistrering far innehélla flera firmaforslag, vilka
provas i den rangordning som sékanden har valt. Niar Bolagsverket gor
sin granskning utférs den normalt si att om verket hittar ett
registreringshinder mot en av de foreslagna firmorna fortsétter verket inte
granskningen av den firman utan gér direkt vidare till nésta forslag fran
sokanden. Det innebér alltsa att alla tdnkbara hinder mot vart och ett av
firmaf6rslagen inte tas fram. En ans6kan om varuméirkesregistrering far
déremot bara innehalla ett forslag till varumérke.

4.4 Ensamrittens upphorande

En varumérkesregistrering géller i tio &r, men registreringen kan fornyas
ett obegrinsat antal ganger (22 § VML). Ensamritten till ett
varukédnnetecken som inte ar registrerat upphdr nir varukdnnetecknet inte
langre ar sé ként som fordras for att det ska anses inarbetat (2 § VML).

Ensamritten till ett varukédnnetecken kan emellertid upphora pa olika
satt. En varumérkesregistrering kan helt eller delvis upphivas efter
invindning hos PRV (21 § VML) eller efter en talan vid allmdn domstol
(26 § VML). Registreringen kan ocksa upphdra genom att innehavaren
av registreringen begir att den ska avforas ur varumarkesregistret (27 §
andra stycket VML).

En firmaregistrering kan bestd under obegransad tid. Den behover
alltsa, till skillnad fran vad som géller for varumérkesregistreringar, inte
fornyas.
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I de associationsrittsliga forfattningarna finns regler om avforande av
firma, bl.a. om néringsidkaren upphor med sin verksamhet (se t.ex. 13 §
handelsregisterlagen). Vidare kan registreringen av en firma upphévas av
domstol, t.ex. pa den grunden att registreringen skett i strid med
firmalagen eller ndgon annan forfattning om firma (16 § FL).

Till skillnad fran vad som géller pa varumérkesomradet finns det inte
nagot invindningsforfarande vid vilket firmor kan wupphdvas av
registreringsmyndigheten efter registreringen. Inte heller kan en firma
hévas for viss verksamhet.

4.5 Sanktioner

Reglerna om skydd for varukdnnetecken ar sanktionerade. Det finns bl.a.
bestimmelser om straffansvar och skadestdndsskyldighet for den som
uppsétligen eller av oaktsamhet gor intrang i ndgon annans ensamrétt till
ett varukdnnetecken (37 och 38 §§ VML). Vidare kan domstol besluta
om vissa skydds- och sikerhetsatgérder, bland annat kan domstol vid vite
forbjuda den som gor eller medverkar till ett varumérkesintrang att
fortsitta intrdnget (37 a, 37 b och 41-41 h §§ VML).

En forutséttning for att dklagare ska vécka atal for varumérkesintrang
ar att malsdganden anger brottet till 4tal och att atal av sérskilda skil &r
pékallat fran allmén synpunkt (37 § tredje stycket VML).

Reglerna om skydd for néringskdnnetecken dr sanktionerade pa
motsvarande sdtt som varukdnnetecknen (se 18 § FL om straffansvar,
19 § FL om skadestdndsskyldighet, 15 § FL om vitesforbud, 18 a § och
20-20 h §§ FL om 6vriga skydds- och sdkerhetsatgérder samt 18 § femte
stycket FL. om allmént atal).

4.6 Kollektivmérkeslagen

Kollektivmirkeslagen, som trddde i kraft samtidigt som varumaérkes-
lagen, innehaller sirskilda bestimmelser om s.k. kollektivmérken.

Lagen ger mojlighet for en forening av néringsidkare att, pa
motsvarande sétt som enligt varumérkeslagen, genom registrering eller
inarbetning forvdrva ensamritt till ett varumérke eller annat
varukdnnetecken. Kollektivmérket kan anvéndas av medlemmarna i
foreningen for varor eller tjdnster som de tillhandahéller i sina rorelser
(1 § forsta stycket kollektivmarkeslagen).

Aven en offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning som
bedriver kontroll av varor eller tjanster kan forvirva ensamritt till ett
varumirke eller annat varukénnetecken som anvéinds for varor och
tjdnster som ar foremal for kontroll (1 § andra stycket). Denna typ av
kollektivmérke brukar bendmnas kontroll- eller garantimérke.

I huvudsak géller samma regler for kollektivmédrken som for
varumérken och andra varukdnnetecken enligt varumirkeslagen (2 §). 1
lagen finns dock vissa sdrskilda regler om kollektivmarken, bl.a. ska en
ansOkan om registrering innehalla uppgift om de bestimmelser som
géiller for anviandningen av mirket (3 § fOrsta stycket). Om
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bestimmelserna éndras ska detta anmalas till registreringsrmyndigheten
(PRV). Registreringen kan hévas om detta inte sker (5 §).

4.7 Internationella 6verenskommelser
4.7.1 Varumirkesomradet
Pariskonventionen

I likhet med vad som géller for ovriga rittigheter inom det industriella
rattsskyddet dr ensamrétten till ett varukdnnetecken i princip nationellt
begriansad. Varje land bestimmer foljaktligen, med de begridnsningar
som foljer av internationella &taganden, vem som kan inneha ett
varukdnnetecken, vad som kan utgdra ett varukdnnetecken och vad
ensamritten till ett varukénnetecken innebér.

Den omfattande internationella handeln har emellertid medfort att
varumérkesrétten har en hog grad av internationell priagel. Det finns flera
internationella konventioner pa omradet som Sverige ar anslutet till. Den
mest grundldggande av dessa ér Pariskonventionen den 20 mars 1883 for
skydd av den industriella Aganderitten, SO 1970:60. Pariskonventionen
ar i dag nédra nog virldsomfattande. Konventionen har reviderats flera
génger, vilket inneburit att det industriella rattsskyddet forbéttrats over
aren. Den senaste versionen dr Pariskonventionens Stockholmstext fran
ar 1967. De lidnder som é&r anslutna till konventionen bildar den sa
kallade Parisunionen.

Pariskonventionen bygger pa fyra grundliggande principer. Principen
om nationell behandling innebir att unionslédnderna &r forpliktade att ge
dem som &r medborgare i annat unionsland ett i princip minst lika
omfattande rdttsskydd som landet ger sina egna medborgare. Den som
har hemvist i eller driver rdrelse i ett unionsland likstdlls med
medborgare i ett sddant land.

Principen om minimiskydd innebdr att medborgare i1 ett annat
unionsland alltid ska vara garanterade ett visst minimiskydd, dven om
landets egna medborgare inte dtnjuter motsvarande skydd.

Principen om konventionsprioritet innebdar att om en ansdkan om
registrering av ett varumérke forst gors i ett unionsland eller i ett land
som 4dr medlem av Virldshandelsorganisationen (World Trade
Organization, WTO) och dérefter inom sex manader i ett eller flera andra
unionslénder, ska de senare ansdkningarna anses vara gjorda samtidigt
som den forsta om sdkanden begér det.

Sjédlvstindighetsprincipen innebér slutligen att réttsskyddet for ett
varukdnnetecken bestdms i varje land for sig. Om skyddsforutsatt-
ningarna i nagot land inte anses uppfyllda, s& hindrar det inte att skydd
beviljas eller uppratthalls i ett annat land.

Madpridsystemet

Madridsystemet &r ett system for internationell registrering av varumér-
ken. Det bestér av dels Madridoverenskommelsen, dels Madridprotokol-
let. Parterna till Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet konsti-
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tuerar en union, Madridunionen. Sverige ar part till Madridprotokollet,
men inte till Madridéverenskommelsen.

Grundtanken i Madridsystemet &r att man genom en enda ansokan till
WIPO om registrering av ett varumirke ska kunna erhélla skydd i en
eller flera av de stater eller — for Madridprotokollets del — de regioner
som har anslutit sig till systemet. En internationell varumérkes-
registrering utgdr efter det att den har beviljats giltighet i de designerade
staterna ett knippe nationella varumédrken, vars omfattning beror pa
antalet av sokanden designerade stater. I varje sddan stat far varumarket
samma rittsstillning som om det vore meddelat av den nationella
varumérkesmyndigheten med réttsverkningar enligt den nationella
lagstiftningen.

TRIPs-avtalet

Av medlemskapet i WTO f6ljer det for alla medlemmar bindande avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, SO 1995:30
(Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights,
forkortad TRIPs-avtalet). Avtalet tridde i kraft ar 1995 och Sverige har
varit medlem sedan dess. I TRIPs-avtalet finns bestimmelser om
varukédnnetecken, bland annat om vilka tecken som ska kunna skyddas
som varumérken, om ensamrittens omfattning och om sanktioner.

Trademark Law Treaty och Singaporekonventionen om varumdrkesrdtt

Vid en diplomatkonferens i oktober 1994 antogs en internationell
varumidrkeskonvention, den s& kallade Trademark Law Treaty. Det
overgripande syftet med konventionen é&r att forenkla forfarandet och
sinka kostnaderna for varumérkesregistrering vid nationella myndig-
heter. Den materiella varumérkesritten regleras alltsa inte. Sverige &r inte
part till konventionen.

Inom WIPO har det ddrefter wutarbetats en reviderad
varumérkeskonvention — Singaporekonventionen om varumérkesrétt
(Singapore Treaty on the Law of Trademarks) — vilken antogs vid en
diplomatkonferens i mars 2006. Aven denna konvention ir begrinsad till
forfarandefragor.

EU-rdttsliga bestimmelser

Fordraget om Europeiska unionens funktionssétt har stor betydelse for
utformningen och tillimpningen av nationell varumérkesrétt i medlems-
staterna. Av sérskild vikt dr artikel 18 i den konsoliderade versionen
(artikel 16 d 1 Lissabonfordraget) om férbud mot diskriminering pé grund
av nationalitet, artikel 34 i den konsoliderade versionen (artikel 28 i
Lissabonfordraget) om forbud mot kvantitativa importrestriktioner och
liknande étgérder, artikel 36 i den konsoliderade versionen (artikel 30 i
Lissabonfordraget) om skydd for bl.a. industriell 4ganderétt samt
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 i den konsoliderade
versionen (artiklarna 81 och 82 i Lissabonfordraget).
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Det finns tva centrala rittsakter som reglerar varumirkesrétten inom
Europeiska unionen. Den forsta &r Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) —
varumérkesdirektivet. Varumarkesdirektivet utgér en kodifiering av alla
de andringar som gjorts i radets direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1). Varumérkesdirektivet syftar
till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella
varumédrkeslagar. Direktivet innebdr inte att medlemsstaternas
varumérkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begrénsats till
sadana nationella bestimmelser som pa ett mera direkt sétt kan motverka
den fria rorligheten for varor eller tjanster. Framfor allt reglerar direktivet
frigor om vad som behovs for att kunna fA och vidmakthalla en
ensamrétt till ett varumérke och frigor om det rattsliga skyddet av
ensamrétten till ett varumarke.

Det ursprungliga varumérkesdirektivets regler infordes i svensk rétt
som en foljd av Sveriges ataganden enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet (EES-avtalet). Inforlivandet av direktivet
skedde ar 1993 genom é&ndringar i varumérkeslagen (prop. 1992/93:48,
bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686).

Den andra réittsakten ar radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26
februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) —
varumérkesforordningen. Varumérkesforordningen utgér en kodifiering
av alla de @ndringar som gjorts i radets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 14.1.1994,
s. 1). Varumirkesforordningen ger en mojlighet att genom en ansdkan
hos OHIM fa registrering av ett varumérke — ett gemenskapsvarumérke —
som har réttsverkan i hela unionen. Forutséttningarna och forfarandet for
registrering regleras uteslutande av forordningens bestimmelser. Flera av
bestimmelserna svarar mot motsvarande bestdmmelser i varumaérkes-
direktivet och ddrmed i sakligt hinseende ocksd mot bestimmelserna i
den svenska varumérkeslagen.

Ytterligare en réttsakt av betydelse for varumirkesrdtten inom
Europeiska unionen &r FEuropaparlamentets och radets direktiv
2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstillande av skyddet for
immateriella rattigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16) — det s.k.
civilréttsliga sanktionsdirektivet. Det civilrdttsliga sanktionsdirektivet
syftar till att underldtta for rattighetshavare att med hjélp av det
civilrittsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gor intrang.

4.7.2 Firmaomradet

Firmaritten har inte varit foremal for internationell harmonisering pé
samma sitt som varumirkesrdtten och Ovrig immaterialrdtt. Det finns
heller inte, som ndmnts, nagon mdjlighet till internationell registrering av
firmor eller registrering via ndgot gemenskapsforfarande.

Enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska emellertid varje unionsland
utan villkor av anmélan eller registrering bereda skydd &t firma. Detta
géller oavsett om firman utgdr del av ett varumarke eller inte. Vidare ska,
som tidigare ndmnts, den som tillhor ett unionsland i dvriga unionslander
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atnjuta de forméner i friga om den industriella dganderétten som varje
land tillerkdnner det egna landets medborgare. Med andra ord géller att
om ett unionsland ger firmaréttsligt skydd at sina egna medborgare,
méste motsvarande skydd ges &t medborgare i annat unionsland. Den
som har hemvist i eller driver rorelse i ett unionsland likstdlls med
medborgare i ett sddant land.

Inom EU finns inte nagon sdrskild reglering av firmardtten. Rétten till
firma  berérs dock 1 bade  varumérkesdirektivet  och
varumérkesforordningen nér det géller regleringen av vad som kan
utgora hinder mot registrering av varuméirken och leda till forbud mot
anvéndning av varumérken. Firmaskyddet har ocksa viss betydelse for
varumérkesskyddets omfattning.

Enligt artikel 4.4 b i varumirkesdirektivet kan en medlemsstat besluta
att ett varumarke inte fir registreras eller, om det redan &r registrerat, att
registreringen ska kunna upphéivas, bland annat pa grund av ritten till
andra kdnnetecken dn varumérken som anvinds i ndringsverksamhet. Det
fordras da att rétten till ett sddant kénnetecken forvarvats fore tidpunkten
for ans6kan om registrering av varumérket eller fore tidpunkten for den
foretradesrdtt som aberopats till stod for ansokan. Det krdvs ocksé att
kénnetecknet i fraga ger innehavaren ritt att utverka forbud mot
anvéindningen av varumaérket.

Nir det géller ensamrittens omfattning framgar av artikel 5.5 att for
det fall ett kdnnetecken anvénds i annat syfte &n att sérskilja varor eller
tjidnster — bland annat sdsom firmanamn — &r det réttsordningen i den
berérda medlemsstaten som ir relevant vid faststillelsen av omfattningen
av och i forekommande fall innehallet i det skydd som ges den
varumérkesinnehavare som pastar sig lida skada till foljd av att tecknet
anvinds som firmanamn. (Se EU-domstolens domar den 16 november
2004 i mal C-245/02, Anheuser-Busch Inc. mot Bud¢&jovicky Budvar,
narodni podnik, REG 2004 1-10989 och den 11 september 2007 i mal C-
17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 [-07041).

Slutligen géller enligt artikel 6.1. a att ett varumirke inte ger
innehavaren rétt att forhindra tredje man att i ndringsverksamhet anvianda
sitt eget namn (eller sin adress) forutsatt att tredje man handlar i enlighet
med god affarssed. EU-domstolen har slagit fast att bestimmelsen
omfattar savél fysiska som juridiska personers namn (EU-domstolens
dom i det ovan ndmnda malet C-245/02).

I artikel 8.4 1 varumirkesforordningen anges att ett gemen-
skapsvarumirke inte fir registreras bland annat om innehavaren av ett
annat kinnetecken &n varumaérke, som anvinds i niringsverksamhet i mer
an lokal omfattning, goér invindning mot ansdkan om registrering pa
grund av denna rittighet. Det fordras dé att ritten till kidnnetecknet
forvarvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumarket eller fore tidpunkten for den prioritet som
aberopas som grund for ansokan. Det kravs ocksa att kdnnetecknet ger
innchavaren rdtt att utverka forbud mot anvandningen av ett yngre
varumérke. Av artikel 53.1 c¢ i varumérkesforordningen framgér att en
gemenskapsregistrering far upphévas pa grund av en sadan é&ldre
rattighet. Vidare framgér av artikel 110.1 i varumérkesforordningen att
medlemsstaterna far ha bestimmelser om forbud mot anvéndningen av
gemenskapsvarumarken om dessa gor intrang i en rattighet av detta slag.
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Enligt artikel 12 i1 varumérkesforordningen ger ett gemenskaps-
varumdrke inte innehavaren ratt att fOrhindra tredje man att i
niringsverksamhet och i enlighet med god affirssed anvénda sitt eget
namn (eller sin adress).

Av ett uttalande fran kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets
och réadets direktiv 2004/48/EG om sékerstillande av skyddet for
immateriella rdttigheter (2005/295/EG), EUT L 94, 13.4.2005, s. 37
framgér att det civilrdttsliga sanktionsdirektivet ska tillimpas pa
firmanamn, om dessa dr skyddade som exklusiva rattigheter i den
berérda nationella lagstiftningen. Det innebar for svensk del att det
civilrdttsliga sanktionsdirektivets bestdimmelser har betydelse for
firmaomradet, precis som for varuméirkesomradet. (Se ocksa betraffande
det civilrdttsliga sanktionsdirektivets tillimpningsomrade artiklarna 1
och 2 i detta direktiv).

5 Allminna utgdngspunkter

5.1 Varumairkeslagstiftningen behdver moderniseras

Det rittsliga skyddet for kdnnetecken for varor och tjanster som
tillhandahalls i1 en néringsverksamhet regleras av varuméirkeslagen
(1960:644) och kollektivméarkeslagen (1960:645), vilka tradde i kraft den
1 januari 1961. Den nuvarande lagstiftningen pa varumirkesomradet
utarbetades 1 ett ndra samarbete mellan de nordiska linderna och ledde
till stora likheter mellan de nordiska lagarna pd detta omréde. Négon
Overgripande Oversyn av varumérkeslagen har inte gjorts sedan dess
tillkomst.

Forhallandena pd marknaden och foretagens fOrutséttningar for att
agera pa marknaden &r naturligtvis annorlunda i dag &n vad som var fallet
for ndstan 50 ar sedan. Ménga foretag agerar exempelvis pé ett helt annat
sitt &n tidigare pa en internationell marknad.

Ocksa pa varumiarkesomradet som sadant har forhallandena &ndrats
sedan lagens tillkomst. Foretag har under ldng tid anvént varuméirken och
andra varukdnnetecken som identifierings- och konkurrensmedel vid
marknadsforing av varor och tjanster. Denna grundliggande funktion for
ett varumdrke, dvs. att fungera som individualiseringsmedel for att
sarskilja olika varor och tjénster, finns givetvis kvar dven i dag.
Utvecklingen har emellertid gétt mot att allt storre resurser laggs ner pa
marknadsforing och investeringar i varumirken vid etablering av nya
varor och tjanster. Varumérkena har i hogre grad kommit att fungera som
en sjélvstindig tillgdng som far representera foretagets upparbetade vérde
i form av t.ex. image och goodwill. Ett varumirke kan representera ett
mycket stort vdrde; i méanga fall kan varumirket utgdra ett foretags
storsta tillgdng. Varumérkesritten har dérigenom ocksa kommit att i allt
storre utstrickning fa en funktion som skydd for de investeringar och
resurser som lagts ned pa varumarket.

Varumérkesritten dr internationellt praglad. Sedan linge bedrivs ett
arbete savidl regionalt inom EU, som internationellt inom bl.a. FN:s
immaterialréttsorganisation, WIPO, for att utveckla varumérkesrétten.
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Som exempel kan ndmnas att det inom EU ar 1988 antogs ett direktiv
som innebar en langtgdende harmonisering av varuméirkeslagstiftningen i
medlemsstaterna, Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av
den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumdrkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) — varumérkesdirektivet.
Under 1993 beslutades vidare inom EU om ett parallellt system vid sidan
av de nationella varumérkessystemen, radets forordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L
78, 24.3.2009, s. 1) — varumirkesforordningen. Genom inforandet av
gemenskapsvarumirket blev det mojligt att registrera varumirken som
géller inom hela unionen. I anslutning till bade direktivet och
forordningen har det utvecklats en omfattande praxis fran EU-domstolen.

P& det internationella planet finns det ett etablerat system for
internationell varumérkesregistrering, det s.k. Madridsystemet. Systemet
utgérs av dels Madridoverenskommelsen om den internationella
registreringen av varumirken den 18 april 1891 (Madridoverens-
kommelsen), dels protokollet den 27 juni 1989 till 6verenskommelsen
om den internationella registreringen av varumirken den 14 april 1891
(Madridprotokollet). Vidare bedrivs inom WIPO ett kontinuerligt
internationellt arbete for att utveckla varumérkesrétten.

Regelverken for bade gemenskapsvarumérken och for den
internationella varumaérkesregistreringen har vid olika tillféllen setts 6ver
och utvecklats for att fungera sa effektivt som mojligt. Detta arbete pagér
kontinuerligt. Ocksd i andra internationella sammanhang aktualiseras
varumirkesrittsliga fragor.

Det internationella regelverket p& varumérkesomradet har haft
konsekvenser ocksd for den svenska varumérkeslagstiftningen. En rad
tilligg och &ndringar har gjorts i lagen, inte minst under 1990-talet till
foljd av Sveriges anslutning till EES-avtalet och till f6ljd av att Sverige
tilltradde Madridprotokollet. Vidare har det sedan mitten av 1990-talet
genomforts flera lagéndringar nér det géiller fragor om sanktioner och
tvangsmedel i samtliga lagar pa det immaterialréttsliga omradet. Alla
dessa lagdndringar har inneburit att lagen kommit att bli alltmer
svaroverskadlig.

Den firmarittsliga lagstiftningen har ett ndra samband med
varumérkesrétten. Firmardtten har dock inte pd samma sétt som
varumirkesritten varit foremal for internationell reglering och
harmonisering.

En frdga som regeringen prioriterar hogt &r att det ska bli enklare att
starta och driva foretag. Lagstiftningen pd det varumérkesrittsliga och
firmaréttsliga omradet har stor betydelse for ménga foretag. En viktig del
i forenklingsarbetet &r att de regler som ror foretagandet utformas pa ett
enkelt och dndamalsenligt sétt. For att dstadkomma detta behover det
gbras en oversyn av den varumérkesrattsliga lagstiftningen och de delar
av den firmardttsliga lagstiftningen som har samband med den
motsvarande Gversynen av varumarkesratten.

Sammanfattningsvis dr den nuvarande varumérkeslagen i behov av
savdl en Oversyn av de materiella reglerna som en redaktionell och
spréklig modernisering. Vidare behover motsvarande delar i firmalagen
ses dver.
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52 En helt ny varumairkeslag infors

Regeringens forslag: Lagstiftningen inom det varumérkesréttsliga
omradet moderniseras pa sd sétt att den nuvarande varumérkeslagen
upphédvs och ersdtts av en ny varumirkeslag. Lagen delas in i kapitel
med l6pande paragrafnumrering i varje kapitel.

Den nuvarande kollektivmérkeslagen upphdvs. Bestimmelserna i
kollektivmarkeslagen tas, med vissa mindre férandringar, in i den nya
varumarkeslagen. Det nuvarande kravet pa att skanden maste vara en
forening av néringsidkare for att ansoka om eller inneha ett
gemensamt varumirke (kollektivmirke) fors inte dver till den nya
lagen. 1 fortsdttningen ska &ven andra foreningar och
sammanslutningar kunna vara sokande eller innehavare av sadana
varumérken.

(1 kap. 1 och 2 §§ i nya varumérkeslagen)

Regeringens bedomning: Det bor inte inféras ndgon samlad lag
som omfattar badde den varumirkesrittsliga och firmarittsliga
lagstiftningen.

Kommitténs forslag och bedomning 6verensstimmer i princip med
regeringens. Forslaget till ny varumérkeslag &r dock redaktionellt
utformat pa ett annat séitt (SOU 2001:26 s. 112 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan
erinran. Nagra av dem har patalat behovet av en oversyn av den
varumérkesréttsliga lagstiftningen. Ett antal remissinstanser har framfort
synpunkter pd den strukturella och redaktionella utformningen av lagen
och andra synpunkter av lagteknisk karaktir. Monsterutredningen,
Patentbevdrsrdtten och Svenskt Néringsliv m.fl. har anfort att regleringen
betrdffande bl.a. intrdngsundersékning och pant borde kunna lyftas ur
lagen och regleras i sirskilda lagar. Svenskt Néringsliv m.fl. har ansett att
pa sikt bor den varumirkes- och firmarittsliga lagstiftningen integreras
helt i en ny lag, bendmnd Kéanneteckenslag, men att en sddan integrering
bor fa ansta till dess lagen ses dver pa nytt. Daremot borde det dvervagas
om inte bestimmelserna om varumaérken och firma redan nu skulle kunna
regleras i skilda avdelningar i en samlad lag. Organisationerna har ocksé
ansett  att namnet “varumidrkeslag” borde  ersdttas med
“kénneteckenslag”. Stockholms tingsrdtt har bl.a. anfort att det i den nya
varumirkeslagen bor dvervégas att vélja en 16pande paragrafnumrering
for varje kapitel. Patent- och registreringsverket (PRV) har ansett att det i
den nya varumérkeslagen bor tas in en bestimmelse som innehaller
definitioner av de begrepp som anvénds i lagen.

Skilen for regeringens forslag och bedomning
Lagens namn och utformning

Som kommittén foreslog bor den nuvarande varumirkeslagen upphivas
och ersittas av ny lagstiftning. Fragan &r hur den nya lagstiftningen pa
det varumirkesrittsliga omradet bor vara utformad. I dag finns
regleringen av & ena sidan varumidrken och andra varukéinnetecken
respektive firmor och andra néringskénnetecken & den andra i separata
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lagar, varumirkeslagen respektive firmalagen. Kommitténs forslag
innebar att denna indelning skulle vara kvar &ven i fortséttningen.

Nagra remissinstanser har ansett att det borde vara mgjligt att samla
dessa bestimmelser i skilda avdelningar i en gemensam lag, bendmnd
kanneteckenslag, for att markera det funktionella sambandet mellan
varumédrken och firmor. Regeringen stéller sig dock tveksam till om en
sddan ordning skulle medféra nagra betydande fordelar. Det kan ocksa
tdnkas att en saddan fordndring skulle medféra nackdelar och om det
saknas i dagsldget helt utredning. En sammanslagning ar inte ndgot som
efterfrigats av en stor andel av remissinstanserna. Det har inte
framkommit att férdelarna med en sammanslagning 4r sa stora eller att
en sddan sammanslagning &r sa efterfrdgad att det 4&r motiverat att inleda
det omfattande arbete som skulle behovas for att sdkerstélla att en samlad
lag kommer att fungera p& Onskvért sdtt. Regeringen anser
sammanfattningsvis att den nuvarande strukturen med en varumaérkeslag
och en firmalag bor behallas.

Samma remissinstanser har vidare fOreslagit att bendmningen
varumérkeslag  bor ersittas med kénneteckenslag.  Uttrycket
varumérkeslag &r dock sedan ldnge etablerat i svensk rétt och
motsvarande bendmningar anvidnds dessutom i olika internationella
regleringar pa omradet. Enligt regeringens uppfattning skulle uttrycket
kénneteckenslag ocksé bli missvisande nédr nu lagen inte kommer att
innehédlla dven regler avseende firma. Lagen bor dérfor &dven
fortséttningsvis bendmnas varumérkeslag.

Ytterligare en fraga dr om regleringen i friga om intrangsundersdkning
mm. i de immaterialrittsliga lagarna, som foreslagits av vissa
remissinstanser, borde samlas i en sérskild lag. Den nuvarande ordningen
innebdr att regleringen avseende bl.a. intrangsundersdkning finns intagen
i var och en av de immaterialréttsliga lagarna. En fordel med denna
16sning &r att det direkt i respektive lag gar att utldsa vilka regler som &r
tillampliga for den immateriella réttighet som lagen avser. Om delar av
lagstiftningen bryts ut och fors Gver till en separat lag blir det ddremot
nddvindigt att beakta ytterligare en lag for att fa en fullstdndig bild av
lagregleringen. Regelverket blir dérigenom mer svardverskadligt.
Regeringen anser darfor att den nuvarande ordningen bor behallas dven
fortséttningsvis.

Nir det giller den nya varumérkeslagens struktur och redaktionella
utformning har kommitténs arbete i enlighet med direktiven varit inriktat
pa att uppna gemensamma nordiska 16sningar i olika sakfragor. Det har
ocksa funnits en strdvan efter att uppnd en redaktionellt sett enhetlig
utformning av lagarna. Detta har lett till att det finns stora sakliga
likheter mellan de svenska, finska och norska lagforslagen samt den
danska lagen. Det finns emellertid viktiga fragor dér det under
utredningsarbetet inte gitt att nd en samsyn. Aven den redaktionella
utformningen av lagforslagen skiljer sig at pa vissa punkter.

Som kommittén sjélvt papekat skiljer sig lagforslaget redaktionellt sett
fran hur modern svensk lagstiftning brukar vara utformad i vissa
avseenden. Exempelvis anvinds i lagforslaget 16pande paragrafnumrer-
ing genom hela lagen trots att lagen bestéar av flera kapitel. Vidare ar ett
antal paragrafer langre och omfattar fler stycken &n normalt. Som ndmnts
tidigare dr det en prioriterad fraga for regeringen att de regler som ror
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foretagandet utformas pa ett enkelt och d&ndamaélsenligt sétt. De lagar som
foretagen har att tillimpa ska vara 6verskadliga och lattillgéngliga. Inte
minst av det skilet dr det angeldget att lagen far en modern utformning,
bade sprékligt och redaktionellt. Regeringen anser att den nya
varumédrkeslagen bor utformas i enlighet med etablerad svensk
lagstiftningsteknik och géllande riktlinjer for forfattningsarbetet. Detta
innebdr bla. att lagen bor delas in i1 kapitel med en I6pande
paragrafnumrering endast inom varje kapitel och att det bor efterstrivas
att varje paragraf inte blir fér omfattande.

PRV har ansett att det i den nya varumérkeslagen bor tas in en sérskild
bestimmelse i vilken de begrepp som anvéinds i lagen definieras.
Regeringen anser emellertid inte att ndgon sddan bestimmelse behovs. 1
de sammanhang dér ett visst begrepp behover forklaras eller tydliggoras
s kan detta lampligen ske i omedelbar anslutning till de bestimmelser
som behandlar det aktuella begreppet. Det ér vidare sa att inneborden av
vissa av de begrepp som forekommer i lagen regleras i annan
lagstiftning, t.ex. firmalagen.

Nir det giller firmalagen foreslas inte nagon ny lagstiftning. Det dr
darfor inte mojligt att nu modernisera denna lagstiftning redaktionellt pa
samma sitt som den nya varumirkeslagen. Andringarna i firmalagen bor
dock goras sa att regleringen déar det dr lampligt i s& stor utstrdckning
som mojligt anpassas till motsvarande regler i den nya varumérkeslagen.
Firmalagen har dndrats vid flera tillfdllen sedan dess tillkomst. Till foljd
av bade tidigare gjorda &ndringar och de dndringar som nu foreslas
kommer den att innehélla atskilliga inskjutna paragrafer. Det har inte
varit mdjligt att i detta lagstiftningsdrende gora en redaktionell dversyn
av firmalagen. Det dr déarfor enligt regeringens mening angeldget att en
sadan 6versyn kommer till stdnd inom de nérmaste aren.

Den nya varumdrkeslagens tillimpningsomrdde, integrering av den
nuvarande kollektivmdrkeslagen

Kommitténs lagforslag innebar att bestimmelserna i den nuvarande
kollektivimérkeslagen, med vissa forandringar, skulle tas in i den nya
varumdrkeslagen och att kollektivmérkeslagen foljaktligen skulle
upphora att gélla. I Gvrigt innebar forslaget inte nagon fordndring av
lagens tillampningsomrade. Ingen av remissinstanserna har haft nagon
invindning mot detta. Regeringen ansluter sig till kommitténs
uppfattning i dessa delar.

En saklig fordndring som kommittén foreslog var att det betrdffande
sadana kollektivméirken och andra varukénnetecken som avsags i 1 §
forsta stycket kollektivmarkeslagen fortsdttningsvis inte skulle krdvas att
sokanden var en fOrening av néringsidkare, utan dven andra slags
foreningar och sammanslutningar skulle kunna ansdka om och vara
innehavare av sddana kidnnetecken.

Som kommittén pekat pd avskaffades den 1 januari 1995 kravet i
varumérkeslagen pa att sdkanden skulle vara niringsidkare (se prop.
1994/95:59 s. 42 f.). Regeringen delar kommitténs uppfattning att
motsvarande fordndring bor goras &dven 1 frdga om sadana
kollektivmérken och varukdnnetecken som avses i 1 § forsta stycket
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kollektivimérkeslagen. Regeringen delar vidare kommitténs uppfattning
att ocksd andra sammanslutningar &n foreningar bor kunna ansdka om
och vara innehavare av sddana kénnetecken.

Slutligen innebar kommitténs forslag att terminologin, med hénsyn till
hur regleringen i artikel 1 i varumirkesdirektivet &r utformad, skulle
forandras 1 vissa avseenden. Enligt forslaget skulle begreppet kollektiv-
mérke, som enligt géllande ordning anvinds som samlingsbegrepp for
alla slags varumérken som omfattas av kollektivmarkeslagen, i
fortséttningen bara anvéndas som bendmning for de mirken som anvénds
av medlemmar for varor eller tjanster som tillhandhalls i medlemmens
rorelse, dvs. de mérken som avses i 1 § fOrsta stycket kollektiv-
mérkeslagen. Nér det géller mérken som avses i lagens andra stycke, dvs.
mirken som anvinds for varor eller tjédnster som ar foremal for kontroll
av offentlig myndighet, stiftelse eller ssmmanslutning, féreslogs att dessa
i den nya varumirkeslagen skulle bendmnas garanti- eller
kontrollméarken.

Uppdelningen mellan kollektivmirken a ena sidan och garanti- eller
kontrollmédrke & den andra &r enligt regeringens mening naturlig och
liknar ocksa den konstruktion som redan funnits i kollektivmérkeslagen.
Man kan diremot i och for sig ifrdgasétta om det finns ndgon anledning
att i lagen gora nagon atskillnad mellan garantimirken och kontroll-
mérken. Nagon skarp grins mellan dessa typer av mérken dr knappast
mdjlig att dra. Det kan dock ténkas att det forekommer mérken av nu
angivet slag som far anvindas for att garantera att de aktuella varorna
eller tjinsterna uppfyller vissa givna krav eller normer utan att
innehavaren av market nddvéndigtvis sjilv genomfor nagon kontroll av
detta. I ett sddant fall blir det mer rittvisande att bendmna mérket som ett
garantiméirke. Regeringen ansluter sig dérfor dven i denna del till
kommitténs uppfattning om hur lagtexten bor vara utformad.

6 Officialprovningens omfattning vid
registrering av varumarken och firmor

6.1 Nuvarande ordning
6.1.1 Varumirkesritten
Svenska forhallanden

Registrering av varumérken sker i Sverige vid Patent- och
registreringsverket (PRV). Nér en ansdkan om varumérkesregistrering
kommer in till PRV gors en formell granskning av ansdkan, t.ex. att
ansokan innehéller uppgifter om de varor eller tjdnster som maérket avser
(se 17 och 19 §§ samt 1 § tredje stycket varuméirkeslagen 1960:644,
forkortad VML samt 9§ forsta stycket 4 varumérkesforordningen
1960:648). Utover denna formella granskning kontrollerar PRV vid sin
provning av ansdkan att det inte finns nagra materiella hinder mot
registreringen (se 19 och 20 §§ VML). Dessa hinder brukar delas in i tva
olika kategorier, nimligen absoluta och relativa registreringshinder.
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De absoluta registreringshindren &r sddana hinder som ir motiverade
av hénsyn till allmidnna intressen. Dessa finns i 13 § och 14 § forsta
stycket 1-3 VML. Dit hor for det forsta det grundldggande kravet att ett
varumdrke maste ha sérskiljningsférmaga (13 § VML). Det innebér att
market ska ha formaga att skilja de varor eller tjanster som tillhandahalls
i en ndringsverksamhet fran dem som tillhandahélls i en annan. Mérken
som bara anger t.ex. varornas eller tjansternas art, beskaffenhet eller
liknande saknar i regel sddan formaga. Kénnetecken som uteslutande
bestar av en form som foljer av varans art eller som antingen krévs for att
uppnd ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande varde far inte
heller registreras som varumérke.

For det andra far mérket inte utan tillstand innehalla en skyddad statlig
eller internationell beteckning eller kommunalt vapen, eller ndgot som
latt kan forvéxlas darmed (14 § forsta stycket 1 VML). Bestimmelser om
sddana skyddade beteckningar finns i lagen (1970:498) om skydd for
vapen och vissa andra officiella beteckningar, forordningen (1976:100)
om vissa officiella beteckningar, lagen (1953:771) om skydd for vissa
internationella sjukvérdsbeteckningar m.m., lagen (1998:281) om skydd
for beteckningen Svensk forfattningssamling och lagen (1992:1534) om
CE-mérkning.

For det tredje far mérket inte vara dgnat att vilseleda allmédnheten och,
for det fjdrde, inte heller pé annat sétt strida mot lag eller forfattning eller
allmén ordning eller vara 4gnat att vicka forargelse (14 § forsta stycket 2
och 3 VML).

De relativa registreringshindren ar sddana hinder som ar motiverade av
att det sokta varumadrket inte ska sta i konflikt med en tidigare ensamrétt.
En upprikning av de olika enskilda intressen som pa detta sitt utgor
hinder mot en varumérkesregistrering finns i 14 § forsta stycket 4-9 samt
andra och tredje styckena VML.

Som exempel pé relativa registreringshinder kan nimnas att det sokta
varumérket star i strid med annans slédktnamn eller kan uppfattas som en
titel pd ndgon annans skyddade litteréra eller konstnédrliga verk. Vanligast
forekommande bland de relativa registreringshindren &r att det sokta
varumirket dr forvédxlingsbart med nagon annans varumirke som é&r
registrerat efter tidigare ansokan, ndgon annans dldre inarbetade
varukénnetecken eller ett namn eller en firma som nadgon annan anvénder
i ndringsverksamhet (14 § forsta stycket 6 VML). Vad giller registrerade
varumérken kan det vara frdga om ett nationellt registrerat sadant, ett
internationellt registrerat varumirke som géller i Sverige eller ett
gemenskapsvarumairke.

Forvixlingsbarhet kan aberopas for ett gemenskapsvarumérke d&ven om
mirkena inte avser varor eller tjédnster av samma eller liknande slag
under forutsittning att gemenskapsvarumérket ar vl ansett i Europeiska
unionen och anvindningen av ett liknande varumérke skulle dra
otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for gemenskaps-
varumérkets sirskiljningsformaga eller anseende (14 § tredje stycket
VML). Motsvarande skydd finns ocksa for vdl ansedda nationella
varumérken och for vil ansedda firmor (14 § forsta stycket 6 och 6 §
andra stycket VML). Aven vil ansedda internationella varumirken med
giltighet i Sverige har séddant skydd (14 § forsta stycket 6, 6 § andra
stycket samt 54 § andra stycket och 57 § forsta stycket VML).
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Till skillnad fran vad som giller betriffande de absoluta
registreringshindren faller de relativa registreringshindren bort om den
som innehar den tidigare rittigheten medger att registrering far ske (14 §
fjirde stycket VML). Om den som ansoker om registrering av ett
varumdrke har gett in ett medgivande fran rattighetshavaren kan
sokanden alltsd inte nekas registrering av hénsyn till den tidigare
rittigheten. Detta  hinger samman med att de relativa
registreringshindren, som ndmnts tidigare, 4r motiverade av hénsyn till
just enskilda intressen. Om det dr fraga om sa stark forvéxlingsrisk att det
nya mirket &r dgnat att vilseleda allminheten kan registreringshinder
dock foreligga enligt 14 § forsta stycket 2 VML, se SOU 1958:10 s. 279—
283, 289 och 290, prop. 1960:167 s. 114 och 252, rittsfallet RA84
2:64,0ch jfr rittsfallet RA 1988 ref. 107. Rittsléiget ér inte helt klart. Fran
senare tid finns t.ex. avgdranden dir savdl mairkesidentitet som
varuslags- eller tjansteidentitet foreldg men dér risk for vilseledande &nda
inte ansdgs foreligga (Patentbesviérsrittens dom 2005-10-28 1 mal nr 03-
320, Patentbesvirsrittens dom 2007-05-18 i mal nr 05-148 och
Patentbesvérsrattens dom 2007-12-14 i mal nr 07-163).

Den nuvarande ordningen innebdr alltsa att PRV alltid och utan krav pa
aberopande fran nagon enskild provar bade om det finns nagot absolut
och om det finns négot relativt hinder mot registreringen.

Samma hinder som kan leda till att en ansdkan om registrering avslas
kan utgora grund for en invéndning under invéndningsforfarandet (21 §
VML). Invéndningar kan framstéllas inom tvd manader frén kungorelse-
dagen, dvs. den dag da varumaérket tas in i registret och kungorelse om
detta utfardas (20 § VML). Séavil absoluta som relativa hinder kan alltsa
utgora grund for en invédndning.

Gemenskapsvarumdrket

Inom EU finns ett system for registrering av s.k. gemenskaps-
varumérken, dvs. varumérken som giller i hela EU. Gemenskapsvaru-
mérkena regleras i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari
2009 om gemenskapsvarumiarken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) —
varumdrkesforordningen. Systemet handhas av ett sdrskilt: Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varuméirken, monster och
modeller), vanligen bendmnt OHIM, en forkortning av engelskans Office
for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
Vid OHIM provas ocksd internationella registreringar vid vilka
Europeiska  unionen  designerats (dvs. sddana internationella
registreringar som ska skyddas inom Europeiska unionen) enligt
Madridprotokollet ~ (protokollet den 27  juni 1989  till
Madridoverenskommelsen om den internationella registreringen av
varumérken den 14 april 1891). En sadan designering har samma verkan
som en ansdkan om gemenskapsvarumirke, se artikel 151.1 i
varumérkesforordningen.

Nér en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumérke gors eller
nir Europeiska unionen designerats vid en internationell registrering,
provar OHIM sjdlvmant om det finns ndgra absoluta hinder mot
registreringen. Om sé &r fallet avslés ansokan helt eller delvis (artiklarna
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37 och 154 1 varuméirkesforordningen). Provningen av absoluta
registreringshinder gar alltsé i princip till pa samma sétt som i Sverige.

Om ansdkan inte avslas pa grund av nagot absolut registreringshinder,
undersoker OHIM om det finns négra relativa registreringshinder i form
av tidigare registrerade gemenskapsvarumirken eller tidigare ingivna
sddana ansokningar och upprittar en s.k. granskningsrapport dar dessa
hinder antecknas, se artiklarna 38.1 och 155.1. Om s6kanden begért det
skickar OHIM ocksa en kopia av ansodkan till registreringsmyndigheterna
i de medlemsstater som meddelat att de kan gora en granskning av
eventuella registreringshinder i det egna varumaérkesregistret (artiklarna
38.2 och 155.2 i varumérkesforordningen). Varje siddan registrerings-
myndighet uppréttar inom tvd ménader pa motsvarande sitt en nationell
granskningsrapport som skickas till OHIM (artiklarna 38.3 och 155.3 i
varumérkesforordningen). For nérvarande deltar féljande medlemsstater i
forfarandet: Benelux (Belgien, Nederlinderna och Luxemburg),
Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Litauen, Polen, Portugal,
Rumidnien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Osterrike.

OHIM skickar bade den egna och de nationella granskningsrapporterna
till sokanden (artiklarna 38.6 och 155.3 i varumirkesforordningen).
Sokanden far pa sd sitt reda pd om det hos OHIM eller i de
medlemsstater som deltar i granskningsforfarandet finns nagon tidigare
ensamritt som kan utgora registreringshinder for det sokta méarket. Om sa
ar fallet far sdkanden utifrdn innehallet i granskningsrapporten sjilv
avgora om han eller hon vill vidhélla sin ansdkan eller inte. S6kanden
kan dven vidta atgirder for att undvika en konflikt mellan den tidigare
ensamritten och det sokta varumaérket, exempelvis inskrdnka varu- eller
tjdnsteforteckningen eller forsoka fa ett medgivande fran innehavaren av
den dldre ensamrétten.

Enligt artikel 38.7 i varumirkesforordningen ska ansokan offentlig-
goras tidigast en manad efter det att granskningsrapporterna skickats till
sO6kanden. I praktiken offentliggors emellertid ans6kningarna numera sa
snart granskningsrapporterna dr klara for utskick till sdkanden. Detta
innebér att sokanden ofta erhéller granskningsrapporterna forst efter
offentliggérandet, se Note for the attention of proprietors and represen-
tatives of CTM applications, Subject: Art 39 (6) regarding the sending of
search reports, Alicante, 31 March 2006.

I samband med offentliggérandet underrdttar OHIM ocksa de
innehavare av dldre gemenskapsregistreringar eller sdkande avseende
saddana som finns upptagna i Europeiska unionens granskningsrapport om
den nya ansokan (artiklarna 38.7 och 155.4 i varumérkesforordningen).
Déaremot skickas ingen underrittelse till innehavare av dldre nationella
ensamrétter som finns upptagna i de nationella granskningsrapporterna.

Innehavare av dldre ensamritter har sedan mojlighet att inom tre
ménader fran offentliggorandet framstilla invdndning mot den sokta
registreringen. Om s& inte sker registreras varumérket utan négon
provning av om nagra relativa registreringshinder foreligger. Framstélls
det ddremot en invindning provar OHIM om varumérket kan registreras
trots invdndningen (artiklarna 41, 42 och 45 samt 156 i varumaérkes-
forordningen).
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Registreringsforfarandet i ndgra andra ldnder

Utformningen av registreringsforfarandet i de nordiska ldnderna skiljer
sig at. I Finland, Island och Norge omfattar officialprovningen enligt
respektive varumirkeslag, liksom i Sverige, bade absoluta och relativa
registreringshinder. Enligt uppgift fran PRV, vilken har bekriftats av den
norska registreringsmyndigheten, provar dock den norska registrerings-
myndigheten inte nya varumérkesansokningar mot tidigare firmor. Detta
eftersom den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid
formulering varfor tidigare registrerade firmor, enligt registrerings-
myndigheten, i alltfor hog grad har kommit att utgéra hinder mot nya
varumérkesregistreringar. I Danmark provar registreringsmyndigheten pé
eget initiativ de absoluta hindren mot registrering men avslar numera inte
sjdlvmant en ansdkan pa den grunden att det finns nigot relativt hinder
mot registrering. Granskningsrapporter tas fram och skickas till sokanden
om det dr frigan om en nationell ansokan eller ett drende enligt
Madridsystemet. Relativa hinder kan bli foremal for provning av
registreringsmyndigheten efter registreringen av ett varumirke om
inviandning framstills mot registreringen.

Nir det géller de europeiska ldnderna i 6vrigt kan konstateras att man
varken i Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller Benelux (Belgien,
Nederlanderna och Luxemburg) foretar officialprovning av relativa
registreringshinder.

I USA provar registreringsmyndigheten ex officio sévél absoluta som
relativa hinder mot registrering.

6.1.2 Firmariitten
Svenska forhdllanden

I svensk rétt har det sedan ldnge funnits en strdvan att varje néringsidkare
som har en firma ocksa ska vara angiven i ett offentligt register. Genom
de krav pé registrering av firma som till foljd av denna strdvan har stéllts
upp i olika forfattningar, har firmaregistreringen kommit att fa en stark
stillning i svensk rétt.

Merparten av den firmaregistrering som dger rum i dag handhas av
Bolagsverket, som bildades den 1 juli 2004 genom att PRV delades i tva
myndigheter. Bolagsverket skoter numera den registrering som tidigare
skottes av PRV:s bolagsavdelning.

Regler om firmaregistrering finns i firmalagen (1974:156), forkortad
FL, och i de olika associationsréttsliga forfattningarna; se bl.a. 28 kap.
aktiebolagslagen (2005:551), 14 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska
foreningar och 1-12 §§ handelsregisterlagen (1974:157).

Den officialprovning som i dag gors vid registrering av firmor enligt
firmalagen motsvarar i stora drag den som gors vid registrering av
varumirken. Registreringsmyndigheten kontrollerar for det forsta om
firman uppfyller de grundlaggande krav som stills pa en firma och om
det finns néagot hinder for registrering av hinsyn till allmidnna intressen
(absoluta registreringshinder). Det innebér i korthet att firman méste ha
sarskiljningsformaga (9 § FL) och att firman eller dess anviandning inte
far strida mot goda seder eller allmén ordning (10 § forsta stycket 1 FL).
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Firman far inte heller utan tillstind innehalla en skyddad statlig eller
internationell bendmning eller forkortning, eller nagot som létt kan
forvixlas darmed eller vara dgnad att vilseleda allménheten (10 § forsta
stycket 2 och 3 FL).

For det andra gors en undersokning av om det finns négra hinder av
hansyn till dldre ensamratter (relativa registreringshinder). Dessa réknas
upp i 10 § forsta stycket 4-8 och andra stycket FL.

Som exempel pa relativa registreringshinder kan ndmnas att den sokta
firman star i strid med nagon annans sldktnamn eller kan uppfattas som
titel p4 ndgon annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk. Liksom
pa varumérkesomradet dr det relativa hinder som oftast forekommer att
den sokta firman &r forvixlingsbar med ndgon annan néringsidkares
skyddade nérings- eller varukidnnetecken (10 § forsta stycket 6 FL). En
firma fir heller inte registreras om den &r forvixlingsbar med nagon
annans gemenskapsvarumairke (10 § forsta stycket 8 FL).

Forvixlingsbarhet kan dberopas for ett gemenskapsvarumirke dven om
kannetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag under
forutsdttning att gemenskapsvarumirket &r vil ansett i Europeiska
unionen och anvindningen av en liknande firma skulle dra otillborlig
fordel av eller skulle vara till forfang for gemenskapsvarumairkets
sarskiljningsformaga eller anseende (10 § andra stycket FL).
Motsvarande skydd finns ocksd for vél ansedda firmor och for vél
ansedda nationella varumirken enligt 10 § forsta stycket 6 och 6 § andra
stycket FL. Aven vil ansedda internationella varumirken med giltighet i
Sverige har saddant skydd (10 § forsta stycket 6 FL samt 57 § forsta
stycket VML och 6 § andra stycket FL).

Registrering kan, pd samma sétt som i varumérkesrétten, enligt 10 §
tredje stycket FL ske trots att det finns ett relativt hinder, om den vars rétt
ar i frdga medger det och det inte heller finns négot absolut hinder.

I de associationsrittsliga forfattningarna finns sérskilda krav som stélls
pa firman for de olika associationsformerna. Dit hor t.ex. bestimmelsen i
28 kap. 1 § forsta och andra styckena aktiebolagslagen, dir det framgér
bl.a. att ett aktiebolags firma ska innehalla ordet aktiebolag eller
forkortningen AB och att den tydligt ska skilja sig fran tidigare firmor i
aktiebolags- eller filialregistret. Liknande regler finns for andra
associationsformer.

En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av
varumérken dr att en ansdkan om firmaregistrering far innehélla flera
firmaforslag, vilka provas i den rangordning som sdkanden har valt. Nar
Bolagsverket gor en sddan granskning utfors den normalt sd att om
verket hittar ett registreringshinder mot en av de foreslagna firmorna
fortsétter verket inte granskningen av den firman utan gér direkt vidare
till nésta forslag fran s6kanden. Det innebér alltsa att alla tdnkbara hinder
mot vart och ett av firmaforslagen inte tas fram. Detta arbetssitt
mojliggdr en enkel, smidig och snabb handldggning hos Bolagsverket.

Det finns, som namnts, ett flertal juridiska personer déar firma-
registrering sker, varav de flesta registreras hos Bolagsverket.
Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel
kan anges stiftelser som registreras hos den lansstyrelse som &r
tillsynsmyndighet for stiftelsen i frdga och understddsforeningar som
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registreras hos Finansinspektionen (10 kap. 1 och 6 §§ stiftelselagen
1994:1220 samt 3 och 12 §§ lagen 1972:262 om understddsféreningar).

Till skillnad fran vad som giller vid varumérkesregistrering finns det
inte nadgot invandningsforfarande vid registrering av firmor. Den som vill
angripa en firmaregistrering dr darfor hanvisad till att vicka talan vid
allmén domstol om att registreringen ska hévas (se 16 § FL).

Forhallandena i de andra nordiska ldnderna

I Danmark omfattar officialprévningen endast absoluta hinder mot
registrering. Registreringsmyndigheten undersdker till att borja med om
det finns nagon identisk eller nira nog identisk firma registrerad. Vidare
kontrolleras om det finns nigra andra absoluta hinder mot registrering.
Négon granskning av relativa registreringshinder gors inte. Invindnings-
forfarande saknas for firmor, vilket innebér att en registrering i princip
endast kan hévas efter en talan vid allmén domstol.

I Norge omfattar officialprovningen absoluta hinder samt vissa relativa
hinder mot registrering. Liksom i Danmark finns det ett absolut hinder
mot registrering om en identisk firma redan &r registrerad. Vidare
kontrolleras om det finns andra absoluta hinder mot registrering. Att en
firma saknar sérskiljningsforméga utgor inte langre ett sddant hinder mot
registrering. Nér det géller officialprovningen av relativa registrerings-
hinder omfattar den t.ex. att firman inte innehaller nagot som dr dgnat att
uppfattas som ndgon annans namn eller konstndrsnamn. Déremot gor
registreringsmyndigheten ingen provning av relativa hinder i form av
t.ex. tidigare varukdnnetecken enligt den norska varumirkeslagen,
kollektivmérken eller niringskdnnetecken eftersom sddana hinder inte
utgdr hinder mot en firmaregistrering i registreringsfasen. Négon
mdjlighet att gora invdndning mot registreringen pa grund av sddana
tidigare réttigheter finns inte heller, men sédana réttigheter kan innebéra
att firman forklaras std i strid med lagen i ett forfarande for s.k.
administrativ Overprovning vid den norska registreringsmyndigheten.

I Finland omfattar officialprovningen bade absoluta och relativa
registreringshinder. Enligt uppgift fran Bolagsverket, vilken har
bekriftats av den finska registreringsmyndigheten, brukar dock den
finska registreringsmyndigheten inte avsld en ansdkan om firma-
registrering pad grund av tidigare varumidrken eller gemenskaps-
varumérken. Det finns inte ndgon mdjlighet att gora invéndning mot
registreringen av en firma. Liksom i Sverige och Danmark kan registre-
ringen av en firma i princip endast angripas genom en talan vid domstol.

I Island omfattar officialprovningen bade absoluta och relativa registre-
ringshinder. Enligt uppgift fran den isldndska registreringsmyndigheten
finns det mojlighet att vid myndigheten begéra att en registrerad firma
hévs for det fall den blivit registrerad trots att det fanns nagot hinder mot
registreringen. Denna mojlighet till hdvning 4r inte begrénsad i tiden.
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6.2 Forslag pa forandrad utformning av
officialprovningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28

Efter en genomgang av fordelarna respektive nackdelarna med den
nuvarande officialprovningen av relativa registreringshinder limnade
Varumirkeskommittén i sitt betdnkande (SOU 2001:26) forslag om att
officialprovningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas saval
vid registrering av varumérken som vid registrering av firmor och att
officialprovningen =~ ddrmed  skulle  begrdnsas  till  absoluta
registreringshinder.

Varumiérkeskommittén anség att om firmaregistreringen skulle ske
utan ndgon officialprovning av relativa registreringshinder maste
innehavarna av éldre ensamrétter fa tillfalle att angripa en ny
firmaregistrering pa ndgot enklare sétt &n genom att vicka talan om
havning i domstol. Varumérkeskommittén foreslog av det skélet att ett
invindningsforfarande skulle inrdttas for firmor. Invéndningsforfarandet
skulle enligt forslaget ligga i tiden efter det att firman hade registrerats.

Under det ordinarie remissforfarandet avseende Varumirkes-
kommitténs forslag var det stora flertalet av remissinstanserna positiva
till att ta bort officialprovningen av relativa registreringshinder, sévél
avseende varumirkesdrendena som avseende firmadrendena. I borjan av
ar 2006 intrdffade emellertid den fordndringen att var och en av de tva
remissinstanserna Foretagarna och Foreningen Svenskt Néringsliv gav in
kompletterande remissvar till Justitiedepartementet, i vilka de hade
andrat uppfattning i frigan om det var onskvirt med ett borttagande av
officialprovningen av relativa registreringshinder. Dessa bada
remissinstanser representerar storre delen av det svenska anvéndar-
kollektivet. Dérefter har d&ven PRV éndrat uppfattning i fragan och
ytterligare synpunkter har getts in fran ndgra av remissinstanserna.

Med hénsyn till de nya remissynpunkterna bedomdes det inte méjligt
att gd vidare med Varumirkeskommitténs forslag utan att inhdmta
kompletterande beredningsunderlag avseende frigan om officialprov-
ningen, vilket skedde genom departementspromemorian Officialprov-
ningens omfattning vid registrering av varumérken och firmor m.m. (Ds
2008:28).

I sina nya remissynpunkter i anledning av Varumédrkeskommitténs
forslag hade bade Svenskt Néringsliv och Foretagarna lagt tonvikten vid
att ett borttagande av officialprovningen av relativa registreringshinder
skulle fa mycket negativa foljder for firmaregistreringen. I promemorian
presenterades darfor ett alternativt forslag till en mer begriansad
reformering av officialprovningen. Forslaget gick ut pa att PRV:s
officialprovning av relativa registreringshinder skulle avskaffas vid
registrering av varumérken och att provningen ddrmed skulle begrénsas
till absoluta registreringshinder. Om den som ansdkte om registrering av
ett varumirke begérde det skulle PRV undersoka om det fanns négot
relativt hinder och underritta sokanden om detta. Enligt forslaget skulle
det inte foreskrivas ndgon skyldighet for verket att ndr en sadan
undersokning gjorts ocksé underrétta innehavare av aldre rattigheter om
den nya ansdokan. [ promemorian gjordes beddmningen att
officialprovningen av relativa registreringshinder vid registrering av
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firmor for nérvarande borde behéllas. Négot invindningsforfarande borde
heller inte for nérvarande inréttas for firmor.

6.3 Overviiganden

Regeringens forslag: Nuvarande regler om officialprovning vid varu-
markesregistreringar fors over ofordndrade till den nya varumairkes-
lagen, dvs. savil absoluta som relativa registreringshinder ska provas
sjdlvmant av PRV under registreringsforfarandet.

Regeringens bedéomning: Nuvarande regler om officialprovning
vid firmaregistreringar bor bibehallas, dvs. savil absoluta som relativa
registreringshinder bor dven fortséttningsvis provas sjélvmant av
registreringsmyndigheterna under registreringsforfarandet. Det bor
inte inréttas nagot invindningsforfarande for registrerade firmor.

Kommitténs forslag innebdr att officialprovningen av relativa
registreringshinder avskaffas vid registrering av varumirken och firmor
och provningen begrinsas till absoluta registreringshinder. Vidare
foreslar kommittén att ett invdndningsforfarande ska inréttas for firmor.
Invéndningsforfarandet ska ligga i tiden efter det att firman har
registrerats (SOU 2001:26 s. 167 f. och 399 f.).

Remissinstansernas  synpunkter pa kommitténs forslag:
Ursprungligen tillstyrkte en stor del av remissinstanserna, déribland
Foreningen Svenskt Ndringsliv, PRV (vars verksamhet vid denna
tidpunkt &ven omfattade den verksamhet som nu bedrivs inom
Bolagsverket) och Svenska Patentombudsforeningen Varumérkeskom-
mitténs forslag. Aven Foretagarna kunde med viss tvekan acceptera
reformen. Flera av remissinstanserna pekade pa att underlaget for den
nuvarande officialprovningen &r ofullstindigt. Nagra remissinstanser,
bl.a. Riksdagens ombudsmdin, Kommerskollegium och Sprdik- och
folkminnesinstitutet avstyrkte dock forslaget och ansag att den nuvarande
officialprovningen borde behallas. Svea hovridtt och Patentbesvdrsritten
stdllde sig tveksamma till om det fanns tillrdckliga skél for att Gverge
nuvarande ordning. Patentbesvirsritten ansag emellertid att det i forsta
hand var anvindarna av systemet som borde ta stéllning till om reformen
var onskvérd.

Svenskt Naringsliv, Foretagarna och PRV édndrade sig senare och
forordade att ingen reformering alls skulle goras av officialprovningen.
Svenska Patentombudsforeningen, som fortfarande var for ett
avskaffande av officialprovningen av relativa registreringshinder pa saval
varumdrkes- som firmaomrédet i och for sig, patalade att det fanns en
risk for att reformen med invadndningsforfarande inom firmarétten skulle
kunna fa konsekvenser som inte dr 6nskvarda. Ett alternativ vore darfor,
enligt Svenska Patentombudsféreningen, att bara genomfora reformen pa
varumérkesomradet, medan &andringar i firmalagen skulle kunna
Overvdgas ytterligare och 1 separat ordning. Bolagsverket, som
fortfarande  forordade  att  officialprovningen  av  relativa
registreringshinder skulle avskaffas bade pa varumérkes- och firma-
omradet, ansag till skillnad fran tidigare att nagot invandningsforfarande
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for registrerade firmor inte borde inrittas. I stéllet forordade verket att en
mojlighet till administrativ hdvning av firma inférdes, dvs. en ordning
dér firmaregistreringar hévs av registreringsmyndigheten. I andra hand
forordade verket att antalet relativa hinder i FL begrdnsades sé att
exempelvis varumidrken och sldktnamn inte skulle kunna utgora grund
for att vigra registrering av en firma.

Promemorians forslag och bedomning: Enligt promemorians forslag
ska officialprovning av relativa registreringshinder avskaffas vid
registrering av varumidrken och prévningen begrdnsas till absoluta
registreringshinder. Om den som ansoker om registrering av ett
varumérke begér det ska PRV undersdka om det finns ndgot relativt
hinder och underritta sdkanden om detta. Det foreskrivs inte nagon
skyldighet for verket att ndr en sddan undersokning gjorts ocksa
underritta innehavare av dldre réttigheter om den nya ansdkan. Nér det
géller utformningen av officialprévningen pa firmaomradet, liksom
fragan om inrdttandet av ett invdndningsforfarande for registrerade
firmor Gverensstimmer promemorians beddomning med regeringens (Ds
2008:28 5. 51 ., 5. 57 f. och s. 90 f.).

Remissinstansernas synpunkter pa promemorians forslag och
bedomning: Forslagen och beddmningen i promemorian rdrande
officialprovningen har fatt ett blandat mottagande. Ett antal remissin-
stanser, ddribland Sveriges advokatsambund, Svenska Industrins IP
Forening och Svenska Patentombudsforeningen har tillstyrkt eller inte
haft nagot att erinra mot forslagen och beddmningen. Flera
remissinstanser, dédribland PRV, Foreningen Svenskt Ndringsliv,
Foretagarna och Sveriges Patentbyrders forening har dock avstyrkt
forslagen och beddomningen och framfort att den nuvarande ordningen
bor behallas. Vissa remissinstanser, bland annat Patentbesvdrsriitten,
Bolagsverket och Svenska Féreningen for Industriellt rdttsskydd (SFIR),
har avstyrkt forslagen och beddmningen med motiveringen att
officialprovningen av relativa registreringshinder bor tas bort bade pa
varumérkes- och firmaomradet. Bolagsverket har dérvid stallt sig positivt
till att ett invdndningsforfarande inrdttas for registrerade firmor, men
framfort att invdndningsfristen skulle kunna vara kortare &n pa
varumérkesomradet. Verket har dock dven ansett att officialprovningen
av relativa registreringshinder skulle kunna avskaffas utan att ett
invindningsforfarande inrdttades och haft vissa kompletterande forslag
om detta alternativ viljs. Om promemorians forslag genomfors har
verket ansett att officialprovningen borde begrinsas till vissa relativa
hinder, sa att t.ex. varuméirken och sliktnamn inte skulle omfattas av
granskningen.

Skiilen for regeringens bedomning
Allmdénna utgdangspunkter

Regeringen anser till att borja med, precis som Varumérkeskommittén,
att det inte bor komma i fraga att géra nagon &ndring av den
officialprovning av de absoluta registreringshindren som i dag gors av
PRV vid varumérkesregistrering respektive av Bolagsverket m.fl.
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myndigheter vid firmaregistrering. Aven i fortsittningen ska registre-
ringsmyndigheterna alltsa sjdlvmant avsla registreringsansdkningar om
det finns nagot absolut registreringshinder. Se vidare avsnitt 9 for det
nirmare innehallet i denna provning for varumirkenas del och avsnitt 16
for motsvarande fragor pa firmaomradet.

Nér det sedan giéller frdgan om officialprovningen av relativa
registreringshinder har i promemorian ldmnats ett forslag om att
provningen skulle avskaffas vid registrering av varumérken, men
behallas vid registrering av firmor. Bakgrunden till forslaget var det
splittrade ~ stéllningstagande remissinstanserna gav uttryck for i
forhallande till Varumérkeskommitténs forslag om officialprévningen.
Med tanke pa hur fragorna behandlades i promemorian dr det lampligast
att forst analysera och bedoma hur officialprovningen bdr vara utformad
pa varuméirkesomradet, for att darefter bedoma hur officialprévningen
bor vara utformad pé firmaomradet, bl.a. med hénsyn till stdllnings-
tagandet pa varumirkesomradet.

Bor officialprovningen av relativa registreringshinder avskaffas pd
varumdrkesomradet?

Nér varumérkeslagen antogs var en grundlidggande tanke att stirka de
registrerade varumérkenas stéllning. Vidare fanns ett onskemal om att
skapa ordning och reda pa varumirkesomradet genom ett varumérkes-
register som i princip omfattade alla varumérken som var i bruk pa ett
lojalt sdtt. Den som hade ett registrerat varumérke skulle redan genom
sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumirkesrdtt och annan
utredning om réttens existens skulle i princip vara overflodig. Vidare
skulle varumérkesregistret kunna tjéna till ledning da en foretagare vid
val av nytt mérke ville forsdkra sig om att mérket inte inkrdktade pé
nagon annans ritt. Detta krivde i sin tur att ensamrétten var noga
preciserad med avseende pd foremdl, omfattning och tiden for dess
uppkomst. Det ansdgs da naturligt och nddvindigt att det vid
registreringen fullt ut provades om det sokta mérket stod i strid med
nagot registreringshinder (se vidare SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt
prop. 1960:167 s. 126 f.).

Fragan om officialprévningen av de relativa registreringshindren
behandlades senast av regeringen vid den 6versyn av vissa bestimmelser
i varumirkeslagen som genomfordes ar 1994 (prop. 1994/95:59 s. 38 f.).
Regeringen kom da till slutsatsen att overvdgande skél talade for att
atminstone tills vidare behélla officialprovningen av relativa hinder vid
varumérkesregistreringar. Ett av skidlen for bedomningen var att man
ville undvika osdkerhet om innebdrden i och styrkan av
varumérkesréttigheterna och ddrmed erhalla en storre sdkerhet for
investeringar i nya varumirken. Vidare ville man av kostnads- och
tidsskil hélla nere antalet invindningar. Det ansdgs ocksd Onskvirt att
undvika att belasta innehavarna av registrerade varumirken med att
sjdlva bevaka sina rittigheter, nidgot som bedomdes vara sirskilt
betydelsefullt for smd& och medelstora foretag. Dartill kom att
officialprovning av relativa registreringshinder da skedde sévél i de andra
nordiska landerna, som i andra viktiga industrilénder, bl.a. Storbritannien
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och Forenta Staterna, och att det inte sdg ut att vara pad géng nagon
fordndring av den situationen.

I betdnkandet och i promemorian har angetts en rad skil som talar for
ett avskaffande av officialprovningen av relativa registreringshinder pa
varumédrkesomradet. Skélen &r i huvudsak f6ljande.

Antalet registreringar som ska beaktas har 6kat kraftigt under senare ér,
vilket har medfort att det blivit svarare att Overblicka alla relativa
registreringshinder. Officialprévningen har dérigenom kommit att bli en
alltmer krdvande uppgift och kan ocksd innebdra langre hand-
laggningstider. Provningen ar dessutom av olika skél ofullstindig, bl.a.
pa grund av prioritetsregler. Provningen dr ocksé i praktiken begransad
till tidigare ensamrétter som grundar sig pa registrering. PRV saknar
aven mojlighet att efterforska om registreringsansokningar gjorts i ond
tro eller om det finns ndgon omsténdighet som gor att ett dldre registrerat
mirke eller en firma har ett skydd som stricker sig utanfor varuslags-
eller verksamhetsgrinserna.

Ytterligare skdl for ett borttagande ar att det inom systemet for
gemenskapsvarumérken inte sker nagon officialprovning av relativa
registreringshinder, vilket innebér att den stdrsta delen av de varumérken
som géller i Sverige har registrerats utan att en sadan provning har dgt
rum. En officialprovning som dger rum gentemot alla de gemenskaps-
varumérken som nu finns registrerade riskerar ocksa att leda till onddiga
avslag av svenska registreringsansokningar i de fall da syftet ar att
anvinda det svenska varumirket bara i Sverige, medan gemenskapsvaru-
mirket i frAga inte anvands hér.

Négon nordisk réttslikhet foreligger dessutom inte langre nér det géller
provningens utformning och i flera viktiga europeiska industrilénder,
som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederldnderna, ager
motsvarande provning inte rum. Det har ocksd blivit allt littare och
billigare att sjilv utfora granskningar i olika databaser. Aven i dvrigt
finns det goda mdjligheter att hélla sig underrdttad om innehéllet i
diverse register. Med rétt nyttjande av personalresurserna hos PRV bor
dessutom en svensk reformering av officialprovningen kunna leda till
kostnadsbesparingar som pa sikt kommer att medfora att avgifterna kan
héllas pa en for sokandena attraktiv niva.

Remissinstanserna — och sérskilt de instanser som direkt representerar
anvindarna av de kdnneteckensrittsliga systemen — har dock framstéllt
en rad argument mot skélen for en reformering av officialprovningen.

De flesta anvindarna forefaller acceptera handldggningstidernas
nuvarande langd. Flera remissinstanser, som Svensk handel, Foreningen
Svenskt Ndringsliv och Foretagarna, har forklarat att de dr inforstddda
med provningens ofullstdndighet, men har dndé ansett att provningen
utgdér en virdefull service, inte minst for de mindre fOretagen.
Remissinstanserna har ocksa framfort att det visserligen inte ar lyckat att
det finns ett stort antal gemenskapsvaruméarken som giller i Sverige utan
att relativa registreringshinder har provats ex officio av
registreringsmyndigheten. Fordelarna med att behdlla den nuvarande
ordningen i Sverige Overvdger dock, enligt remissinstanserna, nack-
delarna. Genom officialprévningens utformning i Sverige underlattas
atminstone, enligt remissinstanserna, situationen for de manga foretagare
som endast onskar skydd for sitt varumédrke i Sverige och som darmed

94



kan skota ansokningsforfarandet sjélva och slipper foreta ndgon narmare
egen granskning av tidigare ensamritter. Vidare underlittas situationen
for varumirkesinnehavarna som genom officialprévningen far hjélp av
PRV att bevaka sina rittigheter mot atminstone nya svenska ansokningar.

Nir det géller utvecklingen i andra europeiska lander har PRV framfort
att man borde ta hansyn till de erfarenheter som gjorts i anledning av
reformen i Danmark, men det kan konstateras att en entydig bild Gver
konsekvenserna av reformen saknas.

Flera remissinstanser har framhallit att ett avskaffande av official-
provningen av relativa registreringshinder skulle lagga ett alltfor tungt
ansvar pa framfor allt mindre foretag och att dessa skulle bli tvungna att
anlita ombud for att kunna gora en varumédrkesansokan och ocksa for att
kunna tillvarata sina réttigheter efter det att registreringen beviljats. Detta
skulle enligt t.ex. Forsvarets materielverk gélla &ven om PRV utfardade
granskningsrapporter 6ver tidigare réttigheter. Enligt Forsvarets materiel-
verk dr det ndmligen inte sékert att alla varumérkessokande skulle forsta
vad en sddan rapport innebir. Inte heller de forbattringar som skett nér
det giller mojligheterna till egna granskningar i databaser m.m. har
medfort att de remissinstanser som representerar anviandarna anser att
officialprévningen av relativa registreringshinder nu kan avskaffas.

Ett forhallande som flera remissinstanser uppméarksammat som sérskilt
allvarligt ar fragan om den nuvarande provningen kan leda till hinder mot
nyforetagande med hénsyn till att provningen innebir viss risk for att
nationella ansdkningar om varumaérken avslds av PRV med motiveringen
att det redan finns ett forvéixlingsbart gemenskapsvarumérke registrerat,
trots att det mérket kanske inte alls kommer att anvindas pé den svenska
marknaden. De remissinstanser som representerar anvidndarna som
Foreningen Svenskt Néringsliv, Svensk Handel, Foretagarna och Stock-
holms handelskammare har ansett att detta kan utgora skél for att bevaka
att det nuvarande systemet pa sikt inte leder till onddiga avslag. De har
framhaéllit att det 4r mdjligt att det s& sméningom kan bli nédvandigt med
en reform, men har forklarat att de inte dr beredda att nu avsta fran den
service som de anser att officialprovningen &dnda utgdr for speciellt sma
och medelstora foretag.

Att officialprovningen av relativa registreringshinder medfor att
sokandena sjélva slipper utfora granskningar av tidigare rattigheter infor
registreringar, ger sokandena réttigheter som med storre sdkerhet star sig
vid senare provningar (i invindningsforfarandet eller i domstol) och gor
att innehavare av dldre varumirken sjélva slipper bevaka sina réttigheter
mot nya sdkande dr argument som ett stort antal remissinstanser fort fram
som sérskilt starka skél for att bibehélla officialprovningen av relativa
registreringshinder dven fortséttningsvis.

Remissinstanserna har vidare framfort att det framfor allt dr de sma och
medelstora foretagen som hittills haft mest nytta av den nuvarande
officialprovningen. Regeringen anser att det ocksa ar situationen for de
smd och medelstora foretagen som sdrskilt bor uppmérksammas. En
viktig utgdngspunkt méste vara att hinder for etablering och tillvaxt i
mindre foretag i mojligaste mén ska undanréjas. I detta sammanhang ar
det sjélvklart viktigt att de sma och medelstora foretagen har rimliga
mdjligheter att tillvarata sina varu- och néringskénnetecken.
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Det kan vidare konstateras att varken utvecklingen inom EU (nér det
géller gemenskapsvarumarket) eller utvecklingen i1 flera europeiska
lander har paverkat anvindarnas uppfattning att utformningen av den
svenska officialprovningen bor bibehéllas, annat &n marginellt.

Foreningen Svenskt Naringsliv och Svensk handel har dessutom lyft
fram att kostnaderna for att kopa in tjanster som forundersokning eller
bevakning enligt dem avsevdart kommer &verstiga de avgifter for
registrering och fornyelse av varumirken som PRV tar ut i dag. Dessa
remissinstanser ser alltsa framfor sig att foretagen snarast skulle drabbas
av kostnadsokningar vid en reform. En reform skulle ddrmed komma att
uppfattas som en forsdmring av manga foretag, sérskilt mindre sadana.

Som beskrivits har officialprévningen av relativa registreringshinder
ansetts bidra bl.a. till att man undviker osdkerhet om innebérden i och
styrkan av varumérkesréttigheterna och att man dérmed erhéller en storre
sikerhet for investeringar i nya varumirken. Provningen har ocksd
ansetts innebédra att sokande och innehavare inte sjdlva behdver utfora
granskningar infor eller efter registreringar. Det har ansetts att
provningen leder till att antalet invéndningar kan hallas nere, vilket ocksé
haller kostnaderna for foretagen pa en ldgre niva. Allt detta utgor
vésentliga fordelar for anvidndarna av de kdnneteckensrittsliga systemen.

Som konstaterats finns det emellertid ocksa skdl som talar for ett
avskaffande av officialprovningen av relativa registreringshinder pa
varumérkesomradet. Dessa skdl &r framst provningens ofullstdndiga
karaktdr, de langre handldggningstider och hogre avgifter provningen kan
leda till, riskerna att foretagare drabbas av onddiga avslag och nack-
delarna med att Sverige har ett varumirkessystem som inte &r anpassat
till det system som géller vid registrering av gemenskapsvarumarken.

Verksamheten vid PRV ér helt avgiftsfinansierad. Det ar alltsa
anviandarna sjdlva som, genom sina ansokningsavgifter, betalar for
officialprovningen av relativa registreringshinder. Om anvéndarna anser
att officialprévningen trots sina ofullstdndigheter ar vard att betala for &r
det en uppfattning som bor tillmétas stor vikt nér beslut ska fattas om hur
provningen ska vara utformad. Det dr ocksd anvdndarna som direkt
drabbas av de problem som den nuvarande ordningen leder till, t.ex.
onddiga avslag pa grund av tidigare registrerade gemenskapsvarumarken.
Anvindarnas uppfattning om huruvida systemet dr Gvervagande effektivt
eller leder till alltfor stora belastningar for dem bor dérfor tillmétas stor
betydelse. Anvéndarnas uppfattning om att handldggningstiderna vid
PRV ir acceptabla maste ocksd &tminstone i viss utstrickning beaktas.
Nér Varuméirkeskommittén lade fram sitt betdnkande fanns manga
klagomal fran anvéndarna nér det géller den tid det tar att fa till stind en
registrering av ett varumérke eller en firma. Handléggningstiderna anses i
dagens ldge inte ldngre lika besvdrande, vilket ockséd dr en uppfattning
som bor tillmétas viss tyngd.

Det starka stéllningstagande mot en fordndring av provningen av
varumérkesidrenden som de allra flesta remissinstanser som representerar
anvindarna gett uttryck for innebar enligt regeringens uppfattning att det,
trots att det finns flera sakliga skél som talar for en sadan reform, inte &r
lampligt att genomfdra en &ndring av officialprovningen av relativa
registreringshinder pé varumérkesomradet. Nuvarande regler om
officialprovning vid varumirkesregistreringar bor saledes foras Over
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ofordndrade till den nya varumérkeslagen, dvs. savél absoluta som
relativa registreringshinder bor provas pa initiativ av PRV under
registreringsforfarandet.

Slutsatser pd firmaomrddet

I promemorian gjordes beddmningen att nuvarande regler om
officialprovning vid firmaregistreringar for nirvarande bor bibehallas
och att det for niarvarande inte bor inrdttas nidgot invéndningsforfarande
for registrerade firmor. Skélen for bedomningen var i huvudsak foljande.

Hanteringen av ansékningar om firma har, pd grund av mgjligheterna
att 1dmna in flera alternativa firmaforslag, lett till en enkel, smidig och
snabb handldggning, vid vilken forekomsten av relativa registrerings-
hinder inte alltid leder till samma krav pad utredning och ddrmed
tidsutdriakt som vid ansdkningar om varumaérkesregistrering. Savél vid en
fullstandig, som vid en mer begrinsad reform av officialprovningen pa
firmaomradet, skulle dessutom ett invindningsforfarande behova inréttas
for firmor, vilket anvéndarna stillt sig negativa till. Ett administrativt
forfarande for hdvning av firmaregistrering, av annat slag dn det som
Varumérkeskommittén foreslog, skulle mojligen kunna ersétta ett
invandningsforfarande. Den fragan skulle emellertid krdva noggranna
overviaganden som det nu saknats mojligheter att utféra, om en séddan
16sning alls skulle vara mgjlig. Helt avgérande for fragan om official-
provningens utformning var emellertid det starka stillningstagande mot
en fOrdndring av provningen av firmadrenden som anvindarna gett
uttryck for.

De remissinstanser som alltjamt har foresprakat ett borttagande av
officialprovningen pa firmaomradet, som Bolagsverket och SFIR, har
gjort det utifran bedomningen att officialprévningen bor reformeras savél
pa varumirkes- som pa firmaomradet. SFIR och Stockholms universitet
har dven ansett att EU-domstolens dom den 11 september 2007 i mal C-
17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 1-07041 gor att
argumenten for att avskaffa officialprovningen av relativa
registreringshinder just pd firmaomradet forstarkts. Bolagsverket har
dock inte varit av samma uppfattning.

Den nidmnda domen behandlar frdgor om ensamrittens innehall for
varumérken och hur ensamritten forhaller sig till tredje mans rétt att i
néringsverksamhet och i enlighet med god affirssed anvinda sitt eget
namn. Domen ger anledning att analysera forhallandet mellan hindren
mot en firmaregistrering eller dess bestand och de beddmningar som
senare kan behdva goras i friga om anvédndningen av firman utgor
intring i ett varumérke. Ar det limpligt att behélla ett system dir de
beddmningar som gors vid registrering eller hdvning av firmor avviker
fran de bedomningar som kan behdva goras vid provningen av eventuella
varumérkesintrang som skett genom anvandning av firmor?

Fragestillningen har visserligen, precis som ndgra remissinstanser
patalat, vissa berdringspunkter med beddmningen om registreringsmyn-
digheterna ex officio bor foreta en provning av relativa registrerings-
hinder eller inte. Fragestillningen har dock en mer vidstrickt betydelse
an sa. Den tar sikte pad vilka relativa hinder som dverhuvudtaget bor
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finnas pa firmaomradet, dvs. vilka hinder som bor foreligga inte enbart
mot beviljandet av firmaregistrering utan ocksd mot en sadan
registrerings bestand. Analysen bor déarfor inte goras enbart utifrén vilka
hinder som ska provas ex officio av myndigheterna vid registreringen av
firmor, utan ocksd med beaktande av vilka hinder som skulle kunna bli
aktuella vid en hdvningsprocess. Regeringen anser inte att domen medfor
att skilen for att ta bort officialprovningen av relativa registreringshinder
pa firmaomradet har stirkts annat &n marginellt. I stéllet kommer
regeringen att aterkomma till fragan i avsnitt 16.5.2, dér bedomning gors
av de relativa hindren pa firmaomradet.

Regeringen har kommit fram till att det inte kan anses lampligt att
genomfora en reform av  officialprévningen av  relativa
registreringshinder pd varumérkesomradet. Med hénsyn till vikten av
samordning mellan de varumaérkesrittsliga och firmarittsliga systemen
som flera remissinstanser papekat och da det inte framkommit nagra skél
till att gora en annan bedémning pa firmaomradet 4n den som har gjorts i
promemorian, dr regeringens slutsats att den firmaréttsliga provningen
varken bor avskaffas eller begrinsas till att omfatta endast vissa tidigare
ensamrétter.

Nér det géiller fragan om ett invindningsforfarande bor inrdttas for
registrerade firmor har grunden till det forslaget varit att officialprov-
ningen skulle tas bort. Manga anvéndare har varit negativa till ett invénd-
ningsforfarande. Med den bedomning som gjorts vad géller officialprov-
ningen bor det inte komma i frdga att inrétta ett invindningsforfarande
for registrerade firmor.

7 Inarbetade varukdnnetecken m.m.
7.1 Inarbetning
7.1.1 Nuvarande ordning

Ensamritt till ett varumirke kan uppkomma inte bara genom att det
registreras, utan ocksa genom att varumirket anvénds och blir inarbetat.
Aven andra sirskilda varukdinnetecken som anvinds i en nérings-
verksamhet kan inarbetas och pa sa sitt bli foremal for ensamritt, se 2 §
forsta och andra styckena varumérkeslagen (1960:644), forkortad VML.
Tidigare krivdes for att ett kidnnetecken skulle anses inarbetat att det i
Sverige bland dem det riktade sig till skulle vara allmdnt kint som
beteckning for innehavarens varor eller tjdnster. Genom en lagéndring
som tradde i kraft den 1 januari 1995 mildrades detta krav. Enligt 2 §
tredje stycket VML ska ett kdnnetecken anses inarbetat om det hér i
landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r ként
som beteckning for de varor som tillhandahélls under kénnetecknet. I
forarbetena till bestimmelsen anforde regeringen att den utveckling som
dgt rum avseende varumirkenas roll inom omséttningen och inom
samhdllet i stort under det senaste artiondet medfrt bla. att dven
kannetecken som inte var “allmint kdnda” kunde ha ett betydande
formogenhetsviarde och darfor fortjana skydd. Kravet pa kdnnedom
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dndrades dérfor sa att det skulle vara tillrackligt att kdnnetecknet &r ként
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (se prop.
1994/95:59 5. 43 1.).

Nir det géllde tillimpningen av bestimmelsen anforde regeringen bl.a.
foljande. "Beddomningen av vad som ar en *betydande del’ kan inte anges
generellt enligt nagon speciell notoritetsskala utan fir bero pa
omsténdigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse for den bedom-
ningen ar bl.a. om det dr méanga personer som uppfattar mérket som en
beskrivande beteckning. I sa fall méste naturligtvis kravet pa antalet
personer som uppfattar mérket som ett kinnetecken stillas hogre. Det far
ankomma pa rittstillimpningen att i det enskilda fallet avgoéra hur
bestimmelsen bor tillimpas.” (a prop. s. 45).

En forutsittning for att ett varumirke eller nigot annat sérskilt
varukédnnetecken ska vara skyddat pa grund av inarbetning ar att det har
sarskiljningsformaga (se SOU 1958:10 s. 223).

Aven ett kiinnetecken som inte ir inarbetat i hela landet #r skyddat. Av
4 § forsta stycket VML f6ljer att i sadana fall géller ensamritten endast
inom det omrade dér kdnnetecknet 4r inarbetat.

Ensamritten pa grund av inarbetning kan utgdéra grund for samma
rattsfoljder enligt varumédrkeslagen som rdtten till ett registrerat
varumdarke, utom 1 ett avseende: Den som har ett inarbetat varukdnne-
tecken har inte nagon réitt enligt 11 § VML att stélla krav pa forfattare,
utgivare och forldggare av lexikon, handbocker eller andra liknande
tryckta skrifter att se till att varumérket inte aterges i skriften utan att det
framgar att det dr friga om ett varumirke. Denna regel géller alltsa bara
for registrerade varumaérken.

Det bor ocksd nidmnas att det regelverk inom EU som ror
tullmyndigheternas ingripanden mot misstinkta intrangsvaror endast
géller registrerade varumérken (se ridets forordning [EG] nr 1383/2003
av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som
misstdnks gora intrdng i vissa immateriella réttigheter och om vilka
atgirder som ska vidtas mot varor som gor intrang i vissa immateriella
rattigheter, EUT L 196, 2.8.2003, s. 7—14). I det avseendet finns det alltsa
en skillnad i skyddet for registrerade varumirken respektive inarbetade
varumérken eller varukénnetecken.

7.1.2 Internationella forhallanden

Pariskonventionen

Pariskonventionen den 20 mars 1883 for industriellt rittsskydd (senast
reviderad i Stockholm 1967) — Pariskonventionen — innehéller ett
grundldggande skydd for kidnda varumérken. Enligt artikel 6bis i
konventionen ska ett varumérke som &r notoriskt kdnt vara skyddat mot
registrering av eller anvindning av identiska eller liknande mérken som
avser identiska eller liknande varor. Artikeln omfattar inte nagot skydd
for mirken som avser tjénster (s.k. servicemérken, jfr dock nedan
angdende TRIPs-avtalet) och inte heller mot registrering eller anvindning
av identiska eller liknande méirken som avser varor av annat slag.
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Artikeln dr en minimiregel och hindrar inte att konventionsldnderna ger
kénda varumérken ett mer omfattande skydd.

TRIPs-avtalet

I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrdtter (TRIPs-
avtalet) finns ett kompletterande skydd till artikel 6bis i
Pariskonventionen. Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebér att artikel 6bis i
Pariskonventionen ska tillimpas dven for notoriskt kéinda varumérken
som avser tjinster, s.k. servicemérken. Innehavaren av ett inarbetat
varumérke som avser tjinster ska alltsa fa skydd mot registrering av eller
anvindning av identiska eller liknande méarken som avser identiska eller
liknande tjanster. Vid bedéomning av om ett varumidrke ar vélkéint ska,
enligt samma artikel i TRIPs-avtalet, hdnsyn tas till kinnedomen om
mirket i omséttningskretsen.

Varumdrkesdirektivet

Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25) — varumirkesdirektivet — géller endast for
varumérken som é&r registrerade eller for vilka det har getts in en ansdkan
om registrering (artikel 1). Det tar alltsd inte sikte pa exempelvis
inarbetade varumairken. Direktivet hindrar dock inte att medlemsstaterna
tillimpar en ordning som innebér att ensamrétt till ett varumérke eller
annat varukinnetecken kan forviarvas genom anvéndning (se stycke 5 i
direktivets ingress).

I direktivet finns didremot bestimmelser som reglerar forhallandet
mellan registrerade och inarbetade varumirken. Av artikel 4.1 och 4.2 d
foljer att ett dldre vilkdnt varumérke under vissa forutséttningar ska
utgora hinder mot registrering av ett senare varumérke eller grund for att
ogiltigforklara en tidigare gjord registrering. Med dldre varumairken asyf-
tas bl.a. varumédrken som dr vélkénda i en medlemsstat, i den betydelse
som ges ordet vilkant” i artikel 6bis 1 Pariskonventionen. Hanvisningen
till artikel 6bis tar endast sikte pa vad som ska forstds med begreppet
valként och inte pa de 6vriga begrinsningar som anges i artikeln. Vidare
foljer av artikel 4.4 b att medlemsstaterna far besluta att ett varumérke
inte ska registreras eller, om det &r registrerat, ska kunna ogiltigforklaras
om rétten till ett oregistrerat varumérke eller till annat i forvérvsverk-
samhet anvént tecken har forvérvats fore tidpunkten for ansékan om
registrering av det yngre market. En forutséttning ar att det oregistrerade
varumdrket eller tecknet ger innehavaren rétt att forbjuda anvindningen
av det yngre varumairket. I forekommande fall ska hénsyn tas till den
foretradesritt som dberopats till stod for ans6kan om registrering av det
yngre mérket.

EG:s varumdrkesfoérordning

Ensamritt till ett gemenskapsvarumairke enligt rddets forordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L
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78, 24.3.2009, s. 1) kan bara uppkomma genom registrering. Det gar
alltsa inte att med st6d av varumérkesférordningen fa ensamritt till ett
gemenskapsvarumédrke genom  inarbetning. Diremot innehaller
varumdrkesforordningen, precis som varumarkesdirektivet, bestimmelser
som reglerar forhallandet mellan gemenskapsvarumérken och inarbetade
varumérken. Dessa regler finns i artikel 8.1 och 8.2 ¢ och svarar mot
reglerna i artikel 4.1 och 4.2 d i varumaérkesdirektivet.

Vidare ska enligt artikel 8.4 ett varumirke som inte dr registrerat eller
annat kdnnetecken som anvinds i ndringsverksamhet i mer dn bara lokal
omfattning efter invindning av dess innehavare utgora registrerings-
hinder under vissa forutséttningar. For att sa ska vara fallet krévs att
ratten till kdnnetecknet har forvérvats fore dagen for ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumérket och att kdnnetecknet ger inneha-
varen ratt att utverka forbud mot anvéndning av ett yngre varukidnne-
tecken. Ett nationellt kénnetecken som endast &r lokalt inarbetat kan
alltsa varken utgora hinder mot gemenskapsregistrering eller grund for
upphdvande av en sddan registrering. Enligt artikel 107 far dock
medlemsstaterna 1 sin lagstiftning ha bestimmelser som ger en
innehavare av ett sddant lokalt inarbetat kidnnetecken ritt att utverka ett
forbud mot att ett gemenskapsvarumérke anviands inom det omrade dér
det lokala kdnnetecknet ar skyddat.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd for vilkdnda
varumdrken

WIPO:s generalforsamling och Parisunionens forsamling antog ar 1999
en gemensam rekommendation angdende bestimmelser om skydd for
vélkianda varumérken (Joint Recommendation Concerning Provisions on
the Protection of Well-Known Marks), i fortsittningen bendmnd WIPO-
rekommendationen om skydd for vilkdnda varumérken. Rekommen-
dationen, som inte dr réttsligt bindande, innehaller bestimmelser som
syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPs-
avtalet ger.

Rekommendationen innehéller vissa bestimmelser av intresse nir det
giéller vilka krav som kan stéllas for att ett varukdnnetecken ska anses
vara inarbetat.

Artikel 2 handlar om vad som ska anses vara ett vdlkdnt varumdrke.
Utgangspunkten ar att alla omsténdigheter ska beaktas vid bedomning av
om ett mirke dr vélkédnt (artikel 2.1 a). I artikel 2.1 b ges exempel pa
omsténdigheter som kan beaktas. Dessa ar:

— vilken kdinnedom om mérket som finns i omsattningskretsen,

—anviandningen av mérket; dess varaktighet, omfattning och
geografiska utbredning,

— marknadsforingen av mirket; dess varaktighet, omfattning och
geografiska utbredning,

—registrering av och ansokningar om registrering av market; dess
varaktighet och geografiska utbredning i den mén det speglar anvindning
av eller kinnedom om mérket,

—1 vad man ensamritten till mérket vid tvist kunnat upprétthallas,
sarskilt med avseende pé i vilken man mérket befunnits vara valként, och
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— miérkets vérde.

I artikel 2.1 ¢ betonas att ingen av de nyssndmnda omsténdigheterna
maste foreligga for att ett mirke ska anses vara vélként.

Artikeln  innehéller vidare regler om hur den relevanta
omsdttningskretsen bor bestimmas och vad som bor krdvas for att ett
marke ska anses vara valkédnt i denna krets. Omséttningskretsen kan besta
av bl.a. de som kan komma att utgoéra slutliga forbrukare av sddana varor
eller tjénster som mérket avser, de som i nagot skede av distributionen tar
befattning med sédana varor eller tjdnster, eller affarskretsar som tar
befattning med sadana varor eller tjdnster (artikel 2.2 a). Det ska vara
tillrdckligt att mérket &r vdlkdnt i ndgon av dessa kretsar for att market
ska anses vara vilként (artikel 2.2 b). Av artiklarna 2.2 ¢ och d f6ljer att
ett mirke kan anses vara vilkdnt dven om det rent faktiskt inte blivit
vilkant i ndgon sédan krets.

I artikel 2.3 a anges vissa omstidndigheter som inte far krdvas for att ett
mérke ska anses vara vilkédnt. Det far inte krdvas att mérket &r anvént i
det aktuella landet eller att mérket har registrerats eller sokts registrerat
dér. Det far inte heller stillas krav pa att mirket dr vélként i ndgot annat
land eller att méarket har registrerats eller sokts registrerat i nagot annat
land. Slutligen far det inte krdvas att miérket ar vilkdnt hos
konsumenterna i allménhet i det aktuella landet.

Rekommendationen innehaller i Gvrigt bestimmelser om skyddets
omfattning for vélkdnda varumirken. Dessa bestimmelser berdrs i
avsnitt 8.1.2.

Forhallandena i de andra nordiska ldnderna

I Danmark kan ensamritt till ett varukénnetecken forvérvas redan genom
att det tas i bruk, under fOrutsdttning att mérket har ursprunglig
sarskiljningsformaga. Om det finns brister i kdnnetecknets ursprungliga
sarskiljningsformaga kan ensamritt i stéllet forvarvas genom inarbetning.
Fragan om ett kdnnetecken &r inarbetat bedoms pa ungefar samma sétt
som ndr man vid registrering av ett varumérke bedémer om det har
sarskiljningsformaga. I Danmark &r det inte mojligt att forvérva en lokal
ensamrétt. En liknande ordning finns i Island.

I Finland kan ensamritt till ett varukdnnetecken, pad ungefir samma
sitt som i Sverige, forvirvas genom inarbetning. Ett kdnnetecken anses
inarbetat om det i Finland inom vederbdrande nérings- eller konsument-
kretsar dr “allmént ként” som sérskild beteckning for innehavarens varor.

I Norge kan ensamritt till ett varukdnnetecken pad motsvarande sétt
forvarvas genom inarbetning. Ett kdnnetecken anses inarbetat om det i
vederborande omsittningskrets i Norge dr “godt kjent” som sérskilt
kannetecken for ndgons varor.

7.1.3 Overviiganden

Regeringens forslag: Den som innehar ett varukénnetecken som &r
inarbetat ska p4 samma sétt som hittills ha ensamritt till kinnetecknet.
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Ett varukdnnetecken ska dven i fortsittningen anses inarbetat om det
ar kint inom en betydande del av omséttningskretsen.

Liksom hittills ska gélla att om varukdnnetecknet ar inarbetat endast
inom en del av landet, ska ensamrétten endast gilla inom det omradet.

(1 kap. 7 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag Overensstimmer med regeringens (se SOU
2001:26 s. 234 1.).

Remissinstanserna: Nistan alla remissinstanser har tillstyrkt
kommitténs forslag eller ldmnat det utan erinran. Lunds universitet har
efterlyst ett klarliggande om huruvida det krdvs att inarbetade
varukdnnetecken ska kunna beskrivas grafiskt eller om detta krav bara
giller registrerade varumédrken. Universitetet har ansett att i princip borde
samma krav stéllas bade péd registrerade och inarbetade varumérken.
Tullverket har papekat att gemenskapsregleringen om tullmyndigheternas
ingripanden mot misstinkt intrdng endast omfattar registrerade
varumérken och att inarbetade varumérken i detta avseende alltsé inte har
samma skydd.

Skilen for regeringens forslag
Bor det finnas ett skydd for inarbetade varukdnnetecken?

Sveriges internationella ataganden innebédr en skyldighet att tillhanda-
halla skydd for vissa vilkédnda varumérken. Av artikel 6bis Pariskon-
ventionen foljer en skyldighet att skydda “notoriskt kdnda” varumérken
mot registrering av eller anvidndning av identiska eller liknande mérken
som avser identiska eller liknande varor. I svensk ratt, liksom i nordisk
ritt i ovrigt, har bestimmelsen uppfyllts genom att ett skydd har getts for
inarbetade varumarken (jfr prop. 1994/95:59 s. 43).

Artikel 16.2 1 TRIPs-avtalet innebér en skyldighet att erbjuda samma
skydd nér det géller varumérken som avser tjanster (s.k. servicemérken).
Vidare har Sverige enligt artikel 4.1 och 4.2 d i varumérkesdirektivet en
skyldighet att tillhandahalla skydd for vilkdnda varumérken mot registre-
ring av yngre identiska varumérken. Till detta kommer att Sverige i allt
vasentligt stéllt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd for
vilkdnda varumérken, vilken &r mer omfattande &n det som foljer av
Pariskonventionen och TRIPs-avtalet.

Som kommittén konstaterade finns det — trots att utvecklingen gar mot
att allt fler foretag ser till att skydda sina varumérken genom registrering
— av flera skél behov av att kunna erbjuda ett sjédlvstandigt skydd dven for
varukdnnetecken som inte &r registrerade. Ett skél &r att manga sma och
medelstora foretag inte skyddar sina varumérken genom registrering.
Orsakerna till detta kan variera. Det kan bero pa okunskap om
mojligheterna att skydda varumérken genom registrering, men ocksa pa
att verksamheten dr begrdnsad och att foretaget inte bedomer det som
meningsfullt att utnyttja registreringsmdjligheten.

Ett annat skél att erbjuda ett sddant skydd &r att inte alla kdnnetecken
gar att registrera som varumidrken. Detta kan bero pé att kdnnetecknet
inte dr mojligt att aterge grafiskt, sdsom for vissa ljud- och doftmérken.
Det kan ocksa vara pa det sittet att kdnnetecknet i sig &r beskrivande
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eller av annat skal saknar sirskiljningsformaga och forst efter att det har
anvints under en tid dr mojligt att registrera. I vissa fall anvinds
kannetecknet i sidan omfattning att det blir inarbetat och alltsé forvarvar
sarskiljningsformaga genom anvédndning innan en ansdkan om
registrering gors. Skyddet for det inarbetade kannetecknet fyller da en
viktig funktion i avvaktan pa registreringen.

Aven i den nya varumirkeslagen bor det mot denna bakgrund finnas
bestimmelser som ger skydd for inarbetade varumirken och andra
varukdnnetecken. I det foljande behandlas fragan om hur dessa bestdm-
melser bor utformas.

Vilka krav bor stdllas for att ett varukdnnetecken ska anses vara
inarbetat?

I dag krivs enligt 2 § tredje stycket VML for att ett kdnnetecken ska
anses inarbetat att det hdr i landet inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig &r kdnt som en beteckning for de varor som
tillhandahalls under kénnetecknet. Den nuvarande bestimmelsen tridde i
kraft den 1 januari 1995 och fragan &r om det i den nya varumérkeslagen
finns anledning att gora ndgon &ndring pd denna punkt. Kommitténs
forslag innebar att den nuvarande bestimmelsen skulle foras dver till den
nya varumirkeslagen, dock med det fortydligandet att det i lagtexten
skulle anges att inarbetningen bestar “’sé linge” kdnnetecknet uppfyller
kraven for inarbetning. Ingen av remissinstanserna har framfort ndgon
invindning mot kommitténs forslag i denna del.

Vid bedomningen av vilka krav som bor stillas for att ett varukénne-
tecken ska fa ett skydd genom inarbetning gor sig, som kommittén
angav, i princip samma intressen gillande som vid bedémningen av vilka
kénnetecken som ska kunna fa ett skydd genom registrering.

Ett grundldggande krav for att ett varumérke ska kunna registreras &r
att det har sérskiljningsformaga. Varumérket maste med andra ord kunna
skilja varor och tjénster som tillhandahélls i en néringsverksamhet fran
dem som tillhandahdlls i en annan. Aven ett varumirke som inte har
ursprunglig sdrskiljningsformaga kan genom anvindning forvirva
sarskiljningsformaga och déirigenom bli mojligt att registrera.

Kravet pa sirskiljningsférmaga giller enligt nuvarande ordning ocksa
for ett inarbetat varukdnnetecken. Ett inarbetat varukdnnetecken kan, pa
samma sitt som ett registrerat varumérke, ha ursprunglig sarskiljnings-
formaga, men det kan ocksa ha forvirvat sarskiljningsforméaga genom
anvéindning. I denna del bor det inte goras nagra fordndringar.

Med anledning av de synpunkter som framforts av Lunds universitet
bor det ndmnas att det for niarvarande inte finns nagot krav pa att ett
inarbetat varukénnetecken ska kunna aterges grafiskt. I stillet géller att
ett inarbetat varukdnnetecken kan utgdras av alla typer av kédnnetecken.
Inte heller p4 denna punkt bor det goras ndgon dndring i den nya
varumérkeslagen.

Kommittén foreslog att det nuvarande kravet pa kidnnedom for
inarbetning — dvs. kidnnedom inom en betydande del av omséttnings-
kretsen — skulle gilla dven enligt den nya varumérkeslagen. Ingen
remissinstans har haft ndgon invindning mot detta. Det har inte heller
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framkommit nagot som tyder pé att den nuvarande ordningen skulle ha
medfort ndgra problem. Regeringen gor dérfor samma beddmning som
kommittén.

Kommittén foreslog déarutover ett tilligg som reglerar frigan om hur
lange ett kdnnetecken ska anses vara inarbetat. Forslaget innebar att det i
lagtexten sdrskilt skulle anges att ett kéinnetecken ska anses inarbetat om,
och sad ldnge, det nyssndmnda kravet pa kdnnedom &r uppfyllt. Skélet till
det foreslagna tilligget ar enligt vad som angavs i betinkandet att
rittsldget i Norge motiverar ett klargérande. Enligt regeringens mening
framstar det emellertid som tveksamt att i den bestimmelse som ror
ensamrittens uppkomst pa grund av inarbetning ta in en bestimmelse
som tar sikte p& fragan om hur ldnge inarbetningen bestér. Det foreslagna
tillagget tillfor knappast heller nagot i sak. Enligt svensk rétt upphor
ensamrétten till ett inarbetat varukdnnetecken nédr kénnetecknet inte
langre uppfyller inarbetningskravet. I sammanhanget kan noteras att inte
heller det finska forslaget till ny varumérkeslag innehéller nagot tilligg
av det angivna slaget. Inte heller i dvrigt Gverensstimmer de nordiska
forslagen respektive den danska varumérkeslagen helt ndr det géller
inarbetning. Regeringen anser dérfor att nagot sadant tilldgg inte bor tas
in i den nya varumairkeslagen.

Sammantaget anser regeringen alltsa att det nuvarande kravet for nar
ett varukdnnetecken ska anses inarbetat ska foras over oférandrat till den
nya varumérkeslagen.

Ensamrdttens geografiska omfattning

En annan frdga som behdver Overviagas dr ensamrittens geografiska
omfattning for inarbetade varukdnnetecken. Enligt nuvarande ordning
géller att om ett kdnnetecken &r inarbetat i landet géller ensamrétten i
hela landet. Om inarbetningen inte omfattar hela landet géller
ensamritten endast inom det omrade dér kdnnetecknet &r inarbetat (4 §
forsta stycket VML).

Kommitténs utgangspunkt var att inarbetningen av ett varukdnnetecken
ska ge ett skydd inom det omréde dér inarbetningen bestar. Regeringen
delar kommitténs uppfattning att detta bor vara utgéngspunkten. Ett
varukédnnetecken som &r inarbetat i hela landet uppfyller, som ndmnts
tidigare, kraven pa att det ska fungera som kannetecken i hela landet och
pa att konkurrenterna ska ha en rimlig mgjlighet att fi kdnnedom om
market. Ett varukdnnetecken som é&r inarbetat i hela landet bor dérfor pa
samma sitt som i dag kunna utgdra grund for i princip alla de réttsfoljder
som kan utverkas med stod av ensamritten till ett registrerat varumairke.
Dit hor exempelvis mojligheten att utverka forbud mot anviandning av ett
yngre kdnnetecken och att upphéva ett senare registrerat forvaxlingsbart
varumérke.

Maénga varukdnnetecken dr dock inte inarbetade i hela landet, utan
inarbetningen kan begrénsa sig till en viss ort eller en viss del av landet.
Flera niringsidkare kan anvinda samma eller liknande varukidnnetecken
pa olika hall utan att det behdver uppsta ndgon risk for forvaxling. En
sddan parallell anvindning kan i vissa fall 4ga rum utan att
niringsidkarna ens kénner till varandras kidnnetecken. Det kan t.ex. rora
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sig om frisorer eller restauranger som bara bedriver verksamhet pa en
viss ort.

Som kommittén angav skulle ett lingre giende skydd i onddan
forsvara for andra niringsidkare att marknadsféra sina varor eller
tjénster, trots att det i sjidlva verket inte foreligger nagon verklig konflikt.
Det finns i dessa fall inte behov av nagot skydd utanfor det omrade dér
kannetecknet dr inarbetat. Inte heller vore det befogat med ett vidare
skydd geografiskt med tanke pa konkurrenternas mojlighet till kinnedom
om kénnetecknet. Skyddet for ett sadant lokalt inarbetat varukdnnetecken
bor dérfor liksom nu vara begrinsat till den del av landet dar det &r
inarbetat. Regeringen instimmer darfor i kommitténs bedomning att det
inte bor goras nagra sakliga fordndringar i denna del och att den
nuvarande bestimmelsen i 4 § forsta stycket VML bor foras dver till den
nya varumérkeslagen utan nagra forédndringar i sak. Vad géller en annan
geografisk aspekt av skyddet, nimligen fragan om ett lokalt inarbetat
varukdnnetecken ska utgora registreringshinder, behandlas den fragan i
avsnitt 9.7.3.

7.2 Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

7.2.1 Nuvarande ordning
Skyddet for firma, sliktnamn och adress sasom varukdnnetecken

Firma, sldktnamn och adress dr enligt den gillande varumérkeslagen
skyddade som s.k. naturliga varukénnetecken. Regler om detta finns 1 3 §
VML. Bestdmmelsen éndrades i samband med att varumirkesdirektivet
genomfordes i svensk ritt (se prop. 1992/93:48 s. 85 f)). Andringen
tradde i kraft den 1 januari 1993.

Enligt 3 § andra stycket dr en nidringsidkare skyddad mot att nédgon
annan obehdrigen anvénder niringsidkarens sldktnamn, adress eller firma
som varukdnnetecken. Det finns inte ndgot krav pa att sldktnamnet,
adressen eller firman ska ha registrerats eller anvints som
varukédnnetecken for att skyddet ska gélla (se SOU 1958:10 s. 229 och
prop. 1960:167 s. 61). Denna bestimmelse innebér alltsé ett sjalvstandigt
skydd for en niringsidkare mot anvdndning av detta slag. (Bestimmelsen
i3 § forsta stycket behandlas i avsnitt 8.2.)

En forutsittning for att ett sliktnamn eller en firma ska ha ett
sjalvstandigt skydd ar att rétten till namnet eller firman bestar. Namnet
eller firman maste ocksd ha sidrskiljningsformaga for de varor eller
tjdnster som néringsidkarens verksamhet avser. Fragan om ett namn har
sarskiljningsformaga aktualiseras bl.a. ndr det giller s.k. beskrivande
namn som har dubbel betydelse (t.ex. Lax). Skyddet géller endast for
namnet eller firman i sin helhet och inte olika delar i kédnnetecknet.
Indirekt finns dock ett skydd &ven for delarna i ett namn eller en firma
eftersom en distinktiv del av ett kénnetecken ofta &r forvéxlingsbar med
kannetecknet i dess helhet. Vidare giller skyddet endast inom det omrade
dér slédktnamnet eller firman har skydd (se SOU 1958:10 s. 227 f. och
prop. 1967:167 s. 61).
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Skydd for andra kdnnetecken genom ibruktagande

Sjalvstandig ensamritt till andra varukdnnetecken &n naturliga varukén-
netecken kan endast forvarvas genom registrering eller inarbetning. Det
ar alltsd inte mojligt att fa nagot sjélvstindigt skydd till andra
varukdnnetecken bara genom att ta ett sddant kénnetecken i bruk.

I forarbetena till den nuvarande varumérkeslagen 6vervdgdes om det
borde inforas ett sddant skydd. I 1958 ars betidnkande konstaterades att
det fanns ett visst behov av ett begriansat skydd for varukdnnetecken
innan de registrerades eller inarbetades, men man stannade emellertid for
att inte foresld nagot sjélvstdndigt skydd genom ibruktagande. I
huvudsak redovisades tre skdl som talade emot att infora ett sédant
skydd. Dessa var for det forsta att ett médrke som endast tagits i bruk inte
hade samma stora virde for innehavaren som ett inarbetat méirke, for det
andra att ett skydd redan genom ibruktagandet kunde forsvaga inne-
havarens intresse av att soka registrering och for det tredje att det skulle
vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibruktagande,
eftersom det inte var mgjligt att avgéra om maérket var distinktivt nér det
togs 1 bruk (SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58).

7.2.2 Internationella forhallanden

Internationella dtaganden

Sverige har inte gjort nagra internationella ataganden som innebér att
varukdnnetecken som varken &r registrerade eller inarbetade ska dtnjuta
ett sjalvstindigt skydd.

I sammanhanget bor dock ndmnas att enligt artikel 8 i Pariskon-
ventionen ska firma (trade name) atnjuta skydd, utan villkor av anmélan
eller registrering, oavsett om firman utgdr en del av ett varumirke eller
inte. Vid firmalagens tillkomst ansdgs denna konventionsbestimmelse
kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning
(se prop. 1974:4 5. 172 £.).

Férhallandena i 6vriga nordiska linder

I Finland finns p& ungefdr samma sétt som i Sverige ett sjdlvstindigt
skydd for naturliga varukédnnetecken.

I Danmark finns inte langre nagon sérskild reglering av skyddet for
naturliga varukénnetecken. P4 samma sdtt som andra varukdnnetecken
kan dock sldktnamn, firma och namnet pé fast egendom fa skydd genom
att de tas i bruk. Liksom for andra varukannetecken ar skyddet begrénsat
sa att det inte kan utgéra grund for ett forbud for annan att anvénda sitt
namn eller adress som kénnetecken om det dr i dverensstimmelse med
god affdrssed. En liknande ordning finns i Island nér det giller namn,
firma och fastighetsnamn.

I Norge finns ett sjilvstindigt skydd for namn och firma som
varukdnnetecken. Skyddet for namn och firma intrdder nér namnet eller
firman tas i1 bruk som varukédnnetecken. Rétten till naturliga varukénne-
tecken innefattar ett skydd mot anvéndning av yngre forvéxlingsbara
varukédnnetecken. Skyddet &r begréinsat till det geografiska omréde dér
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namnet eller firman anvinds och vad som framstir som ett naturligt
expansionsomrdde for anvindningen av kédnnetecknet. Skyddet som
varukdnnetecken bestar si linge den bakomliggande ritten bestar och sé
lange anvidndningen péagar.

7.2.3 Overviiganden

Regeringens forslag: De nuvarande reglerna i varumérkeslagen om
skydd for firma och namn som varukdnnetecken (s.k. naturliga
varukdnnetecken), fors i1 huvudsak oftrdndrade Over till den nya
varumérkeslagen. Adress ska dock inte liangre ha ett séddant skydd.
Vidare utvidgas skyddet for firma sa att det omfattar dven sekundéra
naringskannetecken. Den som innehar ett niringskédnnetecken (en firma
eller ett sekundirt néringskédnnetecken) ska ha ensamritt till kdnnetecknet
som s.k. naturligt varukédnnetecken. Om néringskannetecknet &r skyddat
endast inom en del av landet, ska ensamritten gélla endast inom det
omrédet.

Den som anvinder sitt namn som varukinnetecken ska ha ensamrétt
till kdnnetecknet som naturligt varukénnetecken. Om namnet anvénds
endast inom en del av landet, ska ensamritten gélla endast inom det
omradet.

En forutsdttning for att ett kdnnetecken ska vara skyddat som naturligt
varukédnnetecken ar att det har séarskiljningsformaga.

Det infors inte nagot sjéalvstandigt skydd redan genom ibruktagande for
andra kdnnetecken &n naturliga varukannetecken.

(1 kap. 8 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag: Kommitténs forslag dverensstimmer i huvudsak
med regeringens (SOU 2001:26 s. 244 f.).

Remissinstanserna har inte framfort nagra synpunkter pd kommitténs
forslag. I samband med remitteringen av Ds 2008:28 har dock Svenska
Foreningen for Industriellt Rdttsskydd (SFIR) pekat pa att det s.k.
korsvisa skyddet mellan varumérken och firmor saknar motsvarighet i de
flesta andra EU-ldnder och att en utvérdering av for- och nackdelarna
med denna ordning borde goras. Bolagsverket har understrukit att det
korsvisa skyddet bor bibehéllas dven i fortséttningen.

Skiilen for regeringens forslag

Som framgatt i foregdende avsnitt finns det i den nuvarande
varumdrkeslagen ett skydd for sldktnamn, firma och adress som s.k.
naturliga varukénnetecken. Déremot finns det inga mojligheter enligt
svensk ritt att fi skydd for andra slags kdnnetecken redan genom att ta
dem i bruk. Fragan &r om det finns skil att gora &dndring i den nuvarande
ordningen. I det foljande behandlar regeringen fragan om vilka kédnne-
tecken som bor vara skyddade och direfter de ndrmare forutsittningarna
for skydd samt fragan om skyddets geografiska omfattning.
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Vilka kinnetecken bér vara skyddade som naturliga varukinnetecken?

Regeringen behandlar forst fragan om skyddet for firma och sekundira
ndringskidnnetecken som naturligt varukénnetecken. En firma har ett
lagreglerat sjélvstindigt skydd som kommersiellt kénnetecken. En firma
kan innehas med ensamratt for viss verksamhet pad ungefdr samma sitt
som ett varukdnnetecken kan innehas med ensamritt for vissa varor och
tjdnster, se 2-5 §§ firmalagen (1974:156), FL. Forutom det skydd som
firman har enligt firmalagen 4r firman dessutom genom bestdmmelsen i
3§ andra stycket i den nuvarande varumérkeslagen skyddad mot att
nagon annan anvinder ett varukdnnetecken som &r forvaxlingsbart med
firman. Denne gor sig i en sadan situation skyldig till varumérkesintrang.
Pé& motsvarande sétt gér den som anvinder ett ndringskédnnetecken som
ar forvixlingsbart med ett skyddat varumérke sig skyldig till
firmaintrang. Detta brukar bendmnas det korsvisa skyddet.

SFIR har anfort att det korsvisa skyddet saknar motsvarighet i néstan
alla andra EU-ldnder och ansett att det i vart fall borde goras en
utvirdering av denna ordning.

Kommitténs uppdrag var att goéra en samlad Oversyn av den
varumérkesrattsliga lagstiftningen. En av de fragor som lyftes fram i
direktiven var samordningen mellan varumirkesrdtten och andra
ensamritter, frimst firmardtten. Kommittén kom i denna fraga till
slutsatsen att den nuvarande ordningen med det korsvisa skyddet borde
behallas dven i den nya varumirkeslagen och ansdg att firman i sin
egenskap av varukdnnetecken har en central betydelse i samspelet mellan
varumérkesrétten och firmarétten. Kommittén anfoérde att manga foretag
anvinder sin firma inte bara som beteckning for den verksamhet som
foretaget bedriver utan ocksd som ett kidnnetecken for de varor eller
tjinster som foretaget tillhandahdller. Ingen av de Ovriga
remissinstanserna har invint mot denna beddmning. Bolagsverket har
understrukit vikten av att det korsvisa skyddet behélls. Regeringen
ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedémning att det
korsvisa skyddet bor behallas.

Som framgétt i foregédende avsnitt dr det endast firman i dess helhet
som &dr skyddad som naturligt varukdnnetecken enligt nuvarande
lagstiftning. Skyddet omfattar alltsé inte exempelvis endast del av firman
eller ndgot annat sekundért kdnnetecken, dvs. ett annat kdnnetecken som
néringsidkaren vid sidan av firman anvénder for sin verksamhet.

Det dr i dag inte ovanligt att féretag anvinder sig av t.ex. firmadomi-
nanten eller nagot annat sekundirt kinnetecken som identifikationsmedel
inte bara for den verksamhet som fOretaget bedriver utan dven for sina
varor eller tjanster. Dessa bada anvidndningsomraden har under senare &r
i allt hogre grad kommit att 6verlappa varandra. I manga fall kan det vara
svart att dra en tydlig grins mellan dessa bada anvindningsomraden.

Kommitténs forslag innebar att skyddet for firma som naturligt
varukdnnetecken utvidgades sa att det ocksa omfattar sekundéra
kannetecken. Ett sekundért kdnnetecken som utgors av en del av en firma
kan visserligen manga ganger vara forvéxlingsbart med firman i dess
helhet. Redan dagens regler om skydd for firman som naturligt
varukdnnetecken innebdr déarfor att det i praktiken finns ett skydd dven
for manga sekundira kénnetecken. En annan omsténdighet av betydelse
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ar givetvis ocksd att niringskinnetecken och varukdnnetecken ofta
Overlappar varandra. En forutsittning for att ett sekundért kdnnetecken
ska vara skyddat enligt firmalagen ar att kénnetecknet 4r inarbetat.
Kéannetecknet maste vara kint som beteckning for innehavarens
verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten
riktar sig (2 § forsta och tredje styckena FL). Samma inarbetningskrav
géller alltsd som enligt varumirkeslagen. Om ett kdnnetecken som
uppfyller firmalagens krav och ddrmed ar skyddat som sekundért
kénnetecken ocksa anvinds for foretagets varor eller tjanster kan det fa
ett skydd som inarbetat varukénnetecken. For att sa ska vara fallet krivs
dock att kdnnetecknet anvénds for och &r kdnt som en beteckning for
foretagets varor eller tjénster och inte bara for verksamheten som sadan.
Ett sekundirt kénnetecken som inte uppfyller varumérkeslagens
inarbetningskrav har inte ndgot varumérkesrittsligt skydd enligt
nuvarande regler. Aven ett sddant sekundirt kinnetecken kan
representera ett betydande vérde for innehavaren. Regeringen anser
darfor, i likhet med kommittén, att bade firma och sekundéra
kannetecken bor ha ett sjalvstindigt skydd som naturliga varukénne-
tecken.

Regeringen Overgdr nu till fraigan om det finns nigot behov av ett
skydd for namn och adress som naturliga varukénnetecken.

Namn som naturligt varukénnetecken har ett bakomliggande skydd i
lag. I namnlagen (1982:670) finns emellertid inte som for firma négot
skydd for namn som kommersiellt kédnnetecken. Déremot finns ett skydd
mot att egenartade efternamn till nackdel for béraren anvénds i
néringsverksamhet (20 § andra stycket namnlagen), se vidare avsnitt 9.8.
Adress har dédremot Overhuvudtaget inte nagot skydd av detta slag i
annan lagstiftning.

Som kommittén framholl har néringsidkare i storre utstrdckning an
tidigare behov av att sdka sig mot storre marknader med det krav pa
kanneteckensskydd som detta innebar. Det sdger sig sjalvt att det for den
som verkar pa en storre marknad kan vara svart att forlita sig pa det
skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukidnnetecken ger.
Alltfler ndringsidkare véljer ocksé att registrera sina kdnnetecken. Men
fortfarande finns det manga som anvénder och forlitar sig pé sitt namn
som enda varukdnnetecken, sdrskilt bland sma foretag. Ett exempel &r
hantverkare som verkar pa lokala marknader och dér anvénder sitt namn
som kéannetecken for sina varor eller tjanster. Ett annat exempel é&r
konsthantverkare som ofta anvinder sitt namn som kinnetecken for sina
alster. Det forekommer ocksd att adress anvidnds som naturligt
varukdnnetecken, t.ex. anvinds namnet pa en gird ibland som
kénnetecken for varor som produceras och siljs pa garden.

Kommittén ansag att det fortfarande finns behov av ett sjédlvstindigt
skydd ocksa for namn som naturligt varukdnnetecken, men att det dar-
emot saknas sddant behov nér det géller adress.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att namn dven i fortsétt-
ningen bor ha ett skydd som naturligt varukinnetecken. Fragan ar vilken
terminologi som bor anvdndas i den nya varumirkeslagen. I den
nuvarande varumérkeslagen anvdnds ordet sliktnamn. Kommittén
foreslog att begreppet “eget namn” skulle anvéndas i den nya
varumérkeslagen. Begreppet “eget namn” finns i bestimmelsen om
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begriansningar av ett varumérkes réttsverkan i artikel 6.1 a i varumérkes-
direktivet och det kan avse savil fysiska som juridiska personers namn
(se EU-domstolens dom den 16 november 2004 i mal C-245/02
Anheuser-Busch Inc. mot Budg§jovicky Budvar, narodni podnik, punkt
77-80). Sprakligt sett dr det enligt regeringens mening dock lampligare
att anvinda uttrycket “sitt namn” i lagtexten snarare dn “eget namn”.
Uttrycket har i detta ssmmanhang samma betydelse som “eget namn”.
Nir det slutligen géller skyddet for adress fann kommittén som ndmnts
att det saknas behov av ett sddant skydd. Ingen av remissinstanserna har
invant mot detta. Det &r sannolikt bara i undantagsfall som bestimmelsen
om skydd for adress som naturligt varukénnetecken aktualiseras. Den
néringsidkare som anvinder sin adress som kdnnetecken i sin verksamhet
och som har ett intresse av att skydda kdnnetecknet har dessutom, pa
samma sitt som andra néringsidkare, mdjlighet att genom
varumérkesregistring skydda kénnetecknet. Ett kénnetecken som utgors
av en adress kan ocksd genom att det anvinds fa ett skydd som ett
inarbetat varukdnnetecken. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund
till kommitténs bedomning. Nagot skydd for adress som naturligt
varukénnetecken bor alltsa inte foras in i den nya varumérkeslagen.

Ndrmare om forutsdttningarna for skydd samt skyddets geografiska
omfattning

Som framgatt i avsnitt 7.2.1 dr en fOrutsdttning enligt nuvarande
lagstiftning for att en firma eller ett sliktnamn ska vara skyddat som
naturligt varukénnetecken att den bakomliggande rétten till firman eller
namnet bestar. Om exempelvis en firmaregistrering upphédvs upphor
ocksé skyddet som naturligt varukénnetecken. Detta bor sjilvfallet gélla
dven fortséttningsvis. For de sekundira néringskdnnetecknen kriavs pa
motsvarande sitt alltsd att inarbetningskraven i firmalagen &r uppfyllda.

I dag kravs for att firma eller sldktnamn ska ha ett skydd som naturligt
varukénnetecken att firman eller sldktnamnet har sérskiljningsforméga
for de wvaror eller tjdnster som verksamheten avser. Kravet pa
sarskiljningsformaga anges inte uttryckligen i lagtexten, men framgar av
forarbetena (SOU 1958:10 s. 231 f.). Det finns enligt regeringens mening
inte anledning att goéra nagon skillnad mellan naturliga varukidnnetecken
och andra varukdnnetecken betrdffande kravet pa sérskiljningsforméga.
Frdgan om ett naturligt varukdnnetecken har sérskiljningsférmaga bor
provas pa samma sétt som for andra varukdnnetecken. Nar det giller
nédringskdnnetecken foljer det redan av firmalagen att ett sadant
kénnetecken maste ha sérskiljningsformaga. Det behover dérfor inte
anges sérskilt i varumérkeslagen. Nér det ddremot géller namn bor det
dock i lagtexten klargdras att namnet maste ha sérskiljningsformaga for
att vara skyddat som naturligt varukidnnetecken.

Enligt nuvarande ordning finns det inte négot krav pd att en
niringsidkare ska ha anvint sin firma, sliktnamn eller adress som
varukdnnetecken for att kénnetecknet ska vara skyddat som naturligt
varukinnetecken. Skyddet uppkommer alltsd automatiskt. Aven om
exempelvis en firma O&ver huvud taget inte har anvénts som
varukédnnetecken, har firmainnehavaren alltsd dnda ett skydd mot att

111



nagon annan anvinder ett varukénnetecken som &r forvaxlingsbart med
firman; i ett sddant fall kan skyddet ségas gélla for firman som potentiellt
varukénnetecken.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte heller i den nya
varumérkeslagen bor stillas krav pa anvidndning som varukdnnetecken
for att en firma eller ett sekundéart naringskénnetecken ska vara skyddat
som naturligt varukannetecken.

Nar det géller en néringsidkares egna namn forhéller det sig
annorlunda. Hér kan det ménga génger vara sd att namnet inte alls
anviands kommersiellt. Nagot behov av att skydda namnet som naturligt
varukénnetecken finns inte i dessa fall. Den nuvarande ordningen innebar
att det kan uppsta konflikter mellan exempelvis en néringsidkares namn
och ett annat kinnetecken trots att ndringsidkaren inte anvinder namnet
som kénnetecken i sin verksamhet. Regeringen anser darfor, i likhet med
kommittén, att skyddet bor begrinsas till de namn som faktiskt anvénds
som varukénnetecken.

Nir det giller ensamrittens geografiska omfattning anser regeringen
att det dr lampligt att dessa bestimmelser utformas pad motsvarande sitt
som for inarbetade varukdnnetecken. Dessa bestimmelser har beskrivits
ovan i avsnitt 7.1.3. En firma bor dérfor pa samma sétt som i dag vara
skyddad som naturligt varukdnnetecken inom det omrade dar firman &r
skyddad. Detsamma bor gélla for sekundira kdnnetecken. Detta innebér
att en firma for tex. ett aktiebolag &r skyddad som naturligt
varukdnnetecken i hela landet, medan en firma for ett handelsbolag som
ar registrerad i ett visst ldn 4r skyddad som naturligt varukdnnetecken i
det lanet.

Ratten till ett namn enligt den namnriéttsliga lagstiftningen géller i hela
landet. Nér det géiller skyddet for namn som naturligt varukidnnetecken
delar dock regeringen kommitténs uppfattning att det dr lampligt att
skyddet begrdnsas till den del av landet dir namnet anvinds som
varukdnnetecken.

Fragan om i vilka fall ett lokalt skyddat naturligt varukénnetecken kan
utgora hinder mot registrering behandlas i avsnitt 9.7.3.

Sdrskilt om skydd for andra kinnetecken genom ibruktagande

Som nimnts i avsnitt 7.2.2 innebar regleringen i Danmark och Island att
ett skydd for andra kdnnetecken dn naturliga kidnnetecken uppkommer
redan genom att kénnetecknet tas i1 bruk, forutsatt att det har
sarskiljningsformaga. Kommittén ansag att ndgon saddan ordning inte bor
inféras i den nya varumirkeslagen. Ingen av remissinstanserna har
framfort ndgon invandning mot den beddmningen. Regeringen ser ingen
anledning att géra ndgon annan beddmning.
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8 Ensamrittens omfattning m.m.

8.1 Rittigheter knutna till ett varukdnnetecken

8.1.1 Nuvarande ordning

Den grundldggande bestimmelsen om vad ensamritten till ett
varukdnnetecken innebdr finns 1 4 § varumirkeslagen (1960:644),
forkortad VML. 1 forsta stycket foreskrivs att ingen annan &n
innehavaren av ett varukidnnetecken i nédringsverksamhet far anvinda ett
ddrmed forvaxlingsbart kdnnetecken for sina varor, vare sig pa varan
eller dess forpackning, i reklam eller affdrshandling eller pa annat stt,
inbegripet muntlig anvédndning. Det nu redovisade giller oavsett om
varan tillhandahélls eller dr avsedd att tillhandahallas hér i landet eller
utomlands eller om den fors in hit. Néar det géller inarbetade varukénne-
tecken som inte dr inarbetade i hela landet géller rétten endast inom det
omrade dir kdnnetecknet &r inarbetat.

I andra stycket finns en sédrskild bestimmelse som ror reservdelar m.m.
Som otilliten anvdndning enligt forsta stycket anses, att nagon vid
tillhandahallande av reservdelar, tillbehor eller liknande, som ldmpar sig
for annans vara, aberopar dennes varukdnnetecken pa sadant sitt, att det
kan ge sken av att reservdelen eller tillbehoret (eller liknande) kommer
frén innehavaren av kénnetecknet eller att denne har medgett
kannetecknets anvindning.

Fragan om nir kdnnetecken ska anses vara forvixlingsbara regleras i
6 § VML. Enligt huvudregeln i forsta stycket, den s.k. produktregeln, ska
kannetecken anses forvéxlingsbara enligt varumérkeslagen endast om de
avser varor av samma eller liknande slag. I andra stycket finns en
bestimmelse som innebér att ett kdnnetecken under vissa forutsittningar
kan ha ett mer langtgaende skydd. Enligt denna bestimmelse kan forvéx-
lingsbarhet dven &beropas till forman for ett kdnnetecken som &r vil
ansett hér i landet, om anvéndningen av ett annat liknande kidnnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det val
ansedda kdnnetecknets sarskiljningsforméga eller anseende. Det behover
inte vara friga om varor av samma eller liknande slag, utan skyddet
giller i dessa fall dven utanfor varuslagsgrénserna.

Bestimmelsen i 6 § VML fick sin nuvarande utformning i samband
med att varumirkesdirektivet genomfordes i svensk ritt. Den nuvarande
lydelsen trddde i kraft den 1 januari 1993. Béde utformningen av
huvudregeln om forvaxlingsbarhet och reglerna om det utokade skyddet
var foremal for overvdganden i det lagstiftningsdrende som foregick
lagéndringarna (se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Bestdmmelserna i 6 § VML har framfor allt kommit att tillimpas i
administrativ praxis, men har i nigra fall tillimpats dven i allmén
domstol.
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8.1.2 Internationella forhallanden

Pariskonventionen

I Pariskonventionen finns bestdmmelser om vilket minimiskydd som
konventionsstaterna ska tillerkénna varukénnetecken. Av artikel 6 fram-
gér att linderna ska tillhandahélla ett skydd genom registrering. Varje
enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att sjdlvt bestimma hur
skyddet ska utformas. Av artikel 6bis foljer att ett varumérke som ar
“notoriskt ként” ska ha ett skydd mot registrering av eller anvéandning av
identiska eller liknande mérken som avser samma eller liknande varor.
Artikeln géller inte for tjanster (jfr dock nedan angdende TRIPs-avtalet).
Medlemslanderna ska vdgra eller hdva en registrering och forbjuda
anvindning av ett méirke som utgor kopia, efterbildning eller dversétt-
ning, som dr dgnat att framkalla forvéxling med ett notoriskt ként
varumarke.

TRIPs-avtalet

Aven TRIPs-avtalet innehaller bestimmelser som rdr ensamrittens
omfattning. Enligt artikel 16.1 ska ett registrerat varumérke utgora grund
for ett forbud mot anvdndning av ett yngre identiskt eller liknande
kannetecken for varor eller tjanster som &r identiska med eller liknar dem
som det registrerade mérket avser, om det finns en risk for forvéixling.
Om det yngre kidnnetecknet &r identiskt med det registrerade varumairket
och avser varor eller tjanster av identiskt slag, ska en risk for forvéxling
presumeras.

TRIPs-avtalet innehéller ocksd héanvisningar till bestimmelser i
Pariskonventionen. Av artikel 16.2 foljer att artikel 6bis i Pariskonven-
tionen ska tillimpas dven pa varukdnnetecken for tjanster. I artikel 16.3
anges att artikel 6bis i Pariskonventionen, som skyddar notoriskt kidnda
varumérken, under vissa forutséttningar ska tillimpas till skydd for
registrerade varumirken i forhallande till yngre mérken som avser varor
och tjénster av annat slag. Innehavaren ska i dessa fall ha ett skydd mot
att ett yngre mérke registreras eller anvéinds for varor eller tjanster av
annat slag, om anvéndning av det yngre mérket skulle kunna tyda pé ett
samband mellan dessa varor eller tjdnster och innehavaren av det kénda
varumérket och det dr sannolikt att anvindningen av det yngre market
skulle vara till forfang for innehavaren av det kdnda varumarket.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd for vilkinda
varumdrken

WIPO:s generalférsamling och Parisunionens férsamling antog ar 1999
en rekommendation angdende bestimmelser om skydd for vilkdnda
varumérken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks).

Rekommendationen, som inte &r rittsligt bindande, innehaller
bestdimmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonven-
tionen och TRIPs-avtalet ger. Den innehéller flera bestimmelser som ror
ensamréttens omfattning. I artiklarna 3—5 finns bestimmelser som ror
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omfattningen av skyddet for ett vilként varumirke. Artikel 3 innehéaller
en allmén bestimmelse om skyddets omfattning. I artikel 4 anges
nidrmare i vilka fall ett varumérke ska anses vara i konflikt med ett
vélkant varumérke. Fragan om konflikten mellan ett ndringskénnetecken
och ett vilkint varukénnetecken behandlas i artikel 5.
Rekommendationen giller for bade varor och tjénster.

Varumdrkesdirektivet

Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25) (varumirkesdirektivet) innehaller bade obliga-
toriska och fakultativa regler om det varuméirkesrittsliga skyddet.
Direktivet géller endast for registrerade varumarken. Det dr tillampligt pa
béade varor och tjanster.

I ingressen till varuméarkesdirektivet ges en bakgrund till utformningen
av direktivets bestimmelser om det varumairkesrittsliga skyddet. I det
tionde stycket i ingressen anges att det dr nddvéndigt att sikerstélla att
registrerade varumirken har samma rittsliga skydd i alla medlems-
staterna, men att detta forhallande inte far hindra medlemsstaterna fran
att efter eget bedomande ge ett omfattande skydd &t sddana varumérken
som &r kénda. I det elfte stycket anges bl.a. att grundforutsittningen for
skyddet ar att det finns en risk for forviaxling och att denna maste
beddmas mot bakgrund av flera faktorer, sérskilt i hur hog grad mérket ar
ként pa marknaden, den association som det anvinda eller registrerade
mirket framkallar, graden av likhet mellan méarket och tecknet samt
mellan de ifrdgavarande varorna eller tjénsterna.

I artikel 5 anges de réttigheter som ar knutna till ett varumarke. Denna
artikel innehéller savél obligatoriska bestimmelser om det grund-
laggande skyddet som fakultativa bestimmelser om utokat skydd.

I artikel 5.1 a och b i direktivet finns bestimmelser om att den som
innehar ensamritten till ett registrerat varumérke har rétt att forhindra
tredje man, som inte har innehavarens tillstdnd, att i ndringsverksamhet
anvinda ett tecken som ir identiskt med varumérket for varor eller
tjédnster som &r identiska med dem for vilka varumérket ar registrerat (a)
eller ett tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumarket
och identiteten eller likheten hos de varor och tjénster som técks av varu-
market och tecknet kan leda till forvaxling hos allménheten, inbegripet
risken for association mellan tecknet och varumérket (b).

Medlemsstaterna fdr enligt artikel 5.2 ocksd infora regler som ger
innehavaren av ett registrerat varumérke som ar ként i den medlemsstaten
en ritt att utverka forbud for annan att i ndringsverksamhet for varor och
tjidnster av annat slag anvinda ett tecken, som &r identiskt med eller
liknar det kénda varumérket, om anvéndningen av det yngre tecknet utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for
det kéinda varumaérkets sérskiljningsforméga eller renommé.

I artikel 5.3 anges att bl.a. foljande atgidrder kan forbjudas enligt
punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet p& varor eller deras forpackning
(punkt a), att utbjuda varor till forséljning, att fora ut dem pa marknaden
eller lagra dem for dessa dndamél eller utbjuda eller tillhandahélla
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tjédnster under tecknet (punkt b), att importera eller exportera varor under
tecknet (punkt c), samt att anvdnda tecknet pa affdrshandlingar och i
reklam (punkt d).

Medlemsstaterna far enligt artikel 5.5 1 varumaérkesdirektivet ha
bestdmmelser som innebér ett skydd mot anvéndning av tecken for annat
dndamal &n att sdrskilja varor eller tjanster, om anvdndningen av tecknet
utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det kdnda varumirkets sirskiljningsformaga eller renommé.

Varumirkesdirektivets bestimmelser om ensamrédttens omfattning ar
inte endast minimiregler. De anger i stillet en yttre ram for den ensamrétt
som medlemsstaterna fér tillerkénna registrerade varumérken. Medlems-
staterna fir med andra ord inte tillhandahalla ett &nnu vidare skydd for
registrerade varumérken. Andra internationella dtaganden som medlems-
staterna har gjort nér det géller ensamritten for registrerade varumérken
forutsétts darfor rymmas inom direktivbestimmelserna.

EG:s varumdrkesférordning

I artikel 9 radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) (EG:s varumér-
kesforordning) regleras de réttigheter som &r knutna till ett gemenskaps-
varumdrke. I artikel 9.1 och 9.2 finns regler som i sak motsvarar de som
finns 1 artikel 5.1-3 i varumérkesdirektivet.

Forhallandena i de andra nordiska ldnderna

I Danmark ar ensamritten till ett varumirke reglerad i nira Overens-
stimmelse med artikel 5 i varuméirkesdirektivet. Innehavaren av ett
varumérke har saledes rétt att hindra att ndgon annan utan hans samtycke
i niringsverksamhet anvénder ett tecken som &r identiskt med
varumdrket om tecknet avser varor eller tjénster av samma slag, ett
tecken som dr identiskt med eller liknar varumédrket om tecknet avser
varor eller tjédnster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet att det kan antas att det finns en ”forbindelse” med
varumérket. Innehavaren kan ocksa hindra anvéndning av saddana tecken
som anvéinds for varor och tjanster av annan art om varumérket ar
”velkendt her i landet” och anvdndningen skulle medfora ett otillborligt
utnyttjande av varumérkets sdrskiljningsforméga eller renommé eller
skada varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé (4 § i den danska
varumérkeslagen).

I Island ar skyddet reglerat pa ungefir samma sétt som i Danmark. I
Finland och Norge &r skyddet utformat pd ungefir samma sétt som i
Sverige. I dessa lidnders lagar anvinds dock inte rekvisitet vl ansett, utan
rekvisiten ”vil kdnda” respektive “velkjent”.
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8.1.3 Overviganden

Regeringens forslag: Varumarkeslagens reglering om ensamrittens
innebord utformas 1 nédra anslutning till bestimmelserna i
varumarkesdirektivet.

Det grundliggande skyddet for ett varukdnnetecken utformas sa att
ingen annan dn innehavaren, utan dennes tillstdnd, i néringsverk-
samhet fir anvédnda dels ett tecken som d&r identiskt med
varukédnnetecknet for varor eller tjénster av samma slag, dels ett
tecken som &r identiskt med eller liknar varukdnnetecknet for varor
eller tjdnster av samma eller liknande slag, om det dérfor finns en risk
for forvaxling, inbegripet risken for att anvéndningen av tecknet leder
till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
tecknet och innehavaren av varukénnetecknet.

Det utdkade skyddet utformas sé att nir ett varukénnetecken hir i
landet ar kint inom en betydande del av omsittningskretsen innebér
ensamritten dessutom att ingen annan dn innehavaren, utan dennes
tillstand, 1 naringsverksamhet far anvénda ett tecken som é&r identiskt
med eller liknar varukdnnetecknet, om anvéndningen avser varor eller
tjénster och drar otillborlig fordel av eller utan skélig anledning &r till
skada for varukdnnetecknets sarskiljningsférméga eller anseende.

Vidare tas det i varumédrkeslagen in en exemplifiering av vad som
utgoér anvindning av ett varukdnnetecken, utformad i huvudsak som i
direktivet.

Det infors inte nagot skydd for varukdnnetecken mot anvandning av
tecken for andra @&ndamaél 4n att sérskilja varor eller tjanster.

(1 kap. 10 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag Gverensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 263 f.). Forslaget har dock en annan redaktionell
utformning.

Remissinstanserna: Det Overvdgande antalet remissinstanser har
antingen tillstyrkt forslaget eller 1dmnat det utan erinran. Flera av dessa,
bland andra Svea hovridtt, Stockholms tingsrdtt, Kommerskollegium och
Sveriges advokatsamfund har framhallit att varuméirkeslagen bor
anpassas till regleringen i varumirkesdirektivet. Advokatsamfundet har
mot bakgrund av EU-réttslig praxis foreslagit att transitering ska ldggas
till 1 den exemplifierande upprékningen av vad som utgér anvandning i
ndringsverksamhet. Patent- och registreringsverket (PRV) har 1 fraga om
det utdkade skyddet ansett att det nuvarande begreppet vél ansett bor
utmonstras ur lagen, men ifrdgasatt kommitténs forslag att kriterierna for
ndr ett varukdnnetecken har ett utokat skydd respektive anses vara
inarbetat utformas pa i princip samma sitt. Liknande synpunkter har
framforts av Patentbesvdrsrdtten som har pekat pa att det finns en risk att
forslaget innebér en sidnkning av kraven for nir ett varukdnnetecken ska
fa ett utdkat skydd, trots att ndgon sddan fordndring inte ar avsedd.
Domstolen har dock, med hénvisning till att EU-domstolens réttspraxis
maéste beaktas vid tillimpning av bestimmelsen, inte motsatt sig den
foreslagna dndringen. Svenska Patentombudsforeningen har inte haft
nagon invdndning mot forslaget men har tillagt att bestimmelsen om det
utdkade skyddet bor utformas sé generellt som mojligt for att ge storsta
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mdjliga utrymme att i praxis bedoma om ett ként varumérke ska ha ett
utokat skydd. Svenska Industriens Patentingenjorers Forening (numera
Svenska Industrins IP Férening) (SIPF) har ansett att det av
bestimmelsen om det utdkade skyddet bor framga att detta skydd géller
bade inom och utanfér varuslagsgrinserna. Sveriges advokatsamfund och
Svenskt Ndringsliv m.fl har anfort att Hogsta domstolens bedéomning i
rittsfallet  NJA 1995 s. 635 av kravet pa mirkeslikhet inte
overensstimmer med vad som giller enligt EU-ritten.
Advokatsamfundet har darvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att
det i vart fall inte bor krdvas hogre grad av likhet mellan kdnnetecknen
an som foljer av den allménna regeln om forvixlingsbarhet inom
varuslagsgrinserna. Sveriges Reklamforbund har anfort att ensamrétten
till ett varukdnnetecken endast bor omfatta anvindning av kdnnetecknet
som individualiseringsmedel i den aktuella verksamheten och inte andra
slags omndmnanden av kdnnetecken i reklam. Ett antal remissinstanser
har framfort synpunkter av lagteknisk karaktér.

Skilen for regeringens forslag
Inledande synpunkter

En grundldggande funktion for ett varukdnnetecken ar att sérskilja olika
varor och tjdnster. Varukinnetecknet fungerar pa s& sitt som ett
individualiseringsmedel som innehavaren kan anvinda for att skilja sina
varor eller tjinster frin de som andra niringsidkare erbjuder. Aven frin
konsumentsynpunkt fyller ett varukdnnetecken en funktion genom att
konsumenterna kan undvika att forvéxla olika varor och tjanster.

Som kommittén har angett har alla innehavare av varukénnetecken ett
behov av skydd mot att deras kdnnetecken blir utnyttjade eller skadade.
For de allra flesta varukénnetecken kan detta behov tillgodoses genom ett
skydd mot anvéndning av forvixlingsbara kdnnetecken, dvs. identiska
eller liknande mirken som anvinds for identiska eller liknande varor
eller tjdnster. Under senare &r har utvecklingen emellertid gatt mot att allt
fler varukédnnetecken kommit att utgora en sjdlvstandig tillgdng som fér
representera foretagets upparbetade vérde i form av t.ex. image och
goodwill. T dessa fall 4r det framf0r allt innehavarens intresse av att fa ett
skydd for de investeringar som gjorts i varukdnnetecknet som stér i
forgrunden. Det kan dérfor vara motiverat att dessa varukannetecken ges
ett mer langtgaende skydd. Man kan dérfor tala om tva olika typer av
skydd, ett grundldggande skydd och ett utdkat skydd.

Regeringen behandlar nedan hur den varumirkesrittsliga ensamrétten
bor vara utformad i den nya varumarkeslagen. Som framgétt i foregaende
avsnitt ar varumérkesdirektivet av central betydelse nér det géller fragan
om vad ensamritten till ett registrerat varuméarke ska innefatta.

Varumirkesdirektivet géller endast for registrerade varumérken. Det
finns alltsd i och for sig inte nagot hinder enligt direktivet mot att
utforma bestimmelserna om ensamrittens omfattning annorlunda for
andra slags varukénnetecken. Enligt nuvarande svensk ordning &r
ensamréttens omfattning emellertid i princip densamma for registrerade
varumdrken och andra skyddade varukénnetecken. I likhet med
kommittén anser regeringen att ensamritten till varukédnnetecken éven i
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fortsittningen bor ha i princip samma materiella innehall {for registrerade
varumadrken, inarbetade varukinnetecken och de namn och naringskédnne-
tecken som atnjuter skydd som varukéinnetecken. Bestimmelserna bor
alltsa i detta avseende vara utformade pa ett enhetligt sétt.

En skillnad som dock i dag finns mellan & ena sidan registrerade
varumérken och dvriga varukdnnetecken & den andra ror uppgiftsskyldig-
heten nér ett varumérke dterges i exempelvis ett lexikon. Denna fraga tas
upp sarskilt nedan i avsnitt 8.7.

Det grundldggande skyddet

Som redovisats i avsnitt 8.1.1 innebér det grundldggande skyddet enligt
nuvarande ordning i princip att ingen annan &n innehavaren av ett
varukdnnetecken 1 nédringsverksamhet far anvdnda ett didrmed
forvéxlingsbart kdnnetecken for varor av samma eller liknande slag (4 §
och 6 § forsta stycket VML).

Sverige dr bundet av varumérkesdirektivets obligatoriska bestimmelser
enligt vilka ensamritten till registrerade varumérken ska utgéra grund for
forbud mot anvéndning av identiska tecken for samma slag av varor eller
tjénster (artikel 5.1 a). Vidare ska registrerade varumérken utgoéra grund
for forbud mot anviandning av identiska eller liknande tecken som avser
varor eller tjanster av samma eller liknande slag, om det finns en risk att
allminheten forvixlar tecknet och maérket, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumaérket (artikel 5.1 b). Varumaérkes-
direktivets bestimmelser om det grundldggande skyddet for registrerade
varumérken tdcker de ataganden som Sverige har gjort enligt Pariskon-
ventionen och TRIPs-avtalet nir det giller skyddets omfattning.

Niar varumérkesdirektivet genomfordes i1 svensk rétt gjordes inga
fordndringar i sak av bestdimmelserna i varumédrkeslagen om det
grundldggande skyddet for varukidnnetecken. Nér det gidllde huvudregeln
om forvéixlingsbarhet konstaterade regeringen att artikel 4.1 a
(bestdimmelsen om registreringshinder som motsvarar artikel 5.1 a) i
varumérkesdirektivet, i de fall dér det inte var frdga om identiska
varumirken eller identiska varor, innehdll ett sirskilt krav pa att det ska
finnas en risk for att allmidnheten ska forviaxla varumérkena. Nagon
motsvarande skrivning fanns déremot inte i 6 § forsta stycket VML.
Regeringen ansag att den svenska bestimmelsen dndd maste anses
uppfylla direktivets krav i denna del eftersom fragan om forvéxling, dven
om detta inte uttryckligen framgick av lagtexten, skulle beddmas mot
bakgrund av att en kdpare vanligen inte hade mojlighet att samtidigt
jdmfora de motstdende mirkena och att det héri 1ag en beddmning av om
allménheten skulle forvixla markena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 §
forsta stycket VML ldmnades darfor ofordndrat i sak (se prop.
1992/93:48 s. 78).

Aven om den nuvarande ordningen innebir att direktivet uppfylls,
finns det anledning att 6vervéga en utformning av lagtexten som nirmare
knyter an till de nimnda bestimmelserna i varumirkesdirektivet. Ingen
av remissinstanserna har haft nigon invidndning mot kommitténs
bedomning att lagtexten bor utformas sa att den i hdgre grad édn vad som
ar fallet i dag knyter an till varuméarkesdirektivets bestimmelser. Flera av
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dem har betonat att s bor ske. Regeringen har samma utgéngspunkt.
Med en sddan utformning av lagen blir kopplingen till varumérkes-
direktivet tydligare. Detta medfér i sin tur att en direktivkonform
tillimpning av lagen underléttas.

Kommitténs forslag till lagtext ansluter i stort sett till utformningen av
direktivet. Enligt forslaget skulle ensamrétten till ett varukdnnetecken
innebdra att ingen annan &n innehavaren i niaringsverksamhet far anvianda
dels ett tecken som é&r identiskt med varukdnnetecknet for varor av
samma slag, dels ett tecken som &r identiskt med eller liknar
varukdnnetecknet for varor av samma eller liknande slag, om det finns en
risk for forvéxling, inbegripet risken for att anvidndningen av tecknet
leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som
anvénder tecknet och innehavaren av varukénnetecknet.

De flesta remissinstanserna har inte haft ndgon erinran mot den
foreslagna utformningen av lagtexten. Nagra remissinstanser har dock
ansett att den del av bestimmelsen som ror risken for att ett yngre tecken
associeras med ett dldre varukdnnetecken bor utformas pa ett annat sitt.

I den nuvarande varumirkeslagen finns, som framgatt, inte nigra
sarskilda bestimmelser som endast tar sikte pa de fall dér det foreligger
identitet mellan savél de aktuella kdnnetecknen som de aktuella varorna
eller tjansterna. Kommitténs forslag innebar att det i den nya varu-
mérkeslagen tas in saddana bestdmmelser utformade huvudsakligen i
enlighet med artikel 5.1 a i direktivet. Ingen av remissinstanserna har haft
nagon invdndning mot detta. Regeringen instimmer i uppfattningen att
den nya varuméirkeslagen bor utformas sé att det blir tydligt att det inte
finns nagot uttryckligt krav pé att det ska finnas ndgon forvéxlingsrisk i
de fall dér det foreligger identitet mellan savil de aktuella kénnetecknen
som de aktuella varorna eller tjansterna. Regeringen anser dérfor att
lagbestimmelserna i denna del bor utformas pd det sitt som gjordes i
beténkandet.

Ocksa nir det géller bestimmelsen om risk for forvaxling i artikel 5.1 b
anser regeringen att utgangspunkten bor vara att varumérkeslagens regler
ska utformas i ndra anslutning till direktivbestimmelsen. En sarskild
fraga dr emellertid hur man bor hantera den del av bestimmelsen som
avser risken for association mellan det ifradgasatta tecknet och
innehavarens varumarke.

Att det finns en risk for association dr ingen fristdende grund enligt
direktivet for att ett dldre varumirke ska utgora registreringshinder eller
kunna &beropas for att hindra ndgon annans anvédndning av ett visst
tecken. Det krévs att det finns en risk for forvaxling, och begreppet risk
for association syftar till att precisera vad som ingér i begreppet risk for
forvaxling (se t.ex. EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mal nr C-
425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG m.fl., punkt 34).

Eftersom bedomningen huruvida det finns en risk for association ingar
som ett led i forvaxlingsbedomningen skulle det i och for sig kunna
hivdas att denna del av direktivbestimmelsen inte skulle behdva tas in i
lagtexten. Som kommittén har angett framstar det emellertid som
lampligt att detta dnda framgar av lagtexten. Med en séddan 16sning blir
det tydligare att forvaxlingsbedomningen ska innefatta fragan om risken
for att ett tecken associerar till ett dldre varukdnnetecken.
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Fragan &r dock hur lagtexten bor utformas. Ett alternativ ar givetvis att
utforma lagtexten helt i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet. Vissa av
de synpunkter som framforts av nagra remissinstanser far nirmast
uppfattas som att dessa remissinstanser skulle vilja se en sddan 16sning.
Lokutionen “inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumédrket” (och motsvarande lokution 1 Dbestimmelsen om
registreringshinder, artikel 4.1 b), har emellertid i sig en tdmligen oprecis
utformning som kan tolkas pd olika sdtt. Innebdrden har dock i viss
utstrackning preciserats av EU-domstolen. Domstolen har nidmligen
uttalat att enbart en association mellan tva varumédrken som allménheten
skulle kunna gora genom att det finns en 6verensstimmelse mellan deras
begreppsinnehall inte i sig &r tillrdcklig for att anse att det foreligger en
risk for forvéxling i den mening som avses (se EU-domstolens dom den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf
Dassler Sport, punkt 26). I ett antal andra domar har EU-domstolen
uttalat att forvaxlingsrisk kan finnas om det finns risk for att allmédnheten
kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraga kommer frén samma foretag,
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (se t.ex.
EU-domstolen dom den 6 oktober 2005 i mal nr C-120/04, Medion AG
mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, punkt 26).

Den utformning av lagtexten som foreslogs i betinkandet i denna del —
dvs. att det finns en risk for att anvidndningen av tecknet leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan anvédndaren och
innehavaren — ger pa ett tydligare sétt &n ordalydelsen i direktivet uttryck
for vad som enligt EU-domstolens praxis ska inga i beddmningen av om
det finns en risk for forvéxling. Regeringen anser att detta kan vara av
véarde vid den framtida tillimpningen av bestimmelsen. Mgjligen skulle
det kunna vara Onskvirt med &nnu tydligare skrivningar. Regeringen
anser dock att de fortydliganden som kan goras nir det géller
direktivbestimmelser frimst &r sddana som framgéir av EU-domstolens
praxis. Kommitténs forslag &r just ett sadant fortydligande. Att ga langre
an sa innebdr en risk for att det tas in nagot i lagtexten som kan komma
att visa sig inte stimma Overens med senare EU-rittslig praxis.
Kommitténs forslag utgdr séledes ett lampligt fortydligande av den
relativt oprecisa direktivtexten. Lagtexten bor alltsa i denna del utformas
i enlighet med betdnkandet. Jimfort med betinkandet bor bestimmelsen
dock justeras nagot for att tydliggora, precis som i direktivet, att det ar pa
grund av mirkeslikheten och varuslagslikheten som forvaxlingsrisken
uppstar.

Sammanfattningsvis anser regeringen att det grundlidggande skyddet
bor utformas sé att ingen annan &n innehavaren, utan dennes tillstand, i
nédringsverksamhet far anvdnda dels ett tecken som &r identiskt med
varukédnnetecknet for varor eller tjénster av samma slag, dels ett tecken
som &r identiskt med eller liknar varukédnnetecknet for varor eller tjénster
av samma eller liknande slag, om det dérfor finns en risk for forvéixling,
inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och
innehavaren av varukénnetecknet.
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Det utékade skyddet

Enligt nuvarande ordning har vissa varukdnnetecken ett skydd som
stricker sig utanfor varuslagsgrinserna, dvs. ett utokat skydd. Av 6 §
andra stycket i den nuvarande varumérkeslagen foljer ndmligen att
forvaxlingsbarhet dven kan aberopas till forman for ett kdnnetecken som
ar vdl ansett hdr i landet, om anvédndningen av ett annat liknande
kannetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang
for det vél ansedda kdnnetecknets sdrskiljningsférmaga eller anseende. I
bestdmmelsen finns alltsa inte nadgot krav pa varuslagslikhet.

Kommitténs forslag innebar att det dven i den nya varumirkeslagen
skulle finnas bestimmelser om ett utdkat skydd for vissa varukdnne-
tecken. Ingen av remissinstanserna har ifrdgasatt detta. Regeringen har
samma utgidngspunkt. Det bor alltsd &ven i fortsdttningen finnas
bestimmelser om ett utokat skydd som svarar mot de fakultativa reglerna
om skydd for kdnda mérken i artikel 5.2 i varumirkesdirektivet. Av de
Ovriga internationella ataganden som Sverige har gjort &r det endast
artikel 16.3 1 TRIPs-avtalet och artiklama 4 och 5 i1 WIPO-
rekommendationen som ror det utokade skyddet. Det skydd som foljer av
varumirkesdirektivet tidcker emellertid det skydd som dessa
bestimmelser avser att ge. Aven det utokade skyddet for varukinne-
tecken bor darfor utformas med utgangspunkt i varumérkesdirektivets
bestimmelser. P& ett par punkter uppkommer dock frdgan om
ordalydelsen i lagtexten helt bor stimma 6verens med direktivet.

Den forsta fragan ar hur bestimmelsen om det utokade skyddet bor
utformas nir det géller kravet pd kdnnedom. Nér varumérkesdirektivet
genomfordes i svensk ritt gjordes dndringar i varumirkeslagen som
innebar att skyddet for kinda varukdnnetecken utvidgades. 1 det
sammanhanget behandlades fragan om hur lagregeln om det utdkade
skyddet borde vara utformad. I den departementspromemoria som lag till
grund for propositionen hade det foreslagits att det skulle krévas att
kannetecknet var vdl kdnt” ” (Ds 1992:13 s. 104 f). Flera
remissinstanser ansag emellertid att detta uttryck var olampligt, sdrskilt
som det krav som dé fanns for att ett kdnnetecken skulle anses vara
inarbetat var att kdnnetecknet skulle vara “allmdnt k&nt”. Nagra
remissinstanser hade darfor foreslagit att uttrycket “vél ansett” skulle
anvindas 1 stdllet. Regeringen konstaterade i denna del att en
forutsittning for att ett varukénnetecken skulle fa ett utokat skydd enligt
artikel 5.2 1 den svenska sprékversionen av varumérkesdirektivet var att
kannetecknet skulle vara “’ként i landet i friga” eller, som det uttrycktes i
den engelska sprakversionen, att varumairket ~’has a reputation”. Detta var
ett lagre stéllt krav 4n det som da fanns i varuméirkeslagen. Ett
kénnetecken kunde nidmligen tidigare ha ett utokat skydd om det var
”synnerligen starkt inarbetat och ként inom vida kretsar av allménheten”
(den s.k. Kodakregeln). Varumirkeslagen &ndrades darfor pa denna
punkt. Regeringen godtog det forslag till utformning som vissa
remissinstanser hade lagt fram, dvs. att varukdnnetecknet skulle vara vél
ansett” for att det skulle kunna atnjuta ett utokat skydd. Bl.a. eftersom
den danska varumérkeslagen inte inneholl nagot uttryckligt undantag
frén ensamrétten i fall dar ndgon hade skilig anledning att anvénda ett
dldre mirke, ansags detta rekvisit kunna undvaras dven i den svenska
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lagen. Bestimmelsen om det utdkade skyddet togs in som ett nytt andra
stycke i 6 § VML (se prop. 1992/93:48 s. 80 1.).

Fragan ar om det i den nya varumérkeslagen bor goras nagon dndring i
denna del. Som redan ndmnts &r en forutsdttning for att ett registrerat
varumérke ska kunna komma i fraga for ett utvidgat skydd enligt den
svenska sprakversionen av varumérkesdirektivet att market dr “ként”.
Detta uttryck ger inte i sig ndgon narmare vigledning om vilka krav som
stdlls 1 fraiga om kdnnedomen om mérket. I vissa andra sprakversioner
anvénds 1 stéllet uttryck som renommeé eller liknande. Dit hor exempelvis
den engelska versionen ("has a reputation”) liksom den franska och den
danska dir uttrycken jouit d’une renommée” respektive “er
renommeret” anvénds. I den tyska versionen anvinds uttrycket “bekannt
ist”.

EU-domstolen har i ett mal om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet
uttalat att de skilda uttryck som anvénds i de olika sprakversionerna av
direktivet inte utgdr ndgon egentlig motsédgelse och att det inte 4r mojligt
att bestrida att det krdvs att varumérket ar kint i viss omfattning (EU-
domstolens dom den 14 september 1999 i mél C-375/97, General Motors
Corporation mot Yplon SA, REG 1999 1-05421). Som kommittén har
anfort far darfor uttrycket vél ansett som anvdnds i den nuvarande
varumérkeslagen i och for sig anses svara mot direktivets innehall. I
domen slog EU-domstolen vidare fast att artikel 5.2 i direktivet ska
tolkas s4, att for att ett registrerat varumairke ska atnjuta skydd dven med
avseende pa varor eller tjdnster av annan art krivs att det &r ként for en
betydande andel av den allminhet som berors av de varor eller tjanster
som ticks av varumaérket.

Kommitténs forslag innebar att begreppet ”vél ansett” skulle ersittas
med kravet att varukdnnetecknet ’ska vara ként inom en betydande del
av omsittningskretsen”. Forslaget byggde pd EU-domstolens uttalanden i
den nyss ndmnda domen om innebdrden av artikel 5.2 i direktivet
(punkterna 21, 22, 24 och 26). Som framgar i avsnitt 7.1.3 foreslas att det
nuvarande rekvisitet for nér ett varukdnnetecken ska anses inarbetat ska
bibehallas i den nya varumirkeslagen. Inarbetningkravet foreslds alltsa
dven fortsédttningsvis vara att kdnnetecknet hdr i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen)
ar kiant som beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls
under kénnetecknet. Kommitténs forslag nédr det giller det utdkade
skyddet innebar alltsa att motsvarande kdnnedomskrav skulle anvéndas i
bestimmelsen om det utdkade skyddet. Vad giller forutséttningarna for
inarbetning ldmnade kommittén samma forslag som regeringen och
foreslog alltsd samma krav pa kdnnedom i bada bestimmelserna.

Ingen av remissinstanserna har motsatt sig kommitténs forslag att det
nuvarande begreppet vil ansett bor utmonstras ur lagen. Stockholms
tingsrdtt har anfort att forslaget innebédr en avsevérd forenkling och att
bittre  forstdelse uppkommer genom att den grundliggande
forutséttningen for det utékade skyddet knyts till att ett varukdnnetecken
anses inarbetat och att besvirliga tillimpningsproblem avseende det
nuvarande  anseendeskyddet hirigenom undviks. Aven andra
remissinstanser, Svea hovrdtt, Kommerskollegium och Sveriges advokat-
samfund, har uttryckligen tillstyrkt forslaget. Ett par remissinstanser har
déremot stillt sig tveksamma till den foreslagna lydelsen. PRV har ansett
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att det i och for sig dr motiverat att uttrycket vil ansett utmonstras, men
samtidigt pekat pa att i forslaget anvinds 1 princip samma formulering i
bestimmelsen om inarbetning som i den om det utdkade skyddet. Verket
har anfort att detta antyder att ett kdnnetecken som &r inarbetat for vissa
varor ocksa ska anses vara sa ként att det har ett utokat skydd, ndgot som
kan leda till tillimpningssvarigheter. Verket har dérfor ansett att ndgon
annan formulering bor &vervigas. Patentbesvdrsritten har, i yttrandet
over kommitténs forslag, framfort liknande synpunkter. Domstolen har
ansett att det finns en risk for att forslaget leder till en nivasdnkning i
fraga om kravet pa kdnnedom om maérket for att det ska fa utokat skydd,
trots att ndgon sadan fordndring inte &r avsedd, vilket i och for sig talar
for att det nuvarande begreppet vl ansett bor bibehallas. Domstolen har
dock inte, med hénsyn till att EU-domstolens praxis maste beaktas vid
tillimpningen, motsatt sig den foreslagna lydelsen. I yttrandet 6ver Ds
2008:28, diar motsvarande rekvisit fanns med 1 bestimmelsen om
registreringshinder, har Patentbesvérsritten daremot tillstyrkt forslaget.
Domstolen har dérvid framhallit att ett kdnnetecken, med utgangspunkt i
EU-domstolens praxis, under alla forhéllanden ska anses ha ett utdkat
skydd om det dr kdnt inom en betydande del av omséattningskretsen.

En forutséttning for att samma rekvisit for kravet pa kdnnedom ska
kunna anviandas i bestimmelserna om inarbetning respektive det utokade
skyddet &r att de sinsemellan Gverensstimmer innehallsmidssigt. Samma
krav 1 friga om kdnnedom maste alltsd i sd fall gélla for att ett
kénnetecken ska anses inarbetat och for att det ska uppfylla
kannedomskravet for att kunna komma i friga for ett utdkat skydd.

I samband med att reglerna om inarbetning #dndrades &r 1994
behandlade regeringen frigan om forhéllandet mellan inarbetning och det
utokade skyddet. Regeringen anforde att nir det géller inarbetnings-
skyddet ldggs ndrmast en kvantitativ beddmning till grund, medan
bedomningen av om ett mérke ar vél ansett kan sigas vara friga om en
kvalitativ bedomning. Regeringen ansag vidare att det inte var lampligt
att ge inarbetningsskyddet och det utdkade skyddet en principiellt
likartad utformning, bl.a. darfor att inarbetning ar en rattsgrund for skydd
medan reglerna om det utékade skyddet anger skyddsomfanget for vissa
varumérken (prop. 1994/95:59 s. 44 £.).

Frégan &r vilken betydelse dessa uttalanden nu bor tillmétas. Redan i
dag giller att frdgan huruvida ett varukdnnetecken ska kunna atnjuta ett
utokat skydd méste bedomas med ledning av direktivets bestimmelser
och den praxis som utvecklats av EU-domstolen i anslutning till dessa
bestimmelser. Detta innebir, som Patentbesvarsratten har anfort, att en
forutséttning for att ett varuk@nnetecken ska anses vara vil ansett — i
enlighet med vad EU-domstolen slagit fast i den tidigare nimnda General
Motors-domen — &r att det dr ként inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig. Det stir hédrigenom klart att bedomningen av vilken
grad av kdnnedom som krévs for att ett kénnetecken ska kunna komma i
atnjutande av ett utdkat skydd &r av kvantitativ art. Den atskillnad som
tidigare gjordes mellan inarbetningsskyddet och det utdkade skyddet i
detta hinseende kan dérfor inte ldngre anses vara aktuell. I sak innebér
dérfor inte kommitténs forslag nadgon fordndring av réttslaget. Mot den
bakgrunden gor regeringen beddmningen att kommitténs forslag till hur
kravet pa kdnnedom ska vara utformat &r vélgrundat och bor genomforas.
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Négra remissinstanser har véckt fragan vilken grad av maérkeslikhet
som bdr kridvas for att bestimmelsen om det utokade skyddet ska vara
tillamplig. Hogsta domstolen uttalade i rittsfallet NJA 1995 s. 635 att det
kréavs att kdnnetecknen &r identiska eller i hog grad 6verensstimmande.
Sveriges advokatsamfund och Svenskt Néringsliv m.fl har ansett att detta
krav inte Overensstimmer med vad som giller enligt EU-rdtten.
Advokatsamfundet har dérvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att
det i vart fall inte bor stéllas hdgre grad av likhet mellan kdnnetecknen adn
som foljer av den allmdnna regeln om forvéxlingsbarhet inom
varuslagsgrinserna.

Fragan om vilken grad av mérkeslikhet som ska krédvas, dvs. nér tva
kdnnetecken ska anses vara identiska eller liknande, omfattas av
bestimmelserna i direktivet. Om en medlemsstat véljer att ha
bestimmelser om utdkat skydd enligt artikel 5.2 i direktivet, maste
bestimmelserna utformas enligt direktivet (se EU-domstolens dom den
23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot
Fitnessworld Trading Ltd, punkt 20). Det forhéllandet att reglerna ar
fakultativa medfor alltsd inte att medlemsstaterna kan avvika fran
direktivet ndr det géller bestimmelsernas innehéll. Fragan om hur
uttrycken identiska eller liknande ska tolkas &r ddrmed en fraga for
rattstillimpningen som ytterst avgors av EU-domstolen. I sammanhanget
kan ndmnas att EU-domstolen har provat dessa fragor i bl.a. dess domar
den 10 april 2008 i mal C-102/07, adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV
m.fl, och den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl.
mot Fitnessworld Trading Ltd. I dessa domar har EU-domstolen klargjort
att det ska vara friga om ett visst matt av likhet mellan varumirket och
tecknet som medfor att omsattningskretsen forknippar dem. Det behdver
inte foreligga sddan grad av likhet att det finns en risk for att
omsdttningskretsen forvéxlar dem, utan det ar tillrdckligt att graden av
likhet far till f6ljd att omséttningskretsen far uppfattningen att det finns
ett samband mellan kdnnetecknet och varumirket. Reglerna i den
nuvarande varumérkeslagen ska som framgatt tolkas med utgangspunkt i
EU-domstolens praxis. Genom de domar som EU-domstolen meddelat
efter det att HD avgjorde det ovan ndmnda maélet &r det numera klarlagt
att bestimmelserna i den nuvarande varumairkeslagen ska tolkas pa annat
satt 4n vad HD utgick fran. Kommittén foreslog i denna del att lagtexten
skulle fa en ordalydelse som motsvarade direktivets, dvs. att man for det
utokade skyddet skulle ange detsamma som for skyddet i ovrigt,
namligen att det skulle vara fraga om “ett tecken som &r identiskt med
eller liknar varukinnetecknet”. Det blir med en s&dan 16sning helt tydligt
att svensk rétt har samma innehdll som EU-rdtten pd denna punkt.
Regeringen delar kommitténs uppfattning om hur lagtexten i denna del
bor utformas. Forslaget bor dérfor genomforas.

En annan fraga dr om det utokade skyddet ocksé géller inom ramen for
varuslagslikhet. Enligt sin ordalydelse ar artikel 5.2 i direktivet ndmligen
inte direkt tillamplig inom ramen for varuslagslikhet.

Kommitténs forslag innebar att bestimmelserna i denna del skulle
utformas i enlighet med direktivet. Forslaget grundades pé en analys av
den réttspraxis som foreldg ar 2001 ndr kommittén presenterade sitt
betinkande. Kommittén konstaterade att det inte var mdjligt att dra
nagon sdker slutsats om hur EU-domstolens praxis i fragan skulle
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komma att utveckla sig. SIPF har invint mot kommitténs forslag och
ansett att bestimmelserna i den nya varumirkeslagen bor utformas sé att
det framgér att det utokade skyddet ska gilla bdde inom och utanfor
varuslagsgrénserna, dvs. for varor av samma, liknande eller annat slag.

Sedan betdnkandet lades fram har EU-domstolen provat fragan om det
utdkade skyddet géller d&ven inom varuslagsgranserna. EU-domstolen har
darvid uttalat att artikel 5.2 (och dess motsvarighet bland registrerings-
hindren, artikel 4.4 a) ska tolkas pa sé sitt att medlemsstaterna har ritt att
foreskriva ett sérskilt skydd till formén for ett ként registrerat varumérke,
nér det yngre tecknet (eller varumérket), som &r identiskt med eller liknar
det registrerade varumérket, dr avsett att anvandas for varor eller tjénster
som ar identiska med eller liknar de varor eller tjdnster som tdcks av
detta varumirke (EU-domstolens dom den 9 januari 2003 i mal C-
292/00, Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gotkid Ltd, REG 2003, s. I-
00389). I ett senare avgérande om inneborden av artikel 5.2 i direktivet
har domstolen uttalat att en medlemsstat som har valt att utnyttja
mdjligheten att ge ett utdkat skydd for kénda varumirken &r skyldig att
foreskriva att skyddet ska gélla ocksa inom varuslagsgrinserna (se den
ovanndmnda domen fran EU-domstolen den 23 oktober 2003 i mal C-
408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd ).

Genom dessa avgoranden fran EU-domstolen star det numera klart att
direktivets bestimmelser om det utdkade skyddet géller ocksd inom
varuslagsgrinserna och att tillimpningsomréadet alltsd inte &r begrénsat
till varor och tjdnster av annat slag.

I Ds 2008:28 utformades darfor lagtexten i den motsvarande
bestimmelsen om registreringshinder pa s& sétt att den var tillimplig
oavsett om varukdnnetecknen i frdga avsag samma, liknande eller andra
slags varor eller tjanster. Lagtekniskt gjordes detta pa sa sitt att det led i
kommitténs lagforslag som angav att bestimmelsen var tillimplig pa
varukédnnetecken for “varor av annat slag” togs bort. Ingen av remiss-
instanserna har invdnt mot bedémningen att det utokade skyddet géller
dven inom varuslagsgrianserna eller haft ndgon synpunkt pa utformningen
av lagtexten i detta hinseende. Lagtexten bor darfor utformas pa det
angivna sdttet 1 den nu aktuella bestdmmelsen om ensamrittens
omfattning.

Det bor dock, i enlighet med vad som anges i artikel 5.2, foreskrivas att
ensamrétten bara omfattar anvéndning for varor eller tjénster. Det blir pa
sa sétt klart att annan slags anvdndning inte omfattas av ensamratten.

Slutligen innebar kommitténs forslag att rekvisitet “utan skilig
anledning” i artikel 5.2 skulle tas in i lagtexten. Ingen av remiss-
instanserna har invént mot detta. Som angetts tidigare togs detta begrepp
inte in i lagen nér varumarkesdirektivet genomfordes i svensk ritt. I och
med att lagtexten nu foreslds fA en lydelse som i stor utstrickning
anknyter till utformningen av direktivet framstar det dock som lampligt
att dven denna del av direktivbestimmelsen tas in i lagtexten. I
forhallande till ordalydelsen i direktivet bor lagtexten utformas sé att det
framgar att rekvisitiet “utan skédlig anledning” bara &r relevant vid
bedomningen av om anvindningen av tecknet &r till skada for
varukédnnetecknets sarskiljningsformaga eller anseende. Den ndrmare
inneborden av rekvisitet far avgoras i réttstillampningen.
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Sammanfattningsvis anser regeringen alltsd att bestimmelsen om
ensamrittens innehdll nir det giller det utdkade skyddet bor utformas sa
att ensamritten till ett varukdnnetecken som hér i landet ar ként inom en
betydande del av omsittningskretsen innebdr att ingen annan &n
innehavaren, utan dennes tillstdnd, i néringsverksamhet far anvénda ett
yngre tecken for varor eller tjdnster som dr identiskt med eller liknar det
dldre varukdnnetecknet, om anvindningen déirigenom skulle dra
otillborlig fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for det
dldre varukédnnetecknets séarskiljningsformaga eller anseende.

Exempel pa vad som utgor anvindning av varukdnnetecken

Som nidmnts i avsnitt 8.1.1 finns i 4 § forsta stycket VML en
bestimmelse som reglerar vilken typ av anvdndning av andra tecken som
ensamritten till ett varukdnnetecken hindrar. Bestimmelsen innebér att
ingen annan &n innehavaren i nédringsverksamhet far anvénda ett
forvaxlingsbart kédnnetecken for sina varor, vare sig pa sjdlva varan eller
varuforpackningen eller i reklam eller affarshandlingar eller pd annat sétt.
Detta giller oavsett om varan tillhandahalls eller &r avsedd att
tillhandahallas hér i landet eller utomlands eller om den fors in hit. Det
anges uttryckligen att &ven muntlig anvindning omfattas av
bestdmmelsen.

I artikel 5.3 i varumérkesdirektivet finns en exemplifiering av vad som
kan utgdra otillaten anvindning som sakligt sett stimmer dverens med
varumérkeslagens bestdmmelser. 1 artikeln anges dock inte att dven
muntlig anvidndning omfattas. Kommittén foreslog att bestimmelserna i
den nya varumirkeslagen skulle utformas pé i huvudsak samma sétt som
i direktivet, men att det dven fortsdttningsvis uttryckligen skulle anges att
ocksdé muntlig anvindning omfattas. Svenskt Ndringsliv m.fl. har
foreslagit att det i1 lagtexten dessutom bor fortydligas att varje form av
anvindning, dven elektronisk anvéndning, omfattas av bestimmelsen.
Vidare har Sveriges advokatsamfund ansett att &ven ordet transitera” bor
laggas till i exemplifieringen i lagtexten.

Av samma skdl som angetts tidigare anser regeringen att den nya
varumarkeslagen dven i detta avseende bor utformas sa att den knyter an
nidrmare till bestimmelsen i varumérkesdirektivet. Néir det géller
transitering har EU-domstolen uttalat bl.a. att artiklarna 5.1 och 5.3 ¢ i
varumdrkesdirektivet inte ger en varumérkesinnehavare ratt att motsétta
sig att varor, som &r forsedda med hans varumérke fors in i Europeiska
unionen med stod av ett tullforfarande for extern transitering eller ett
tullfoérfarande for lagring i tullager, nir varorna inte dessforinnan sléappts
ut pd marknaden i unionen av varumérkesinnehavaren eller med dennes
samtycke. Diaremot kan en varumérkesinnehavare med stod av artikel
5.3 b under vissa forutsittningar motsétta sig att varor bjuds ut eller siljs
under den period som varorna hénfors till ett forfarande for extern
transitering eller till ett forfarande for lagring i tullager nér detta
ovillkorligen innebér att varorna slépps ut pa marknaden i unionen (se
EU-domstolens dom den 18 oktober 2005 i mal C-405/03, Class
International BV mot Colgate-Palmolive Company m.fl.). Av rittsfallet
framgér alltsd att EU-domstolen tolkat begreppen import respektive
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utbjuda till forséljning och sdljas och uttalat sig om hur dessa begrepp
ska tolkas i forhallande till gods i transit. Det &r alltsa inte fraga om négot
nytt otillatet anvindningssitt bestdende i transitering. Dessutom framgér
av domen att transitering endast i mycket begriansad omfattning ingér i de
anvandningssédtt som direktivet anger som forbjudna. I ett senare
avgorande har EU-domstolen uttalat att artikel 5.1 och 5.3 ska tolkas sa
att en varumérkesinnehavare kan forhindra transitering genom en
medlemsstat ddr varumirket ar skyddat for varor som ar forsedda med
varumérket och som &r hénforda till ett forfarande for extern transitering
vilkas bestimmelseland dr en annan medlemsstat dér varumérket inte ar
skyddat endast nér tredje man handhar varorna medan de &r hanforda till
forfarandet for extern transitering pé ett sétt som nddvéandigtvis medfor
att de slapps ut pd marknaden i ndimnda transiteringsmedlemsstat (se EU-
domstolens dom den 9 november 2006 1 mal nr C-281/05, Montex
Holdings Ltd mot Diesel SpA, punkt 27). Det dr mot denna bakgrund
inte ldmpligt att sérskilt ta upp transitering i exemplifieringen i lagtexten.

Som framgétt innebar kommitténs forslag att det i den nya
varumérkeslagen skulle anges att dven muntlig anvindning omfattas av
anvandningsbegreppet. En uttrycklig foreskrift om detta finns i den
géllande varumérkeslagen, men didremot inte i direktivet. Vidare har
nagra remissinstanser forslagit att det i den nya varumirkeslagen
uttryckligen ska foreskrivas att elektronisk anvdndning omfattas.

Som redovisats tidigare innehaller direktivbestimmelsen exempel pa
vad som kan utgora anvéndning i niringsverksamhet. Denna upprikning
ar alltsd inte utttmmande. Andra former av anvindning ryms dven utan
att de anges i direktivtexten eller i motsvarande lagtext. Detta giller for
savdl muntlig anvéndning som elektronisk anvdndning. Enligt
regeringens uppfattning dr det mot denna bakgrund inte lampligt att
bygga ut regleringen i den nya varumérkeslagen med ytterligare exempel.
Regeringen anser darfor att bestimmelsen i den nya varumérkeslagen bor
utformas i enlighet med direktivet. Det kan ndmnas att en aspekt av
elektroniskt anvindning, ndmligen anvindning av kénnetecken pa
Internet, behandlas ndrmare i avsnitt 17.1

Svenska Reklamforbundet har ansett att ensamrdtten till ett
varukdnnetecken inte bor hindra att kénnetecknet anvénds i jimférande
reklam. Forbundet har anfort att man i dessa situationer bor noja sig med
skyddet mot renommésnyltning i den da géllande marknadsforingslagen
(numera ersatt av en ny marknadsforingslag, 2008:486). Regeringen
konstaterar att EU-domstolen numera har avgjort frdgan om
varumirkesskyddets grianser vid jamforande reklam. I domstolens dom
den 12 juni 2008 i mél C-533/06, O2 Holdings Limited m.fl. mot
Hutchison 3G UK Limited uttalade domstolen att innehavaren av ett
registrerat varumérke inte har rétt att forhindra tredje man att i
jamforande reklam anvinda ett kidinnetecken som liknar detta varumaérke
for varor eller tjanster som &r identiska med eller av liknande slag som de
varor eller tjanster for vilka nimnda varumérke &r registrerat, niar denna
anvindning inte medfor nagon risk for forvaxling hos allmanheten (punkt
69). Det blir alltsd i dessa fall enbart fraiga om en bedémning enligt
marknadsforingslagen.
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Skydd for andra dndamadl dén att sdrskilja varor och tjdnster

Kommittén vickte frdgan om det finns anledning att infora ett skydd for
varukdnnetecken enligt artikel 5.5 i varumaérkesdirektivet mot obehorig
anvindning av tecken for andra dndamal &n att sédrskilja varor eller
tjdnster. Kommittén bedomde att det inte fanns skél att infora ett sddant
skydd. Ingen av remissinstanserna har haft nagon invéindning mot den
beddmningen eller framfort ndgra andra synpunkter i fragan. Regeringen
ser inte anledning att géra ndgon annan bedomning. Nagra bestimmelser
om skydd for varukédnnetecken for andra &ndamal &n att sérskilja varor
eller tjanster bor alltsa inte tas in i den nya varumaérkeslagen.

8.2 Begréansningar av ensamrétten

8.2.1 Nuvarande ordning

I 3 § forsta stycket VML foreskrivs att var och en i néringsverksamhet
far, under forutsittning att det ar i dverensstimmelse med god affarssed,
som kannetecken for sina varor, anvinda dels sitt slaktnamn, sin adress
eller sin firma, dels uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde och geografiska ursprung, tidpunkten for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna. Bestdmmelsen utgor
alltsé en begrinsning av ensamrittens omfattning. Det sistndmnda ledet
av bestimmelsen, dvs. regeln om varornas art m.m., inférdes i samband
med de lagéndringar som gjordes till foljd av Sveriges tilltrade till EES-
avtalet (prop. 1992/93:48 s. 86 f.).

Vidare finns i 15 § forsta stycket VML en bestimmelse som anger att
den ensamritt som erhélls genom registrering av ett varumirke inte
innefattar en saddan del av méirket som inte kan registreras ensam for sig.
Denna regel kan sdgas ge uttryck for en allmén varumérkesrittslig
grundsats om att ensamritten inte omfattar en sddan del av ett varumérke
som inte kan registreras, exempelvis ett beskrivande ord (se SOU
1958:10 s. 291).

Av viss relevans i sammanhanget kan ocksa 4 § andra stycket VML
sdgas vara. Av den bestimmelsen framgar motsatsvis att viss anvindning
av annans varumadrke ar tilldten vid forséljning av reservdelar, tillbehor
eller liknande (se a. prop. a. s.).

8.2.2 Overviganden

Regeringens forslag: Ensamritten till ett varukidnnetecken ska inte ge
néagot sjalvstandigt skydd for en sddan del av kidnnetecknet som saknar
sarskiljningsférméaga.

Ensamritten till ett varukdnnetecken ska inte hindra att ndgon
annan, ndr det sker i enlighet med god affarssed, i ndringsverksamhet
anvéander
1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjanstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvandning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
nir varan eller tjdnsten &r framstélld, eller
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3. varukdnnetecknet, om det &r nddvéndigt for att ange varans eller
tjanstens avsedda dndamal, sdrskilt ndr det ror sig om tillbehor eller
reservdelar.

Ensamritten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollméirke ska inte
hindra att andra i néringsverksamhet anvénder tecken eller
bendmningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet
med god affdrssed. Ett sddant mérke hindrar inte ndgon som har rétt
att anvinda ett geografiskt namn att gora det.

(1 kap. 11 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag 6verensstimmer i stort med regeringens (SOU
2001:26 s. 429 f.). Kommittén ldmnar emellertid inte nidgot forslag om
att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke inte ska hindra ndgon som
har rétt att anvénda ett geografiskt namn att gora det.

Remissinstanserna: Svenska Patentombudsforeningen har framstallt
onskemal om att bestimmelsen om inskrédnkningar i ensamrétten till
séddana kollektiv-, garanti- eller kontrollmédrken som bestar av tecken
eller bendmningar som anger geografiskt ursprung fortydligas genom att
bestimmelsen utformas mer 1 linje med hela artikel 152 i
varumérkesdirektivet. I ovrigt har remissinstanserna inte framfort nagra
synpunkter pé forslaget.

Skiilen for regeringens forslag

Av artikel 6.1 i varuméirkesdirektivet foljer att ensamritten till ett
registrerat varumédrke dr begransad pa sé sitt att den inte kan ldggas till
grund for ett forbud for ndgon annan att — forutsatt att denne handlar i
enlighet med god affirssed — i niringsverksamhet anvianda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda dndamal, vérde, geografiska ursprung, tidpunkten for fram-
stillandet eller andra egenskaper,

c¢) varumédrket om det dr nddvéndigt for att ange en varas eller tjénsts
avsedda dndamal, sérskilt som tillbehor eller reservdel.

Som redovisats i foregdende avsnitt innehaller 3 § forsta stycket
varumirkeslagen bestimmelser som sakligt sett motsvarar de tva forsta
punkterna i direktivbestimmelsen. Nér det giller det som foreskrivs i den
sista punkten framgar detta motsatsvis av 4 § andra stycket VML. Dessa
bestimmelser giller savil for registrerade varumirken som for andra
varukénnetecken.

Kommitténs forslag innebar att bestimmelserna i den nya varumérkes-
lagen i denna del skulle utformas sa att de i hogre grad 4n i dag
overensstammer med direktivets ordalydelse. I sak innebar detta framfor
allt den skillnaden att bestimmelsen motsvarande artikel 6.1 ¢ avseende
tillbehor och reservdelar skulle framga tydligare i lagen. Ingen av
remissinstanserna har haft nagra synpunkter pa detta. Aven regeringen
delar kommitténs uppfattning i denna fraga. Forslaget bor alltsa
genomforas i denna del.

Kommittén foreslog vidare att det i den nya varumérkeslagen skulle
inforas en regel som angav att ensamrétten till ett varukédnnetecken inte

130



ger ndgot sjélvstandigt skydd for en sddan del av varukdnnetecknet som i
enlighet med de allminna registreringsvillkoren i lagen inte kan
registreras ensam for sig.

En sadan begrinsningsregel finns redan i dag i 15 § andra stycket
VML niér det géller ensamritten till registrerade varumérken. Av den
bestimmelsen foljer att den ensamritt som registreringen ger inte
innefattar en sddan bestindsdel av varumérket som inte kan registreras
ensam for sig. Av forarbetena framgér att bestimmelsen tar sikte pa de
fall dir det ror sig om sddana bestandsdelar som sedda separat saknar
sarskiljningsformaga. Vidare utformades bestimmelsen sé att den endast
avsdg ensamrdtt pad grund av registrering. Skélet till sistndmnda
begriansning var att det var tdnkbart att en del som inte kunde registreras
kunde fa ett sdrskilt skydd pa grund av inarbetning (SOU 1958:10 s. 290
f. och prop. 1960:167 s. 115 £.)

Som kommittén angav ger bestimmelsen 1 den nuvarande
varumérkeslagen uttryck for en allmén princip inom varuméirkesritten.
Det kan dirfor i och for sig ifragasittas om det finns nagot behov av att
ha en lagregel om detta. En sadan regel finns dock i dag och inte minst
av tydlighetsskdl kan det dérfor vara vidrdefullt att principen dven i
fortséttningen kommer till uttryck i lagtexten.

Kommitténs forslag innebar, som framgétt, att motsvarande skulle
gélla ocksé for andra varukdnnetecken 4n registrerade varumérken. I dag
finns det inte nadgon regel om detta i varuméarkeslagen. Den foreslagna
bestimmelsen skulle kunna aktualiseras exempelvis nér det géller ett
inarbetat varukidnnetecken som bestar av flera delar och dir kidnnetecknet
i dess helhet &r skyddat pa grund av inarbetning, men de olika delarna
var for sig, eller ndgon av dem, saknar sérskiljningsforméga. Det skulle
da framga av lagtexten att ensamriétten i ett sddant fall inte omfattar de
olika delarna, eller i forekommande fall en av dem, av kénnetecknet.
Aven en bestindsdel som ingér i ett inarbetat varukinnetecken och
saknar ursprunglig sirskiljningsférmaga kan dock fa ett sjdlvstindigt
skydd om den senare genom anvéndning forvarvar sérskiljningsforméaga
och blir skyddad pa grund av inarbetning.

Med den utformning av bestimmelsen som kommittén foreslog skulle
regleringen i detta avseende alltsd vara densamma for alla slags
varukdnnetecken. Regeringen instimmer i kommitténs uppfattning i
denna del. Nir det géller utformningen av bestimmelsen foreslog
kommittén att det, pd ungefir samma sdtt som enligt géllande
bestimmelse, skulle anges att ensamritten inte omfattar en del av
kannetecknet som inte kan registreras ensam for sig. Som framgatt
tidigare avses enligt nuvarande ordning bestdndsdelar som saknar
sarskiljningsformaga. Bestdmmelsen i den nya varumérkeslagen bor
enligt regeringens uppfattning utformas sé att detta framgar direkt av
lagtexten. I den nya varumirkeslagen bor det dérfor foreskrivas att
ensamritten till ett varukdnnetecken inte ger nagot sjalvstindigt skydd
for en sadan del av kdnnetecknet som saknar sérskiljningsformaga.

Senare i lagradsremissen (avsnitt 9.6.2) kommer foreslas att det ska
inforas en mojlighet att registrera tecken eller bendmningar som i
niringsverksamhet anvénds for att ange varors eller tjdnsters geografiska
ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollméarke. En sddan ensamritt
kan ocksa uppkomma genom inarbetning. Regeringen delar kommitténs
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uppfattning — vilken ocksd &r forenlig med vad som foreskrivs i
motsvarande bestimmelse i varumairkesdirektivet (artikel 15.2 andra
meningen) — att det for dessa mirken bor gélla att ensamritten inte ska
hindra ndgon annan, nir det stimmer Overens med god affdrssed, att i
naringsverksamhet anvénda sig av tecken eller bendmningar som anger
geografiskt ursprung.

I varumérkesdirektivet foreskrivs dock ocksa for dessa mirken att de i
synnerhet inte far aberopas gentemot en tredje man som har rétt att
anvinda ett geografiskt namn (se artikel 15.2 tredje meningen).
Kommittén foreslog inte nidgon skrivning av motsvarande innebord,
vilket foranlett Svenska Patentombudsforeningen att patala diskrepansen
mellan varumérkesdirektivets ordalydelse och kommitténs forslag i det
avseendet.

Bestdmmelsen om att nu aktuella varumérken i synnerhet inte far
aberopas gentemot en tredje man som har rétt att anvédnda ett geografiskt
namn utgdr endast en specificering av det tidigare ledet i artikel 15.2 i
direktivet om att ensamritten inte hindrar ndgon annan, nér det stimmer
overens med god affirssed, att i ndringsverksamhet anvéinda sig av
tecken eller bendmningar som anger geografiskt ursprung. Regeringen
delar emellertid Svenska Patentombudsforeningens uppfattning att den
foreslagna bestaimmelsen for tydlighets skull bor anpassas ytterligare till
varumérkesdirektivet.

Det bor alltsa foreskrivas att ensamritten till ett kollektiv-, garanti-
eller kontrollmérke inte ska hindra att andra anvinder sig av tecken eller
bendmningar som anger geografiskt ursprung i niringsverksamhet, om
det sker i enlighet med god affirssed. Vidare bor anges att ett sddant
mirke inte hindrar ndgon som har ritt att anvinda ett geografiskt namn
att gora det.

83 Vad som kan utgdra ett varumérke

8.3.1 Nuvarande ordning

I 1 § andra stycket VML finns en bestimmelse som reglerar vad som kan
utgora ett varumirke. I bestimmelsen foreskrivs att ett varuméarke kan
bestd av alla tecken som kan aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet
personnamn, samt figurer, bokstéver, siffror och formen eller utstyrseln
pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen kan sérskilja varor
som tillhandahalls i en niringsverksamhet fran sddana som tillhandahélls
i en annan. Bestdimmelsen fick sin nuvarande utformning den 1 januari
1993 nér Sverige tilltrddde EES-avtalet.

Bestaimmelsen bygger pé artikel 2 i varumérkesdirektivet som har
nédstan samma lydelse. I artikeln anges att ett varumérke kan utgoras av
alla tecken som kan aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet personnamn,
figurer, bokstéver, siffror, formen pd en vara eller dess forpackning,
forutsatt att tecknen i frdga kan sérskilja ett foretags varor eller tjénster
fran andra foretags.
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8.3.2 Overviganden

Regeringens forslag: Bestimmelsen i den nuvarande varumirkes-
lagen om vad som kan utgéra ett varumérke fors utan sakliga
fordndringar 6ver till den nya varumérkeslagen.

(1 kap. 4 § i nya varumairkeslagen)

Kommitténs forslag 6verensstimmer i allt viasentligt med regeringens
(SOU 2001:26 s. 425).

Remissinstanserna har inte framfort nagra synpunkter i fragan.

Skélen for regeringens forslag: Kommittén foreslog att en
bestimmelse motsvarande 1 § andra stycket VML skulle tas in i den nya
varumérkeslagen, dock med det tilldgget att det i lagtexten skulle anges
att dven sammanséattningar av ord, slagord och avbildningar ar sédana
tecken som kan utgdra varumarken.

Vare sig den |hittills géllande bestdmmelsen, artikel 3 i
varumérkesdirektivet eller den av kommittén foreslagna bestimmelsen ar
emellertid uttommande utan redovisar bara exempel pé vilka slags tecken
som kan utgora varumérken. Regeringen anser darfor att den nuvarande
lagtexten, som &r utformad i enlighet med direktivet, inte bor byggas ut
med ytterligare exempel. Bestimmelsen i den nya varumérkeslagen bor
alltsd ha samma utformning som i dag.

8.4 Kiénnetecken som inte kan omfattas av ensamrétt

84.1 Nuvarande ordning

I 5§ VML foreskrivs att ensamritt till varukdnnetecken inte innefattar
sadan del av kdnnetecknet, som huvudsakligen tjénar till att géra varan
eller dess forpackning mera d&ndamélsenlig eller pa annat sitt fylla annan
uppgift dn att vara kinnetecken. Bestimmelsen har varit oférédndrad
sedan varumirkeslagen infordes. Av forarbetena framgér att bestim-
melsen har till syfte att ’fran ensamrétt utesluta sddant som bor héllas
fritt for allmént begagnande eller som icke har tillricklig distinktivitet”.
Det understroks vidare att varumérkesritten inte pd omvag far utnyttjas
for att skapa oberittigade monopol pa tekniska och funktionella element i
forpackningar och formgivning (SOU 1958:10 s. 248).

8.4.2 Overviganden

Regeringens forslag: Bestimmelserna i 5 § i den nuvarande
varumirkeslagen om att ensamritt till varukdnnetecken inte innefattar
sadan del av kidnnetecknet som huvudsakligen fyller en annan funktion
dn att vara kinnetecken fors inte over till den nya varumérkeslagen i
den lydelsen. I stillet infors en bestdimmelse om att ensamritt inte kan
forvarvas till kdnnetecken som endast bestar av en form som foljer av
varans art, en form som dr nédvindig for att uppna ett tekniskt resultat
eller en form som ger varan ett betydande vérde.
(1 kap. 9 § i nya varumérkeslagen)
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Kommitténs forslag overensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 426 f.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nédgon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Enligt 5 § VML innefattar
ensamritten till ett varukdnnetecken inte sddan del av kidnnetecknet, som
huvudsakligen tjanar till att gora varan eller dess forpackning mera
andamalsenlig eller pd annat sdtt fylla annan uppgift 4n att vara
kénnetecken.

Nér varumérkesdirektivet genomfordes i svensk rétt infordes i 13 §
andra stycket VML en bestimmelse av vilken det framgér att som
varumirke far inte registreras kénnetecken som uteslutande bestér av en
form som foljer av varans art eller en form som krivs for att uppné ett
tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande virde.
Lagregeln utformades i enlighet med artikel 3.1 e i direktivet och triadde i
kraft den 1 januari 1993. Regeringen anforde att 5 § VML inte kunde
anses utgora nagot registreringshinder och att det darfor borde inforas ett
uttryckligt registreringshinder som motsvarade direktivbestimmelsen (se
vidare prop. 1992/93:48 s. 73 f.).

I 6vrigt behandlades forhallandet mellan dessa bada bestimmelser inte
ndrmare 1 lagstiftningsdrendet. Bestdmmelsen i 5 § dr enligt sin
ordalydelse tillimplig péa savil registrerade varumirken som inarbetade
varumérken och varukdnnetecken. Denna bestimmelse 4r emellertid mer
restriktivt utformad &n det motsvarande registreringshindret i 13 § andra
stycket VML. I doktrinen har det gjorts gillande att 5 § VML efter
genomforandet av direktivet inte har ndgon sjélvstindig betydelse annat
an for oregistrerade varumédrken. Det har dock ratt delade meningar i
denna fraga (se Levin i NIR 1996, hifte 3, s. 303 f. och Pehrson i
Festskrift till Birger Stuevold Lassen, 1997, s. 812 f).
Patentbesvérsritten har i en dom fran 1997 funnit att det inte kan anses
vara sakligt motiverat att lata 5§ foranleda en mer omfattande
inskrdnkning i den ensamritt som ett registrerat varumérke ger dn den
som foljer av 13 § andra stycket VML (Patentbesvirsrittens dom den 27
juni 1997 1 mal nr 95-573).

Regeringen kan konstatera att utformningen av bestimmelserna i den
nuvarande varumérkeslagen har lett till oklarhet nédr det géller
lagregleringen av begridnsningarna 1 ensamritten i nu aktuella
hinseenden for registrerade varumirken. Den nya varumirkeslagen bor
givetvis utformas sd att sddana oklarheter undviks. De nuvarande
bestimmelserna tycks ocksd ha medfort att olika regler kommit att gélla
for registrerade varumirken och inarbetade varukénnetecken i detta
avseende. Enligt regeringens uppfattning bor dessa begriansningar i
ensamrétten vara enhetliga.

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att den
nuvarande bestimmelsen i 5 § VML inte bor foras over till den nya
varumérkeslagen. Det bor i stéllet inforas en bestimmelse som bygger pa
artikel 3.1 e i direktivet och som anger att ensamritt inte kan férvirvas
till varukdnnetecken som endast bestar av en form som foljer av varans
art, en form som ar nédvéandig for att uppna ett tekniskt resultat eller en
form som ger varan ett betydande vérde. Denna bestdmmelse bor gélla
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for savél registrerade varumérken som inarbetade varukédnnetecken.
Angédende fragan om registreringshinder av motsvarande innebdrd, se
avsnitt 9.7.3.

8.5 Konsumtion av ensamréatten

Regeringens forslag: Bestimmelsen om konsumtion av ensamrétten i
den nuvarande varumérkeslagen fors i sak ofordndrad ver till den nya
varumarkeslagen.

(1 kap. 12 § i nya varumaérkeslagen)

Kommitténs forslag 6verensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 430).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig i denna
fréga.

Skélen for regeringens forslag: Med konsumtion avses inom
varumérkesrétten att ensamritten att anvénda ett varukdnnetecken for en
viss vara forbrukas efter det att varan har forts ut pd marknaden antingen
av innehavaren sjilv eller av ndgon annan med innehavarens samtycke.
Fragan om konsumtion regleras i 4 a § VML, som trddde i kraft den 1
juli 2000. Bestammelsen innebér att varumarkesrétten konsumeras endast
om varan har forts ut pd marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet, s.k. regional konsumtion. Konsumtion intrdder dock
inte nér varornas skick har fordndrats eller forsdmrats sedan de forts ut pa
marknaden eller nér det finns ndgon annan skélig grund for innehavaren
att motsitta sig anvindningen. Nér det géller bakgrunden till denna
reglering hinvisas till prop. 1999/2000:93, som bygger pd Varumérkes-
kommitténs delbeténkande Artikel 7 1 EG:s varumérkesdirektiv —
Andringar i varumirkeslagen (SOU 1999:19).

Regeringen anser liksom kommittén att den nuvarande konsumtions-
bestimmelsen bor foras oOver till den nya varumérkeslagen i sak
oforandrad.

8.6 Kolliderande réttigheter

8.6.1 Nuvarande ordning

17-10 §§ VML finns bestammelser som reglerar fragor om foretradesratt
m.m. vid kollisioner mellan olika réttigheter.

I 7 § VML foreskrivs att vid avgorande av tvist om ratt till
varukdnnetecken som dr forvéxlingsbara, ska foretrdde ges den som kan
aberopa tidigaste rittsgrund, om inte annat foljer av 8 eller 9 §.
Bestimmelsen ger uttryck for en allmin immaterialréttslig princip om att
foretrdde ges till den tidigaste ensamrédtten. Inga &ndringar har gjorts i
bestimmelsen sedan varumirkeslagens tillkomst.

Fran huvudregeln i 7 § VML finns det vissa undantag. I 8§ § VML finns
en s.k. passivitetsregel som giller i de situationer ndr det yngre
kannetecknet &r ett registrerat varumirke. Av paragrafen f6ljer att ritten
till ett registrerat varuméarke, med avseende pa de varor for vilka det har
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anvints, kan bestd vid sidan av en dldre ritt till ett forvéxlingsbart
kénnetecken, om registreringen sokts i god tro och innehavaren av den
dldre ratten under fem ar i f6ljd har varit medveten om och funnit sig i
anviandningen hdr i landet av det registrerade varumérket. Denna
bestdmmelse fick sin nuvarande lydelse i samband med de dndringar som
gjordes 1 varumarkeslagen till foljd av Sveriges tilltrade till EES-avtalet
och bygger pa artikel 9 i varumarkesdirektivet. Kravet pa att innehavaren
av den ildre réttigheten ska ha varit medveten om anvédndningen av det
yngre varumérke och regeln om att det yngre varumérket endast far besta
for de varor eller tjénster for vilka det har anvénts infordes for att anpassa
svensk ratt till direktivet (se prop. 1992/93:48 5. 92 f.).

Ytterligare en passivitetsregel finns i1 9 § VML. Den behandlar det
fallet nir det yngre kinnetecknet utgors av ett inarbetat kénnetecken. Av
bestimmelsen foljer att om ett kénnetecken har inarbetats, far ritten till
det bestd vid sidan av en ildre rétt till ett forvaxlingsbart kdnnetecken,
om innehavaren av den éldre rétten inte inom rimlig tid har inskridit mot
anvindningen av det yngre kéinnetecknet. Bestimmelsen har inte
fordndrats sedan varumaérkeslagens tillkomst.

Slutligen finns i 10 § VML en bestimmelse som ndrmare reglerar
samexistens mellan tva kolliderande kannetecken. I bestimmelsen anges
att i fall som avses i 8 eller 9 § far efter vad som &r skéligt foreskrivas, att
nagot av kdnnetecknen eller bada far anvédndas endast pa sérskilt sitt,
sasom i ett visst utférande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med
annat fortydligande. Denna bestammelse ger alltsa en domstol mojlighet
att i situationer dir tvd kénnetecken ska existera parallellt meddela
foreskrifter av nu ndmnt slag. Inte heller denna bestimmelse har dndrats
sedan varumarkeslagens tillkomst.

8.6.2 Overviganden

Regeringens forslag: Bestimmelserna i den nuvarande varumérkes-
lagen om foretradesritt vid tvist om ratt till varukénnetecken, verkan
av passivitet och om samexistens fors i huvudsak oférdndrade i sak
over till den nya varumérkeslagen. Det inférs dock en bestimmelse
som uttryckligen anger att i de fall ritten till ett yngre
varukénnetecken ska besta till f6ljd av ndgon av passivitetsreglerna séa
far det dldre varukdnnetecknet anviandas. Vidare overfors inte dagens
bestdmmelse om att det gar att foreskriva att ett registrerat varumarke,
som ska besta vid sidan av ett annat kdnnetecken, bara far anvindas pa
sérskilt sétt till den nya varumérkeslagen.
(1 kap. 13—16 §§ i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag Overensstimmer delvis med regeringens.
Kommitténs forslag innehéller dven vad géller verkan av passivitet
gentemot inarbetade varukinnetecken en regel om att en innehavare av
ett varukdnnetecken som &r ként inom en betydande del av
omséttningskretsen ska anses ha handlat inom rimlig tid om denne inom
fem ar frén det att han eller hon fick kdnnedom om anvindningen har
vidtagit atgérder for att hindra denna anvidndning. Kommitténs forslag till
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bestimmelse om samexistens mellan kolliderande rittigheter innehéller
vidare vissa ytterligare regler (SOU 2001:26 s. 430 £.)

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: 1 7-10 §§ VML finns som redovisats
i foregdende avsnitt bestimmelser om hur kollisioner mellan olika
varukdnnetecken ska hanteras. Nir varumérkesdirektivet genomfordes i
svensk ritt med anledning av EES-avtalet gjordes vissa andringar i
bestimmelsen om passivitet i 8 § VML (prop 1992/93:48 s. 92 f)). 1
Ovrigt har dessa bestimmelser inte &ndrats sedan varumérkeslagens
tillkomst.

Kommitténs forslag innebar att det i den nya varumérkeslagen skulle
tas in en bestimmelse som i allt visentligt stimde Overens med
huvudregeln i 7 § VML om att foretrade ska ges till den som har tidigaste
rattsgrund. Detsamma géller i fraga om passivitetsregeln for registrerade
varumérken i 8 § VML. Nar det giller sistndmnda bestimmelse foreslog
kommittén dock att det i bestimmelsen uttryckligen skulle anges att
anvindningen av det yngre varumirket ska ha skett efter registrerings-
dagen. Detta foreskrevs uttryckligen i en dldre lydelse av 8 § VML. Av
forarbetena framgar att dven i den nu gillande bestimmelsen avses
anviandning som skett efter registreringsdagen (se prop. 1992/93:48 s. 93
f.) Kommitténs forslag innebar alltsa inte ndgon saklig fordndring.

Ingen av remissinstanserna har haft ndgon erinran mot kommitténs
forslag 1 dessa delar. Forslaget bor enligt regeringens uppfattning
genomforas i de aktuella delarna.

Kommittén foreslog vidare att passivitetsregeln i 9 § VML som géller
inarbetade  varukénnetecken skulle foras over till den nya
varumarkeslagen. I denna del foreslog kommittén emellertid att det
déarutéver skulle inforas en kompletterande regel om att i de fall dér det
aldre kénnetecknet dr kidnt inom en betydande del av omsattningskretsen,
ska innehavaren anses ha handlat inom rimlig tid om han eller hon inom
fem ar fran det att han eller hon fick kinnedom om anvéndningen av det
yngre kdnnetecknet vidtagit atgédrder for att hindra denna anvéndning.

Den foreslagna regeln skulle alltsa vara tillamplig i sddana situationer
dér bada de kolliderande kénnetecknen hir i landet &r kdnda inom en
betydande del av omsattningskretsen. Enligt nuvarande ordning géller att
fragan om vad som ska anses vara en rimlig tid maste bedomas med
hinsyn till omstédndigheterna i varje enskilt fall (prop. 1960:167 s. 86).
Som kommittén papekat anges det i1 artikel 4.4 1 WIPO-
rekommendationen angéende bestimmelser om skydd for vélkénda
varumirken att en innehavare av ett vilkant varumirke ska kunna ingripa
mot ett kolliderande varumérke inom &tminstone en tid av fem &r fran det
att innehavaren fick kinnedom om anvindningen av det andra mérket.

Regeringen stiller sig tveksam till om det i lagen &r lampligt att sla fast
att en innehavare som agerar inom fem ar alltid ska anses ha handlat
inom rimlig tid. Det kan enligt regeringens uppfattning inte uteslutas att
det kan uppkomma situationer ddr det inte dr ldmpligt med en sadan
generell tidsgrans. WIPO-rekommendationen é&r inte bindande pé sa sitt
att det ar nodvéandigt att inféora en sadan regel. Regeringen anser
sammantaget att det inte bor inforas nigon sidan regel. Aven i
fortséttningen bor det alltsd goras en bedomning i det enskilda fallet av
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huruvida innehavaren av det dldre kénnetecknet har agerat inom rimlig
tid. I de fall d& det dldre kdnnetecknet ar kint inom en betydande del av
omséttningskretsen bor man dock utan att detta regleras uttryckligen i
lagen i normala fall, i enlighet med WIPO-rekommendationen, kunna ha
som utgangspunkt att ett handlande som sker inom fem é&r ska anses ha
skett inom rimlig tid.

Nir det géller bestimmelsen om samexistens i 10 § VML foreslog
kommittén att det i den nya varumérkeslagen skulle framga att i de fall
ritten till ett yngre varukdnnetecken ska bestd till foljd av ndgon av
passivitetsreglerna, sa far bade det dldre och det yngre kénnetecknet
anvéndas. Vidare foreslog kommittén att den mojlighet som i dag finns
att foreskriva att ett kdnnetecken bara far anvindas med tillfogande av
ortsangivelse eller liknande, fortséttningsvis bara skulle kunna anvidndas
for inarbetade varukdnnetecken. Skélet till detta dr att artikel 9 i
varumdrkesdirektivet inte mojliggdr en sddan losning for registrerade
varumérken. Regeringen instimmer i kommitténs beddmning i dessa
delar. Forslagen bor alltsa genomforas.

Kommittén foreslog ocksa att det skulle kunna beslutas att ett
kénnetecken endast far anvéndas for vissa varor eller inom ett visst
omrade. Enligt regeringens uppfattning bor dock villkor som meddelas
med stdd av den aktuella bestimmelsen vara begrinsade till
utformningen av sjélva kénnetecknet som sadant. Nagot sadant tilldgg
bor dérfor inte goras i bestimmelsen.

Slutligen foreslogs ett tilldgg i bestimmelsen om ortsangivelse om att
den ocksa skulle vara tillimplig nir identiska eller liknande kinnetecken
ar inarbetade for olika innehavare i olika delar av landet. Av forarbetena
till den nuvarande varumirkeslagen framgar att den géllande
bestimmelsen ér tillimplig péa lokalt inarbetade kdnnetecken och att det
framst &r i dessa fall som en foreskrift om ortsangivelse kan bli aktuellt
(SOU 1958:10 s. 265). En forutséttning for att sa ska ske torde emellertid
vara att det foreligger en kollision mellan kdnnetecknen i fraga. Det
foreslagna tilldgget omfattar emellertid enbart sadana situationer déa det
normalt inte foreligger nagon kollision mellan kénnetecknen. Regeln bor
déarfor inte inforas i den foreslagna lydelsen. Att ortsangivelse eller
liknande kan bli aktuellt nir lokalt inarbetade varukénnetecken trots allt
kolliderar foljer, som framgétt, redan av den lagtext som nu foreslas bli
overford till den nya varumaérkeslagen.

8.7 Uppgiftsskyldighet nér ett varumérke aterges i
lexikon m.m.

8.7.1 Nuvarande ordning

I 11 § forsta stycket VML finns en bestimmelse som reglerar de fall da
ett registrerat varumirke tas in i ett lexikon, handbok eller annan
liknande tryckt skrift. Om innehavaren av det registrerade varumairket
begdr det, ar forfattare, utgivare och forlaggare skyldiga att se till att
varumérket inte aterges utan att det framgar att det &r fraga om ett
registrerat varumarke. Av andra stycket i bestimmelsen framgar att den
som forsummar detta dr skyldig att medverka till att ett beriktigande
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offentliggors pa det sétt och i den omfattning som &r skiligt samt att sta
for kostnaden for detta. Av forarbetena framgér att dessa bestimmelser
ansags falla utanfor tryckfrihetsrittens omrade, eftersom de inte stred
mot ndgot intresse som skyddas av tryckfriheten (SOU 1958:10 s. 171).

Syftet med bestimmelsen ar att forhindra att ett varumérke aterges pa
ett sddant sitt att det uppfattas som en generisk beteckning for en vara
eller tjanst. Detta kan medfora att varumirket degenererar och forlorar
sin sdrskiljningsférmaga. Om sa sker kan registreringen av varumérket
hiavas. Vid varumérkeslagens tillkomst diskuterades bestimmelsen
ingdende. Flera remissinstanser motsatte sig att bestimmelsen skulle
inforas 6verhuvudtaget, medan andra tvéirtom forordade att den borde ha
ett mer vidstrackt tillimpningsomréde (se prop. 1960:167 s. 87 f.).

For gemenskapsvarumairkena finns en sirskild bestimmelse i artikel 10
1 EG:s varumérkesforordning som ar utformad pé ett annat satt. Av denna
bestimmelse foljer att om atergivningen av ett gemenskapsvarumaérke i
ett lexikon, en encyklopedi eller liknande uppslagsverk ger intryck av att
varumérket utgdr en generisk beteckning, ska utgivaren av verket pa
begdran av innehavaren av gemenskapsvarumirket se till att
atergivningen av varumirket senast i nésta utgava av verket atfoljs av
uppgift om att det &r ett registrerat varumarke.

8.7.2 Overviiganden

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om uppgifts-
skyldighet nér ett registrerat varumérke aterges i lexikon, handbocker
eller liknande tryckta skrifter fors dver till den nya varumarkeslagen.

Uppgiftsskyldigheten ska ocksa gilla ndr en sadan skrift gors
tillginglig elektroniskt av nigon som avses i 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen.

Det infors inte ndgon lagregel om att upplysningsskyldigheten alltid
ska anses vara uppfylld om symbolen ® pa ett tydligt sitt aterges
tillsammans med mérket.

(1 kap. 17 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag innebar att uppgiftsskyldigheten ocksa ska gilla
vid utgivning av ldrobdcker. Vidare foreslar kommittén att det i den nya
varumérkeslagen tas in en bestimmelse om att uppgiftsskyldigheten
alltid ska anses vara uppfylld om symbolen ® pa ett tydligt sétt aterges
tillsammans med maérket. I 6vrigt dverensstimmer forslaget i huvudsak
med regeringens (se SOU 2001:26 s. 433).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Som ndmnts i foregdende avsnitt
giller upplysningsskyldigheten enligt 11 § VML endast for registrerade
varumdrken.  Inarbetade  varukénnetecken och s.k. naturliga
varukédnnetecken faller alltsd utanfér. Kommitténs forslag innebar att
upplysningsskyldigheten &ven i fortséttningen endast skulle gilla for
registrerade varumérken. Regeringen delar den beddmningen.

Kommitténs forslag innebar vidare att bestimmelsens tillimpnings-
omrade skulle utvidgas i tva avseenden. For det forsta skulle enligt
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forslaget inte bara lexikon, handbdcker eller andra liknande skrifter
omfattas, utan ocksd larobocker och med ldrobocker liknande skrifter.
Enligt nuvarande ordning &r 11 § VML endast tillimplig pa ldrobocker
(eller vetenskapliga verk) som har karaktdr av handbocker eller
uppslagsbocker. 1 ovrigt faller larobocker — liksom tidningar och
skonlitterdra verk — utanfor bestimmelsens tillimpningsomrade (se SOU
1958:10 s. 171 och prop. 1960:167 s. 92). En utvidgning i enlighet med
kommitténs forslag skulle innebéra att betydligt fler skrifter 4n i dag
skulle omfattas av upplysningsskyldigheten. Néagot underlag for att
beddma konsekvenserna av en sddan fordndring finns inte. Sannolikt
skulle det ocksd uppsta gridnsdragningssvarigheter nér det géller vilka
skrifter som ska anses som larobocker och med dessa liknande skrifter.
Regeringen anser dérfor att det inte bor goras nagra sakliga forédndringar i
detta avseende.

For det andra foreslogs att upplysningsskyldigheten ocksé skulle gilla
for det fall en skrift av de nimnda typerna gors tillgénglig pa Internet
eller genom nagot annat elektroniskt medium. Regeringen instimmer i
kommitténs uppfattning att samma reglering bor gélla exempelvis i det
fallet att samma lexikon ges ut i bokform och tillhandahélls pa Internet.
En frdga som uppkommer ar dock vilka slags tillhandahéllanden som bor
omfattas av regleringen. Bestimmelsen fér inte bli verkningslds utan det
maste finnas en verklig mojlighet for en varumédrkesinnehavare att fa
gehdr for sin begéran. Regeringen anser dérfor att en avgransning bor ske
sa att bestimmelsen inte dr tillimplig pa exempelvis sidana
Internetbaserade lexikon och liknande dér var och en kan bidra med
material. Ldmpligen bor avgridnsningen goras pé sé sitt att bestimmelsen
ar tillaimplig p& sddana tillhandahédllanden som avses i 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. sddana tillhandahdllanden som gors av
t.ex. en utgivare av tryckt skrift eller dir det finns ett utgivningsbevis for
verksamheten.

Nir det slutligen géller kommitténs forslag att upplysningsskyldigheten
alltid skulle anses uppfylld om symbolen ® pa ett tydligt sitt anges
tillsammans med varumérket, kan det konstateras att detta redan i dag ar
ett av flera mojliga sitt att ange att en bendmning &r ett registrerat
varumérke. Det visentliga ér att upplysningen blir tydlig for 1dsaren. Hur
upplysningen lampligen bor utformas beror ocksé pa vilken karaktir den
aktuella skriften har. Enligt regeringens mening kan det inte anses
foreligga ndgot behov av att genom lagstiftning ge den aktuella symbolen
sddan status att upplysningsskyldigheten alltid ska anses uppfylld om den
aterges tillsammans med varumérket. Ndgon sédan lagregel bor darfor
inte inforas.

9 Nérmare om registreringen av varumarken

9.1 Inledning

I avsnitt 6.3 har frdgan om omfattningen av officialprévningen vid
registreringen av varumirken och firma behandlats gemensamt.
Regeringens forslag i dessa delar innebér i korthet att officialprovningen
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av de relativa registreringshindren ska behallas béde vid varumaérkes-
registrering och vid firmaregistrering.

I avsnitt 9.2 behandlas &vriga fragor med anknytning till
handlédggningen av ansokningar om registrering av nationella
varumérken. Invindningsforfarandet behandlas i avsnitt 9.3.

I avsnitten 9.4-9.6 behandlas frdgor om sérskiljningsférmaga,
inklusive angivelser av en varas art eller geografiska ursprung samt
mojligheten att registrera angivelser av geografiskt ursprung som
kollektiv- eller garanti- eller kontrollmérke.

Utformningen av registreringshindren behandlas i avsnitten 9.7-9.8.

I avsnitt 9.9 behandlas fragor om prioritet vid varumédrkesregistrering.

Slutligen behandlas i avsnitten 9.10-9.11 vissa andra fragor som ror
registrerade varumarken.

Utformningen av vissa handlaggningsbestimmelser och 0Ovriga
bestimmelser om registreringen ar beroende av Singaporekonventionen
om varumérkesrétt. Dessa bestimmelser behandlas darfor i anslutning till
konventionen. Detta giller for bestimmelserna om hemlandsbevis
(avsnitt 15.4), ombuds- och fullmaktsfragor (avsnitt 15.5.3), delning av
ansokningar och registreringar (avsnitt 15.7), anstdnd, aterupptagen
handliaggning och aterstillande av forsutten tid (avsnitt 15.13). Ocksa i
ovrigt berdr konventionen fragor med anknytning till handlaggningen vid
Patent- och registreringsverket (PRV).

9.2 Handlidggningen av ans6kningar om registrering

9.2.1 Nuvarande ordning

Bestdmmelser om registreringsforfarandet finns i 12-24 §§ varumaérkes-
lagen (1960:644), forkortad VML. Kompletterande bestimmelser finns i
7-21 §§ varumirkesforordningen (1960:648) — VMF.

Den som vill registrera ett varumérke ska ge in en skriftlig ansékan om
detta till PRV. I ansokan ska sdokandens namn eller firma anges samt for
vilka varor eller tjénster och klasser det sokta market ar avsett. Market
ska ocksa tydligt anges i ansokan (17 §). Enligt 7 § varuméirkes-
forordningen ska ansdkan vara undertecknad av sokanden eller hans
ombud.

En ansokan om registrering av ett kollektivmirke ska dérutver
innehélla uppgift om de bestimmelser enligt vilka market far anvéndas
(3 § forsta stycket kollektivméarkeslagen, 1960:645).

Om PRYV anser att det finns ndgon brist i en ansékan om ett varumérke
eller att det annars foreligger hinder mot att bifalla ansdkan, ska
myndigheten enligt 19 § VML foreldgga sokanden att yttra sig eller vidta
rittelse. Sker inte detta kan ansdkan avskrivas. Anser myndigheten dven
efter det att sokanden har yttrat sig att det finns hinder mot registrering
ska ansdkan avslds, om det inte finns anledning att ge sdkanden ett nytt
foreldggande.

Om ans6kningshandlingarna ar fullstdndiga och det inte finns nigot
hinder mot registrering ska PRV fora in varumairket i varumérkesregistret
och utfirda en kungdrelse om detta (20 § forsta stycket VML). Om
varumérket innehéller en bestdndsdel som inte kan registreras ensam for
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sig och det finns sirskild anledning att anta att registrering av mérket kan
foranleda ovisshet om ensamréttens omfattning, kan PRV genom en s.k.
disclaimer uttryckligen undanta bestandsdelen fran skyddet (15 § VML).
Efter kungdrelse av en varumirkesregistrering finns mojlighet for
utomstdende att inom tvd ménader framstilla invéndning mot
registreringen (20 § andra stycket VML). Invindningsforfarandet
beskrivs narmare i avsnitt 9.3.1.

Ett slutligt beslut av PRV i ett d4rende om registrering far overklagas till
Patentbesvérsritten av sokanden, om beslutet gatt honom eller henne
emot. Ett dverklagande ska ske inom tvd manader fran beslutets dag.
Patentbesvérsrittens beslut kan 1 sin tur dverklagas till Regeringsratten.
For att Regeringsritten ska ta upp édrendet till provning krévs
provningstillstdnd (47 § VML).

9.2.2 Overviganden

Regeringens forslag: Bestimmelserna 1 3 § forsta stycket
kollektivméarkeslagen och vissa av bestimmelserna i 9 § forsta stycket
varumérkesforordningen om ansdkans innehall fors Gver till den nya
varumirkeslagen sa att det av lagen framgar vilka grundliggande
uppgifter en ansokan ska innehalla. Vidare anges i lagen att
ansokningsavgift ska betalas. Nagot krav pa att ansdkan ska vara
skriftlig tas inte in i den nya varumérkeslagen.

PRV ska, pa i huvudsak samma sétt som i dag, kunna avskriva en
ansdkan om sdkanden inte foljer ett foreldggande att rétta till en brist i
en ansokan eller att yttra sig.

Handlaggningsreglerna i den nya varumdrkeslagen fortydligas
genom att det infors en uttrycklig regel om att PRV fér avsla en
ansOkan delvis. I sadant fall ska inférande i varumérkesregistret och
kungoérande ske nir beslutet har vunnit laga kraft. Vidare infors en
bestimmelse om att sokanden far gora sadana ovisentliga dndringar i
det mirke som anstkan avser som inte paverkar helhetsintrycket.
Vidare infors en bestimmelse om att verket ska avskriva drendet, om
sokanden aterkallar sin ansdkan.

En anteckning om s.k. disclaimer ska bara fa ske om det finns en
uppenbar risk for att registreringen av varumérket leder till ovisshet
om ensamréttens omfattning.

I 6vrigt 6verfors bestimmelserna i den nuvarande varumaérkeslagen
och kollektivmirkeslagen avseende handlidggning fram till och med
registreringen av ansdkningar om registrering av varumirken och
kollektivmérken over till den nya varumirkeslagen utan négra
forandringar i sak.

(1 kap. 6 §,2 kap. 1, 2, 12, 13, 17-19 och 23 §§ varumirkeslagen)

Kommitténs forslag innehaller inte nagon regel om delvis avslag pa
en ansokan. Vidare har bestimmelserna om s.k. disclaimer en annan
utformning. 1 Ovrigt Overensstimmer fOrslaget i huvudsak med
regeringens (se SOU 2001:26 s. 182 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan
erinran. PRV har uppfattat forslaget pa sa sitt att avskrivning av ett
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drende bara bor kunna ske nir ett forsta foreliggande inte besvarats.
Verket har anfort att om avsikten &r att avskrivning ska kunna ske dven
efter det att ytterligare ett foreldggande utfirdats bor detta framgad av
lagen. Verket har dock ansett att avskrivningsmojligheten ur
rittssidkerhetssynpunkt endast bor finnas i de fall ett forsta foreldggande
inte har besvarats. PRV har vidare ansett att det s.k. disclaimerinstitutet
bor ses dver. Verket har forordat att institutet avskaffas, alternativt att det
begransas till att sokanden pa eget initiativ kan begéra att disclaimer
antecknas for att avhjdlpa bristande sérskiljningsforméga. Sveriges
advokatsamfund har, bl.a. mot bakgrund av att det inte ska finnas nagot
krav pa skriftlighet, anfort att mojligheten till elektronisk ingivning av
ansokningar om varumérkesregistrering bor paskyndas.

Skilen for regeringens forslag
Ansékans innehdll m.m.

Enligt 17 § VML ska en ansdkan om registrering av ett varumédrke vara
skriftlig och innehalla uppgift om sdkandens namn eller firma samt
uppgift om de varor eller tjanster for vilka méarket ar avsett och de klasser
varorna eller tjansterna tillhor; dessutom ska miérket tydligt anges.
Kompletterande bestimmelser om ansdkans innehall finns 1 9 och 10 §§
varumdrkesforordningen. Av 3 § forsta stycket kollektivméarkeslagen
foljer att en ansdkan om registrering av ett kollektivmiarke darutdver ska
innehélla uppgift om de bestimmelser enligt vilka mérket far anvéndas.

Kommittén foreslog att de grundliggande bestimmelserna om vad en
ansokan ska innehélla skulle tas in i den nya varumirkeslagen. Detta
innebar att vissa av de bestdimmelser som nu finns pa forordningsniva
skulle foras over till lag. Ingen av remissinstanserna har haft nédgon
synpunkt pa forslaget. Regeringen har ingen annan uppfattning &n
kommittén i denna del, dock bor det av tydlighetsskil dven anges i lagen
att 1 de fall s6kanden foretrids av ett ombud, ska ombudets namn och
adress anges 1 ansokan.

Vidare foreslog kommittén att det inte skulle finnas nagot lagfast krav
pa att en ansdkan ska vara skriftlig och att bestimmelserna i detta
avseende skulle vara utformade 1 enlighet med motsvarande
bestimmelser i 8 § patentlagen (1967:837).

Med en sddan l6sning kan regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestimmer, meddela de ytterligare foreskrifter som behdvs
nér det giller formerna for en ansdkan och hur ansdkningar ska ges in till
PRV, exempelvis nér det giller elektronisk ingivning av en ansdkan.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i detta
hinseende bor utformas efter samma modell som i patentlagen.

Avslag, avskrivning eller avvisning av en ansékan?

En fraga som bor dvervdgas i den nya varumirkeslagen ar vilket slags
beslut PRV ska fatta om en ansékan om registrering av ett varuméirke
innehéller en formell brist eller om det finns hinder mot registrering av
varumérket.
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Huvudregeln i svensk civilprocessritt och forvaltningsprocessrétt ér att
en ansokan ska avvisas om den inte uppfyller de formella krav som stills
pa en ansdkan, medan den ska avslds om den tas upp till provning i sak
men inte kan bifallas (se exempelvis 42 kap. 4 § rittegdngsbalken, 10 §
lagen [1996:242] om domstolsdrenden och 5 § forvaltningsprocesslagen
[1971:291]). Handldggningsbestimmelserna i 19 § VML skiljer sig pa
tva sétt fran denna huvudregel. Den ena skillnaden ar att ansdkan ska
avskrivas om sokanden inte besvarar ett utfardat foreldggande i rétt tid
tid; en ordning som tycks bygga pé synsittet att sékanden visat att han
eller hon Overgett sin ansokan genom att inte svara pa foreliggandet.
PRYV kan enligt nuvarande ordning foreldgga sdkanden att yttra sig eller
vidta réttelse vid dventyr att ansdkan annars avskrivs. Foreldggandet kan
avse saval formella brister i ansdkan som ett materiellt hinder mot
registrering. Den andra skillnaden 4r att om sokanden besvarar
foreldggandet men inte lyckas avhjilpa bristerna s ska ansokan avslis
dven om anledningen till foreliggandet var att det var nagot av de
formella kraven som stills som ansdkan inte uppfyllde.

Utgéngspunkten bor vara att de regler som styr forfarandet vid
registrering av varumirken ska stimma 6verens med de grundlaggande
principerna och den terminologi som anvdnds i den allmidnna
processritten. Detta talar for att &ndra utformningen av
handlaggningsbestimmelsen i den nya varumérkeslagen. Den ordning
som finns i varumérkeslagen ar emellertid sedan linge etablerad pa det
industriella réttsskyddets omrade. Motsvarande bestimmelser finns ocksa
i Ovriga lagar pé detta omrade (se 15 och 16 §§ patentlagen [1967:837],
14 och 15 §§ monsterskyddslagen [1970:485] och 5 kap. 5 och 6 §§
vaxtforadlarrittslagen [1997:306]). Liknande bestdmmelser finns ocksé
pa det industriella rattsskyddets omrdde i de andra nordiska ldnderna.
Regeringen anser, i likhet med kommittén, att det mot denna bakgrund
aven i den nya varumérkeslagen bor inforas regler som i sak stimmer
6verens med de regler som finns i dag.

I avsnitt 15.13 behandlas fragan huruvida det bor vara mojligt att fa en
avskriven ans6kan om registrering aterupptagen.

Partiellt avslag pa en ansékan om registrering

Om ansokningshandlingarna &r fullstindiga och det inte finns nagot
hinder mot registrering ska PRV ta in varumirket i varumérkesregistret
och utfirda en kungodrelse om detta (20 § forsta stycket VML). Ett
varumérke kan, som framgér av 16 § VML, registreras i en eller flera
klasser av varor (eller tjanster).

I de ndmnda bestdmmelserna i varumérkeslagen anges inte ndrmare hur
PRV ska hantera den situationen att det finns hinder for endast ndgon
eller ndgra av de varor eller tjanster som det sdkta varumarket avser och
ansOkan darfor inte kan bifallas i sin helhet. Inte heller kommitténs
forslag innebar nagot fortydligande pa denna punkt.

Enligt uppgift frdn PRV avslas inte registreringsansokningar delvis i
dag. Om ansdkan avser flera slags varor eller tjanster och det, dven efter
kompletteringsforeldggande, finns hinder for nagon eller nagra av dessa
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varor eller tjénster avslds ansokan i sin helhet. I ett sddant beslut ldmnas
det ddremot en motivering for respektive varu- eller tjénsteslag.

I artikel 13 1 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av
den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumér-
keslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) — varuméirkesdirektivet — anges
att i de fall da registreringshinder eller grunder for upphivande eller
ogiltighetsforklaring foreligger for en del av de varor eller tjanster for
vilka varumérket har ansokts eller registrerats, ska vigran att registrera,
upphéva eller ogiltigforklara varumirket endast avse dessa varor eller
tjdnster. EU-domstolen har uttalat att det av denna bestdmmelse foljer att
beddmningen av huruvida de registreringshinder som anges i artikel 3 i
direktivet (dvs. de absoluta registreringshindren) foreligger ska avse var
och en av de varor eller tjanster som avses i registreringsansdkan och
vidare att registreringsmyndighetens avslagsbeslut i princip ska vara
motiverat med avseende pa var och en av dessa varor eller tjdnster (dom
den 15 februari 2007 i mal nr C-239/05 BVBA Management, Training en
Consultancy mot Benelux-Merkenbureau, p. 34-38).

Artikel 13 1 direktivet &r sdledes tillimplig &ven under
ansokningsforfarandet. Det ska alltsd finnas en mojlighet for PRV att
avsla en ansokan endast delvis. Nar direktivet genomfordes i svensk ratt
foranledde artikel 13 att varumirkeslagen andrades ndr det géller
mdjligheten att hdva en registrering. En sérskild bestimmelse infordes
om att i de fall det finns grund for hdvning av en registrering endast for
en del av de varor som ett varumérke registrerats for, ska registreringen
hivas endast for dessa varor (25 b § VML), se prop. 1992/93:48 s. 100 f.
I lagstiftningsédrendet behandlades diremot inte frigan om
varumirkeslagen ocksé borde dndras si att det av lagtexten framgér att
en ansdkan om registrering kan avslas delvis.

Enligt regeringens uppfattning boér bestimmelserna i den nya
varumdrkeslagen mot denna bakgrund utformas s& att det framgér att
PRV kan avsla en ansdkan helt eller delvis.

Undantag for skydd for en del av ett varumdrke

Enligt 15 § forsta stycket VML innefattar den ensamritt som
registreringen av ett varumérke ger inte en sddan bestandsdel av market
som inte kan registreras ensam for sig (jfr avsnitt 8.2.2 angdende
begransning av ensamrétten). Om det finns sérskild anledning att anta att
registreringen av mirket kan fOranleda ovisshet om ensamréttens
omfattning kan enligt paragrafens andra stycke vid registreringen en
sadan bestandsdel uttryckligen undantas fran skyddet (s.k. disclaimer).
Av paragrafens tredje stycke foljer att om en bestdndsdel som
undantagits fran skydd, senare visas ha blivit registrerbar kan en ny
registrering ske av mérkesdelen eller av hela mirket utan négot sddant
undantag.

Kommitténs forslag innebar att bestimmelser om disclaimer skulle
finnas dven i den nya varuméirkeslagen, men att bestimmelserna skulle
justeras nagot i syfte att PRV inte skulle behdva stélla krav pa disclaimer
i samtliga fall dér detta sker i dag. PRV har ansett att disclaimerinstitutet
bor ses 6ver. Verket har forordat att institutet avskaffas, alternativt att det
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begrinsas till att sokanden pa eget initiativ kan begéra att disclaimer
antecknas for att avhjélpa bristande sirskiljningsférmaga. 1 6vrigt har
remissinstanserna inte framfort ndgon invdndning mot kommitténs
forslag.

Regeringen anser i likhet med kommittén att det inte &r lampligt att i
nuldget helt avskaffa bestimmelserna om disclaimer. Som PRV pépekat
kan de nuvarande reglerna leda till att handldggningen av en ansékan om
registrering fordrojs i onddan. Det dr angeldget att detta s& langt mdjligt
undviks. Regeringen delar déarfor kommitténs uppfattning att PRV inte
ska behova stilla krav pa disclaimer i samma utstrickning som hittills.
For att detta ska bli tydligt bor dock lagtexten utformas pé annat sitt dn
vad kommittén forslagit. Bestimmelserna i den nya varumérkeslagen bor
utformas pa sa sétt att det ska finnas en uppenbar risk for att
registreringen av varumirket leder till ovisshet om ensamrittens
omfattning for att en disclaimer ska aktualiseras.

Andra fragor som ror handldggningen av en ansokan om
varumdrkesregistrering

Kommitténs forslag innebar att flertalet Gvriga bestimmelser i den
nuvarande varumérkeslagen som giller handldggningen av en ansdkan
om registrering av ett varuméirke skulle tas in i den nya varumérkeslagen
utan nagra sakliga fordndringar. Detta rorde dels bestimmelserna i den
nuvarande  varumidrkeslagen = om  varuklassificering (16  §),
kompletteringsforeldgganden (19 §) och intagande av varumirket i
varumérkesregistret m.m. (20 § forsta stycket), dels bestimmelsen i 3 §
forsta stycket kollektivmarkeslagen om att de bestimmelser enligt vilka
ett kollektivmirke far anvdndas ska tas in i varumirkesregistret och
kungoras. Vidare foreslog kommittén att vissa av de bestimmelser som i
dag finns i forordning skulle foras 6ver till den nya varumirkeslagen. Dit
horde foreskrifter om ansdkans innehdll och om att ansdkningsavgift ska
betalas. Regeringen delar kommitténs uppfattning i dessa delar.

Som framgétt tidigare foreslar regeringen att den nya varumérkeslagen
ska utformas s att det framgar att PRV kan avslé en ansokan helt eller
delvis. En sérskild fréga &r hur verket ska hantera frdgan om inférande av
varumérket 1 varumarkesregistret och kungdrelse nér en ansdkan avslas
delvis. Eftersom ett sadant beslut kan dverklagas av sokanden ligger det
néra till hands att utgd fran att inforandet i varumérkesregistret och
kungdrelsen bor ske forst nédr beslutet har vunnit laga kraft. I vissa fall
kan dock s6kanden ha intresse av att fa till stdnd en registrering s& snart
som mdjligt av den del av ansdkan som inte avslagits. Det skulle i och
for sig vara mojligt att tillimpa en ordning som innebér att registreringen
i de delar den beviljats direkt tas i varumirkesregistret och kungors i
dessa delar och att dvriga delar tas in i registret och kungors separat
senare, om verkets avslagsbeslut skulle &ndras efter Overklagande.
Nackdelen med en sédan 16sning dr dock att registreringsforfarandet
kommer att avslutas vid olika tidpunkter for olika delar av registreringen,
vilket har betydelse for fridgan om berdkningen av tidpunkten for
anvindningstving. Detta kan leda till oklarheter. En sddan 16sning bor
dérfor inte véljas utan i stillet bor inférandet i varumérkesregistret och
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kungorelse ske samlat. Tidpunkten for detta bor forstds vara nér beslutet
har vunnit laga kraft mot sdkanden. Det bdr ndmnas att sokanden har
mojlighet att anséka om delning av ansékan och fordela varorna eller
tjénsterna sé att den ena ansdkan bara innehaller de varor eller tjanster for
vilka det inte finns ndgot hinder mot registrering. P4 sa sitt kan inférande
i varumérkesregistret och kungorelse ske utan att sdkanden forst maste
avvakta att beslutet avseende Ovriga varor eller tjdnster ska vinna laga
kraft.

En fraga som inte regleras i den nuvarande varumaérkeslagen &r i vilken
utstrackning en sokande kan gora dndringar i ansékan innan registrering
har skett. I 24 § VML finns en bestimmelse om dndringar i ett redan
registrerat varumérke som hittills har tillimpats analogt pd méarken som
annu inte registrerats. I enlighet med vad kommittén foreslog bor det nu
inforas en uttrycklig bestimmelse i vilken det klargors att dndringar i
mirket under ansokningsskedet kan goéras i samma utstrickning som
andringar i ett redan registrerat varuméirke.

Vidare finns det i den nuvarande varumirkeslagen inte négon
bestimmelse om att PRV ska avskriva drendet om sdkanden aterkallar
sin ansokan om registrering. Inte heller kommitténs forslag inneholl
nagon sadan bestimmelse. For att den nya varumérkeslagen ska bli tydlig
pa denna punkt anser regeringen att en bestimmelse av denna innebord
bor tas in i lagen.

9.3 Invéndningsforfarandet

9.3.1 Nuvarande ordning

Invéndningsforfarandet ger den som anser att ett varumérke inte borde ha
registrerats mojlighet att f saken provad av PRV i omedelbar anslutning
till registreringen. Hirigenom far bl.a. den som innehar en tidigare
ensamritt, en mojlighet att pd ett enkelt och billigt sétt angripa
registreringen.

Den huvudsakliga anledningen till att ett invandningsforfarande
inférdes i den nuvarande varumirkeslagen var att detta skulle kunna
komplettera PRV:s officialgranskning av relativa hinder, sarskilt i fraga
om inarbetade varukdnnetecken och skyddade firmor (se SOU 1958:10
s. 117). Vid den Oversyn av varuméirkeslagen som gjordes i mitten av
1990-talet andrades reglerna pa sa sitt att invandningsforfarandet
placerades efter registreringen. Syftet var att forenkla och effektivisera
forfarandet (se prop. 1994/95:59 s. 40 f.).

Invéndningsforfarandet gér i korthet till pé foljande sétt. Var och en
som anser att en beviljad registrering ar felaktig kan inom tvd manader
fran det att registreringen kungjordes framstilla invéindning mot den
(20 § andra stycket VML). PRV far ddremot inte sjdlvmant ta initiativ till
ett invindningsforfarande.

PRV ska underritta innehavaren av varumirket om inviandningen och
ge denne tillfélle att yttra sig (20 § tredje stycket VML).

PRV ska upphiva registreringen, om det finns négot hinder mot den.
Om hinder bara finns for en del av de varor och tjdnster som varumarket
ar registrerat for, ska registreringen i stillet upphdvas enbart for dessa
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varor, om innehavaren begér det. Om det daremot inte finns négot hinder
mot registreringen, ska myndigheten avsla invindningen och lata

registreringen besta (21 § VML).

PRV fér inom ramen for ett pagdende invandningsforfarande sjdlvmant
beakta varje omstdndighet som dr av betydelse for utgéngen, se prop.
1994/95:59 s. 52. Verket far ocksa prova en invdndning dven om den
aterkallas, forutsatt att det finns sdrskilda skil (20 § fjarde stycket VML).
De mgjligheter som PRV har att sjdlvmant ta upp nya omsténdigheter till
provning och att fullfélja ett pdgdende invindningsforfarande anvénds

dock mycket séllan i praktiken.

Ett slutligt beslut med anledning av en invdndning mot registrering far
overklagas hos Patentbesvérsritten av innehavaren av varumérket och
invindaren, om det har gétt den som vill klaga emot. Om invéndaren
aterkallar sin talan i hogre instans fir denna &nda provas, om det finns
sarskilda skél. Ett overklagande ska ske inom tva ménader fran beslutets
dag. Patentbesvirsrittens beslut kan i sin tur Overklagas till
Regeringsritten. For att Regeringsritten ska ta upp drendet till provning

krévs provningstillstand (47 § VML)

9.3.2 Overviiganden

Regeringens forslag: Den som vill ska pd samma sitt som hittills
kunna goéra invdndning mot en  beviljad registrering.
Invandningsfristen forldngs sa att invandningen ska ha kommit in till
PRV inom tre ménader fran kungorelsedagen. Bestimmelser om vad
invindningen  ska  innehalla  fors Over fran 11 §
varumérkesforordningen till den nya varumérkeslagen.

Vidare infors en paragraf som reglerar hanteringen av en invindning
som é&r sé bristfallig att den inte kan liggas till grund for provning av
drendet. I ett sddant fall ska PRV foreldgga invindaren att avhjélpa
bristerna inom viss tid. Om foreldggandet inte f6ljs ska invindningen
avvisas.

Invéndaren ska édven i fortséttningen kunna aberopa béade absoluta
och relativa hinder. I fortséttningen ska dock en invidndning som helt
eller delvis grundas pa ett relativt hinder avslas i dessa delar om den
har gjorts av ndgon som inte invénder i eget intresse och innehavaren
av registreringen begir att avslag ska ske.

Inte heller i1 fortsdttningen ska PRV kunna ta initiativ till ett
invandningsforfarande.

I ett pagdende invindningsdrende ska verket dven i fortsédttningen
sjdlvmant kunna ta upp ett absolut hinder till provning samt, om det
finns sérskilda skél, kunna préva en invindning grundad pa ett absolut
hinder trots att invindningen éterkallats. Detsamma ska gélla om den
som gjort invdndning &terkallar sin talan efter det att PRV:s beslut
overklagats.

I den nya varumérkeslagen begrénsas verkets mojligheter att agera
sjalvmant pa sa sitt att verket under prOévningen av ett
inviandningsédrende dels inte pa eget initiativ ska kunna ta upp andra
relativa hinder till préovning dn dem som 4aberopats av nédgon
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invindare, dels inte ska fa prova en dterkallad invindning i sak i den
del den grundas pa ett relativt hinder.

Vidare inf6rs nya regler om att PRV ska avsla en inviandning direkt
om den dr uppenbart ogrundad och om att verket ska avvisa en
invindning som, dven efter komplettering till foljd av ett
kompletteringsforeldggande, ar sa bristfallig att den inte kan laggas till
grund for provning i drendet.

I Ovrigt &verfors till den nya varumérkeslagen resterande
bestimmelser rorande hanteringen av  invdndningar mot
varumérkesregistreringar i den nuvarande varumérkeslagen utan nigra
dndringar i sak.

(2 kap. 24-28 §§ samt 10 kap. 10 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag innebér att PRV inte sjdlvmant ska kunna ta upp
andra absoluta hinder till prévning &n dem som &beropats av nigon
invandare. Forslaget innehéller inte ndgon uttrycklig lagregel om att en
invindning ska avslés om den gjorts av ndgon som inte lider forfdng av
registreringen. Forslaget innehéller inte ndgon sérskild bestimmelse om
overklagande av beslut i invéindningsérenden och om att ett 6verklagande
frén invdndaren som aterkallas dnda far provas om det finns sérskilda
skal. T ovrigt 6verensstimmer forslaget i huvudsak med regeringens (se
SOU 2001:26 s. 186 1.).

Remissinstanserna: Det Overvdgande antalet remissinstanser har
tillstyrkt forslaget eller lamnat det utan erinran. Patentbesvidrsritten har
anfort att fragan om saklegitimation bor behandlas som en
processforutséttning och inte som en sakfraga, och att talan ska avvisas
om invéndaren inte ar saklegitimerad. Frdgan bor endast tas upp till
provning pé initiativ av réttighetshavaren och alltsé inte provas ex officio
av PRV. Domstolen har vidare anfort att det &r inkonsekvent att
foreskriva att PRV inte far ta upp absoluta hinder till provning ex officio
samtidigt som verket enligt forslaget ska fa prova en inviandning trots att
den aterkallats, om det finns sdrskilda skél. Patentbesvirsritten har ansett
att absoluta hinder bor kunna provas i ett invidndningsforfarande
oberoende av om invindaren har &beropat dessa hinder, alternativt att
mdjligheten till fortsatt provning nir en invéndning har aterkallats bor tas
bort. Slutligen har domstolen pépekat att kommitténs forslag att en
registrering kan hédvas delvis utan att rdttighetshavaren medger att
registreringen ska kvarstd i begrdnsad omfattning sannolikt kan medfora
merarbete i den administrativa provningen. Med hénsyn till att denna
ordning géller for gemenskapsvaruméarkena har domstolen ansett att det
kan vara ldmpligt att det &ven hér infors en mojlighet till delvis hdvning
oberoende av om rittighetshavaren har begirt det och &ven om
invindaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hévas.
Svenska Patentombudsforeningen har anfort att var och en som lider
forfang av att en réttighet beviljas bor kunna fa sin invidndning prévad
och ansett att kommitténs forslag i denna del ar oklart. Sveriges
Reklamforbund har ansett att PRV inte ska kunna prova en aterkallad
invindning ens om det finns sérskilda skal.
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Skiilen for regeringens forslag
Invéindningsfristens ldngd

Precis som kommittén anser regeringen att det &dven fortsittningsvis bor
finnas ett invindningsforfarande. Regler om detta bor inforas i den nya
varumérkeslagen.

Enligt den géllande varumirkeslagen &r fristen for att framstilla
invdndning tvd méanader. Kommittén foreslog en forlangning av denna
frist till tre ménader. Fristens ldngd skulle dirigenom komma att
Overensstimma med den tremanadersfrist som géller enligt EG:s
varumérkesforordning (artikel 42). De remissinstanser som har yttrat sig
har varit positiva till en sadan forlingning. Mot denna bakgrund delar
regeringen kommitténs uppfattning om hur lang invéndningsfristen bor
vara. I den nya lagen bor det dérfor foreskrivas att invindningsfristen ar
tre ménader.

Invindningens innehdll m.m.

I den gillande varumérkeslagen finns inte nagra bestimmelser om vad en
invindning ska innehélla, utan detta regleras i 11 § varumaérkesforord-
ningen.

I avsnitt 9.2.2 har regeringen, nidr det giller ansokningar om
registrering, foreslagit att det i den nya varumérkeslagen ska anges vilka
grundlaggande uppgifter en ansdkan ska innehdlla och att ytterligare
foreskrifter bor meddelas av regeringen eller av den myndighet som
regeringen bestimmer. Regeringen anser, liksom kommittén, att
bestimmelserna om innehéllet i en invéndning ocksa bor tas in i lagen
och att de bor utformas pa motsvarande sétt.

Vilka ska fa géra invindning?

Enligt nuvarande ordning kan invidndning goéras av var och en som sa
Onskar oavsett vilken grund som &beropas till stdd for invdndningen.
Frdgan & om det i den nya varuméirkeslagen bor inforas négra
begransningar i detta avseende.

Nér det géller invandningar som grundas pa absoluta registrerings-
hinder &r regeringens utgangspunkt att var och en dven i fortséttningen
bor vara berittigad att framstdlla sddana invdndningar. Detta hénger
samman med att de absoluta registreringshindren motiveras av allménna
intressen som var och en far anses kunna foretrada.

I monsterskyddslagen (1970:485) finns det i 18 a § 3 en sérregel for
invindningar som grundas pa att registreringen ar felaktig d& det i
monstret utan tillstdnd tagits in t.ex. ett statsvapen, statsflagga eller annat
statsemblem. Regeln infordes till foljd av Europaparlamentets och radets
direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om moénsterskydd (EGT L
289, 28.10.1998, s. 28) och innebér att i dessa fall far invéndning endast
framstéllas av den som berdrs av réttigheten (se prop. 2001/02:121 s. 98
f.). Nagon sédan regel finns inte i varumarkesdirektivet och regeringen
anser att det inte heller finns behov av att inféra en motsvarande
bestimmelse i den nya varumarkeslagen. Savitt géller samtliga absoluta
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registreringshinder bor alltsd reglerna avseende mojlighet att gora
invindning i den géllande varumirkeslagen foras over till den nya
varumérkeslagen utan nagra forédndringar i sak.

Annorlunda forhaller sig det ddremot ndr det géller invdndningar som
grundas pa att registreringen star 1 strid med ett relativt
registreringshinder, dvs. en tidigare ensamrétt. Kommittén foreslog att en
invindare i fortsittningen endast skulle kunna &beropa ett relativt hinder
med framgang om han eller hon innehade eller pa annat sitt foretradde
den rdtt som aberopades till grund for invdndningen. Regeringen har
samma utgangspunkt som kommittén i denna fraga.

Den fraga som uppkommer dr om det behdvs nagra regler om detta i
den nya varumérkeslagen och hur dessa i sa fall bor vara utformade.
Kommittén ansdg att det foljde av allménna civilprocessuella regler om
talerétt att en forutséttning for att en invindning ska provas i sak &r att
invindaren for talan i eget intresse och att det inte fanns anledning att
infora sérskilda bestimmelser om detta for invéindningsirenden. De flesta
av remissinstanserna har inte haft nagra synpunkter pd kommitténs
forslag. Ett par av dem har dock haft invdndningar. Enligt Svenska
Patentombudsforeningen bor var och en som lider forfang av att en
rattighet beviljas kunna fa sin invindning provad. Svenska
Patentombudsforeningen har ansett att kommitténs forslag i denna del ar
oklart. Patentbesvirsritten har ansett att frigan om en invdndare &r
saklegitimerad bor behandlas som en processforutsittning och inte som
en sakfraga; fragan bor dock endast provas om innehavaren begér det. En
invindning som gors av ndgon som inte dr saklegitimerad bor enligt
Patentbesvérsritten avvisas.

Det dr viktigt att invdndningsforfarandet utformas sé att det fungerar pa
ett snabbt och effektivt sétt. Detta ligger i savdl innehavarnas som
invandarnas intresse. Det bor darfor inte inforas regler som kan medfora
att PRV:s hantering av invidndningsdrendena kompliceras. Det finns
enligt regeringens uppfattning en risk att detta blir foljden om det infors
sarskilda talerdttsregler enligt vilka en invindning ska avvisas for det fall
invidndaren inte har rétt att gora invdndning. Regeringen anser darfor, i
likhet med kommittén, att dessa fragor bor avgdras inom ramen for
sakprovningen av invdndningen.

Nir det géller vad som ska krédvas for att ndgon ska ha framgang med
en invidndning grundad pa ett relativt registreringshinder kan konstateras
foljande. I avsnitt 10.4.3 foreslar regeringen att den uttryckliga regel som
hittills funnits i varuméirkeslagen om att var och en som lider forfing av
en registrering far fora talan om hévande av en registrering (26 § forsta
stycket VML) inte ska foras over till den nya varumérkeslagen. I stillet
kommer allménna civilprocessuella regler att tillimpas, vilket innebér att
endast den som for talan i eget intresse kan fa framgang med en talan.
Fragan om den som vécker talan har gjort det i eget intresse blir, som
framgar i det ndmnda avsnittet, ibland en rent processuell fraga, ibland en
del av sakprovningen. Antingen avvisning eller ogillande kan alltsé bli
rattsfoljden. I invindningsdrendena blir enbart avslag aktuellt. Bortsett
frén den skillnaden anser regeringen att samma rittslage bor etableras nér
det géller vem som ska kunna ha framgéng med en invdndning som
grundas pa ett relativt hinder. Mot bakgrund av att motsatt ordning har
géllt tidigare och da det &r Onskvért att regleringen ndr det giller
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handldggningen hos PRV ir tydlig och inte ldmnar utrymme for olika
tolkningar bor det inforas en uttrycklig bestimmelse i den nya
varumérkeslagen om att en invindning som helt eller delvis grundas pa
att det finns ett relativt registreringshinder ska avslds i dessa delar om
den har gjorts av nigon som inte invinder i eget intresse. For att
inviandningsforfarandet ska fungera effektivt bor det ocksé foreskrivas att
PRV bara ska prova denna fraga om det begirs av innehavaren.

Brister i en invindning

Av 20 § tredje stycket VML f6ljer att PRV, om det gors invandning mot
en registrering, ska underrdtta innehavaren av varumirket om
invdndningen och ge denne tillfdlle att yttra sig. Lagen innehéller inga
bestimmelser om hur PRV ska hantera en invdndning som innehaller
formella brister i ndgot avseende. Enligt allmidnna forvaltningsrittsliga
principer har PRV emellertid ett ansvar for att gora invéndaren
uppmirksam pa eventuella brister och ofullstindigheter. Det finns dock
inte ndgon bestimmelse om att PRV kan underlata att kommunicera en
invindning med innehavaren av varumérket dven om invidndningen har
allvarliga brister.

Kommittén foreslog att dessa frdgor skulle regleras i den nya
varumirkeslagen. Forslaget innebar att om invindningen var si
bristfallig att den inte kunde ldggas till grund for en prévning i drendet
skulle invéndaren foreldggas avhjélpa bristerna inom en viss tid och
upplysas om att invdndningen kunde komma att avvisas om
foreldggandet inte foljdes. Om invéndaren inte foljde foreldggandet
skulle PRV avvisa inviandningen. Ingen av remissinstanserna har haft
nagon invindning mot forslaget.

Som angetts tidigare &r det angeldget att invdndningsforfarandet
fungerar pa ett effektivt sitt. Enligt nuvarande ordning ska PRV
kommunicera en invindning med innehavaren av varumérket dven om
den har allvarliga brister och dirfor inte kan ligga till grund for en
provning i drendet. Det dr enligt regeringens mening inte rimligt att den
som har ansokt om registrering av ett varumirke ska behdva ldgga
resurser pa att yttra sig over sddana invindningar. Regeringen anser
déarfor att det, i enlighet med vad kommittén foreslog, bor inféras en
mdjlighet for PRV att avvisa en invindning som &r s bristféllig att den
inte kan laggas till grund for provning i drendet. Lagreglerna rérande
detta bor utformas i enlighet med kommitténs forslag.

Uppenbart ogrundade invéindningar

Enligt den géillande varumirkeslagen ska PRV alltid kommunicera en
invindning med innehavaren. Verket har séledes inte nagon mdjlighet att
avsla en uppenbart ogrundad invidndning direkt.

Kommitténs forslag innebar att det infors en sdédan mgjlighet i den nya
varumérkeslagen, vilket ingen av remissinstanserna har haft nagon
erinran emot. PR}V har dock anfort att motsvarande bestimmelser i annan
lagstiftning enligt praxis ska tillimpas restriktivt eftersom det ar viktigt
att en part inte forvdgras ett kontradiktorisk forfarande, vilket kan
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komma att medfora att bestimmelsens inverkan pd handlaggningstider
och kostnader blir begrinsad.

Enligt regeringens uppfattning &r det inte rimligt att innehavaren ska
behova ldgga resurser pd att yttra sig Over uppenbart ogrundade
invdndningar. Regeringen delar darfor kommitténs uppfattning att det bor
inféras en mojlighet att avslad en uppenbart ogrundad invandning utan att
denna dessforinnan behéver kommuniceras med innehavaren. Som PRV
har varit inne pa bor bestimmelsen tilldimpas restriktivt. Det kan dérfor
antas att bestimmelsen endast kommer att tillimpas i undantagsfall. Viss
ledning for beddmningen av i vilka situationer en ansdkan dr att anse
som uppenbart ogrundad bor kunna hdmtas fran réittegdngsbalkens
bestimmelser om uppenbart ogrundade stimningsansokningar (42 kap.
5 § rattegdngsbalken).

Nya omstindigheter senare under handldiggningen samt PRV :s
officialprovning under invindningsforfarandet och prévning av en
aterkallad invéindning

Precis som kommittén anser regeringen att det saknas anledning att
begransa en invandares mojlighet att aberopa nya omstandigheter till stod
for invdndningen senare under handlidggningen. Precis som hittills bor
alltsia nya omstdndigheter kunna aberopas ndr som helst under
handldggningen i PRV och i Patentbesvarsritten samt, om det foreligger
sarskilda skél, i Regeringsritten (37 § forvaltningsprocesslagen). Négra
bestimmelser om detta behdver ddrmed inte inforas i lagen.

En anknytande fraga &r i vilken utstrickning PRV bor fa utdva
officialprovning i samband med invindningsforfarandet. Enligt de
allménna principer om forvaltningsbeslutens rittskraft som har utbildats i
praxis géller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan dterkallas. I fraga
om sddana beslut dr det av naturliga skél viktigt for den enskilde att
kunna lita pa att ett meddelat avgérande star fast. PRV har t.ex. ansetts
inte ha befogenhet att utan stdd i lag rétta en felaktig registrering till
nackdel for innehavaren (rittsfallet RA 1992 ref. 64). Verket har enligt
géllande lagstiftning inte heller befogenhet att ta initiativ till ett
invandningsforfarande. Daremot far verket inom ramen for ett pagaende
inviandningsforfarande sjdlvmant beakta varje omstindighet som &r av
betydelse for utgdngen samt fullfélja invdndningsforfarandet dven om
inviandaren aterkallar sin invéndning, under forutséttning att det finns
sarskilda skél. Om en invéndare &terkallar sin talan sedan ett beslut i ett
invindningsdrende har Overklagats, far domstolen &nd& prova
invindningen, om det finns sérskilda skal.

Visserligen kan bade absoluta och relativa registreringshinder &beropas
och provas under invindningsforfarandet, men det huvudsakliga syftet
med invindningsforfarandet &r dock att bereda innehavare av éldre
ensamritter tillfalle att i1 ett tidigt skede angripa registreringen.
Invéndningsforfarandet &r i sina grunddrag ocksa utformat som en
flerpartsprocess 1 vilket tvd enskilda intressen i de flesta fall star emot
varandra.

Mot den angivna bakgrunden delar regeringen kommitténs uppfattning
att det inte finns anledning att utvidga PRV:s mojligheter till
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officialprovning under invindningsforfarandet. Utgéngspunkten bor i
stdllet vara att parterna i en intressekonflikt ska disponera 6ver bade om
en provning ska komma till stand och vad den i sé fall ska omfatta. PRV
bor dérfor inte sjdlvmant kunna ta initiativ till ett invindningsforfarande.
Inte heller bor verket inom ramen for ett pdgaende invandningsforfarande
sjalvmant kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering eller fa
fullfdlja provningen av en invidndning grundad pa ett relativt hinder trots
att invdndningen aterkallats.

Fragan &r om detsamma bor gélla for de absoluta hindren. Enligt
kommitténs forslag skulle PRV inom ramen for ett pégaende
invindningsdrende inte heller sjdlvmant kunna ta upp ett nytt absolut
hinder till prévning. Patentbesvdirsritten har anfort att det &r
inkonsekvent att ha en sidan ordning samtidigt som verket enligt
forslaget ska fa préva en invandning trots att den aterkallats, om det finns
sarskilda skidl. Patentbesvérsritten har ansett att absoluta hinder bor
kunna provas i ett invindningsforfarande oberoende av om invéndaren
har aberopat dessa hinder, alternativt att mdjligheten till fortsatt provning
nér en inviandning har aterkallats bor tas bort. Sveriges Reklamforbund
har ansett att PRV inte i nagra fall bor fa prova en éterkallad invindning.

Regeringen delar Patentbesvérsrittens uppfattning att reglerna om
PRV:s mojlighet att under inviandningsforfarandet sjalvmant fa ta upp ett
nytt absolut hinder till prévning bor vara samordnade med reglerna om i
vilka fall verket ska kunna prova en aterkallad invindning som grundas
pa ett absolut hinder. En omstindighet som har betydelse for bedom-
ningen av om det finns ett absolut hinder, exempelvis att varumérket
saknar sérskiljningsforméga eller att det innehaller ett element som é&r
rasistiskt och darfor strider mot allmén ordning, kan tdnkas komma till
verkets kdnnedom forst genom en anmérkning frén allminheten sedan
varumdrket kungjorts och invéndning gjorts. I en s&dan situation &r det
inte rimligt att verket &r forhindrat att upphéva registreringen endast av
det skilet att ingen av parterna i invindningsforfarandet aberopar detta.
Regeringen anser dérfor att PRV dven fortséttningsvis bor ha mojlighet
att under invandningsforfarandet prova ett nytt absolut hinder, &ven om
det inte har adberopats av ndgon part. PRV bor av samma skal, liksom i
dag, ha mojlighet att prova en invindning som har aterkallats, forutsatt
att det finns sérskilda skél for det. Som anforts tidigare bor en saddan
provning inte kunna ske om det till grund for invdndningen endast har
aberopats relativa hinder. Regler av den angivna innebdrden bor alltsa
inforas i den nya varumaérkeslagen.

Vidare bor motsvarande bestimmelser inforas avseende situationen att
aterkallelsen sker nér drendet har 6verklagats till domstol.

Delvis upphdvande av en registrering efter invindning

Enligt 21 § VML ska PRV efter invdndning upphéva registreringen, om
det finns nagot hinder mot denna. Finns det hinder endast for en del av de
varor som varuméirket registrerats for, ska PRV 1 stéllet upphéva
registreringen enbart for dessa varor, om varumérkeshavaren begér det.
Kommitténs forslag innebar att PRV éven i fortséttningen skulle kunna
upphéva en registrering delvis om det finns hinder for enbart vissa av de
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varor eller tjdnster som registreringen avser. En skillnad ar dock att det
enligt forslaget inte skulle krdvas att innehavaren av varumérket begér
det. Ingen av remissinstanserna har invint mot kommitténs forslag.
Patentbesvdrsrdtten har dock papekat att forslaget sannolikt kan komma
att medfora merarbete i den administrativa provningen, eftersom varufor-
teckningarna ofta ar omfattande och en prévning kommer att behdva ske
mot varje varuslag. Med hédnsyn till att denna ordning géller for
gemenskapsvarumirkena har domstolen emellertid ansett att det kan vara
lampligt att det dven hiar infors en mojlighet till delvis upphidvande
oberoende av om rittighetshavaren har begért det och &dven om
invindaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hévas.
Domstolen har ocksd anfort att flertalet lander som é&r anslutna till
Madridprotokollet tillimpar denna ordning.

I avsnitt 9.2.2 har regeringen foreslagit att bestimmelserna om avslag
pad en ansdkan om registrering mot bakgrund av artikel 13 i
varumérkesdirektivet och EU-domstolens praxis angdende denna ska
utformas sd att det framgar att en ansdkan kan avslds delvis. Enligt
regeringens uppfattning bor bestimmelserna om upphdvande inom ramen
for invindningsforfarandet vara utformade pa motsvarande sétt. Som
Patentbesvérsritten anfort &r det ocksa ldmpligt att de svenska
bestimmelserna om detta Overensstimmer med vad som giller nir
invidndning gors mot ett gemenskapsvarumérke (se artikel 42.5 i EG:s
varumérkesforordning).

Regeringen anser darfor att bestimmelsen bor utformas pa det sitt som
kommittén foreslog. PRV bor alltsd i fortséttningen kunna upphéva en
registrering delvis pa grund av en invéndning, dven om innehavaren av
varumérket inte har begért det.

Ovriga bestimmelser om invindningsforfarandet

Kommitténs forslag innebar att Ovriga bestimmelser rérande
invindningsforfarandet i frdga om anteckning i varumérkesregistret och
kungdrande av beslut om invéndningar m.m. skulle 6verfors till den nya
varumérkeslagen utan négra dndringar i sak. Regeringen delar denna
bedomning.

9.4 Grundldggande bestimmelser om
sarskiljningsforméga

94.1 Nuvarande ordning
Svenska forhallanden

Av 13 § VML foljer att ett varuméirke endast far registreras om det har
sarskiljningsformaga. Med detta menas att varumairket ska kunna skilja
varor eller tjdnster som en néringsidkare tillhandahaller fran varor eller
tjdnster som kommer fran andra naringsidkare. 1 paragrafen anges att ett
mirke som uteslutande eller endast med mindre adndring eller tilligg
anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvandning, pris eller geografiska
ursprung eller tiden for dess framstillande, inte i och for sig ska anses ha
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sirskiljningsformaga. Det anges vidare att vid beddmningen av om ett
mérke har sérskiljningsformaga ska hinsyn tas till alla omstindigheter
och sirskilt till den omfattning och den tid mérket varit i bruk. Négra
nirmare regler om under vilken tidsperiod anviandningen ska ha dgt rum
finns inte.

Nér bestimmelsen infordes var det i forsta hand moéjligheten att ta
héansyn till anvandningen av beskrivande varumérken vid bedémning av
deras sérskiljningsforméga som anségs vara av betydelse. I forarbetena
anfordes att bestimmelsen skulle Sppna en mdjlighet att i speciella fall
bortse fran priméra brister i ett mirkes sirskiljningsformaga. Vidare
anfordes att ett beskrivande médrke genom anvéndning kunde fa
sekundirbetydelse med verkan att det i forsta rummet uppfattades sdsom
ett sarskilt kdnnetecken, medan dess beskrivande innebord tridde i
bakgrunden. Det uttalades vidare att det i och for sig inte var nagot
ovillkorligt krav att anvéindningen i varje enskilt fall skulle ha medfort en
fullbordad inarbetning. Samtidigt anfordes att sekundérbetydelse normalt
inte kunde uppstd om inte market var allmidnt kédnt inom
omsittningskretsen, dvs. inarbetat. Utredningen understrok dock att
hansyn maste tas till att olika mérken kan ha hogst varierande grader av
bristande sérskiljningsformaga, alltifrdn generiska ord, 6ver mer eller
mindre deskriptiva médrken, till mirken som star pa grinsen mellan det
deskriptiva och det endast starkt suggestiva (se SOU 1958:10 s. 103 f.
och prop. 1960:167 s. 100 f.).

I praxis synes bestimmelsen ha tillimpats i huvudsak i enlighet med
forarbetsuttalandena. Hansyn har tagits till bdde anvidndning som skett
fore tidpunkten for ansdkan om registrering och anvindning som skett
dérefter (se t.ex. Patentbesvirsrittens dom den 1 februari 1999 i mal nr
95-237).

Internationella forhdllanden

Pariskonventionen den 20 mars 1883 for skydd av den industriella
dganderitten, senast reviderad i Stockholm 1967, (Pariskonventionen)
innehéller en grundliggande bestimmelse om att man vid bedémning av
ett mirkes sérskiljningsformaga ska ta hansyn till anvdndningen av
mirket. Enligt artikel 6quinguies C.1 1 konventionen ska man vid
beddmning av ett mirkes sérskiljningsformaga ta hénsyn till alla faktiska
omsténdigheter och sérskilt den tid som mérket har anviénts.

Pariskonventionens bestimmelse bygger bl.a. pa det forhéllandet att
varumdrken genom anvindning kan forviarva en sekundérbetydelse
(secondary meaning) som kinnetecken. Bestimmelsen tar sikte pa bade
mirken som anses sakna kdnneteckenskaraktir och mérken som é&r
beskrivande for de varor som de avser (se SOU 1958:10 s. 103).

Det finns ocksd unionsréttsliga regler om  forviarv av
sérskiljningsforméga genom anvindning. Enligt artikel 3.3 i Europa-
parlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EUT L 299,
8.11.2008, s. 25) ska ett varumirke inte végras registrering eller
ogiltigforklaras med stdd av punkterna 3.1 b, c eller d, om det fore
tidpunkten for registreringsanskan och som en f6ljd av det bruk som har
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gjorts av det har forvarvat sérskiljningsféorméga. Hénvisningen till
punkten 3.1 b innebér att bestimmelsen &r tillimplig pa mirken som
saknar sérskiljningsformaga. En medlemsstat far dessutom enligt artikel
3.3 besluta att denna bestimmelse ska gélla dven da sarskiljnings-
formagan har forvarvats efter tidpunkten for registreringsansékan eller
tidpunkten for registreringen.

Liknande regler finns nar det géller gemenskapsvarumarken. Enligt
artikel 7.3 1 radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumdrken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) ska man ta
hénsyn till anvédndningen av ett varumirke vid beddmning av dess
sdrskiljningsforméga. Av bestimmelsen framgar inte huruvida &ven
anvindning som sker efter ansokningsdagen ska beaktas. Enligt en
riktlinje som utfardats nédr det géller tillimpningen av artikel 7.3
(Examination Division, Practice Note, Evidence of use, den 1 mars 1999)
maste dock mérket uppfylla kravet pd sérskiljningsforméga redan vid
tidpunkten for ansokan. Riktlinjen har numera inarbetats i de generella
riktlinjer som Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken och formgivning) — OHIM — har utfdrdat nédr det géller
registrering av gemenskapsvarumérken (se Guidelines concerning
proceedings before the Office, Part B, s. 52). Fragan har provats av
tribunalen i en dom den 12 december 2002 i mél T-247/01, eCopy, Inc.
mot Byran for harmonisering inom den inre marknaden. Tribunalen fann
att artikel 7.3 ska tolkas pad sd sidtt att ett varumérkes
sarskiljningsforméga ska ha uppnétts till foljd av anvéndning fore
ansokningsdagen (se punkt 36 i domen). Samma beddmning gjordes av
tribunalen i en dom den 15 december 2005 i mal nr T-262/04, BIC SA
mot Byrén for harmonisering inom den inre marknaden.

I Danmark finns en uttrycklig bestimmelse om att endast den
anvindning ska beaktas som dgt rum fore tidpunkten for ansdkan vid
bedomning av om ett varumirke har sirskiljningsformaga (13 § tredje
stycket i den danska varumirkeslagen). I Finland och Norge &r fragan
om anvéandning lagtekniskt sett reglerad pd ungefdar samma sétt som i
Sverige. Men i Finland och Norge beaktas endast sidan anvdandning som
dgt rum fore ansokningsdagen. Aven i Island ir saken fran lagteknisk
synvinkel reglerad pa ungefdr samma sétt som i Sverige. I den isldndska
rattstilldmpningen tar man dock, liksom hér, hdnsyn &ven till anvindning
som sker efter ansokningsdagen.

9.4.2 Overviiganden

Regeringens forslag: Precis som tidigare ska det enligt den nya
varumdrkeslagen  krévas att  ett  varukdnnetecken  har
siarskiljningsforméga. En bestimmelse infors som anger att ett
varukdnnetecken anses ha sdrskiljningsformaga om det kan skilja
varor eller tjanster som tillhandahélls i en niringsverksamhet fran dem
som tillhandahélls i en annan samt att vid beddmningen av om ett
varukdnnetecken har sirskiljningsformaga ska hénsyn tas till att det
kan forvdrva formagan genom anvéndning.

Ett varumirke som saknar sdrskiljningsforméga i sig ska, liksom
tidigare, inte végras registrering pa denna grund om varumérket har
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forvirvat sarskiljningsformaga genom anvindning. Det infOrs inte
ndgon regel i den nya varumirkeslagen om att hansyn endast ska tas
till den anvindning som har &gt rum fore det att ansdkan om
registrering gavs in.

(1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § forsta stycket i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag innebdr att vid beddmningen av om ett
varumérke har forvirvat sérskiljningsforméaga ska hinsyn endast tas till
den anvandning som har dgt rum fram till ansdkningsdagen. I &vrigt
Overensstammer forslaget med regeringens (se SOU 2001:26 s. 217 £.).

Remissinstanserna: Endast ett fatal remissinstanser har yttrat sig
sarskilt i denna del. PRV och Sveriges Reklamforbund har tillstyrkt
forslaget. Patentbesvirsritten har anfort att kommitténs forslag kan
skapa problem for sokanden att forebringa bevisning om forvérvad
sérskiljningsforméga, men att mycket dnda talar for forslaget, bl.a. att
prioritet riknas frén dagen for ansokan. Sveriges advokatsamfund har
avstyrkt forslaget och anfort att det inte finns tillrickliga skil att &ndra
nuvarande ordning. Svenska Patentombudsforeningen har ansett att det
inte bor inféras nagon lagregel om vid vilken tidpunkt
sdrskiljningsforméga ska kunna visas. Foreningen har anfort att fragan
bor avgoras 1 praxis for att mojliggora en tillimpning i enlighet med vad
som giller for gemenskapvarumérken utan nagon foregaende lagindring.
Foreningen har vidare pekat pa att forslaget innebar att det uppstér
svarigheter for sokandena eftersom det kan vara svért att i efterhand visa
att ett varumaérke hade sérskiljningsformaga vid ansdkningstillfallet.

Skiilen for regeringens forslag: I den géllande varumérkeslagen finns
ingen uttrycklig definition av begreppet sérskiljningsforméga.
Inneborden av begreppet framgér dock av 1 § andra stycket VML dar det
bla. anges att en forutsittning for att ett tecken ska kunna utgdra ett
varumirke &r att det kan sérskilja varor som tillhandahalls i en
niringsverksamhet frdn sddana som tillhandahdlls i en annan. Vidare
framgar av 13 § forsta stycket tredje meningen VML, som innehéller
villkor for att ett varumérke ska fa registreras, att vid bedomande av om
ett mérke har sérskiljningsforméga ska hansyn tas till alla omstidndigheter
och sérskilt till den omfattning och tid som mirket har varit i bruk.
Kommittén foreslog att det i den nya lagen skulle inforas en definition i
huvudsak baserad pa innehéllet i dessa tva lagregler. Regeringen
instimmer i kommitténs uppfattning att det bor inféras en sidan
definition i den nya varumarkeslagen.

Ett varumirke som saknar sérskiljningsformaga uppfyller inte den
grundldggande funktionen for ett varumérke, nimligen att det ska kunna
skilja varor eller tjdnster som en néringsidkare tillhandahaller fran varor
eller tjanster som kommer frn andra niringsidkare. For att ett varumérke
ska f& registreras krivs det darfor att det har sirskiljningsformaga.
Bedomningen av ett méirkes sérskiljningsformaga innefattar ocksa en
avvigning mellan & ena sidan innehavarens intresse av skydd och & andra
sidan det allménna intresset av att konkurrenternas mojligheter att
marknadsfora sina varor och tjdnster inte inskrianks pa ett olampligt sétt.

Aven ett varumirke som saknar ursprunglig sérskiljningsformaga kan
dock enligt den géllande varumérkeslagen registreras, forutsatt att market
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har anvints och till f6ljd av anvindningen kommit att fungera som
kannetecken. Detta brukar uttryckas pa sa sitt att varumédrket har
forvdrvat sarskiljningsformaga. Varumirket fyller da sin funktion som
individualiseringsmedel for de varor eller tjénster som det avser.

Av det anforda foljer att det dr en given utgangspunkt att det i den nya
varumérkeslagen ska tas in en bestimmelse om att ett varumérke maste
ha sérskiljningsformaga for att kunna registreras och att man vid
beddmningen av om sdrskiljningsforméga foreligger ska ta hansyn till
den anvindning som skett av mérket. Fragan dr om det finns anledning
att vara mer specifik n sa.

Som redovisats i foregdende avsnitt innebédr Sveriges internationella
ataganden en skyldighet att vid beddmningen av om ett mirke &r
registrerbart ta hénsyn till den anvindning av méarket som har skett. Detta
foljer savdl av artikel 6quinquies C.1 Pariskonventionen som av
varumdrkesdirektivet. Av artikel 3.3 jidmford med artikel 3.1 b i
direktivet framgar att ett varuméirke som saknar sirskiljningsforméga inte
far vdgras registrering pa denna grund om varumaérket fére tidpunkten for
registreringsansdkan och som en foljd av det bruk som har gjorts av det
har forvirvat sdrskiljningsforméaga. Artikel 3.3 ger dessutom
medlemsstaterna en mojlighet att bestimma att detta ska gilla dven da
sarskiljningsformagan  har  forvéarvats  efter  tidpunkten  for
registreringsansdkan eller tidpunkten for registreringen. Direktivet
innebédr alltsd att hdnsyn maste tas till anvdndning som sker fore
ansokningsdagen, men att det &ar wvalfritt for medlemsstaterna att
bestimma om hénsyn &ven ska tas till senare anvindning.

Den nuvarande varumérkeslagen innehdller inte négra regler om nér
anvéndningen ska ha &gt rum. I praxis har lagen tillimpats sa att dven
anviandning som skett efter ansokningsdagen har beaktats vid
bedomningen av om ett mérke har sdrskiljningsféorméga. Fragan &r om
det i den nya varumérkeslagen bor inforas lagregler om inom vilken
tidsperiod anvéndningen ska ha &gt rum for att den ska fa beaktas vid
bedomningen av sérskiljningsformagan hos ett varumédrke och vilken
tidsperiod som i sa fall ska pekas ut som relevant.

Kommittén foreslog att det skulle inforas en lagregel som innebér att
man vid beddmningen av ett varumérkes sarskiljningsféorméga endast ska
ta hénsyn till sddan anvdndning som har &gt rum fram till
ansokningsdagen. De flesta av remissinstanserna har ldmnat forslaget
utan erinran och ett par av dem har uttryckligen tillstyrkt det. Négra
remissinstanser har dock gett uttryck for tveksambhet till forslaget och en
har uttryckligen avstyrkt det.

En ordning av det slag kommittén foreslog skulle innebéra att det
svenska systemet i hogre utstrickning &n nu skulle stimma &verens med
den ordning som tillimpats i1 praxis ndr det giller gemenskaps-
varumérken. Som redovisats i féregaende avsnitt har artikel 7.3 i EG:s
varumdrkesforordning tillimpats pa sa sétt att ett varumérkes
sarskiljningsformaga ska ha uppnatts till foljd av anvdandning fore
ansokningsdagen. Detsamma géller i fraga om de flesta av de andra
nordiska ldnderna.

Som kommittén framholl finns det ocksa principiella skil som talar for
att endast anvindning fram till ansOkningsdagen ska f& beaktas.
Tidpunkten nér en registreringsansdkan ges in har stor betydelse. Den &r
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prioritetsgrundande och dirigenom avgorande for foretridesordningen
mellan olika ensamritter. Den innehavare som ger in sin ansdkan forst
kan alltsd &beropa sin ensamritt till varumirket for att hindra négon
annans registrering av ett varumérke som har sokts senare. Innehavaren
kan ocksé hindra anvdndningen av ett yngre kénnetecken. For sokanden
medfor alltsa ansdkningstidpunkten betydelsefulla réattsverkningar. Det &r
darfor en rimlig utgangspunkt att det sokta market ska uppfylla de krav
som stélls for att det ska kunna registreras redan vid ansokningstillféllet.

En konsekvens av den nuvarande ordningen &r att innchavaren kan fa
ensamrétt till mirket under en tid da det faktiskt inte uppfyllde
forutsdttningarna for varumérkesskydd. Det kan exempelvis réra sig om
ett mérke som i sig endast dr beskrivande och dir innehavaren, forst efter
det att ansokan om registrering har getts in, genomfort marknads-
foringsinsatser som lett till att mirket kommit att fungera som ett
kinnetecken for innehavarens varor eller tjanster. Mérket har i ett sddant
fall uppnatt sirskiljningsférmaga till foljd av den senare anvdndningen
och den brist som fanns nir ansdkan gavs in har alltsa lakts under
handldggningen av registreringsdrendet. En ordning dér hénsyn endast
tas till anvindning fram till ansdkningsdagen skulle innebdra en mer
konsekvent likabehandling av registrerade respektive inarbetade
ensamritter. FOr att ett inarbetat kdnnetecken ska utgdra hinder mot en
registrering krdvs ndmligen att inarbetningen har fullbordats fore
tidpunkten for ansdkan om registrering av det yngre mérket.

Det forhallandet att hénsyn tas &ven till senare anvédndning kan
mdjligen ocksa, som kommittén papekade, f& den konsekvensen att det
blir lockande for en sokande att ansdka om registrering trots att mérket
vid denna tidpunkt inte uppfyller kravet pa sdrskiljningsforméga, och
sedan forsoka atgdrda detta under handldggningen av registrerings-
drendet. Detta skulle i sin tur kunna leda till en Okning av antalet
bristfilliga ansokningar i1 vilka PRV é&r tvunget att krdva in
komplettering.

Att bara ta hdnsyn till anvindning fram till ansdkningsdagen é&r
emellertid inte utan problem, inte minst for de som ansoker eller star i
begrepp att ansdka om registrering av ett varumirke. Som Sveriges
advokatsamfund och Svenska Patentombudsféreningen har anfort och
viss mén dven Patentbesvdrsrdtten varit inne pa, kan det i vissa fall vara
vanskligt att forutse hur PRV, och dven domstolarna, kommer att
beddma sirskiljningsformagan for ett sokt varumérke.

Det dr sokanden som har ansvaret for att ligga fram underlag for att
PRV, och i forekommande fall Patentbesvirsritten och Regeringsrétten,
ska kunna bedoma frigan om ett varumirkes sirskiljningsféorméga.
Normalt bestar underlaget av en marknadsundersdkning angéende det
aktuella varumérket. Om PRV vid prévningen av en registreringsansdkan
anser att det sokta varumérke saknar sirskiljningsforméiga kan det vara
svart att visa att mirket hade forvirvat sadan forméaga redan innan
ans6kan gavs in. En marknadsundersokning aterspeglar ju normalt
forhéllandena vid den tidpunkt da den genomférs. En undersékning som
gors forst efter det att ansokan ges in kan dérfér komma att fa ett
begransat bevisvdrde. Ansokningen kan alltsd i sddana situationer
komma att avslds. Dessa forhallanden kan komma att medfora att
sokandena i storre utstrdckning dn i dag kan behova, eller anse sig
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behova, genomfora marknadsundersdkningar redan innan ansdkan ges in.
Detta kan 1 sin tur innebédra att kostnaderna for att ansdka om
varumérkesregistrering i vissa fall blir hogre och riskerar ockséd att
medfora att ansokningsforfarandet upplevs som mer oférutsebart och
krangligare.

En reglering som innebdr att bara anvindning som har gt rum fram till
ansokningsdagen beaktas kan alltsd leda till att registreringen av
varumirket forsvéras for sokanden och att det stélls hogre krav pa
s6kanden nér det giller de 6vervaganden som behdver goras infor det att
en ansdkan om registrering av ett varumérke ges in. Sarskilt mot
bakgrund av regeringens dvergripande malsdttning att de regler som har
betydelse for foretagandet ska vara enkla och fOrutsebara, dr en
utveckling i denna riktning inte dnskvérd.

Trots de principiella skil som finns for att endast anvéindning som skett
innan ansdkan ges in och intresset av att den svenska ordningen
overensstimmer med den unionsrittsliga anser regeringen mot denna
bakgrund att det framstar som tveksamt att infora en regel av det slag
som kommittén foreslog om det inte finns tungt vigande skél for det. Ett
skél att inféra en sddan regel skulle kunna vara att den nuvarande
ordningen utnyttjas i inte obetydlig omfattning péd ett otillborligt sitt
genom att sdkandena ger in ansokningar om registrering av varuméarken
som saknar sirskiljningsformaga och direfter forsoker atgérda detta
genom att dra ut pd ansdkningsforfarandet och under denna tid anvénda
maérket i stor omfattning for att det ska forvérva sérskiljningsformaga vid
den tidpunkt d& PRV provar ansokningen. Inget i det foreliggande
underlaget tyder dock pa att detta for ndrvarande skulle utgora nagot
betydande problem.

Sammantaget anser regeringen mot bakgrund av det anforda att det i
nulédget inte finns tillrackliga skél for att infora en regel om att endast
anviandning som har &gt rum fram till ansdkningsdagen far beaktas vid
bedémningen av om ett varumirke har forvdrvat sarskiljningsformaga.
Skulle det framkomma att denna ordning medfér beaktansvarda negativa
konsekvenser kan det finnas anledning att pa nytt 6vervédga fragan. I den
nya varumdrkeslagen bor alltsd inforas regler avseende krav pa
sarskiljningsformaga vid registrering som i sak motsvarar de som finns i
den nuvarande varumérkeslagen.

9.5 Sarskiljningsforméga — sérskilt om angivelser av
varans art eller geografiska ursprung m.m.

9.5.1 Nuvarande ordning

Enligt 13 § forsta stycket andra meningen VML ska vissa beskrivande
varumédrken, dvs. varumirken som anger varans eller tjanstens art,
beskaffenhet, mingd, anvindning, pris eller geografiska ursprung eller
tiden for dess framstillande, inte i och for sig anses ha
sarskiljningsformaga. Registreringsmdjligheterna &r ddrmed begridnsade
for varumirken som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
tilldgg kan anvindas for att beskriva egenskaperna hos de kategorier av
varor eller tjdnster som ar foremal for registreringsansékan. Syftet med
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bestimmelsen ir att sdkerstilla att beskrivande varumérken kan anvéndas
fritt av alla (se SOU 1958:10 s. 269 f. och EU-domstolens dom den 4 maj
1999 i mal C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions-
und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehér Walter
Huber, Franz Attenberger, REG 1999 1-02779).

Den presumtion for avsaknaden av sérskiljningsforméga hos vissa
slags varumérken som f6ljer av 13 § forsta stycket andra meningen bryts
om det visar sig att mirket genom anvdndning forvérvat
sarskiljningsformaga. I detta hinseende foreskrivs (tredje meningen i
samma stycke) att vid beddmningen av om ett mérke har sérskiljnings-
forméga ska hénsyn tas till alla omstdndigheter och sérskilt till den
omfattning och den tid mérket varit i bruk.

Bestdmmelserna om registreringshindren i 13 § forsta stycket VML bor
lasas tillsammans med bestimmelsen om att var och en, i enlighet med
god affdrssed, far i néringsverksamhet som kénnetecken for sina varor
eller tjanster anvidnda uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet
eller geografiskt ursprung m.m. (3 § forsta stycket VML).

Nir det giller framfor allt angivelser av geografiskt ursprung kan
hinder mot registrering dven foreligga enligt 14 § forsta stycket 2 VML
om det saknas en koppling mellan den geografiska angivelsen och varan
eller tjénsten, eftersom varumirket da kan anses vilseledande (se t.ex.
Patentbesvérsrittens dom den 24 oktober 2001 i mal nr 00-334). En
sadan angivelse av geografiskt ursprung kan emellertid ha utvecklat sig
till en generisk bendmning och alltsd endast utmédrka varans eller
tjénstens art. [ denna situation anses beteckning inte vara vilseledande (se
t.ex. Patentbesvirsrittens dom den 22 april 1992 i mal nr 91-084).

Upprékningen av olika slags beskrivande médrken i 13 § forsta stycket
andra meningen VML ansluter sig i vésentliga delar till motsvarande
upprékning i artikel 6quinquies B. 2. i Pariskonventionen den 20 mars
1883 for industriellt réttsskydd reviderad i Stockholm den 14 juli 1967.
Bestammelsen att ett beskrivande varumérke kan férvarva sarskiljnings-
formaga genom anvédndning har ocksd sin  motsvarighet i
Pariskonventionen, se artikel 6quinguies C. 1.

I varumirkesdirektivet finns ocksd motsvarande bestimmelser om att
varumédrken inte far registreras om de endast bestar av tecken eller
upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjénsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda anvéndning, vdrde, geografiska ursprung, tiden for
deras framstdllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjénsterna
(artikel 3.1 c). Enligt direktivet fir man inte heller registrera varumérken
som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att
bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten (artikel 3.1 d).

Aven for varumérkesdirektivets del giller att mirken genom bruk kan
erhdlla sirskiljningsformaga och dédrmed vara registrerbara samt att
varumérkesinnehavare inte kan forbjuda andra att, i enlighet med god
affdrssed, i niringsverksamhet anvénda angivelser av art och geografiskt
ursprung m.m. (artiklarna 3.3 och 6.1 b). Hinder mot registrering kan
ocksa foreligga om varumirket dr dgnat att vilseleda allmidnheten med
avseende pa varans eller tjénstens art, kvalitet eller geografiska ursprung
(artikel 3.1 g).
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Varumirkesforordningen innehaller bestimmelser som motsvarar de
nyss ndmnda bestimmelserna i direktivet (artiklarna 7.1 ¢, 7.3, 12.b och

7.1¢).

9.5.2 Overviiganden

Regeringens forslag: [ den nya varumirkeslagen infors bestimmelser
om att varumirken pa grund av bristande sdrskiljningsférmaga inte far
registreras om de endast bestar av tecken eller bendmningar som i
handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvandning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller nér
varan eller tjdnsten dr framstélld. Vidare infors bestimmelser om att
varumérken péd grund av bristande sérskiljningsformaga inte far
registreras om de endast bestar av tecken eller bendmningar som i dagligt
sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli
en sedvanlig beteckning for varan eller tjdnsten. Sddana tecken eller
bendmningar ska emellertid kunna registreras om de forvirvat
sarskiljningsférmaga genom den anvindning som skett av varumérket.
(2 kap. 5 § andra stycket och 1 kap. 5 § i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag: Overensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 211 f. och 435 1.).

Remissinstanserna har inte ldmnat nagra synpunkter i anledning av
forslagen.

Skilen for regeringens forslag: Den nuvarande regleringen av
angivelser av art eller geografiskt ursprung m.m. i varumérkeslagen
skiljer sig i formellt hdnseende nédgot frdn motsvarande reglering i
varumérkesdirektivet. Enligt varumédrkeslagen finns en presumtion for att
varumérken som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilldgg innehéller sddana angivelser saknar sdrskiljningsformaga (13 §
forsta stycket andra meningen). Presumtionen kan emellertid brytas om
varumérket forvirvat sédrskiljningsforméga genom den anvidndning som
gjorts av market (13 § forsta stycket tredje meningen).

Enligt varumérkesdirektivet fir man inte registrera varumérken som
endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, geografiska ursprung m.m. (artikel 3.1 c).
Enligt direktivet fir man inte heller registrera varumérken som endast
bestir av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller
enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning for varan eller tjansten (artikel 3.1 d). Ett varuméirke som
endast bestar av saddana tecken eller upplysningar (enligt artikel 3.1 c
eller d) kan dock, genom det bruk som har gjorts av det, ha forvarvat
sarskiljningsformaga och darmed vara registrerbart (artikel 3.3).

Aven om regleringen i varumirkeslagen — som bygger pi en
presumtion om avsaknad av sdrskiljningsforméga for beskrivande
varumérken — och regleringen i varumérkesdirektivet — som innebér att
ett hinder mot registrering finns for sadana varumirken — skiljer sig
nagot i formellt hdnseende foreligger inte nagon egentlig skillnad i sak.
Detta eftersom savél presumtionen som registreringshindret kan sittas at
sidan om sérskiljningsformaga forvirvats genom anviandning.
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Varumidrkeskommittén foreslog att bestimmelserna om angivelser av
art eller geografiskt ursprung m.m., skulle vara utformade mer i linje
med motsvarande bestimmelser i varumérkesdirektivet. Vidare foreslog
kommittén att en bestimmelse skulle tas in motsvarande den i
varumérkesdirektivet om registreringshinder fér varuméarken som bestar
av tecken eller upplysningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning
for varan eller tjansten.

Nar varumérkesdirektivet genomfordes 1 svensk rdtt gjordes
bedomningen att 13 § forsta stycket forsta och andra meningarna VML i
sak motsvarade artikel 3.1 a—d i direktivet (prop. 1992/93:48 s. 75).
Regeringen delar emellertid kommitténs uppfattning att det ar 1dmpligt
att utforma bestdimmelserna i den nya varumirkeslagen sa att de ligger
dnnu ndrmare dispositionen och ordalydelsen av motsvarande
bestimmelser i direktivet. En sddan utformning av lagtexten innebér att
kopplingen till varuméarkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin tur &r
dgnat att underldtta en tillimpning och tolkning av lagen i enlighet med
direktivet.

Séledes bor presumtionsregeln betriffande beskrivande varumaérken tas
bort och en bestimmelse betrdffande varumérken som bestar av tecken
eller bendmningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan
eller tjénsten foras in. Precis som nér det géller varuméarken som generellt
saknar sdrskiljningsformaga bor for de nu aktuella typerna av
varumérken gilla att ett varumédrke inte ska végras registrering om det
genom anvéndning har férvarvat sarskiljningsformaga.

Regeringen anser vidare att det bor 6verviagas om ordalydelsen av de
aktuella bestimmelserna i den nya varumirkeslagen bor ligga &nnu
nidrmare ordalydelsen av motsvarande bestdmmelse i direktivet &n vad
kommittén foreslog. Det innebar framfor allt att det bor Gvervéigas om de
nuvarande orden uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilligg” bor bytas ut mot ordet “endast” ndr det giller beskrivande
varumédrken (se ordalydelsen av artikel 3.1 ¢ i varumirkesdirektivet).
Fragestillningen far ocksd betydelse for varumérken som innehaller
tecken eller bendmningar som i dagligt sprakbruk eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning (se
ordalydelsen av artikel 3.1 d).

Som beskrivits gjordes nédr varumérkesdirektivet genomfordes i svensk
ratt bedomningen att 13 § forsta stycket forsta och andra meningarna
VML i sak motsvarade artikel 3.1 a—d i direktivet. Saledes ansdgs att
ordalydelsen i 13 § andra meningen (“uteslutande eller med endast
mindre dndring eller tilligg”) i sak motsvarade ordalydelsen i aktuell
bestimmelse i direktivet (“endast”). Varumérkeskommittén konstaterade
att ordalydelsen av den svenska bestdmmelsen i detta avseende avviker
fran direktivets ordalydelse, men ansédg att den svenska regleringen utgér
en rimlig tillimpning av direktivbestimmelsen.

Det kan emellertid konstateras att vid genomforandet av direktivet lade
man sig betriffande den svenska bestimmelsen om kénnetecken som
uteslutande bestéar av en form som foljer av varans art m.m. (13 § andra
stycket) betydligt ndrmare direktivets ordalydelse (artikel 3.1 ¢) i och
med att ordet “uteslutande” som anvdnds i direktivet fordes in i
varumérkeslagen utan att det lades till ndgot om “mindre dndringar eller
tilldgg” 1 den delen.
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For att underlitta en tillimpning och tolkning av lagen i enlighet med
direktivet bor avvikelse i ordalydelse ndr det géller beskrivande
varumérken i mojligaste mén undvikas. Orden “uteslutande eller med
endast mindre dndring eller tilligg” bor siledes inte foras dver till den
nya varumérkeslagen, utan i stillet bor ordet “endast” anvidndas. Nagon
storre saklig skillnad bor inte bli f6ljden. Det far dock dverlamnas till de
rattstillimpande myndigheterna att genom sin praxis klargdra
bestimmelsens ndrmare innebdrd, varvid EU-domstolens avgoranden
forstas dr vigledande. Ordet “endast” bor av samma skil dven anvindas i
forhallande till varumérken som innehéller tecken eller bendmningar som
i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk
kommit att bli en sedvanlig beteckning.

Sammanfattningsvis bor bestimmelsen om beskrivande varumirken
inte ldngre utformas som en presumtionsregel for Dbristande
sarskiljningsformaga, utan som ett hinder mot registrering. I sak blir det
dock inte ndgon egentlig skillnad eftersom det liksom tidigare bor gélla
att ett varumédrke som anger art eller geografiskt ursprung m.m. genom
anvindning ska kunna forvdrva sirskiljningsforméga och ddrmed vara
registrerbart, se artikel 3.3 i varumérkesdirektivet och EU-domstolens
dom den 4 maj 1999 i mal nr C-108/97 och C-109/97, Windsurfing
Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und
Segelzubehdr Walter Huber, Franz Attenberger, REG 1999 1-02779. En
bestimmelse om varumirken som bestar av tecken eller bendmningar
vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten bor
foras in i den nya varumirkeslagen. Vidare bor bestimmelserna om
beskrivande varumérken och varumirken som bestir av tecken eller
bendmningar som kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller
tjidinsten utformas s& att ordalydelsen béttre stimmer Overens med
motsvarande bestimmelser i varuméarkesdirektivet.

For samtliga dessa varumirken bor, pd samma sétt som for varumérken
som rent generellt kan anses sakna sarskiljningsformaga, gilla att ett
varumérke inte ska vigras registrering om mérket genom anvéndning har
forvérvat sarskiljningsforméga. Fragan om vilken tidsperiod som kan
beaktas vid avgorande av om sérskiljningsforméga har forvérvats har
behandlats i avsnitt 9.4.2.

9.6 Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-,
garanti- eller kontrollmérke och geografiska
ursprungsbeteckningar for vin och spritdrycker

9.6.1 Nuvarande ordning

Som beskrivits i foregdende avsnitt finns det bestimmelser i varumérkes-
lagen, liksom i varumérkesdirektivet och varumérkesférordningen, som
pa olika sitt ror angivelser av geografiskt ursprung (se 13 § forsta stycket
andra och tredje meningarna, 14 § forsta stycket 2 och 3 § forsta stycket
VML, artiklarna 3.1 ¢, 3.3, 3.1 g och 6.1 b i varumirkesdirektivet samt
artiklarna 7.1 ¢, 7.3, 7.1 g och 12.b i varuméarkesforordningen).

I varumérkesdirektivet och varumérkesforordningen finns vidare
bestimmelser som gdr det mojligt att, trots att det som huvudregel
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foreligger hinder mot att registrera varumérken som endast bestar av
tecken eller upplysningar som anger geografiskt ursprung, registrera
sadana tecken eller upplysningar som kollektivmirke (och for
varumdrkesdirektivets del ocksd som garanti- eller kontrollmérke), se
artikel 66.2 i varumidrkesforordningen och artikel 152 i
varumérkesdirektivet. Ett sadant kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke
ger inte innehavaren rétt att forbjuda tredje man att anvidnda sédana
tecken eller upplysningar i ndringsverksamhet, under forutséttning att de
anvinds 1 enlighet med god affarssed. I synnerhet fér ett sidan mérke inte
aberopas gentemot en tredje man som har rétt att anvdnda ett geografiskt
namn.

Det ar enligt varumérkesdirektivet frivilligt for medlemsstaterna att
infora nationella bestimmelser som mojliggdr registrering av angivelser
av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérken.
Sverige har hittills inte infort ndgon sddan mojlighet i sin lagstiftning.

Beteckningar som anger geografiskt ursprung har fatt en o6kad
betydelse. Det har blivit allt vanligare att dessa beteckningar, forutom att
ange geografisk plats, ocksé forknippas med viss kvalitet eller egenskap
hos varan eller tjénsten. Sadana beteckningar har dérfér en Okad
betydelse som marknadsforingsinstrument. Samtidigt som det finns ett
allt storre behov av att kunna skydda dessa beteckningar finns ocksa ett
allménintresse av att beteckningar som ar beskrivande nir det géller
geografiskt ursprung inte bara ska kunna anvidndas av en enskild
néringsidkare, utan av alla som marknadsfor varor eller tjdnster av det
slag som beteckningen beskriver. Detta eftersom denna typ av
beteckningar just anses vara sarskilt lampliga for att dels eventuellt lyfta
fram kvaliteten och andra egenskaper hos de berdrda kategorierna av
varor, dels pa olika sitt influera konsumenternas preferenser, till exempel
genom att forknippa varorna med en plats som kan vécka positiva
kéanslor (se EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mal C-108/97 och C-
109/07, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriecbs GmbH
(WSC) mot Boots- und Segelzubehdr Walter Huber, Franz Attenberger).
Det dr mot denna bakgrund inte ovanligt att det finns behov av att skydda
dessa angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv, garanti- eller
kontrollmérken.

Den terminologi som anvénds for beteckningar av detta slag &r inte
enhetlig. Olika definitioner anvinds i skilda sammanhang. Begreppet
geografiska  ursprungsbeteckningar  anvinds  ofta  som  ett
samlingsbegrepp och di i betydelsen varje uttryck eller symbol som
anvinds for att ange att en produkt hérror fran ett visst land, en trakt eller
en ort. Det 4r i1 denna betydelse begreppet anvinds i t.ex.
Pariskonventionen. Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar anses i
dessa fall ocksd omfatta det ibland anvdnda och snidvare begreppet
ursprungskinnetecken. Med detta snévare begrepp brukar man mena den
geografiska beteckningen pa ett land, en trakt eller en ort, vilken
beteckning avser att utmédrka en vara, som harstammar dérifran och vars
kvalitet eller beskaffenhet beror uteslutande eller huvudsakligen av den
geografiska miljon, déri inbegripet de naturliga och ménskliga faktorerna
(se artikel 2 i Lissabondverenskommelsen om skydd for
ursprungskinnetecken och sadanas internationella registrering den 31
oktober 1958, vilken 6verenskommelse Sverige inte tilltrétt).
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Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar har dven definierats i
TRIPs-avtalet  (avtalet om  handelsrelaterade  aspekter  pa
immaterialrdtter). Enligt den definitionen menas med uttrycket
geografiska  ursprungsbeteckningar (geographical indications)
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 karaktéristiska egenskaper i huvudsak kan
hanforas till dess geografiska ursprung (artikel 22.1).

Enligt bestimmelserna om geografiska ursprungsbeteckningar i TRIPs-
avtalet ska medlemmarna tillhandahalla mojligheter att forhindra
anvéndning av saddana beteckningar pé ett sétt som ar vilseledande eller
utgor otillborlig konkurrens (artikel 22.2). Medlemmarna ska ocksé
vigra eller ogiltigforklara registrering av ett varumérke som innehéller
eller bestdr av sddana beteckningar vars anvidndning ar vilseledande
(artikel 22.3).

For vin och sprit finns ett starkare skydd. For dessa produkter géller att
medlemmarna ska tillhandahalla méjligheter att forhindra anvandningen
av geografiska ursprungsbeteckningar for vin och sprit som inte har sitt
ursprung i det av den geografiska ursprungsbeteckningen angivna
omradet. Detta géller 4ven om varornas riktiga ursprung anges eller om
den geografiska beteckningen anvinds i Overséttning eller tillsammans
med uttryck som “slag”, “typ”, 7stil”, “efterbildning” eller liknande
(artikel 23.1). Medlemmarna ska ocksa vigra eller ogiltigforklara
registrering av ett varumérke som innehéller eller bestar av en sadan typ
av beteckning (artikel 23.2).

Bestaimmelsen om det starkare skyddet for vin och sprit i TRIPs-avtalet
finns genomford i artikel 7.1 j i varumérkesforordningen.

Aven i Pariskonventionen finns, som nidmnts, bestimmelser om olika
slags beteckningar (indications de provenance/ursprungsbeteckningar
och appellations d’origine/ursprungskannetecken), se artikel 1. Enligt
konventionen finns det bl.a. en skyldighet for unionsldnderna att beslagta
till 1dnderna inforda varor vid anvindning av en falsk angivelse rérande
en varas ursprung (artiklasma 10.1 och 9). I den sk
Madridéverenskommelsen (6verenskommelse i Madrid den 14 april 1891
angdende undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar & handels-
varor, reviderad i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november
1925 och i London den 2 juni 1934, SO 1953:25) finns bestimmelser om
att de lander pa vilka 6verenskommelsen &r tillimplig forbinder sig att
forbjuda anvindning med avseende pa forséljning, skyltning eller
utbjudande av varor, av alla beteckningar som har karaktiren av ett
offentliggérande och som &r dgnade att vilseleda allmidnheten angéende
varors ursprung (artikel 3bis). Av artikel 4 i Madridoverenskommelsen
foljer emellertid att det &r domstolarna i varje land som beddmer vilka
beteckningar som pd grund av sin generiska karaktir inte ska vara
underkastade bestimmelserna 1 Overenskommelsen. Detta géller
emellertid inte for vinodlingsprodukter, dér skyddet alltsé ar absolut.

Det finns dven ett stort antal bestimmelser i EU-férordningar nir det
giéller jordbruksprodukter, livsmedel, vin och spritdrycker, som medfor
skydd for olika slags beteckningar, se t.ex. radets forordning (EG) nr
510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar
och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L
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93, 31.3.2006, s. 12) och radets forordning (EG) nr 509/2006 av den 20
mars 2006 om  garanterade traditionella  specialiteter av
jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 1). Inom
detta system gor man ndr det géller jordbruksprodukter och livsmedel
skillnad pé ursprungsbeteckningar, for vilka det méste finnas ett mycket
nira samband mellan produktens eller livsmedlets kvalitet och dess
geografiska ursprung — och geografiska beteckningar, dér inte samma
krav uppstdlls pd samband mellan kvaliteten och det geografiska
ursprunget.

9.6.2 Overviiganden

Regeringens forslag: [ den nya varumérkeslagen infors det en
mojlighet att registrera tecken eller bendmningar som i
ndringsverksamhet anvédnds for att ange varors eller tjansters
geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke.

Ett varumérke som innehaller eller bestar av ndgot som é&r dgnat att
uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning for vin eller
spritdrycker far inte registreras, om varumirket avser vin eller
spritdrycker av annat ursprung.

(2 kap. 6 § och 7 § andra stycket i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag 6verensstimmer i stort med regeringens forslag.
Kommittén foreslar emellertid att endast geografiska ursprungsbeteck-
ningar ska kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke
och inte alla tecken och bendmningar som i niringsverksamhet anvands
for att ange varors eller tjdnsters geografiska ursprung (SOU 2001:26
s. 311 ).

Remissinstanserna har tillstyrkt forslagen eller ldmnat dem utan
erinran. Tullverket har i princip inte haft nagot att invénda mot att det ska
vara mojligt att registrera tecken eller bendmningar som i
niringsverksamhet anvéinds for att ange varor eller tjdnsters ursprung
som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. Verket har dock pekat pé att
svarigheter kan uppkomma vid beddmningen av bevis pa innehav av
rattigheter samt vid sirskiljande av falsk och dkta vara. PRV har forordat
en utvidgning av bestimmelsen om att ett varumérke inte far registreras
om det innehaller eller bestar av en geografisk ursprungsbeteckning for
vin eller spritdrycker om mirket avser vin eller spritdrycker av annat
ursprung. Verket har velat att bestimmelsen dven ska omfatta andra
produkter &n vin och spritdrycker, t.ex. jordbruksprodukter och &l
Verket har ocksa begért ett fortydligande av vad som menas med vin och
spritdrycker ”av annat slag”.

Skiilen for regeringens forslag: Den forsta fragan att behandla &r om
det i den nya varumérkeslagen bor finnas bestimmelser som gor det
mojligt att registrera tecken eller bendmningar som i néringsverksamhet
anvinds for att ange varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung som
kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. Som beskrivits finns det pa grund
av karaktiren hos dessa mérken ofta ett behov av att kunna registrera
dem som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérken. Till skillnad frén vad
som giller enligt varuméarkeslagen finns det savil i varuméarkesdirektivet
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som i varuméirkesforordningen uttryckliga bestimmelser som tillater
respektive mojliggoér sddan registrering (artikel 15.2 1 varumérkes-
direktivet och artikel 66.2 i varumirkesforordningen).

I den svenska kollektivmarkeslagen har inte inforts nagra sirskilda
bestimmelser enligt vilka den aktuella typen av varuméirken kan
registreras som kollektivméarken. Enligt 2 § kollektivsmirkeslagen géller
i sak samma forutsittningar for registrering av ett kollektivmérke som for
registrering av andra varumérken. Séledes ska dven ett kollektivmarke
uppfylla kraven péa sdrskiljningsforméga for att kunna registreras.
Presumtionen for avsaknaden av séarskiljningsférmaga for ett miarke som
anger geografiskt ursprung i 13 § forsta stycket VML har hittills alltsa
géllt d&ven vid registrering av kollektivmarken.

I praxis har det ocksa konstaterats att Sverige &nnu inte har utnyttjat
mojligheten att i varumérkeslagstiftningen inféra bestimmelser om
registrering av varumirken som anger geografiskt ursprung i enlighet
med vad som tillats i varumédrkesdirektivet (dvs. som kollektiv-, garanti-
eller kontrollmérke). Darfor har man i praxis funnit att sidana mérken
som innehaller angivelser av geografiskt ursprung och som registreras
med stdd av kollektivméarkeslagen ocksd omfattas av presumtionen att
denna typ av beskrivande mirken inte har sddan sdrskiljningsformaga att
mirket kan registreras (se rittsfallet RA 2003 ref 26).

Naturligtvis har det funnits mojlighet att registrera denna typ av
mérken om de erhallit sarskiljningsformédga genom anvéndning eller om
de (vilket var fallet i rittsfallet RA 2003 ref 26) inte av kundkretsen
uppfattats sdsom angivande av geografiskt ursprung. Det kan emellertid
konstateras att utrymmet for att skydda dessa miérken som
kollektivmérken, pa grund av presumtionsregeln i 13 § forsta stycket
VML, hittills har varit begransat.

Regeringen delar Varumérkeskommitténs uppfattning att i takt med att
betydelsen av kdnnetecken Okat s har dven intresset av skydd for
varumérken som anger geografiskt ursprung véxt. Regeringen delar
ocksé kommitténs uppfattning att det finns anledning att rikna med att ett
skydd for denna typ av varumérken kan bli av storre betydelse for
svenskt néringsliv i framtiden och att det darfor kan finnas anledning att
infora en bestimmelse som undantar dessa typer av mérken fran kravet
pa att de ska ha forvérvat sérskiljningsformaga genom bruk for att kunna
registreras.

Tullverket, som rent principiellt inte haft nagot att invénda mot
forslaget, har dock pekat pé att svérigheter kan uppkomma vid
bedomningen av bevis pa innehav av réttigheter samt vid sérskiljande av
falsk och dkta vara. Haremot kan anforas att den foreslagna mojligheten
att registrera vissa tecken och bendmningar som kollektiv-, garanti- eller
kontrollmérke inte avser att rent generellt skapa nagon fordndring av de
krav som uppstélls nér en forening eller annan anslutning ansdker om att
fa registrera ett mirke som ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke.
Inte heller avses nagon fordndring niar det giller bedomningen av vilka
som far anvénda mérket och vad som ska anses vara falsk eller &kta vara.
Forslaget syftar endast till att for den sorts méirken som anger geografiskt
ursprung gora ett undantag fran kravet pa att market maste ha forvarvat
sarskiljningsformaga genom bruk for att kunna registreras. Visserligen
kan ténkas att forslaget leder till att fler registreringar sdks och beviljas
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for denna typ av mirken och att fler varor eller tjédnster som fatt skydd
kommer att finnas i omlopp. Darmed skulle fragor om ritt innehavare
m.m. bli aktuella i storre utstrdckning dn vad som nu ar fallet. Denna
6kning kan emellertid rimligen inte bli mer 4n marginell.

Mot bakgrund av de fordndringsbehov som beskrivits samt i syfte att
skapa ett klarare regelverk pa omradet anser regeringen, precis som
kommittén och majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig, att
en reglering i linje med den som géller for gemenskapens kollektivmérke
och som ocksa dr mdjlig enligt varumarkesdirektivet bor inforas.

Varumirkeskommittén foreslog att det av bestimmelsen uttryckligen
ska framgé att det &r just geografiska ursprungsbeteckningar som ska
kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. Kom-
mittén avsag i detta sammanhang geografiska ursprungsbeteckningar i en
vidstrackt betydelse, eller med andra ord alla bendmningar som pekar ut
varor eller tjdnster med ett bestimt geografiskt ursprung (nationellt,
regionalt eller lokalt).

Terminologin pd omradet dr som beskrivits skiftande och begreppet
geografisk ursprungsbeteckning forekommer varken i varumirkes-
direktivet eller i varumérkesforordningen i forhéllande till mojligheten
att sasom kollektiv-, garanti- eller kontrollmédrke registrera tecken eller
upplysningar som i handeln (eller i nédringsverksamhet) kan ange
varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung, se artikel 15.2 i
varumérkesdirektivet och artikel 66.2 i varumérkesforordningen.
Dédremot forekommer begreppet geografisk beteckning i varumérkes-
forordningen och da i forhéllande till skyldigheten enligt TRIPs-avtalet
att ge ett forstérkt skydd for vin och sprit, se artikel 7.1 j i varumaérkes-
forordningen. Dessutom forekommer begreppen ursprungsbeteckning
och geografisk beteckning i forhallande till det skydd som inom EU kan
ges till jordbruksprodukter och livsmedel, se artikel 7.1 k i
varumarkesforordningen.

Begreppet geografisk ursprungsbeteckning har getts en definition i
TRIPs-avtalet. Denna definition kan uppfattas som nagot snivare &n vad
som kan anses framga av bestimmelserna om angivelser av geografiskt
ursprung i varumirkesdirektivet. Detta eftersom definitionen i TRIPs-
avtalet forutsatter att varans egenskaper, rykte eller andra karaktéristiska
egenskaper i huvudsak kan hénforas till dess geografiska ursprung. Ett
sadant samband krévs inte enligt bestimmelserna i varumérkesdirektivet.
Dédremot har definitionen i TRIPs-avtalet relevans nér det géller fragan
om inforandet av ett absolut registreringshinder for vin och spritdrycker
(se vidare nedan).

Det far anses mindre ldmpligt att fora in tvd nya bestimmelser — den
ena avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollmédrken och den andra
avseende beteckningar for vin och spritdrycker — som bada innehaller
samma begrepp (geografiska ursprungsbeteckningar), men dar begreppet
vid tillimpningen maste ges nagot olika innebord. Begreppet bor darfor
undvikas i bestimmelsen som gor det mojligt att registrera angivelser av
geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. I stéllet
bor ordalydelsen av den bestimmelsen ligga nidrmare ordalydelsen i
varumérkesdirektivets motsvarande bestimmelse an vad
Varumérkeskommittén foreslog.
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Precis som tidigare kan ensamritt till den aktuella typen av kollektiv-,
garanti-, eller kontrollmédrken ocksd uppkomma genom inarbetning.
Angéende ritten for andra &n innehavarna av kollektiv-, garanti- eller
kontrollmérken av nu aktuellt slag att, i enlighet med god afférssed,
anvinda angivelser av geografiskt ursprung hanvisas till avsnitt 8.2.2.

Den andra fragan att behandla dr om det i den nya varumérkeslagen
ska inforas ett absolut hinder mot att registrera ett varumérke som
innehéller eller bestar av nagot som &r &gnat att uppfattas som en
geografisk ursprungsbeteckning for vin eller spritdrycker om maérket
avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Med geografisk
ursprungsbeteckning avses beteckningar som anger att en vara har sitt
ursprung i ett territorium, eller i en region eller ort inom detta territorium
om varans egenskaper, rykte eller andra karaktiristiska egenskaper i
huvudsak kan hinforas till dess geografiska ursprung (artikel 22.1 i
TRIPs-avtalet).

Varumirkeskommittén ansdg att de bestimmelser i den nuvarande
varumérkeslagen som ror skyddet for varumirken som innehaller
angivelser av geografiskt ursprung svarar mot Sveriges internationella
ataganden utom i ett avseende. Det finns inte nagon bestdimmelse i
varumérkeslagen som motsvarar artikel 23 i TRIPs-avtalet och som gor
det mojligt att — oberoende av vilseledande — védgra registrering av
varumérken som innehéller oriktiga ursprungsbeteckningar for vin eller
spritdrycker eller hdva registreringen av sddana mérken. Varumérkes-
kommittén foreslog dérfor att det infors en sdrskild bestimmelse enligt
vilken ett varumérke som bestér av ndgot som ar dgnat att uppfattas som
en geografisk ursprungsbeteckning for vin eller spritdrycker inte far
registreras om mérket avser vin eller spritdrycker av annat slag.

Regeringen delar kommitténs, liksom remissinstansernas, uppfattning
att de internationella forpliktelserna enligt TRIPs-avtalet utgor skal att
infora en bestimmelse av det slag som kommittén har foreslagit. Nér det
géller tillimpningsomradet for bestdmmelsen foreslog kommittén att
bestimmelsen endast skulle ges den rackvidd som den internationella
forpliktelsen avser. Bestimmelsen enligt forslaget gillde déarfor endast i
forhallande till vin och spritdrycker. PRV har dock ansett att
bestimmelsen &ven borde avse andra produkter &n just vin och
spritdrycker. 1 denna frdga kan konstateras att det visserligen
forekommer diskussioner inom Vérldshandelsorganisationen om att
fordndra innehéllet i TRIPs-avtalets bestimmelser om geografiska
ursprungsbeteckningar. Dessa diskussioner kan komma att foranleda att
ett storre antal varor omfattas av det starkare skyddet i artikel 23.
Diskussionerna dr emellertid inte slutforda. Konsekvenserna av ett mer
omfattande tillimpningsomrade for bestimmelsen om geografiska
ursprungsbeteckningar har dessutom inte analyserats av kommittén och
inte heller kunnat bemétas av remissinstanserna. Dessa skdl gor att det
inte dr lampligt att ge bestdmmelsen ett vidare innehéll 4n vad kommittén
foreslog.

Regeringen foreslar darfor, liksom kommittén, att en bestimmelse
infors 1 den nya lagen enligt vilken ett varumérke som bestir av négot
som dr dgnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning for vin
eller spritdrycker inte far registreras om maérket avser vin eller
spritdrycker av annat ursprung. Bestimmelsens nidrmare innebord far
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utvecklas genom praxis. Rattsutvecklingen vid Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller) och EU-
domstolen nér det géller artikel 7.1 j i varumérkesférordningen kan vara
till végledning.

Nér det giller kraven enligt TRIPs-avtalet pa att det ska finnas
mojlighet till hdvning av oriktiga registreringar i de nu aktuella fallen
samt pa att det ska finnas mgjlighet till sanktioner, se avsnitt 10 och 12.

9.7 Absoluta registreringshinder och registreringshinder
med hénsyn till dldre varu- och nédringskdnnetecken

I detta avsnitt behandlas grundliggande fragor om registreringshindrens
utformning samt ett antal av de specifika registreringshindren. Vissa
fragor rorande specifika registreringshinder har dock brutits ut och har
behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5 respektive behandlas senare i
avsnitt 9.8.

9.7.1 Nuvarande ordning
Allmdnt om registreringshinder

En forutsdttning for att ett varumérke ska registreras ar att det inte finns
nagot hinder mot registreringen. Det &r PRV som gor denna provning.
Vad som utgér registreringshinder framgér av 13 och 14 §§
varumérkeslagen. Dessa hinder delas in i tvd kategorier, absoluta
respektive relativa registreringshinder.

Absoluta registreringshinder

De absoluta registreringshindren ar sédana hinder som dr motiverade av
allmidnna hénsyn. Dessa framgéar av 13 § och 14 § forsta stycket 1—
3 VML. Dit hor det grundlidggande kravet att ett varuméirke maste ha
sarskiljningsformaga (13 § VML). Det innebér att market ska ha forméga
att skilja de varor som tillhandahalls i en ndringsverksamhet frin dem
som tillhandahélls i en annan. Fragor avseende sérskiljningsférmaga har
behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5. Vidare foreskrivs 1 13 § andra
stycket VML att som varumérke far inte registreras kadnnetecken som
uteslutande bestér av en form som foljer av varans art eller en form som
krévs for att uppnd ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett
betydande vérde.

Vidare fér ett varumérke inte utan tillstdnd innehalla en skyddad statlig
eller internationell beteckning eller kommunalt vapen eller nagot som latt
kan forvixlas hdrmed (14 § forsta stycket 1 VML). Bestimmelser om
sddana skyddade beteckningar finns i lagen (1953:771) om skydd for
vissa internationella sjukvéardsbeteckningar m.m., lagen (1970:498) om
skydd for vapen och vissa andra officiella beteckningar, férordningen
(1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1992:1534) om CE-
mirkning och i lagen (1998:281) om skydd for beteckningen Svensk
forfattningssamling.
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Slutligen fr mérket inte vara dgnat att vilseleda allminheten eller pa
annat sétt strida mot lag eller forfattning eller allmén ordning eller vara
agnat att vicka forargelse (14 § forsta stycket 2 och 3 VML).

Relativa registreringshinder

De relativa registreringshindren ar sidana hinder som ar motiverade av
att det sokta varumairket inte ska sta i konflikt med en tidigare ensamritt.
En upprikning av de olika enskilda intressen som pa detta sitt utgor
hinder mot en varumairkesregistrering finns i 14 § forsta stycket 4-9 samt
andra och tredje styckena VML.

Ett varumirke far inte registreras om det innehaller eller bestir av
nagot, som dr dgnat att uppfattas som annans firma eller som annans
slaktnamn, konstndrsnamn eller likartat namn eller annans porttrétt, dér
namnet eller portrittet uppenbarligen inte syftar pd nagon sedan ldnge
avliden. Detsamma géller om varumairket innehaller nagot, som dr dgnat
att uppfattas som titel pd annans skyddade litterdra eller konstnérliga
verk, dér titeln &r egenartad, eller krénker annans upphovsritt till litterart
eller konstnérligt verk eller annans rétt till fotografisk bild eller monster.
(14 § forsta stycket 4 och 5 VML).

Ett varumirke féar inte heller registreras om det &dr forvéxlingsbart med
ett namn eller en firma som ndgon annan anvinder i en
néringsverksamhet, med ndgon annans varuméirke som é&r registrerat efter
tidigare ansokan eller med ndgon annans varukdnnetecken som &r
inarbetat dé ans6kan om registrering gors (14 § forsta stycket 6 VML).
Hinder foreligger ocksd om varumérket &r forvéxlingsbart med ett
varukdnnetecken som vid tiden for ansdkan anvidnds av ndgon annan
samt ansokan gjorts med vetskap om detta och s6kanden inte anvént sitt
mirke innan det andra kédnnetecknet togs i bruk (14 § forsta stycket 7
VML).

Vidare fér ett varumérke inte registreras om det &r férvéxlingsbart med
ett varuméirke som omfattas av en internationell varuméarkesregistrering
som géller i Sverige och i fradga om vilket den dag som avses i 55 § andra
stycket VML, dvs. den dag som den internationella byran har angett for
registreringen, ligger fore tiden for ansdkningen (14 § forsta stycket 8
VML).

Slutligen far ett varumérke inte registreras om det dr forvéxlingsbart
med ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och &r
registrerat efter en tidigare ansokan (14 § forsta stycket 9 VML).

I 14 § andra och tredje styckena finns ytterligare bestimmelser om
gemenskapsvarumdrken. Andra stycket innebdr att dven ett
gemenskapsvarumirke som &r registrerat efter en senare ansdokan kan
utgora hinder for registreringen, om det har befogat ansprak pa foretriade
enligt bestimmelserna i EG:s varumérkesforordning. Av tredje stycket i
samma paragraf foljer att ett gemenskapsvarumérke som é&r vél ansett i
unionen kan utgdra hinder mot registrering, &ven om mirkena inte avser
varor eller tjénster av samma eller liknande slag, om anvindningen av ett
annat liknande varumirke skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara
till  forfaing for det vidl ansedda  gemenskapsvarumirkets
sarskiljningsférmaga eller anseende.
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Fragan om nir olika kéinnetecken ar forvéxlingsbara regleras i 6 §
VML. Normalt krévs enligt paragrafens forsta stycke att de olika
kénnetecknen avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag for
att de ska anses vara forvixlingsbara. Nér det giller vdl ansedda
varumérken kan dock enligt andra stycket i paragrafen forvixlingsbarhet
aberopas dven utanfor granserna for varuslagslikhet. Forvéxlingsbarhet
kan i dessa fall aberopas till forman for det val ansedda varumarket, om
anvéindningen av ett liknande varumérke skulle dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfang for det vdl ansedda varumérkets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Det som skiljer ett relativt hinder fran ett absolut hinder ar att det
relativa hindret faller bort om den som innehar den tidigare rittigheten
medger att registrering far ske (14 § fjarde stycket VML). Om den som
ansoker om registrering av ett varuméirke har gett in ett medgivande fran
rattighetshavaren kan denne alltsé inte nekas registrering av hénsyn till
den tidigare rittigheten. (Om det &r fraga om sa stark forvéxlingsrisk att
det nya mirket dr dgnat att vilseleda allménheten kan hinder dock
foreligga enligt 14 § forsta stycket 2 VML). Detta hdnger samman med
att de relativa hindren, som ndmnts tidigare, dr motiverade av hansyn till
just enskilda intressen.

9.7.2 EU-rittsliga regler

I varumérkesdirektivet finns bade obligatoriska och fakultativa regler om
utformningen av registreringshindren i medlemsstaternas varumérkeslag-
stiftning. Flera av bestimmelserna om registreringshinder har sin
motsvarighet i direktivets bestimmelser i artikel 5 om de rattigheter som
ar knutna till ett varumérke (angéende detta se avsnitt 8.1). Direktivet ar
tillimpligt pd varumérken for bade varor och tjanster.

I artikel 3 finns bestimmelser om absoluta registreringshinder. Flera av
dessa bestimmelser behandlas separat. De som avser bristande
sarskiljningsformaga respektive vilseledande med avseende pa varans
eller tjénstens art eller geografiska ursprung m.m. har behandlats tidigare
i avsnitt 9.4-9.6. Av artikel 3.1 e foljer att ett tecken som endast bestar
av en form som foljer av varans art, en form pa en vara som kravs for att
uppnd ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande
vérde, inte far registreras som varumérke. Vidare far enligt artikel 3.1 f
varumérken som strider mot allmdn ordning eller mot allmdnna
moralbegrepp inte registreras. Detsamma géller enligt artikel 3.1. g ocksa
betriffande varumérken som dr dgnade att vilseleda allménheten t.ex.
med avseende pa varans eller tjanstens art, kvalitet eller geografiska
ursprung. I artikel 3.1 h finns en bestimmelse om att som varumérken fér
inte registreras sddana varumdrken som avses i artikel O6fer i
Pariskonventionen — dvs. statliga beteckningar m.m. — och som inte har
godkédnts av behoriga myndigheter. Vidare finns 1 artikel 3.2
bestimmelser som ger medlemsstaterna mojlighet att bestimma att ett
varumérke inte ska fd registreras ocksd 1 vissa andra situationer,
ndmligen om anvindningen av varumérket kan forbjudas med stod av
andra lagbestammelser an medlemsstatens eller EU:s
varumérkeslagstiftning (a), om varumarket omfattar ett tecken av hogt

174



symbolvérde, sirskilt en religios symbol (b), om varumirket innehaller
andra tecken, emblem eller vapen &n de som avses i artikel 6ter i
Pariskonventionen och som édr av allmint intresse, fOrutsatt att
vederborande myndigheter inte har gett tillstdnd till registrering i enlighet
med medlemsstatens lagstiftning (¢) och om ansékan om registrering har
gjorts i ond tro av sdkanden (d).

I artikel 4 finns bestimmelser om registreringshinder eller ogiltighets-
grunder med avseende pa konflikter med éldre réttigheter. Den innehéller
savil obligatoriska som fakultativa bestimmelser.

I artikel 4.1 1 direktivet anges tva situationer i vilka ett varumérke inte
ska registreras. Dessa regler &r alltsd obligatoriska. For det forsta ska ett
varumérke inte registreras om det dr identiskt med ett dldre varumérke
och ansdkan om registrering avser varor eller tjdnster som ar identiska
med de varor eller tjénster for vilka det dldre mérket ar skyddat (punkt a).
For det andra ska ett varumérke inte registreras om det finns en risk att
allménheten forviaxlar méarkena pa grund av det sokta mérkets identitet
eller likhet med det dldre mérket och identiteten eller likheten mellan de
varor som mérkena avser. I risken for forvéxling inbegrips att det sokta
mérket associeras med det dldre mérket (punkt b). I artikel 4.2
specificeras vad som avses med “aldre varumérken”. Till dessa hor bl.a.
varumérken som har registrerats i medlemsstaten, internationellt
registrerade varumérken, gemenskapsvarumérken och varumédrken som
ar vélkdnda 1 en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet vélkant” i
artikel 6 bis 1 Pariskonventionen. Ansokningar om nationella eller
internationella varumérkesregistreringar samt om gemenskapsvaru-
mirken ska ocksa anses utgora dldre varumairken, under forutséttning att
de leder till registrering (punkt c). Vidare ska ett gemenskapsvarumérke
som &r kéint i unionen artikel 4.3 utgoéra hinder mot registrering av ett
identiskt eller liknande varumirke ocksd for andra slags varor eller
tjidnster, om anvéndningen av varumirket utan skélig anledning skulle
dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for gemenskapsvarumarkets
sérskiljningsforméga eller renommé.

I artikel 4.4 finns det vidare regler om att medlemsstaterna far besluta
att ett nationellt varumérke inte ska registreras i vissa situationer. Dessa
regler ar alltsd fakultativa. Medlemsstaterna far enligt punkt a ha
bestimmelser om att ett varumidrke inte ska registreras om det &r
identiskt med eller liknar ett dldre nationellt varumérke som avser varor
av annat slag, om det dldre varumairket ar ként (i den engelska versionen
av direktivet anvdnds uttrycket “has a reputation”) i medlemsstaten i
fréga och anvindningen av det yngre varumérket utan skélig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfaing for det aldre
varumérkets sérskiljningsforméaga eller renommé. Vidare far det finnas
bestimmelser om att ett mérke inte heller ska registreras om rétten till ett
oregistrerat varumarke eller till ett annat i forvérvsverksamhet anvént
tecken har forvarvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering av det
yngre mirket eller fore tidpunkten for den foretrddesrdtt som &beropats
till stéd for ansokan om registrering av det yngre mérket och om det
oregistrerade varumirket eller tecknet ger innehavaren rétt att forbjuda
anvindningen av det yngre varumérket (punkt b). Ytterligare mdjliga
registreringshinder anges i punkterna c—g.
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I artiklarna 7 och 8 i EG:s varumérkesforordning finns bestimmelser
om absoluta och relativa registreringshinder nidr det géller
gemenskapsvarumirken, vilka i1 stor utstrickning motsvarar
bestdmmelserna i direktivet.

9.7.3 Overviganden

Regeringens forslag: Bestimmelserna om registreringshinder
utformas s& att de i hogre utstrickning &n i1 dag anknyter till
bestimmelserna 1 Europaparlamentets och radets direktiv om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar.

Ett varumarke fér inte registreras om det

— endast bestér av en form som foljer av varans art, en form som &r
nddvandig for att uppnd ett tekniskt resultat eller en form som ger
varan ett betydande vérde,

— strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder eller
allmén ordning,

— dr dgnat att vilseleda allménheten i friga om varans eller tjdnstens
art, kvalitet, geografiska ursprung eller ndgon annan omstindighet,
eller

— utan tillstdind innehaller en statlig eller internationell beteckning
eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan forfattning inte
far anviandas obehorigen som varumérke eller ndgot som ldtt kan
forvaxlas déarmed.

Ett varumérke far vidare inte registreras om det &r

— identiskt med ett dldre varukénnetecken for varor eller tjénster av
samma slag,

— identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller
tjdnster av samma eller liknande slag, om det darfor finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvindningen av varumairket leder
till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumarket och innehavaren av varukidnnetecknet, eller

— identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken som é&r ként
inom en betydande del av omsittningskretsen och anvindningen av
varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller utan skélig anledning
vara till skada for varukdnnetecknets sérskiljningsformaga eller
anseende.

Med varukdnnetecken avses i den fOreslagna bestimmelsen ett
nationellt registrerat varumérke, en internationell registrering som
géller i Sverige eller ett gemenskapsvarumérke. Vidare avses dven ett
inarbetat varukidnnetecken, under forutsittning att skyddet géller inom
en vésentlig del av landet.

En registrerad firma som anvinds i néringsverksamhet utgor
registreringshinder pd motsvarande sétt dven om registreringen inte
géller inom en vésentlig del av landet. Detsamma géller betraffande ett
namn, om namnet anviands som varukdnnetecken, eller ett annat
ndringskdnnetecken &n en registrerad firma, men da under
forutsittning att skyddet géller inom atminstone en vésentlig del av
landet.
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Ett varumirke fér inte heller registreras dels om det kan forvéxlas
med ett kiinnetecken som anvéndes av nagon annan vid tidpunkten for
ansOkan och som fortfarande anvinds, om sd6kanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansokan, dels om det innehaller eller bestar av nagot
som dr dgnat att uppfattas som nagon annans firma.

P4 samma sitt som i dag far ett varumarke registreras trots att det
finns ett relativt registreringshinder, om den som innehar den é&ldre
rattigheten medger att registrering far ske.

(2 kap. 4 §, 7 § forsta stycket, 8 och 9 §§, 10 § 1 samt 11 § nya
varumérkeslagen)

Kommitténs forslag utgar fran att ndgon officialprévning av relativa
registreringshinder inte ska ske. Néir det giller relativa
registreringshinder innebér forslaget att det i lagen anges att hinder mot
registreringens bestdnd ska foreligga om anvéindning av mérket skulle
gora intrdng i en tidigare ensamritt. Forslaget innehaller inte nagon
sarskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln
om hinder pd grund av ett forvéixlingbart varukidnnetecken som nigon
annan tagit i bruk har en annan utformning. I &vrigt Gverensstimmer
forslaget 1 sak vésentligen med regeringens.

Promemorians forslag utgér liksom kommitténs forslag fran att ndgon
officialprovning av relativa registreringshinder inte ska ske. Forslaget
innehéller inte ndgon sérskild regel om registrerad firma som
registreringshinder och regeln om hinder pa grund av ett forvaxlingbart
varukénnetecken som nagon annan tagit i bruk har en annan utformning.
I 6vrigt dverensstammer forslaget i relevanta delar i sak med regeringens
(se Ds 2008:28 s. 150 f.)

Remissinstanserna: Nér det géller kommitténs forslag (SOU 2001:26)
har PRV ansett att begreppet “intrdng” i bestimmelsen om hinder mot en
registrerings bestdnd borde fortydligas. Verket har vidare ansett att det
borde inforas ett nytt absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs.
ytterligare registreringar av ett identiskt varumirke som avser samma
varor som dennes dldre registrering. Patentbesvdrsritten har inte motsatt
sig forslaget men har anfort att det forhéllandet att ett lokalt inarbetat
varukdnnetecken inte ska kunna utgéra hinder mot registrering, kan
komma att leda till osdkerhet i frigan om det finns nagon lokalt inarbetad
ensamritt som begransar giltigheten av ett registrerat varumirke.
Domstolen har understrukit att det kan bli problem att avgridnsa det
omrade 1 vilket ett inarbetat varukdnnetecken eller ett naturligt
varukédnnetecken har skydd samt pépekat att den av kommittén
foreslagna lagregeln kan behdva preciseras. Svenska Patentombuds-
foreningen har papekat att det kan vara svért att i praktiken efterleva en
geografisk begridnsning av anvindningen av ett kéinnetecken, exempelvis
vid marknadsforing pa Internet. Foreningen har ocksd anfort att
inarbetning i storstadsregionerna bor bedémas annorlunda eftersom det i
dessa fall kan rora sig om en betydande del av omsittningskretsen.

Nir det giller utformningen av bestimmelserna om registreringshinder
i Ds 2008:28 har de flesta remissinstanserna antingen tillstyrkt forslaget
eller lamnat det utan erinran. Bolagsverket har motsatt sig forslaget och
anfort att det innebdar en forsvagning av skyddet for firma som
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kannetecken. Verket har ansett att det klart ska framga att det finns ett
egentligt forvaxlingsskydd for firma som naringskdnnetecken och att det
dérfor i bestimmelsen ska anges att en firma som nigon anvinder i
niringsverksamhet utgor registreringshinder. Verket har ocksa anfort att
viardet av att ha en bestimmelse om att hinder foreligger om ett
varukdnnetecken &r dgnat att uppfattas som annans naringskénnetecken
kan ifrdgasattas. Sistndmnda synpunkt har framforts d&ven av PRV, som
ocksé har ansett att regleringen av firma som registreringshinder bor
fortydligas och att skyddet for firmor, precis som i dag, ska avse
registrerade firmor som har sérskiljningsformaga. Verket har vidare
ansett att det bor tydliggoras i vilka fall det foreligger vilseledande om
kommersiellt ursprung; en synpunkt som framforts dven av Sveriges
advokatsamfund. Svenska Foreningen for Industriellt Rdttsskydd (SFIR)
har foreslagit att det bor inforas en fristiende ondtrosregel som
registreringshinder i den nya varumérkeslagen. Ett antal remissinstanser
har papekat att innebérden av uttrycket “en visentlig del av landet” nir
det giller skyddet for s.k. naturliga varukénnetecken bor klarldggas samt
att det bor klarldggas i vilka fall ett varumirke, nér det finns ett tidigare
identiskt varukdnnetecken for samma slags varor, ska anses vara
vilseledande och darfor inte kunna registreras. Slutligen har det framforts
synpunkter av lagteknisk karaktér.

Skiilen for regeringens forslag

Utover de bestimmelser om registreringshinder som finns i 13 § i den
nuvarande VML finns regler om vad som utgér hinder mot en
varumérkesregistrering i den s.k. hinderskatalogen i 14 § VML. Den
omfattar savdl absoluta som relativa registreringshinder. Innehéllet i
bestimmelsen har redovisats ovan i avsnitt 9.7.1.

Kommitténs utgédngspunkt var att bestimmelserna om registrerings-
hinder skulle vara utformade sa att de i hogre grad dn i dag stimmer
Ooverens med motsvarande bestimmelser 1 varumérkesdirektivet.
Regeringen har samma utgangspunkt. En sddan utformning av lagtexten
innebdr att kopplingen till varuméarkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin
tur dr dgnat att underlétta en tillimpning och tolkning av lagen i enlighet
med direktivet.

I kommitténs lagforslag fanns inte nagon hinderskatalog motsvarande
den som i dag finns i 14 § VML. Regeringen anser emellertid att den
nuvarande 16sningen med en hinderskatalog ar av virde genom att de
hinder som finns mot registrering av ett varumirke redovisas samlat. Det
kan konstateras att det ocksd dr sd varumérkesdirektivet ar uppbyggt.
Konstruktionen med att anvdnda begreppet intrdng i registrerings-
bestimmelserna dr vidare inte helt lyckad. Bestimmelserna riskerar att
bli otydliga, vilket ocksé har papekats av PRV. Regeringen anser dérfor
att den nuvarande systematiken med en hinderskatalog, sdsom foreslogs i
Ds 2008:28, bor behallas i den nya varumérkeslagen.

I den f6ljande framstéllningen redovisas nidrmare hur registrerings-
hindren bor vara utformade. De hinder som behandlas hir &r for det
forsta de absoluta hindren for varumérken som endast bestir av en form
som foljer av varans art etc., strider mot lag m.m., ir vilseledande eller
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innehéller en skyddad statlig beteckning. Hinder som bestar i att
varumérket saknar sirskiljningsférmaga m.m. har behandlats tidigare i
avsnitt 9.4.2 och 9.52. For det andra behandlas de relativa
registreringshindren, forutom de som ror hinder pa grund av sldktnamn,
allmént kénda konstndrsnamn, portritt, annans upphovsritt, annans rtt
till fotografisk bild samt annans ritt till monster, vilka behandlas separat
i avsnitt 9.8.

Absoluta registeringshinder
Hinder pa grund att varumdrket dr vilseledande

I 14 § forsta stycket 2 finns ett absolut registreringshinder som innebér
att ett varumérke inte far registreras om maérket dr dgnat att vilseleda
allminheten. Bestimmelsen har sin motsvarighet i1 artikel 3.1 g i
varumérkesdirektivet.

Kommitténs forslag, liksom promemorians, innebar att det i den nya
varumérkeslagen inférdes en bestimmelse som anknyter till
utformningen av direktivet i hdgre grad 4n bestdmmelsen i den
nuvarande varumérkeslagen. Regeringen delar uppfattningen att detta ar
onskvirt. Det bor alltsd, i enlighet med kommitténs och promemorians
forslag, foreskrivas att ett varumérke inte far registreras om det &r dgnat
att vilseleda allménheten i frdga om varans art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omsténdighet.

Som redovisas ndrmare i Overvdgandena om officialprévningens
omfattning i avsnitt 6.3 finns det i praxis exempel pa att registrering har
vagrats med stod av bestimmelsen d& det funnits ett dldre identiskt
varukdnnetecken. Det har i dessa fall darmed saknat betydelse att
innechavaren av det é&ldre varukdnnetecknet gett sitt samtycke till
registreringen.

Négra remissinstanser har ansett att det bor klarldggas i vilka
situationer bestimmelsen om hinder pa grund av att varuméirket anses
vilseledande ska vara tillimplig. Aven om denna friga inte har samma
betydelse i praktiken nér nu officialprovningen av relativa hinder foreslés
bibehallas, &r fragan givetvis fortfarande relevant. Som ndmnts ovan har
bestimmelsen sin motsvarighet i direktivet och motsvarar dessutom i sak
en redan gillande bestimmelse i svensk varumirkesrétt. Redan i dag
maste denna bestimmelse tolkas konformt med artikel 3.1 g i direktivet.
En anpassning av bestimmelsens ordalydelse till direktivet innebéar
dérfor inte ndgon forindring av gillande ritt. Aven i fortsittningen méaste
bestimmelsen i den nya varumérkeslagen tolkas i enlighet med
direktivet. Fragan om hur direktivbestimmelsen ska tillimpas och dess
nirmare innebord &dr darfor en fraga som far avgdras i rattstillimpningen
och ytterst av EU-domstolen.

Ovriga absoluta hinder

Som redovisats i1 avsnitt 9.7.1 finns det 14 § forsta stycket 1-3
bestimmelser om andra registreringshinder som &r motiverade av
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allménna hinsyn. Vidare finns i 13 § andra stycket en regel om att
kénnetecken som utgérs av en form i vissa fall inte far registreras.

Kommitténs forslag innebar att nu nimnda bestdmmelser skulle foras
over till den nya varumairkeslagen utan nagra sakliga férandringar. Ingen
av remissinstanserna har framfort nagra synpunkter pa forslaget i denna
del. Regeringen har ingen annan uppfattning. Forslaget bor dérfor
genomforas.

PRV har ansett att det darutover bor inforas ytterligare ett absolut
hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. situationer dé innehavaren av
ett registrerat varumérke ansoker om registrering av samma varumaérke
for samma varor eller tjanster. Syftet med detta hinder skulle vara att
forhindra kringgéende av anviandningstvénget.

Ingen av de Ovriga remissinstanserna har framfort 6nskemal om att det
borde inforas ett hinder av det slag PRV har foreslagit eller gett uttryck
for att det skulle finnas behov av en siddan bestimmelse. Regeringen
anser mot denna bakgrund att det inte finns anledning att inféra en
hindersbestimmelse av detta slag. Det saknas ddrmed ocksa anledning att
nidrmare Overviga hur en sadan regel i1 sa fall skulle forhalla sig till
varumérkesdirektivet.

Relativa registreringshinder
Hinder pa grund av forvixlingsbara varukdinnetecken

Som redogjorts for nirmare i avsnitt 9.7.1 innebdar den géllande
varumérkeslagen i korthet att ett varumérke inte far registreras om det &r
forvaxlingsbart med bl.a. ett dldre varumérke (eller annat varukénne-
tecken) som avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag.
Registreringshinder foreligger dven i forhéllandet till internationella
registreringar som géller i Sverige och gemenskapsvarumérken. Om det
dldre varumirket dr vl ansett foreligger hinder mot registrering av ett
liknande varumirke dven utanfor varuslagsgrianserna, om anvéndningen
av det sokta varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara
till forfang for det vdl ansedda varumirkets sirskiljningsforméga eller
anseende.

De nuvarande bestimmelserna om hinder pa grund av tidigare
varukdnnetecken bygger pa regleringen om registreringshinder i artikel 4
i varumérkesdirektivet. I artikel 5 finns regler om de rittigheter som &r
knutna till ett varumirke. Dessa regler har samma sakliga innehall.
Regeringen har i avsnitt 8.1.3 ndrmare redogjort for innebdrden av dessa
direktivbestimmelser och hur bestimmelserna om ensamrittens
omfattning boér vara utformade 1 den nya varumérkeslagen.
Bestimmelserna om  registreringshinder pd grund av  édldre
varukdnnetecken bor vara utformade pa samma stt.

Som framgatt i foregdende avsnitt &r direktivet uppbyggt pé sé sitt att
det i artikel 4.2 rdknas upp vad som innefattas i begreppet &ldre
varumdrken och som utgdr hinder mot registrering av ett yngre
varumirke. Av bestimmelsen framgér bl.a. att alla typer av registrerade
varumédrken som géller i den aktuella medlemsstaten omfattas. Vidare
framgér att det ska vara fraga om ett varumirke for vilket ansokan om
registrering gjorts tidigare dn det sokta varuméirket, med beaktande av de
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ansprak pa foretrddesritt som kan goras for dessa varumirken. Den
nuvarande varumirkeslagen innehéller i sak motsvarande regler men har
en annan redaktionell utformning. I lagen anges att hinder mot
registrering foreligger 1 forhallande till bl.a. varumirken som é&r
registrerade efter tidigare ansdkan (se 14 § forsta stycket 6, 8 och 9
VML).

Som framgétt tidigare foreslés bestimmelsen i dvrigt vara utformad i
nira anslutning till direktivet. Det dr darfor 1ampligt att &ven den del som
ror vad som avses med begreppet varukdnnetecken, i enlighet med vad
som foreslogs i promemorian, avfattas efter samma modell som
direktivet. Enligt regeringens uppfattning kan det inte anses nodvéndigt
att i bestimmelsen om registreringshinder ytterligare specificera vad som
avses med att ett annat varukdnnetecken ar ”édldre”. Frigan om
tidsprioriteten mellan det sdkta varumérket och andra varukidnnetecken
far liksom hittills avgdras i enlighet med de bestimmelser som géller i
fraiga om ensamrittens uppkomst, 1 forekommande fall med
hansynstagande till bestimmelserna om prioritet.

Enligt artikel 4.2 c innefattas i begreppet édldre varumirken aven
ansokningar om registrering av ett varumérke, forutsatt att ansdékan leder
till registrering. I den nuvarande varumirkeslagen finns inte négon
bestimmelse som uttryckligen anger att &ven ansdkningar om
registrering utgdr hinder om ansokan leder till registrering. Av
forarbetena framgar att PRV 1 det fallet att tvd ansdkningar gjorts
betriffande forvéxlingsbara varumirken normalt maste bdrja med att
avgora den ansdkan som kom in forst och lata den senare inkomna
ansokan avvakta (SOU 1958:10 s. 287). Denna ordning bor gélla dven
fortsittningsvis. Aven en ansdkan om registrering utgdr dirigenom
hinder mot registrering av ett yngre forvéaxlingsbart varumérke, forutsatt
att den forst ingivna ansokan leder till registrering. Mot denna bakgrund
anser regeringen, i enlighet med vad som foreslogs i betdnkandet och
promemorian, att det inte finns nagot behov av att infora négra sérskilda
bestdmmelser om hinder pa grund av ansdkningar om registrering.

Férvixlingsbara registrerade firmor som registreringhinder

Enligt 14 § forsta stycket 6 VML far ett varumirke inte registreras om
mérket dr forviaxlingsbart med bl.a. en firma som négon anvinder i
naringsverksamhet. En forutsdttning for att firman ska utgoéra
registreringshinder dr givetvis att den har &ldre réttsgrund &n det sokta
varumérket. Bedomningen av fragan om forvixlingsbarhet ska goras i
enlighet med bestimmelsen i 6 § VML.

I sévél betidnkandet som promemorian foreslogs att hinder mot en
registrerings bestand skulle foreligga 1 forhallande till sédana
forvixlingsbara niringskénnetecken som ar skyddade som s.k. naturliga
varukdnnetecken, under forutséttning att skyddet géller i mer &n inom ett
visst geografiskt omrade (betdnkandet) eller i en vésentlig del av landet
(promemorian). Skyddet for sddana kéinnetecken skulle dérigenom
stimma Overens med vad som skulle gilla for inarbetade
varukénnetecken.
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Bolagsverket har motsatt sig promemorians forslag och anfort bl.a. att
forslaget innebédr en forsvagning av skyddet for firma som kdnnetecken.
Enligt verket bor det inte finnas nagot krav pa att en firma ska anvindas
som varukénnetecken for att den ska utgdra hinder mot registrering av ett
varumdrke eller krévas att firman &r skyddad i en vésentlig del av landet.
Verket har ansett att det klart ska framga att det finns ett egentligt
forvixlingsskydd for firma som ndringskdnnetecken och att det darfor i
bestimmelsen ska anges att en firma som ndgon anvinder i
niringsverksamhet utgér registreringshinder. PRV har ansett att det &r
oklart om avsikten ar att, sdsom i dag, en firma ska ha skydd som ett
varukdnnetecken sa ldnge den é&r registrerad, oberoende av om den
anvinds som varukdnnetecken. PRV:s uppfattning &r att skyddet for
firmor, precis som i dag, ska avse registrerade firmor som har
séarskiljningsformaga.

Enligt regeringens uppfattning finns det, mot bakgrund av vad
Bolagsverket och PRV har anfort, anledning att sérskilt 6verviga i vilka
fall registrerade firmor ska utgdra hinder mot registrering av ett
varumérke. Den gillande ordningen innebidr, som ndmnts tidigare, att ett
varumérke inte far registreras om det finns en dldre firma som anvéands i
néringsverksamhet och som ar forvéxlingsbar med det sokta varumérket.

En registrerad firma som giller i hela landet — exempelvis
firmaregistrering for ett aktiebolag — omfattas i och for sig av den av
kommittén och promemorian foreslagna bestimmelsen. En sadan firma
skulle alltsd enligt den foreslagna bestimmelsen utgéra hinder mot
registrering av ett yngre varumédrke. Som bade Bolagsverket och PRV
har anfort finns det inte nagot krav enligt gillande lagstiftning pa att
firman ska anvindas som varukdnnetecken for att den ska vara
varumadrkesrittsligt skyddad. Nagon fordndring i detta avseende bor inte
goras. Mot bakgrund av de remissynpunkter som framforts i nu nimnda
frégor ansluter sig regeringen till Bolagsverkets och PRV:s uppfattning
att detta kan komma till tydligare uttryck i lagen.

Ytterligare en friga dr om firmaregistreringar som inte giller i hela
landet, sdsom firmor for enskilda niringsidkare och handelsbolag, ska
utgora registreringshinder. Denna fraga har inte tidigare berérts sarskilt
under beredningen av lagstiftningsdrendet. Utformningen av den
foreslagna bestdmmelsen innebir att sddana firmaregistreringar, eller i
vart fall vissa av dem, i fortsdttningen inte skulle kunna hindra
registreringen av ett yngre varumirke. Detta skulle, som Bolagsverket
framhallit, vara till nackdel for framfor allt mindre foretag. En tinkbar
situation &r t.ex. att ett nystartat foretag pabdrjar sin verksamhet i mindre
skala i form av en enskild firma eller ett handelsbolag som endast har ett
geografiskt begrinsat skydd for den registrerade firman under vilken
verksamheten bedrivs. Om det dérefter registreras ett forvaxlingsbart
varumérke utan nagon mojlighet for firmainnehavaren att hindra
registreringen, kan foretaget pd grund av varumarkesregistreringen
komma att hindras fran att expandera sin verksamhet till andra delar av
landet under samma firma. En annan konsekvens av en sadan ordning &r
att det kan uppstd situationer dér registrerade réttigheter existerar
parallellt utan att det finns ndgon mdjlighet att fa nadgon av rittigheterna
upphédvd. Detta riskerar att leda till oklarheter for de som innehar
rittigheterna.
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Enligt regeringens uppfattning bor darfor dven  sddana
firmaregistreringar som inte géller i hela landet dven fortséttningsvis
utgdra hinder mot registrering av ett yngre varumérke. Lagtexten bor
alltsd dndras pé denna punkt.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltsd att bestimmelsen 1 14 §
forsta stycket 6 om att ett varumérke inte far registreras om det &r
forvaxlingsbart med en firma som nagon annan anvédnder i en
nédringsverksamhet bor foras over i sak ofordndrad till den nya
varumérkeslagen.

Varumdrket innehdller eller bestar av ndgot som dr dgnat att uppfattas
som annans firma

I 14 § forsta stycket 4 VML finns en bestimmelse som innebér att ett
varumérke inte far registreras om maérket innehaller eller bestar av nagot
som &r dgnat att uppfattas som annans firma. Det finns inte nagon
avgransning att bestimmelsen endast ar tillimplig pa exempelvis de fall
dér det rader varuslags- eller branschlikhet. For att bestimmelsen ska
vara tillimplig krdvs det att det sokta varumirket innehdller firman i
ofordndrat skick eller med obetydliga dndringar eller tilligg (se SOU
1958:10 s. 285). Bestammelsen torde anvéndas relativt séllan.

Kommitténs, liksom promemorians, forslag innebar att bestimmelsen
fordes over till den nya varumérkeslagen, dock med den justeringen att
begreppet néringskdnnetecken anvéndes i stdllet for firma. PRV och
Bolagsverket har varit tveksamma till om det bor foreligga
registreringshinder i de fall som avses i bestimmelsen. De har framfort
synpunkter som tar sikte pd att gransdragningen mot registreringshindret
avseende forvixlingsbara firmor &r otydlig och att behovet av
bestimmelsen kan ifragasittas.

Regeringen kan konstatera att det sedan ldnge funnits en motsvarande
regel i den nuvarande varuméirkeslagstiftningen och att det inte tidigare
lamnats négot forslag om att den regeln bor avskaffas.
Beredningsunderlaget medger déarfor inte att inom ramen for detta
lagstiftningsdrende ta bort bestimmelsen. Nagra krav frdn anvéndarhall
pa att ta bort bestimmelsen har inte framkommit. Den nuvarande
bestimmelsen dr, som framgatt, begriansad till sddana situationer da det
foreligger identitet eller mycket stor likhet med firman. Den av
kommittén foreslagna dndringen av bestimmelsen frén att omfatta bara
firma till att omfatta nidringskdnnetecken, dvs. &ven sekundira
kannetecken, skulle emellertid innebdra att tillimpningsomradet
utvidgas. Fler kdnnetecken &n tidigare skulle alltsd komma att omfattas
av bestdmmelsen, vilket kan leda till osdkerhet ndr det géller
avgransningen av bestimmelsens tillimpningsomrade. Regeringen anser
darfor att det inte bor goras ndgon sddan fordndring och att den
nuvarande bestimmelsen bor foras over i sak ofordndrad till den nya
varumérkeslagen.
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Registrering av ett varumdrke i ond tro

Enligt 14 § forsta stycket 7 VML far ett varumirke inte registreras om
mirket dr forvéixlingsbart med ett varukénnetecken som vid tiden for
ansOkan anvénds av nigon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om
detta och sdkanden inte anvént sitt mérke innan det andra kadnnetecknet
togs i bruk.

I varumérkesdirektivet finns i artikel 4.4 g en regel om att
medlemsstaterna far ha bestimmelser som innebér att ett varumérke inte
ska registreras om det kan forvixlas med ett mirke som anvindes i
utlandet vid tidpunkten for ansdkan och som fortfarande anvinds dir,
under forutsittning att sokanden vid tidpunkten for ansdkan var i ont
uppsdt ("bad faith” 1 den engelska versionen). Vidare far
medlemsstaterna enligt i artikel 3.2 d ha regler om att registrering ska
vigras om ansdkan om registrering av varumérket har gjorts i ond tro av
den sokande (dven hér anvénds uttrycket ’bad faith” i den engelska
versionen).

I samband med Sveriges tilltrdde till EES-avtalet 6vervigdes om 14 §
forsta stycket 7 VML behovde eller borde é&ndras till foljd av
varumérkesdirektivet. Regeringen konstaterade att lagregeln till skillnad
fran regeln i artikel 4.4 g i direktivet inte var begridnsad till anvindning
som skett utomlands, men att artikel 3.2 d rimligen maste avse en sddan
situation d& ansodkan i ett land gérs om registrering av ett varumérke,
vilket dr forvixlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tiden for
ansOkan anvédnds av annan i samma land samt ansdkan om registrering
gjorts med vetskap om detta, dvs. i ond tro. Regeringen kom till
slutsatsen att den nuvarande bestimmelsen kunde och borde behéllas
ofordndrad (prop. 1992/93:48 s. 79).

Kommitténs forslag, liksom promemorians, innebar att en justering av
den nuvarande bestdmmelsen skulle goras pa sa sitt att det inte ldngre
skulle krévas att sokanden har vetskap om anvédndningen av det andra
varukédnnetecknet utan det skulle vara tillrackligt att s6kanden borde ha
kant till detta. Kommittén anfoérde att detta stiller okade krav pa
aktsamhet fran sokandens sida och ansdg att bestimmelsen annars
riskerar att bli verkningslos. Kommittén bedomde, i likhet med den
bedémning som gjorde i det nyssndmnda lagstiftningsérendet, att artikel
3.2 d ger utrymme for ha en bestimmelse som ar tillimplig ocksa nar det
giller anvindning som skett i Sverige.

SFIR har 1 yttrandet Over promemorian anfort att direktivets
bestimmelser torde mojliggora att det finns regler om registreringshinder
bade vid tidigare anvindning utomlands och inom Sverige. Féreningen
har ansett att det bor framga av lagtexten och inte endast i forarbeten att
det kan vara fridga om tidigare anvindning sévél utomlands som i
Sverige. Foreningen har vidare foreslagit att det i enlighet med artikel
3.2d i direktivet borde inforas en fristdende ondtrosregel i den nya
varumérkeslagen

Den ndrmare inneborden av direktivbestimmelserna om ond tro har
inte klarlagts genom EU-domstolens praxis. I sammanhanget bor dock
ndmnas att EU-domstolen i ett avgorande har uttalat sig om inneborden
av motsvarande bestdimmelse om ond tro i artikel 52.1 b i
varumérkesforordningen (EU-domstolens dom den 11 juni 2009 i mal C-
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529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG mot Franz Hauswirth
GmbH). En 6sterrikisk domstol hade begirt ett forhandsavgorande for att
fa klarhet bl.a. i om det &r tillrdckligt att sdkanden kénner till att ett
forvaxlingsbart kdnnetecken anvinds av ndgon annan eller om det maste
tillkomma vissa inslag av illojalitet fran s6kandens sida for att ond tro
ska anses foreligga. EU-domstolen uttalade att vid prévningen av om
sokanden varit i ond tro i den mening som avses i den aktuella
bestimmelsen ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta
faktorer som i det enskilda fallet forelag vid den tidpunkt d& ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumérke gavs in. Domstolen angav tre
faktorer som i synnerhet ska beaktas. Den forsta &r den omstandigheten
att sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en
medlemsstat anvénder ett identiskt eller liknande kdnnetecken for en vara
som #ir identisk eller av liknande slag, vilket innebar en risk for
forvixling med det sokta gemenskapsvarumérket. Den andra dr om
sokandens avsikt &r att hindra denna tredje man fran att fortsitta anvénda
ett sadant kidnnetecken. Den tredje faktorn ar graden av réttsskydd for
tredje mans kinnetecken och for det sokta gemenskapsvarumarket.

Artiklarna 3.2 d och 4.4 g i varumirkesdirektivet ger medlemsstaterna
relativt stor handlingsfrihet att inféra bestimmelser for att hindra en
registrering som s6kanden har gjort i ond tro. En reglering som innebér
att anviandning som skett badde utomlands och inom Sverige far beaktas
maste anses dverensstimma med direktivet. Regeringen instimmer alltsa
i kommitténs och SFIR:s bedomning att bestimmelsen inte behdver
begriansas till anvidndning som skett utomlands. Den nuvarande
ordningen bor bibehallas i den nya varumaérkeslagen. Frdgan dr om detta,
som SFIR ansett, bor komma till uttryck i lagtexten. I den nuvarande
lagregeln finns, som framgétt, inte uttryckligen angivet att anvéindningen
kan ha dgt rum Sverige eller utomlands, utan detta framgér motsatsvis
genom att det inte finns ndgon begriansning nér det giller var anvandning
ska ha &gt rum. Enligt regeringens mening framstar det dock som
lampligt att det direkt av lagtexten framgér att bade anvéndning i1 Sverige
och i utlandet &r relevant, inte minst med hénsyn till varumarkesréttens
territoriella begransning samt till att det i artikel 4.4 g endast talas om
anvéindning i utlandet.

Regeringen kan vidare konstatera att den ndrmare innebdrden av
begreppen ond tro respektive ont uppsat for ndrvarande inte &dr helt
klarlagd. Som framgatt har EU-domstolen uttalat att motsvarande
bestimmelse i varumérkesforordningen innefattar bl.a. frigan om den
som har ansokt om registrering av ett varumérke har haft for avsikt att
hindra en tredje mans anvidndning av ett annat kénnetecken.
Bestdmmelserna i den nya varumérkeslagen bor utformas pa sa sétt att de
inte riskerar att fi ett annat innehadll dn de bakomliggande
bestimmelserna i direktivet. Mot den angivna bakgrunden kan uttrycket
vetskap i den nuvarande lagen liksom den utformning som kommittén
foreslog — dvs. kénde till eller borde ha ként till — komma att stimma
mindre vdl med innebdrden av direktivbestimmelserna. Mot denna
bakgrund anser regeringen det lampligast att uttrycket “ond tro” tas in i
den aktuella lagregeln.

SFIR har foreslagit att det dérutover ska inforas en fristdende
ondtrosregel i enlighet med artikel 3.2 d i direktivet som skulle kunna
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hindra registrering ocksd i andra fall av ond tro. Négon s&dan regel
foreslogs inte av kommittén. Ingen annan remissinstans har framfort
nagra 6nskemél om att det, utover de bestimmelser som redan finns i
dag, bor inforas en sadan fristdende ondtrosregel i svensk varumérkesritt.
Regeringen anser att nagon sadan regel inte bdr inféras i den nya
varumérkeslagen.

Sammanfattningsvis innebér detta att den nuvarande bestimmelsen i
14 § forsta stycket 7 VML bor foras over till den nya varumérkeslagen,
med undantag for att begreppet vetskap bor ersittas med begreppet ond
tro.

Ska ett lokalt inarbetat varukdnnetecken utgora hinder mot registrering?

En sérskild fraga dr om ett varukdnnetecken som endast &r inarbetat inom
en del av landet ska kunna utgéra hinder mot registrering. Enligt géllande
varumirkeslag utgdr dven ett lokalt inarbetat varukdnnetecken hinder
mot registrering av ett yngre forvéxlingsbart varumirke. Det lokalt
inarbetade varukénnetecknet kan ocksa utgéra grund for att i ett senare
skede upphédva en yngre varumirkesregistrering. Det innebér att det
inarbetade varukdnnetecknet i praktiken tillerkénns verkan dven utanfor
det omrade dér det &r inarbetat.

Kommitténs forslag innebar att ett inarbetat varukénnetecken som
endast har skydd inom ett "visst geografiskt omrade” i fortséttningen inte
skulle utgdra hinder mot en varumérkesregistrerings bestand. Déremot
skulle det vara mgjligt att utverka ett forbud mot att det registrerade
varumérket anvidndes inom det omrade dér det aktuella varukénnetecknet
var inarbetat.

Patentbesvirsrdtten har pekat pa att denna 16sning kan komma att leda
till oséikerhet i fragan om det finns nagon lokalt inarbetad ensamrétt som
begransar giltigheten av ett registrerat varumérke och understrukit att det
kan bli problem att avgrinsa det omrade i vilket det inarbetade
kénnetecknet har skydd. Liknande synpunkter har framforts av Svenska
Patentombudsforeningen som ocksd har anfort att ett lokalt inarbetat
kédnnetecken i en mindre befolkad del av landet inte bdr utgdra
registreringshinder, men att inarbetning i exempelvis storstadsregionerna
boér bedomas annorlunda eftersom kénnetecknet i dessa fall kan vara
inarbetat 1 en betydande del av omséttningskretsen.

I varumirkesdirektivet finns vissa bestimmelser av intresse i
sammanhanget. Som framgatt tidigare ska enligt artikel 4.1 och 4.2 d ett
dldre varumirke som ar vélkdnt i en medlemsstat, i den betydelse som
ordet "vélként” har enligt artikel 6bis i Pariskonventionen, utgora hinder
mot registrering av ett yngre varumirke. Av ordalydelsen framgér
ddremot inte om det dldre varumirket méste vara vilkdnt i hela
medlemsstaten for att registreringshinder ska foreligga eller om det
racker att det dr vdlként i endast en del av landet, exempelvis i en region
eller i en stad. EU-domstolen har uttalat att bestimmelsen ska tolkas sa,
att det dldre varumirket ska vara vélként i hela registreringsstaten eller i
en visentlig del av denna medlemsstat (EU-domstolens dom den 22
november 2007 i mal C-328/06, Alfredo Nieto Nuflo mot Leonci
Monlle6 Franquet). Artikel 4.2 d i direktivet innebédr saledes att ett
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varumirke som dr vélkdnt i den mening som avses i artikel 6bis i
Pariskonventionen i atminstone en vésentlig del av Sverige ska utgdra
hinder mot registrering av ett yngre varumarke.

Varumérkesdirektivet innehéller emellertid regler som innebér att
medlemsstaterna under vissa forutsittningar far ge ett mer langtgéende
skydd for oregistrerade varumidrken och andra tecken som anvinds i
forvarvsverksamhet. Av artikel 4.4 b f6ljer att medlemsstaterna far
besluta bl.a. att ett varumérke inte ska registreras om rétten till ett
forvéaxlingsbart oregistrerat kdnnetecken har forvérvats fore tidpunkten
for ansdkan om registrering av det yngre mérket. En forutsittning &r
dock att innehavaren av det oregistrerade varumairket eller tecknet har
ratt att forbjuda anvéndningen av det yngre varumirket (jfr 4ven punkt
19 i den nyss ndmnda domen).

Bestdmmelsen innebér att det i och for sig dr mojligt att bibehalla en
ordning som innebér att ett lokalt inarbetat varukédnnetecken ska utgora
hinder mot varumirkesregistrering. Som kommittén har anfort kan det
emellertid ifragasittas om det dr motiverat att ensamrétten for ett lokalt
inarbetat kdnnetecken stricker sig s langt.

En jamforelse kan goras med den ordning som giller for
gemenskapsvarumérken. Enligt artikel 8.4 i EG:s varuméarkesforordning
far ett gemenskapsvarumérke under vissa forutséttningar inte registreras,
om innehavaren av ett ej registrerat varumérke eller av ett annat
kdnnetecken som anvinds i ndringsverksamhet i mer dn bara lokal
omfattning gor invindning. Det krévs att, enligt gemenskapslagstiftning
eller tillimplig nationell lagstiftning om detta kdnnetecken, rétten till
kannetecknet uppkom fore ansokningsdagen for gemenskapsvarumérket,
i forekommande fall med hénsynstagande till prioritet, och att
innehavaren har rétt att utverka ett forbud mot anvéndning av ett yngre
varumérke. Detta innebér alltsd att ett varukdnnetecken som endast &r
lokalt inarbetat inte utgér hinder fOr registrering av ett
gemenskapsvarumirke eller grund for att upphédva en sadan registrering.
Av artikel 107 1 forordningen foljer dock att medlemslinderna far
tillimpa en ordning som innebdr att ett lokalt inarbetat kdnnetecken
daremot kan utgora grund for ett yrkande om forbud mot anvindning av
ett gemenskapsvarumérke inom det omrade dér inarbetningen bestér. Ett
sadant forbud paverkar alltsa inte registreringen som sadan.

En ordning i enlighet med kommitténs forslag och som innebér att
lokalt inarbetade varukdnnetecken inte ska utgora hinder mot registrering
kan visserligen leda till att det uppstir avgridnsningssvérigheter av det
slag som Patentbesvérsritten och Svenska Patentombudsforeningen har
tagit upp. Det kan vara svart for den som har fatt en registrering av ett
varumérke beviljad att veta om det finns nagot lokalt inarbetat
varukdnnetecken som kan komma att hindra honom eller henne frén att
anvinda varumaérket i en viss del av landet. Samtidigt &r det viktigt att
understryka att inte heller den nuvarande ordningen &r problemfri. I dag
kan en varumérkesregistrering komma att upphévas pa grund av ett lokalt
inarbetat varukdnnetecken trots att innehavaren inte alls ként till det
lokalt inarbetade kénnetecknet. Innehavaren av det registrerade
varumérket riskerar da att helt g& miste om sin ensamrétt och de resurser
som lagts ner pad varumérket. For innehavaren ar detta en ingripande
atgdrd. Att i stéllet lata innehavaren av det lokalt inarbetade kdnnetecknet
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enbart fA mojlighet att utverka ett forbud mot att anvinda det registrerade
varumirket inom det omrade dér det lokalt inarbetade varukénnetecknet
ar skyddat innebdr en mindre begrinsning i rétten att anvinda det
registrerade varumirket. Regeringen delar kommitténs uppfattning att
detta &r en béttre 16sning.

I promemorian foreslogs att det skulle krdvas att det inarbetade
varukédnnetecknet skulle vara skyddat i en vésentlig del av landet for att
utgora registreringshinder. Kommitténs forslag var i stdllet utformad sé
att registreringshinder inte foreldg om inarbetning endast hade skett inom
ett visst geografiskt omrade. Ingen av remissinstanserna har inviant mot
promemorians utformning av lagregeln, men flera av dem har framfort
Onskemal om att innebdrden av uttrycket vasentlig del av landet klargors.
Regeringen anser att den utformning som foreslogs i promemorian blir
tydligare 4n den som foreslogs av kommittén. Bestimmelsen bor darfor
utformas i enlighet med promemorian.

Att generellt sld fast vad som i varje situation ska anses som en
vasentlig del av landet dr knappast mojligt. En beddomning maste goras i
det enskilda fallet. Det dr dock regeringens utgdngspunkt att uttrycket bor
kunna vara tillimpligt sdvil pa en forhallandevis stor geografisk del av
landet, som pa en eller flera delar som inrymmer en stor del av
befolkningen. I bada dessa fall bor det dven 1 fortsdttningen vara mojligt
att aberopa det inarbetade varukénnetecknet som grund for att hindra en
senare registrering. Vid bedomningen av om ett varukdnnetecken &r
inarbetat inom en vésentlig del av landet bor hinsyn alltsa inte bara tas
till omfattningen av det geografiska omréde dir kinnetecknet &r inarbetat
utan ocksa till inom hur stor del av omséttningskretsen kédnnetecknet &r
inarbetat. Den nirmare avgrdnsningen av uttrycket fir ankomma pa
rattstillimpningen att gora, givetvis med ldmpligt beaktande av
eventuella rattsfall frdin EU-domstolen avseende lokala rattigheter.

Sammantaget anser regeringen alltsd att ett varukénnetecken som inte
ar inarbetat inom &tminstone en visentlig del av landet inte ska utgdra
hinder mot registrering av ett varumirke. Det bor i sammanhanget
noteras att det enligt nuvarande ordning &r mojligt att fora talan om
forbud mot anviandning av ett annat varukdnnetecken inom det omrade
dér det lokalt inarbetade varukdnnetecknet ar skyddat. Detta giller alltsa
dven registrerade varumérken. Som framgér i avsnitt 12.4 foreslas inga
sakliga forandringar av dessa regler.

Ska lokalt skyddade inarbetade firmor, sekunddira ndringskdnnetecken
samt namn utgora hinder mot registrering?

I foregaende delavsnitt har regeringen foreslagit att endast sddana
inarbetade varukénnetecken dér skyddet omfattar minst en vidsentlig del
av landet ska kunna utgdra hinder mot registrering av ett yngre
varumidrke. Regeringen har ovan gjort beddmningen att registrerade
firmor ska utgdra registreringshinder dven om registreringen inte
omfattar en visentlig del av landet.

Nir det giller andra naturliga kinnetecken &n registrerade firmor — dvs.
inarbetade firmor och sekundira néringskdnnetecken samt namn — finns
det enligt regeringens uppfattning inte ndgon anledning att utforma
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skyddet i detta avseende pa annat sétt dn for inarbetade varukidnnetecken.
Sadana naturliga varukénnetecken bor alltsi utgéra hinder mot
registrering av ett yngre varumirke om skyddet omfattar &tminstone en
visentlig del av landet. P4 samma sitt som ndr det géller inarbetade
varukdnnetecken (jfr ovan) finns mojlighet att fora talan om foérbud mot
att det registrerade varumirket anvidnds inom det omrade dar det
naturliga varukdnnetecknet dr skyddat.

Medgivande till registrering

Enligt géllande varumérkeslag far ett varumairke registreras trots att det
finns ett relativt registreringshinder, om den vars rétt dr i friga medger
det och det inte finns nagot absolut registreringshinder (14 § fjarde
stycket VML).

Eftersom kommitténs forslag innebar att officialprévningen av relativa
hinder skulle slopas fanns nagon sadan regel inte med i kommitténs
lagforslag. I och med att det nu foreslas att det inte ska gdras nagon
fordndring av officialprovningen, bér medgivandebestimmelsen i den
nuvarande varumérkeslagen utan nagra sakliga éndringar foras over till
den nya varumérkeslagen.

9.8 Hinder pa grund av sliktnamn, upphovsrittsligt
skyddade verk m.m.

9.8.1 Nuvarande ordning

Svenska forhdllanden

Varumérkeslagen innehdller inte bara bestimmelser om hinder mot
registrering av varumirken pa grund av tidigare varu- och niringskidnne-
tecken. Det finns ocksé regler som innebar att hinder mot registrering
kan foreligga pé grund av tidigare réttigheter av annat slag.

Ett sldktnamn kan utgdra hinder mot registrering av ett varumérke dven
om namnet inte anvénds som varu- eller niaringskénnetecken. Alla som
har ett efternamn som &r skyddat enligt namnlagen har i princip ocksa ett
skydd enligt varumarkeslagen mot att nagon annan — som inte sjalv har
behdrighet till namnet enligt namnlagen — far namnet registrerat som
varumédrke. Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 4 VML inte
registreras om det innehéller eller bestdr av ndgot som &r dgnat att
uppfattas som négon annans slédktnamn, konstndrsnamn eller likartat
namn, savida namnet uppenbarligen inte asyftar ndgon som &r avliden
sedan lidnge. Bestimmelsen dr tillimplig dven pé bl.a. pseudonymer och
signaturer (se SOU 1958:10 s. 285 och prop. 1960:167 s. 113). Denna
bestimmelse reglerar alltsd inte skyddet for namn som kommersiellt
kinnetecken utan innefattar ett skydd for namnrétten som sédan.

Vid den Oversyn av varumirkeslagen som gjordes i samband med
Sveriges tilltrade till Madridprotokollet behandlades fragan om slakt-
namnens stéllning i varumarkesrétten. I det sammanhanget redovisades
bl.a. att det i framstéllningar till Justitiedepartementet hade anforts att ett
stort antal nya sldktnamn fanns i bruk i Sverige — bade pé grund av den
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okade invandringen och pa grund av att ett antal nya slédktnamn antagits —
samt att det bla. lett till svarigheter for utlindska fOretag att fa
registrering hér i landet av mirken som var grundade pa utldndska
slaktnamn. 1 promemorian stannade man emellertid for att inte foresla
nagon dndring av bestimmelsen om sldktnamn som registreringshinder
(se Ds 1993:97 s. 50 f.). I den efterfoljande propositionen konstaterade
regeringen att det i promemorian togs upp ett antal fragor — déribland
slaktnamnens stéllning i varumérkesratten — vilka inte utmynnade i nagra
forslag till dndringar i varumérkeslagen och att promemorian i dessa
delar fatt ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Regeringen
ansag, i likhet med flera remissinstanser, att det fanns skél att ytterligare
overviga dessa fragor (se prop. 1994/95:59 s. 21).

Bestimmelser om anvédndning av sléktnamn som varukinnetecken
finns ocksé i namnlagen (1982:670). Denna reglering giller dock endast i
friga om egenartade efternamn. Med begreppet egenartad efternamn
avses enligt 20 § tredje stycket namnlagen ett efternamn som ar dgnat att
utmirka tillhorigheten till en viss slékt. I samma paragrafs andra stycke
anges att ingen obehdrigen, till nackdel for den som har forvérvat ett
egenartat efternamn, i néringsverksamhet far anvdnda en firma, ett
varumérke eller ett annat kinnetecken som litt kan forvixlas med
namnet. Vidare anges att med firma likstills beteckning for stiftelse,
ideell forening eller ddrmed jamforlig sammanslutning. I namnlagen
finns vidare en reglering av forhéllandet mellan & ena sidan egenartade
efternamn och & andra sidan bl.a. allmént k&nda konstndrsnamn och
liknande namn. Den som har en dldre ritt till ett egenartat efternamn
maste inom rimlig tid inskrida mot anvindningen av ett allmint kint
konstndrsnamn som litt kan forvixlas med det egenartade namnet,
annars far konstnidrsnamnet anvéndas i niringsverksamhet (21 § fOrsta
stycket). P4 samma sitt maste den som har en dldre rtt till ett egenartat
efternamn inom rimlig tid inskrida mot anvindningen av ett inarbetat
kénnetecken som létt kan forvéixlas med det egenartade namnet (21 §
andra stycket).

Den som gor intrdng i ndgon annans ratt till ett egenartat namn &r
skyldig att ersitta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha
insett att forfarandet var till nackdel for denne (23 § namnlagen).

Ett varumérke fér enligt 14 § forsta stycket 4 VML inte heller
registreras om det innehdller eller bestdr av ndgot som &ar dgnat att
uppfattas som annans portrdtt, dér portréttet uppenbarligen inte asyftar
nagon sedan lange avliden.

Enligt 14 § forsta stycket 5 VML far ett varumirke inte registreras om
det innehaller ndgot som &r dgnat att uppfattas som titel pa ndgon annans
skyddade litterdra eller konstnérliga verk, dar titeln dr egenartad.

Slutligen far ett varumirke enligt 14 § forsta stycket 5 VML inte
registreras om maérket krinker annans upphovsrdtt till litterdrt eller
konstndrligt verk eller annans ritt till fotografisk bild eller ménster.

Om det skulle foreligga ett registreringshinder enligt 14 § forsta
stycket 4 eller 5 VML far enligt fjarde stycket i paragrafen registrering
ske om den vars ratt dr i fraga lamnar sitt medgivande till registreringen.
Nér det géller registrering av ett mirke som innehéller eller bestar av ett
slaktnamn anges i forarbetena att det maste beaktas att flera birare av
namnet regelmaissigt finns eller kan tillkomma i framtiden och att enstaka
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birare inte kan disponera dver namnrétten till nackdel for dvriga bérare.
Ett medgivande av sddana enstaka bérare far darfor endast mer sillan
betydelse (se SOU 1958:10 s. 290, prop. 1960:167 s. 114 f. och rittsfallet
RA 1987 ref. 116).

Internationella forhallanden

Sverige &r inte bundet av nagra internationella ataganden dar det
uttryckligen regleras vilken stillning rétten till sldktnamn m.m. ska ha i
varumdrkesritten. Det finns dock regler som har betydelse for i vilken
utstrackning siddana rattigheter kan skyddas i den varumairkesrittsliga
regleringen. Till en borjan boér ndmnas att det av artikel 2
Pariskonventionen och artikel 3 i TRIPs-avtalet dven i detta avseende
foljer att samma regler maste gilla for svenska och utldndska
rattssubjekt.

Vidare finns det EU-rdttsliga regler som har betydelse for i vilken
utstrackning sléktnamn m.m. kan utgéra hinder mot varumaérkesregistre-
ring. Enligt artikel 4.4 c¢ 1 varumérkesdirektivet far medlemsstaterna
besluta att ett varumérke inte far registreras — eller om det &r registrerat,
att registreringen ska kunna upphivas — om anvindningen av ett
varumirke far forbjudas med stod av en annan dldre réttighet &n ett
varumérke eller annat 1 forvdrvsverksamhet anvédnt tecken. I
bestimmelsen anges att den &dldre rittigheten kan utgdras sirskilt av
ritten till ett namn, rétten till egen bild, en upphovsritt eller en industriell
rattighet. En forutséttning for att rétten till bl.a. sldktnamn ska kunna
utgoéra grund for att hindra eller upphdva en varumérkesregistrering &r
foljaktligen att réttigheten ocksa kan laggas till grund for att hindra en
obehorig anviandning av sddana mirken. Av artikel 4.5 i1 direktivet
framgar att medlemsstaterna far, om det ar lampligt, tillata att varumérket
inte ska végras registrering eller ogiltigforklaras om innehavaren av den
dldre rattigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre
varumairket.

En liknande reglering finns nér det géiller gemenskapsvarumarken. Av
artikel 53.2 i EG:s varumaérkesforordning foljer att ett gemenskapsvaru-
mirke ska ogiltigforklaras om anvéndningen av ett sddant varumérke kan
forbjudas pa grund av en annan dldre réttighet enligt gemenskaps-
lagstiftningen eller enligt den nationella ritt som ger detta skydd. Pa
samma sitt som i direktivet anges att det sarskilt kan vara frdga om ritten
till namn, rétten till egen bild, upphovsritt eller industriell dganderitt.
Om innehavaren av en sddan rittighet uttryckligen medger att
registrering av gemenskapsvarumérket far ske ska mirket dock inte
ogiltigforklaras (artikel 53.3).

9.8.2 Overviiganden

Regeringens forslag: Hinder mot registrering av ett varumirke ska
foreligga om maérket innehaller ndgot som ar dgnat att uppfattas som
nagons egenartade efternamn, allmédnt kidnda konstnidrsnamn eller
likartat namn, om anvéndningen av market skulle medféra nackdel for
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biraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa ndgon
sedan lédnge avliden.

Hinder mot registrering av ett varumérke ska vidare foreligga om
mirket innehéller en bild av nagon annan och bilden uppenbarligen
inte syftar pa nagon sedan lange avliden.

Att ett varumédrke innehéller en egenartad titel pd ndgon annans
upphovsrittsligt skyddade verk ska inte lidngre utgéra hinder mot
registrering. I dvrigt fors de nuvarande reglerna om att ett varumérke
inte far registreras om market krénker annans upphovsritt till litterart
eller konstnérligt verk eller annans rdtt till fotografisk bild eller
monster utan fordndring i sak over till den nya varumérkeslagen.

(2 kap. 10 § 2—4 inya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag bygger pd en annan bestimmelse i
varumérkesdirektivet, men slutsatserna i forslaget dverensstimmer i sak
med regeringens. Kommitténs forslag utgdr dock frén att
officialprévningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se SOU
2001:26s. 320 f.

Promemorians forslag Overensstimmer i sak med regeringens.
Forslaget i promemorian utgar dock fran att officialprévningen av
relativa registreringshinder ska slopas. Se Ds 2008:28 s. 153 f.

Remissinstanserna: Nir det giller kommitténs forslag har de flesta
remissinstanser tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan erinran. Sveriges
advokatsamfund har dock ansett att det inte foreligger tillrackligt
overtygande skil for att avskaffa det skydd som nu finns i 14 § forsta
stycket 5 VML mot registrering av varumirken som &r 4dgnade att
uppfattas som titel pd annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk.
Svenska Patentombudsforeningen) har, mot bakgrund av kraven i
varumdrkesdirektivet, inte haft ndgon invindning mot kommitténs
forslag om titelskyddet. Foreningen har emellertid anfort att manga titlar
som i dag omfattas av titelskyddet inte dr upphovsrittsligt skyddade.
Sadana titlar har behov av ett starkare skydd och det finns darfor skal att
Overvaga fragan pa nytt inklusive de konsekvenser detta skulle behéva ha
avseende  utformningen av  upphovsrittslagen.  Sprdak-  och
folkminnesinstitutet har haft invindningar mot férslaget och bl.a. anfort
att begreppet egenartat efternamn och grinsdragningen mellan
egenartade efternamn och Ovriga efternamn bor utredas. Betrdffande
promemorians forslag har Sprédk- och folkminnesinstitutet upprepat
samma stdndpunkt som tidigare, men 1 Ovrigt har ingen av
remissinstanserna framfort nagra synpunkter pé forslaget.

Skiilen for regeringens forslag

Som framgar av foregdende avsnitt foljer av artikel 4.4 c i
varumérkesdirektivet att medlemsstater far ha bestimmelser om att ett
varumérke inte far registreras om anvindningen av varumérket far
forbjudas med stod av en annan dldre réttighet &n ett varumaérke eller
annat i férvirvsverksamhet anvint tecken. Till dessa réttigheter hor bl.a.
namn och upphovsrittsligt skyddade verk. Réttigheten maste med andra
ord kunna ligga till grund for att med stdd av annan lagstiftning &n den
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varumirkesrittsliga hindra en obehorig anvindning av sédana
varumarken som registreringen avser.

Kommitténs forslag byggde pad en annan bestimmelse i direktivet,
artikel 3.2 a, enligt vilken en medlemsstat far ha bestimmelser om att ett
varumérke inte ska registreras om anvédndningen av varumérket kan
forbjudas med stod av andra lagbestimmelser &n medlemsstatens eller
EU:s varumdrkeslagstiftning. Den artikeln reglerar dock absoluta
registreringshinder och inte hinder pad grund av andra réittigheter. Till
skillnad fran artikel 3.2 anges det inte i artikel 4.4 c att de
lagbestimmelser som utgdr grund for ett forbud maste finnas i annan
lagstiftning &n varumérkeslagstiftningen. I motsvarande bestdmmelse i
artikel 53.2 i1 EG:s varumérkesforordning framgar det dock att det krévs
att anvdndningen av varumérket ska kunna forbjudas med stod av den
gemenskapslagstiftning eller nationella ritt som ger skydd for den aldre
rattigheten. Detsamma maste anses gélla for artikel 4.4 c i direktivet. I
detta hinseende stimmer alltsa artikel 3.2. a och artikel 4.4 ¢ i direktivet
overens.

Kommittén ansédg att det inte krévs att det finns uttryckliga regler om
att just anvdndningen av ett varumirke som innehéller eller bestar av
nagot som dr dgnat att uppfattas som t.ex. annans namn kan forbjudas,
utan att det &r tillrackligt att réttigheten kan ldggas till grund for ett
forbud eller en réttsfoljd med motsvarande verkan. Att obehdrig
anvéindning av en dldre rittighet i ett varumérke ar kriminaliserad medfor
t.ex. enligt den tolkningen att det finns stod enligt direktivet for
bestimmelser om att registreringen av ett sddant mirke ska upphivas.
Ingen av remissinstanserna har haft ndgra invindningar mot kommitténs
uppfattning. Aven regeringen delar kommitténs uppfattning i denna del.

Utgangspunkten &r alltsd att rdtten till ett namn, portrétt, titel pd ett
upphovsrittsligt skyddat verk, upphovsritt till litterart eller konstnéarligt
verk, ritt till fotografisk bild samt monster endast ska utgdra hinder mot
att en registrering bestar om rétten i fraga kan laggas till grund for ett
forbud eller en réttsf6ljd med motsvarande verkan.

Sliktnamn, konstndrsnamn och liknande namn samt portritt

Enligt 14 § forsta stycket 4 VML far, som redovisats i foregdende
avsnitt, ett varumérke inte registreras bl.a. om det innehaller eller bestar
av ndgot som &r &gnat att uppfattas som annans slidktnamn,
konstnarsnamn eller likartat namn eller annans portratt, ddr namnet eller
portrittet uppenbarligen inte asyftar ndgon sedan lange avliden.
Regeringen behandlar forst fraigan om namn som registreringshinder. I
20 § namnlagen finns bestimmelser om ensamritt till egenartade
efternamn. 1 paragrafens forsta stycke anges att om nagon har forvarvat
ett egenartat efternamn, far ett namn som létt kan forviaxlas med detta
anvéndas av ndgon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan
aberopa ritt till namnet eller om han eller hon eller slikten av élder eller
annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn. Bestimmelsen ar bara
tillimplig pa egenartade efternamn. Begreppet egenartat efternamn
definieras i paragrafens tredje stycke, dir det anges att ett efternamn ska
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anses som egenartat om det dr dgnat att utmérka tillhdrigheten till en viss
slakt.

I 20 § andra stycket namnlagen finns en bestimmelse som sérskilt tar
sikte pa anvindning av egenartade efternamn i naringsverksamhet. Enligt
denna bestdmmelse far ingen obehorigen till nackdel for den som
forvérvat ett egenartat efternamn i naringsverksamhet anvinda en firma,
ett varumérke eller ett annat kdnnetecken som létt kan forviaxlas med
namnet. Med firma likstélls en beteckning for stiftelse, ideell forening
eller ddrmed jamforlig sammanslutning. Bestimmelsen innebér alltsa att
det finns ett krav pa att anviandningen av det egenartade namnet ska vara
till nackdel f6r namnhavaren for att bestimmelsen ska vara tillimplig.

Den som gor intrang i ndgon annans ratt till ett egenartat namn ar
skyldig att ersitta den andres skada, om han eller hon har insett eller
borde ha insett att forfarandet var till nackdel for denne (23 §
namnlagen). Déremot finns i namnlagen varken bestimmelser om att
domstol kan meddela forbud mot anvindning av ett egenartat namn eller
bestimmelser om straff for anvéndning av ett sddant namn. Innehavaren
har dock méjlighet att vid domstol fora en talan om férbud mot den som
obehorigen anvinder ett egenartat namn (jfr réttsfallen NJA 1973 s. 717,
NJA 1985 s. 563 och NJA 1992 s. 491). Domstolen kan under vissa
forutsdttningar ocksd meddela ett interimistiskt forbud i enlighet med
bestdmmelsen i 15 kap. 3 § andra stycket réittegangsbalken.

Mot denna bakgrund kan det saledes konstateras att det finns
bestimmelser i annan lagstiftning &n den varumérkesrittsliga som
innebér att anvindningen av ett varumérke som innehéller ett egenartat
efternamn kan forbjudas. Négot motsvarande skydd finns daremot inte i
namnlagen nir det géller andra efternamn, dvs. efternamn som inte &r
egenartade.

Kommitténs forslag innebar att begreppet sliktnamn ersattes med
efternamn, vilket ar det begrepp som anvéinds i namnlagen. Vidare
innebar forslaget att de varumérkesrattsliga reglerna om vad som kan
utgéra hinder mot varumarkesregistrering anpassades till det skydd som
finns i namnlagen. Som Svenska Patentombudsforeningen anfort och
som &dven Sprdak- och folkminnesinstitutet varit inne pa, kan detta
visserligen leda till gransdragningsproblem vid registreringen av
varumérken ndr det géller i vilka fall ett efternamn ska anses vara
egenartat. Frdgan om grinsdragningen mellan egenartade namn & ena
sidan och andra namn & den andra finns emellertid redan i dag i
namnlagen. Sprak- och folkminnesinstitutet har ansett att denna fraga
liksom innebdrden av begreppet egenartat efternamn bor utredas. Dessa
frégor tar emellertid sikte pd den materiella namnrétten som sddan och
kan dérfor inte behandlas ndrmare inom ramen for detta
lagstiftningsdrende. Som framgétt tidigare innebdr bestimmelserna i
artikel 4.4 ¢ i varumérkesdirektivet att det 4r nddvéndigt att anpassa de
varumérkesrattsliga reglerna om hinder mot registrering pa grund av
ratten till namn till bestimmelserna i namnlagen. Regeringen anser mot
denna bakgrund, i likhet med kommittén, att hinder mot registrering av
ett varumirke i fortsdttningen endast bor foreligga i forhallande till
efternamn som &ar egenartade. Innebdorden av begreppet egenartat
efternamn fér tolkas pa samma sitt som enligt namnlagen.
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I enlighet med vad kommittén anférde bor skyddet vidare anpassas sa
att det, liksom i 20 § andra stycket namnlagen, krivs att anvéndningen av
varumérket &r till nackdel for béraren av rdtten till namnet.
Bestdimmelsen bor pa ungefir samma sitt som hittills vara utformad sa
att hinder foreligger om ett varumérke innehéller nagot som &ar dgnat att
uppfattas som ett sddant namn. Med en séddan utformning framgar att det
i princip saknar betydelse vilka varor eller tjédnster som mérket avser. En
sddan utformning tydliggor ocksa att undantag dven i fortsittningen alltid
kan goras i fraga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse.

I namnlagen finns det inga bestimmelser om vare sig forbud,
skadestand eller straff med avseende pa obehorig anvéndning av allmdnt
kdnda konstndrsnamn eller liknande namn. Ett sdrskilt skydd mot att
annans namn och bild anvéinds i kommersiella syften finns diremot i
lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. En néringsidkare far enligt
denna lag inte vid marknadsforing av en vara, tjinst eller annan nyttighet
anvinda framstillning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan
dennes samtycke (1 § lagen om namn och bild i reklam). Med namn
jémstélls annan beteckning som klart utpekar en annan person. Av
forarbetena framgar att skyddet omfattar namn varigenom en viss person
utpekas samt konstndrsnamn och likartade namn som &r allmént kdnda
(prop. 1978/79:2 s. 55).

For att lagen ska vara tillimplig krdvs alltsa att det &r frdga om
marknadsforing. Lagen tar framfor allt sikte pa situationer nidr ndgon
annans namn eller bild olovligen anvdnds 1 exempelvis
reklamsammanhang. Nir ett varumérke som innehéller t.ex. annans
konstnérsnamn eller annans bild anvinds i marknadsforing ar det forstas
frédga om sddan anvéndning som é&r relevant enligt lagen om namn och
bild i reklam. Aven den situationen att ett namn eller en bild tagits in i
eller aterges i ett varumirke som anbringats pd varor som en
niringsidkare sidljer méiste anses utgéra sddan marknadsforing som
omfattas av lagen om namn och bild i reklam. Det finns dock vissa
situationer da varumirkeslagen ar tillamplig, t.ex. vid inforsel av varor
till Sverige, dér lagen om namn och bild i reklam inte kan tillimpas
eftersom det inte &r fraga om sddan marknadsforing som omfattas av
lagen. Tillimpningsomradena for de bada lagarna dverensstimmer alltsa
inte helt. Enligt regeringens uppfattning kan det dock inte krévas att det
finns en fullstindig Overensstimmelse i detta avseende for att det i
varumérkeslagen ska kunna finnas regler om hinder p& grund av annans
ratt  till ett namn. Enligt regeringens uppfattning stimmer
tillimpningsomradena for de bada lagarna &verens i tillrdcklig grad.

Lagen om namn och bild i reklam innehdller inte négra bestimmelser
om att forbud kan meddelas om lagen Overtrdds. Diaremot kan den som
anvinder nagon annans namn eller bild i strid mot lagen, om det sker
uppsétligen eller av grov oaktsamhet, bl.a. domas till straff (2 §).

Av dessa bestimmelser foljer, som kommittén konstaterade, att rétten
till allméiint kinda konstndrsnamn och likartade namn kan liaggas till
grund for en rittsf6ljd som hindrar obehorig anviandning av namnet i ett
varumirke. Regeringen anser dérfor, i likhet med kommittén, att ritten
till allméint kdnda konstndrsnamn och likartade namn ska utgéra hinder
mot varumirkesregistrering. Registreringshindret bor utformas pad samma
satt som registreringshindret avseende egenartade efternamn. Ratten till
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allmént kidnda konstnirsnamn eller likartade namn, som uppenbarligen
inte syftar pa nagon sedan ldnge avliden, ska alltsd utgéra hinder for
registrering av ett varumérke som innehaller ett sddant namn, forutsatt att
anvindning av mérket skulle medfora nackdel for bararen av namnet.

Som framgétt i det foregdende kan dven rétten till egen bild laggas till
grund for en réttsfoljd som hindrar obehdrig anvédndning av bilden 1 ett
varumérke. Ocksa rdtten till egen bild bor darfor i fortséttningen kunna
utgdra hinder mot varumdrkesregistrering. Kommittén foreslog att
skyddet for ritten till bild i detta avseende bor utformas pd ungefér
samma sétt som skyddet for ritten till egenartade efternamn, men att det
inte finns skal att stdlla upp ndgot krav pa att anvéindning av varumérket
ska medfora nackdel. Detta dverensstimmer med vad som géller enligt
nuvarande ordning. Regeringen delar kommitténs uppfattning att
lagtexten bor moderniseras pa sé sitt att uttrycket bild av ndgon annan
bor anvéndas i lagtexten i stillet for annans portritt.

En fraga som uppkommer dr om det, pd samma sétt som for namn, ska
inforas ett krav pé att anviandningen av varumirket ska medfora nackdel
for den person som finns pé bilden for att hinder mot registrering ska
foreligga. Att aterge en bild av nagon annan i ett varumirke dr dock
typiskt sett mer integritetskrankande for den enskilde &n atergivande av
ett namn och far darigenom normalt anses vara till nackdel for denne.
Det framstar dérfor som onddigt att stdlla upp ett sdrskilt krav pa
provning av om anvéndningen av varumaérket &r till nackdel for den som
aterges pa bilden. Regeringen anser darfor att lagregeln bor utformas sa
att det finns hinder mot registrering av ett varumérke som innehéller en
bild av ndgon annan, om bilden uppenbarligen inte syftar pd ndgon sedan
lange avliden.

Titel pa upphovsrdttsligt skyddat verk

Som angetts i foregdende avsnitt far ett varumérke enligt 14 § forsta
stycket 5 VML inte registreras om mérket innehéller nagot, som &r dgnat
att uppfattas som titel p4 annans skyddade litterdra eller konstnérliga
verk, dér titeln dr egenartad. Frdgan &r om ett registreringshinder
avseende titelskydd bor finnas dven i den nya varumérkeslagen.

Det upphovsrittsliga titelskyddet regleras i 50 § lagen (1960:729) om
upphovsritt till litterdra och konstnérliga verk. Bestimmelsen innebér att
ett litterdrt eller konstnirligt verk inte far goras tillgdngligt for
allménheten under sédan titel, pseudonym eller signatur att verket eller
dess upphovsman létt kan forviaxlas med forut offentliggjort verk eller
dess upphovsman. Den som vidtar en séddan atgdrd kan bl.a. vid vite
forbjudas att fortsétta dvertradelsen (53 b § upphovsrittslagen).

Diremot finns det varken i upphovsrittslagen eller i annan lagstiftning
nagra bestdmmelser om sanktioner med avseende pa anvindning av ett
varumérke som innehaller nadgot som &r dgnat att uppfattas som titel pa
annans skyddade verk.

Kommittén pekade pa att det inte finns nigot stod i direktivet for att
ratten till titel ska utgdra hinder mot varumaérkesregistrering och ansag att
det inte heller finns ndgot skil att infora nagon materiell regel som
innebér ett sjélvstindigt skydd for titlar med avseende pd anvindning
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som varukdnnetecken. Kommittén foreslog mot denna bakgrund att det i
den nya varuméirkeslagen inte skulle finnas ndgot sadant
registreringshinder avseende titelskydd som finns i den nuvarande
varumdrkeslagen. Kommitténs forslag har tillstyrkts eller lamnats utan
erinran av alla remissinstanser férutom Sveriges advokatsamfund, som
har anfort att det inte finns tillrdckligt 6vertygande skl for en séddan
forandring. Svenska Patentombudsforeningen har inte haft ndgon erinran
mot forslaget men har pekat pa att det troligen finns ett storre behov av
ett starkare skydd for titlar &n tidigare och att det darfor finns skil att pa
nytt overviaga fragan om att behalla titelskyddet i varumérkeslagen
inklusive de konsekvenser detta skulle behdva ha avseende utformningen
av upphovsrittslagen. Regeringen instimmer emellertid i kommitténs
uppfattning att det inte finns anledning att utvidga det titelskydd som
finns i upphovsrittslagen i dag. En foljd av detta dr, som kommittén
anforde, att det nuvarande titelskyddet med hinsyn till regleringen i
direktivet inte bor foras Over till den nya varumérkeslagen. Att ett
varumérke innehéller en egenartad titel pa ndgon annans upphovsréttsligt
skyddade verk ska dérfor inte lingre utgdra hinder mot registrering av
varumérket.

Det bor i sammanhanget dock framhéllas att en titel som uppfyller det
upphovsrittsliga originalitetskravet och anses ha verkshojd har ett skydd
som sjélvsténdigt verk (se vidare nedan).

Upphovsritt, rdtt till fotografisk bild och monster

Enligt nuvarande ordning far ett varumirke inte registreras om mérket
innehéller nagot som krdnker annans upphovsrdtt till litterdrt eller
konstndrligt verk eller annans rétt till fotografisk bild eller ménster (14 §
forsta stycket 5 VML).

Den ndrmare regleringen av ensamrittens innehdll finns for litterdra
och konstnérliga verk i 2 och 3 §§ upphovsrittslagen och for fotografiska
bilder dven i 49 a § samma lag. Av 53-57 §§ upphovsrittslagen framgar
att en rad av sanktioner kan tillgripas om en krinkning av dessa
rattigheter sker, bl.a. vitesforbud (jfr artikel 4.4 ¢ i varumérkesdirektivet).

Kommitténs forslag innebar att det inte skulle goras nagon foréndring
av de nu aktuella registreringshindren. Ingen av remissinstanserna har
framfort ndgon synpunkt pa detta. Regeringen instimmer i kommitténs
uppfattning. De nuvarande bestimmelserna bor dérfor i sak oforéndrade
foras over till den nya varumérkeslagen.

Detta innebér dven att en titel som uppfyller de krav som stills for att
vara skyddat som upphovsrittsligt verk enligt 1 § upphovsrittslagen
ocksa i fortsdttningen kommer att utgoéra hinder mot registrering av ett
varumérke som kranker upphovsritten till en sddan titel.

99 Prioritet

9.9.1 Nuvarande ordning

I samtliga lagar pa det industriella réttsskyddets omrdde finns
bestimmelser om s.k. prioritet. Med prioritet avses i dessa sammanhang
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en ritt att fA en ansdkan om skydd behandlad som om den hade gjorts
samtidigt som en tidigare ansdkan i ett annat land betrdffande samma
skyddsforemal. Den som ansdker om registrering i Sverige kan i en
sadan situation ndmligen ha intresse av att fa tillgodoridkna sig prioriteten
(dvs. tidpunkten for ansokan) fran den tidigare ans6kan. Man brukar i
dessa fall tala om s.k. konventionsprioritet.

En annan form av prioritet ar s.k. utstdllningsprioritet. Med detta avses
ritten att tillgodordkna sig prioritet fran det att det skyddsforemél som
ansokan avser forevisades vid en internationell utstéllning.

Konventionsprioritet

P& det industriella rattsskyddets omrade finns bestimmelser om
konventionsprioritet i artikel 4 i Pariskonventionen. Bestimmelsen
omfattar patent, bruksmodellskydd, monster och varumérken. I korthet
innebér den att en ans6kan om registrering som gors i en konventionsstat
grundar en ritt till prioritet for ansdkningar som inom en viss tidsfrist
gors i andra konventionsstater. Nér det géller varumérken &r denna
tidsfrist sex ménader.

I 30 § VML finns en grundliggande bestimmelse om konventions-
prioritet som bygger pd den nidmnda artikeln i Pariskonventionen.
Regeringen kan enligt bestimmelsen forordna att en nationell ansdkan
om registrering av ett varumirke, vilket tidigare sokts registrerat
utomlands, i forhallande till andra ansdkningar eller med hénsyn till
anvindning som skett av andra kénnetecken, ska anses vara gjord
samtidigt med ansdkan utomlands. Med stod av denna lagregel har
regeringen utfardat ytterligare bestimmelser om prioritet i forordningen
(1970:495) om utldndska varumarken m.m.

I forordningen om utlindska varumdrken m.m. regleras vilka
ansOkningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken
yrkanden om prioritet ska framstéllas och vilka krav pa utredning som
PRV kan stilla i frdga om rétten till prioritet (3 och 4 §§ forordningen
om utldndska varumirken m.m.).

Konventionsprioritet kan medges fran ansdkningar som é&r gjorda i en
stat som #r ansluten till Pariskonventionen. Aven ansdkningar som #r
gjorda i ndgon annan stat kan i vissa fall grunda prioritet. Detta
forutsitter att PRV anser att det finns sdrskilda skal att jimstélla en sadan
ansokan med en ansdkan som gjorts i en konventionsstat (3 § forsta
stycket forordningen om utldndska varumédrken m.m.). Ett krav for att
prioritet ska medges &r att ansokan om registrering ges in hédr i landet
inom sex manader fran det att den forsta ansokan avseende samma mérke
gavs in i en relevant annan stat. Sokanden maste sjdlv skriftligen begira
prioritet innan registrering sker och dven uppge var och nér den forsta
ansokan gjordes och vilket nummer den har (3 § andra stycket
forordningen om utlindska varumérken m.m.). Under handlédggningen
far PRV foreldgga sokanden att styrka sin rétt till prioritet genom att ge
in ett bevis fran den utlindska myndigheten dir det framgar nir och av
vem den tidigare ansokan gjordes, en av myndigheten bestyrkt kopia av
ansOkan och, om det finns, en bild som visar varumérket (4 § forsta
stycket forordningen om utlindska varumérken m.m.). Om sékanden inte
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foljer ett sddant foreldggande far han inte tillgodordkna sig den begirda
prioriteten (4 § andra stycket forordningen om utldndska varumérken
m.m.).

Bestdmmelser om konventionsprioritet finns som ndmnts dven i bl.a.
patent-, véxtforddlar- och monsterrétten. Flera @ndringar har gjorts i
dessa bestaimmelser under senare ar.

Patentlagen (1967:837) dndrades ar 2001 i syfte att uppfylla Sveriges
ataganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet fran en ansékan om
patent eller motsvarande som gjorts i en stat som dr ansluten till
Virldshandelsorganisationen (WTO) (se prop. 2000/01:13). Det anges
numera att prioritet medges frdn ansdkningar som gjorts i en stat ansluten
till Pariskonventionen eller som gjorts i en stat som &r ansluten till WTO-
avtalet. Eftersom inte bara stater utan ocksé ett par omréden &r anslutna
till WTO-avtalet utformades bestimmelsen sé att ocksé sddana omraden
omfattas. Prioritet fir ocksd medges fran ansdkningar gjorda i andra
stater eller omraden, om motsvarande prioritet fran en svensk ansdkan
medges diar den tidigare ansdkningen gjorts och den dir géllande
lagstiftningen i huvudsak stimmer 6verens med Pariskonventionen (6 §
patentlagen).

Samtidigt &ndrades patentlagen pa sa sdtt att de ndrmare
forutsdttningarna for rétten till prioritet som fanns i patentkungorelsen
fordes over till patentlagen. Alla villkor som en sdkande maste uppfylla
for att fa rétt till prioritet framgér numera alltsd direkt av patentlagen
(6a—6g §§ patentlagen). Motsvarande dndringar gjordes i
vaxtforadlarrattslagen (1997:306) (3 kap. 6 och 6 a §§ viaxtforadlar-
rattslagen).

Bestimmelserna om prioritet i monsterskyddslagen (1970:485)
andrades under 2002 i samband med genomforandet av
Europaparlamentets och réadets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober
1998 om monsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998) (prop. 2001/02:121).
Andringarna innebar att samma 18sning som i patentlagen anvindes dven
i monsterskyddslagen och att prioritet alltsd medges ocksd fran
ansokningar som gjorts i en stat som &r ansluten eller ett omrdde som &r
anslutet till WTO-avtalet. Bestdmmelserna om de nédrmare
forutsittningarna for prioritet som fanns i mdonsterskyddsforordningen
fordes samtidigt Over till monsterskyddslagen (8-8 d §§
monsterskyddslagen).

Utstdllningsprioritet

Enligt artikel 11 i Pariskonventionen ska en medlemsstat, i enlighet med
sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd for bl.a. varumérken
som anvinds for varor som visas péd officiella eller officiellt erkénda
internationella utstdllningar som anordnas i ndgon av medlemsstaterna.
Artikeln &r enligt sin lydelse alltsa inte tvingande.

I 18 § VML finns en bestimmelse om utstéllningsprioritet som bygger
pd denna artikel. Den innebdr att en ansdkan om registrering av ett
varumirke som for forsta gangen anvénts for en vara som har visats pa
en internationell utstéllning, i forhallande till andra ansokningar eller
med hénsyn till anvindning som skett av andra kénnetecken, ska anses
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vara gjord samma dag som mirket anvidndes vid utstdllningen. En
forutséttning &r att ansékan om prioritet ges in hér i landet inom sex
ménader efter det att varan stélldes ut for forsta gdngen. Av 16 § VMF
foljer att s6kanden maste begéra prioritet innan registrering sker. Nér
begdran om prioritet gors ska sokanden ocksd ge in den utredning som
han eller hon vill &beropa for att visa att utstdllningen ar att anse som
internationell.

Regler om internationella utstéllningar finns dven inom patentrétten.
Ett patent kan beviljas trots att en uppfinning gjorts allmént tillgénglig pa
internationell utstdllning. Enligt 2 § fjarde stycket 2 patentlagen maste
det vara fraga om en sadan officiell eller officiellt erkénd internationell
utstillning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade
konventionen om internationella utstallningar.

Niér det géller monsterskydd gjordes under 2002 omfattande &ndringar
i motsvarande regler nir monsterdirektivet genomfordes. Den tidigare
bestimmelsen om internationella utstéllningar upphivdes och ersattes
med sdrskilda regler om nér ett monster ska anses ha blivit allmént
tillgéngligt. Numera giller en generell ettarig s.k. nyhetsfrist. En
formgivare kan gora ett monster allmént tillgéngligt, exempelvis genom
att visa det pa en utstillning, utan att nyheten darigenom gér forlorad (se
3 a § monsterskyddslagen).

9.9.2 Overviiganden

Regeringens forslag: 1 varumédrkeslagen anges uttryckligen att
prioritet ska medges fran ans6kningar om varumérkesregistrering som
gjorts dels i en annan stat som ar ansluten till Pariskonventionen, dels i
en annan stat som dr ansluten till eller ett omrade, som &r anslutet till
avtalet om upprittandet av Vérldshandelsorganisationen (WTO).
Vidare anges att samma prioritet ska medges ocksa fran en ansokan
om registrering som avser ndgon annan stat eller ndgot annat omréde,
om motsvarande prioritet fran en svensk ansdkan medges dér den
tidigare ansdkan har gjorts och om dir géllande lagstiftning i
huvudsak stimmer dverens med Pariskonventionen. I lagen tydliggors
ocksa att endast en séddan utstéllning som avses i den i Paris den 22
november 1928 avslutade konventionen om internationella
utstillningar ger rétt till prioritet. De foreskrifter om de ndrmare
forutsdttningarna for prioritet som i dag finns i forordningen om
utlindska varumirken m.m. och i 1960 ars varumérkesfoérordning fors
i huvudsak oférdndrade over till den nya varumairkeslagen.
(2 kap. 14-16 §§ i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag overensstimmer i huvudsak med regeringens.
Enligt kommitténs forslag ska dock bestimmelser om Patent- och
registreringsverkets mojligheter att foreldgga sokanden att ge in vissa
handlingar for att styrka begérd prioritet inte tas in i lagtexten.
Kommittén foreslar heller inte ndgon bestimmelse om réttsfoljden for en
s6kande som inte foljer foreskrifterna om prioritet. (Se SOU 2001:26 s.
200 f)
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Remissinstanserna: Endast ett fatal remissinstanser har yttrat sig i
fragan. De har tillstyrkt kommitténs forslag eller [imnat det utan erinran.

Skilen for regeringens forslag: Regeringen behandlar forst fragan
om s.k. konventionsprioritet. Som kommittén anférde &dr de
konventionsataganden som ligger bakom bestimmelserna om vilka
ansokningar som ska grunda en rétt till prioritet desamma inom
varumdrkesratten, patentrdtten och monsterrdtten. Sverige ar i1 detta
avseende bundet av reglerna i Pariskonventionen och i TRIPs-avtalet.
Enligt regeringens uppfattning &r det dérfor naturligt att fragor om
prioritet sa langt mojligt regleras pa samma sétt inom dessa réttsomraden.
Likartade regler som kan vara till ledning finns &ven inom
vaxtforadlarrétten.

Som framgétt i foregdende avsnitt har det under senare ar gjorts
andringar i patentlagen och i véxtforddlarrittslagen som innebér att
prioritet ska medges dven for en ansdkan om registrering av en sadan
rittighet som gjorts i en stat som &r medlem i WTO eller ett omradde som
ar anslutet till WTO (se prop. 2000/01:13 s. 31-36). Motsvarande
andringar har dérefter genomforts 1 monsterskyddslagen (prop.
2001/02:121 s. 102-105).

Lagindringarna foranleddes av att TRIPs-avtalet anses medftra en
skyldighet for medlemsstaterna att medge prioritet fran en ansdkan om
registrering av en sadan rittighet som gjorts i en annan medlemsstat i
(eller omrade anslutet till) WTO samt att det bedomdes inte helt klart att
tidigare regler medgav prioritet i alla tinkbara situationer avseende
sadana ansokningar.

Eftersom TRIPs-avtalet giller &ven for varumirkesrétten bor det ocksa
i varumirkeslagen uttryckligen anges att prioritet medges bade frén
ansOkningar som gjorts i en stat som dr ansluten till Pariskonventionen
och fran ansokningar som gjorts i en stat som é&r ansluten till WTO-
avtalet. Eftersom &ven ett omrade kan vara anslutet till WTO-avtalet bor
bestammelsen, liksom i Ovriga lagar pa det industriella rattsskyddets
omrade, utformas si att ocksa sddana omraden omfattas.

De materiella bestimmelserna om nir konventionsprioritet medges
finns i dag i férordningen om utléndska varumarken m.m. Som framgar i
foregaende avsnitt har det i 6vriga lagar inom det industriella rattskyddet
redan gjorts &dndringar som innebdr att bestdmmelserna om
forutséttningarna for prioritet forts over fran respektive underliggande
forordning till den aktuella lagen. Anledningen till detta &r att Lagradet i
det lagstiftningsdrende som foregick andringarna i patentlagen och
vaxtforadlarrattslagen  (prop.  2000/01:13) mot  bakgrund av
regeringsformens bestimmelser uttalade att det ar ett ofrdnkomligt krav
att foreskrifterna om de villkor som en sokande ska uppfylla for att fa ritt
till prioritet finns i lag. Synpunkten grundar sig pa den omstindigheten
att pafoljden av att foreskrifterna inte iakttas, dvs. att rétten till prioritet
gar forlorad, &r av civilrdttslig art och av stor betydelse for den enskilde.
Regeringen delade Lagradets uppfattning och foreslog att
bestimmelserna om prioritet skulle foras dver till lag (prop. 2000/01:13
s. 36). Samma 16sning valdes ocksa i monsterskyddslagen (prop.
2001/02:121 s. 104 f.).

Kommitténs forslag innebdr att det i varumérkeslagen anges att en
sokande som vill aberopa konventionsprioritet ska visa vem som har
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gjort den tidigare ansdkan, var och nér den har gjorts och vilket nummer
den har. Kommittén har ddremot ansett att det inte &r nddvéndigt med en
mer detaljerad reglering. Enligt regeringens uppfattning ar det dock
onskvirt att bestimmelserna i varumérkeslagen utformas efter samma
modell som valts i de andra lagarna inom det industriella réttskyddet.
Detta innebér att samtliga de bestimmelser om fOrutsittningarna for
prioritet som i dag finns i férordningen om utléndska varuméirken m.m.
bor foras over till den nya varumérkeslagen. Vidare bor det pd samma
sdtt som gjorts i Gvriga lagar inom det industriella rattsskyddet inforas en
bestimmelse som anger att rdtten till prioritet inte géller om s6kanden
inte foljer foreskrifterna om konventionsprioritet (se 6 g § patentlagen,
8 d § monsterskyddslagen och 3 kap. 6 a § fjérde stycket véxtforddlar-
rattslagen).

En ytterligare frdga som bor berdras dr om det bor vara mojligt att
aberopa en senare ansdkan som prioritetsgrundande. Enligt dagens
varumérkesrittsliga reglering kan endast den férsta ansdkan som gjorts i
en Parisunionsstat aberopas som grund for prioritet. Inom patent- och
monsterskyddsomradet dr det ddremot i vissa fall mojligt att dberopa en
senare gjord ansdkan som grund for prioritet (se 6 d § patentlagen och
8 b § monsterskyddslagen). Enligt artikel 4 C (4) i Pariskonventionen &r
en forutsittning for att en senare gjord ansokan ska fa &beropas till grund
for prioritet att den forsta ansokan inte har blivit allmént tillgénglig.
Eftersom ansokningar om varumérkesregistrering normalt blir allméint
tillgéngliga s& snart de ges in anser regeringen, i likhet med kommittén,
att nagra regler som gor det mojligt att dberopa dven en senare ansdkan
som prioritetsgrundande inte bor inforas i den nya varumérkeslagen.
Aven i fortsittningen bor prioritet alltsd bara kunna grundas pa den forst
gjorda ansokningen.

Niér det sedan géller fragan om s.k. utstdllningsprioritet sa skiljer sig,
som framgatt i foregdende avsnitt, regleringen i de olika lagarna pa det
industriella  rdttsskyddets omrade at. Vid genomfGrandet av
monsterdirektivet ersattes bestimmelsen om utstillningsskydd i
monsterskyddslagen med utforligare regler om nér ett monster anses vara
allméint tillgéngligt. For patent och varumirken giller ddremot mer
begransade regler.

Som kommittén har papekat har regler om utstéllningsprioritet (eller
bestimmelser om nér ett skyddsforemél ska anses vara allmént
tillgéngligt) generellt sett mindre praktisk betydelse inom
varumirkesritten &n inom patent- och monsterrdtten. Detta hinger
samman med det nyhetskrav som finns for att patent eller monsterrétt ska
beviljas. 1 de fall dar utstéllningsprioritet dnda blir aktuellt inom
varumarkesritten ar det givetvis viktigt att bestimmelserna ér tydliga. I
18 § VML framgér inte vilka internationella utstéllningar som ger ritt till
prioritet. Kommittén har pekat pa att Pariskonventionens
utstdllningsbegrepp inte  definieras tydligt och foreslagit att
bestimmelsen i varumarkeslagen i detta avseende i stéllet ska utformas
pa samma sitt som i patentlagen. Detta innebér att prioritet endast skulle
gélla for sddana internationella utstdllningar som avses i den i Paris den
22 november 1928 avslutade konventionen om internationella
utstéllningar. Regeringen delar kommitténs uppfattning.
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116 § VMF finns en kompletterande bestimmelse om forfarandet nér
en sokande vill aberopa utstillningsprioritet. Denna bestdimmelse bor, pa
samma sitt som foreslagits betrdffande reglerna om konventionsprioritet,
foras oOver till den nya varumédrkeslagen. Darutdver bor det, som
kommittén har foreslagit, anges i lagen att sokanden ska visa ndr mérket
anvéndes vid utstidllningen.

Pd samma sitt som foreslagits tidigare ndr det géller
konventionsprioritet, bor det i den nya varumérkeslagen anges att rétten
till prioritet inte giller for det fall s6kanden inte foljer foreskrifterna om
utstéllningsprioritet.

9.10 Andringar i ett registrerat varumérke m.m.

9.10.1 Nuvarande ordning

Enligt 24 § VML kan det pé innehavarens begdran gdras sadana
ovisentliga dndringar i ett registrerat varumérke som inte paverkar
helhetsintrycket. Skélet till detta kan vara att varumérket har anvénts
under ldng tid och att det under denna tid gjorts smérre fordndringar i
mirket. Det kan exempelvis avse dndringar av adress eller obetydliga
fordndringar 1 markets figurmdssiga utformning, exempelvis en
modernisering av nadgon detalj. Bestimmelsen har framfor allt betydelse
for figurmérken och kombinerade ord- och figurméarken samt utstyrslar.
Andringar i ordmérken kan endast goras i undantagsfall, eftersom &ven
mycket sma fordndringar av ett registrerbart ord i regel far anses paverka
helhetsintrycket (se SOU 1958: s. 303 f., jfr prop. 1960:167 s. 135).

Av 24 § varumirkesforordningen foljer att en avgift ska betalas. Ett
beslut om éndring av ett registrerat varumirke ska enligt 46 § VML
kungoras.

Nar det géller kollektivmarken samt garanti- eller kontrollmérken finns
i 3 § andra stycket kollektivmarkeslagen en bestimmelse som innebér att
om de bestimmelser enligt vilka ett mérke fir anvéndas 4ndras, ska
innehavaren anméila dndringen till PRV. Bestimmelsen motiveras av
allménhetens intresse av att ha tillgang till aktuella uppgifter om i vad
man ett kollektivmdrke innebdr ndgon form av garanti nir det géller
kontrollen av och standarden for de varor for vilka méirket anvéinds (se
SOU 1958:10s. 369 f. och prop. 1960:167 s. 217 1.).

9.10.2 Overviganden

Regeringens forslag: Nuvarande lagregler om mojligheten att gora
dndringar i ett registrerat varumérke overfors utan ndgra dndringar i
sak till den nya varumérkeslagen, med det tilligget att det anges i
lagtexten att en avgift ska betalas.

Den nuvarande bestdmmelsen i 3 § andra stycket kollektivmarkes-
lagen om skyldighet att till PRV anméla &ndringar av de bestimmelser
enligt vilka ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke far anvindas
fors utan sakliga dndringar 6ver till den nya varumérkeslagen.

(2 kap. 29 och 31 §§ i nya varumérkeslagen)
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Kommitténs forslag innebér att endast vid en vésentlig dndring av de
bestimmelser enligt vilka ett kollektivmirke eller ett garanti- eller
kontrollmérke f&r anvédndas ska innehavaren anmila detta till PRV. I
Ovrigt 6verensstimmer forslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 443
och 444 1).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Som framgar av foregaende avsnitt
kan det enligt 24 § VML pa innchavarens begiran goras sddana
ovisentliga dndringar i ett registrerat varumérke som inte paverkar
helhetsintrycket. Av 24 § varumirkesforordningen foljer att en avgift ska
betalas. Ett beslut om en sddan éndring ska enligt 46 § VML kungoras.

I likhet med kommittén anser regeringen att det inte bor goras nagra
sakliga dndringar i dessa bestimmelser. Som kommittén foreslog bor
bestimmelsen om att dndringsbeslut ska kungdras tas in i den
bestimmelse dér frigan om dndringar i ett registrerat varumérke regleras.
Det bor ocksa i bestimmelsen anges att en avgift ska betalas.

Nir det giller kollektiv-, garanti- och kontrollméirken finns i 3 § andra
stycket kollektivmérkeslagen en bestdimmelse som innebdr att om de
bestammelser enligt vilka ett mérke far anvdndas dndras, ska innechavaren
anmila dndringen till PRV. Aven sidana éndringar som #r av mindre
betydelse ska alltsa anmélas.

Kommittén ansag att det inte var rimligt att innehavaren skulle vara
skyldig att anmila alla sddana dndringar och foreslog darfor att det i den
nya varuméirkeslagen skulle inforas en bestdmmelse som innebar att
anmaélningsskyldigheten bara skulle omfatta visentliga &ndringar av
bestimmelserna. Ingen av remissinstanserna har framfort négra
synpunkter pd kommitténs forslag.

Fragan huruvida en viss éndring av sddana bestimmelser som anger
under vilka forutsdttningar exempelvis ett kollektivmarke far anvindas &r
att anse som vésentlig eller inte torde i vissa fall kunna vara vansklig att
avgora. Enligt regeringens uppfattning finns det risk for att en
uppmjukning av anmélningsskyldigheten till att endast avse vésentliga
andringar kan medféra att de uppgifter som framgar av
varumérkesregistret 1 vissa fall blir missvisande. Som anfordes i
forarbetena till den nuvarande bestimmelsen kan allménheten ha ett
intresse av att uppgifterna ar aktuella for att kunna beddma vad det
innebir att market far anvindas for en vara (se SOU 1958:10 s. 369 f.
och prop. 1960:167 s. 217 f.). Aven for de enskilda som anvinder, eller
stir i begrepp att anvéinda, det aktuella mirket dr det betydelsefullt att
kunna forlita sig pa att registret innehéller aktuella uppgifter. Mot denna
bakgrund, och dé det inte framkommit ndgot som tyder pa att det finns
nagra beaktansvirda problem med den nuvarande ordningen, anser
regeringen att det inte bor goras nagra fordndringar i detta avseende.

Sammanfattningsvis anser regeringen att den nuvarande bestimmelsen
om anmélningsskyldighet i 3 § kollektivmirkeslagen utan nagra sakliga
forandringar bor foras dver till den nya varumaérkeslagen.
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9.11 Registreringens varaktighet och fornyelse av en
registrering

9.11.1 Nuvarande ordning

En varumirkesregistrering géller enligt 22 § forsta stycket VML fran den
dag dd ansokan om registrering gavs in och 1 tio ar fran
registreringsdagen. En registrering kan enligt paragrafens andra stycke pa
innehavarens begdran fornyas for en tid om tio ar fran utgangen av
foregdende registreringsperiod. Fornyelse kan ske hur manga ganger som
helst. Detta innebér alltsa att det, forutsatt att fornyelse sker, inte finns
nagon tidsgrins for hur ldnge en varumarkesregistrering kan gélla.

Nérmare bestimmelser om ansdkningar om fornyelse finns i 23 §
VML. Ansokan ska enligt forsta stycket goras skriftligen hos PRV. Den
far ges in tidigast ett & fore och senast sex manader -efter
registreringsperiodens utgang. Det finns ocksé en mojlighet att anvinda
ett forenklat forfarande for att férnya en registrering. Om ansdkan enbart
avser fornyelse, ska ndmligen en inbetalning av fornyelseavgiften anses
utgoéra en ansokan om fornyelse (andra stycket). I 12 § VMF finns
bestimmelser om vad en ansdkan om fornyelse ska innehélla. Utdver
vissa formella uppgifter ska sokanden bland annat, i de fall dir det &r
aktuellt, 1dmna uppgift om eventuella begrinsningar nér de géller vilka
klasser av varor eller tjinster som registreringen ska gilla for. Om
sokanden dr ndgon annan &n den som &dr antecknad som innehavare i
varumdrkesregistret ska det till ansokan fogas en handling som styrker
sokandens ritt till méirket. Vidare ska i vissa fall ett hemlandsbevis ges
in.

Handldggningen av ansdkan om fornyelse foljer i dvrigt samma regler
som handldggningen av en ansdékan om registrering (se 23 § tredje
stycket VML som anger att vad som foreskrivs i 19 § VML ska ha
motsvarande tillimpning pa handldggningen av en ansdkan om
fornyelse). Av 46 § VML foljer att ett beslut att fornya en registrering
ska kungoras.

9.11.2  Overviiganden

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om att en
registrering giller i tio ar och att registreringen direfter kan fornyas
for ytterligare en tiodrsperiod i taget fors utan dndringar i sak Gver till
den nya lagen. Aven bestimmelsen om att en registrering ska avforas
ur varumérkesregistret om den inte fornyas eller om innehavaren
begir det fors i huvudsak ofordndrad over till den nya lagen.

(2 kap. 32-35 §§ i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag overensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 445).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Som redovisas ndrmare i féregaende
avsnitt giller en varumdrkesregistrering fran den dag da ansdkan om
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registrering gavs in och i tio ar fran registreringsdagen. Innehavaren kan
fornya registreringen ett obegrénsat antal ganger for en period om tio ar
at gangen (se 22 och 23 §§ VML).

Kommitténs forslag innebar att de nuvarande bestimmelserna skulle
foras over till den nya varumérkeslagen, dock med det tilldgget att
registreringen skulle gilla forst fran den dag d& en ansdkan som
innehaller en atergivning av méarket kom in till PRV.

Om bestdmmelsen utformas i enlighet med forslaget medfor det sakliga
forandringar ndr det géller betydelsen av ingivningsdagen. Enligt
géllande ordning anses en ansdkan inkommen den dag den gavs in dven
om det sokta varumaérket inte har angetts tydligt i ansdkan. Om sokanden
senare kompletterar ansokan med en atergivning av varumidrket och
ansokan leder till att varumérket registreras, géller registrering alltsé frén
den dag ansdkan gavs in (jfr &ven avsnitt 15.6 angéende bestimmelserna
om ingivningsdag 1 Singaporekonventionen om varumirkesritt).
Kommitténs forslag innebir att registreringen i ett sadant fall skulle gélla
forst den dag da kompletteringen gavs in till PRV. Négon motivering till
forslaget har dock inte lamnats.

En nackdel med forslaget &r att ingivningsdagen inte langre alltid &r
avgdrande for fragan om fran vilken tidpunkt registreringen géller. Man
maste kontrollera om den ursprungliga ansokan innehdll en atergivning
av varumirket och, om sé inte var fallet, vid vilken tidpunkt ansékan
kompletterades. Det kan ocksd uppstd tillimpningssvarigheter 1 de
situationer ansokan visserligen inneholl en atergivning, men
atergivningen inte uppfyllde de krav som stélls i kompletterande
bestdmmelser pa forordnings- och foreskriftsniva.

Ett skdl som skulle kunna anforas for att ansdokan ska innehélla en
atergivning av det sokta varumairket for att registreringen ska gélla frén
ingivningsdagen dr att den nuvarande ordningen kan utnyttjas. En
sokande kan ge in en ansdkan om registrering och fOrst senare
komplettera ansdokan med en atergivning av mérket och pa sé sitt fa
foretrdde framfor andra sdkande. Ingen av remissinstanserna har dock
framfort att detta skulle utgéra nagot problem.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte bor goéras nagot
sadant tillagg i1 lagen som kommittén foreslog. De nuvarande reglerna
bor alltsda utan ndgon fordndring i sak foras Over till den nya
varumérkeslagen.

Aven den nuvarande bestimmelsen 27 § andra stycket VML om att en
registrering ska avforas ur varumérkesregistret om den inte férnyas eller
om innehavaren begir det bor foras dver till den nya varumérkeslagen.
Det bor dock fortydligas i lagtexten att avforande kan avse registreringen
1 sin helhet eller endast delvis.

I avsnitt 15.13 behandlas fragan huruvida det bor vara mojligt att fa en
avskriven ansokan om férnyelse aterupptagen.
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10 Hévning av registrering

10.1 Grunder for hivning av registrering

10.1.1 Nuvarande ordning — svenska forhéallanden

Vad som kan utgdra grund for att hdva en varumérkesregistrering anges i
25 och 25 a §§ varumérkeslagen (1960:644), forkortad VML. 1 forsta
hand kan en registrering hdvas om den tillkommit i strid mot lagen, dvs.
trots att det forelegat ett hinder mot registrering. En omsténdighet som
utgdr hinder mot registrering kan alltsa sidgas dven utgéra grund for att
senare hdva registreringen. En forutséttning for hdvning ar dock att skélet
mot registrering fortfarande foreligger och — nér hindret utgors av ett
tidigare varukdnnetecken — att ratten till det ifrdgasatta varumaérket inte
kan bestd enligt reglerna i 8 eller 9 § om forvéxlingsbara varukénne-
teckens samexistens (25§ forsta stycket fOrsta meningen VML).
Ytterligare en forutséttning for hdvning av ett varumérke — nér hindret
utgors av ett tidigare registrerat varumarke — dr att innehavaren av det
tidigare varumérket har gjort verkligt bruk av varumérket inom de
tidsfrister som foreskrivs i 25a § (25 § forsta stycket andra meningen
VML).

I vissa fall kan varumérkesregistreringar hdvas pa grund av omstind-
igheter som har intrdffat efter registreringen (se 25 § andra stycket 14
VML), t.ex. om varumérket forlorat sin sarskiljningsférmaga. En sérskild
grund for hdvning dr om innehavaren inte i tid tagit varumaérket i bruk
(25a§ VML). Enligt dessa regler om anvindningstvang géller att om
innehavaren av ett registrerat varumérke inte inom fem ar efter det att
registreringsforfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumairket hér i
landet for de varor eller tjdnster som det registrerats for far registreringen
hidvas, om det inte finns giltiga skél att varumirket inte anvints.
Detsamma géller om saddant bruk inte skett inom en period av fem ar.

For kollektivmérken géller vidare att de kan hévas, forutom av de skal
som anges i 25 § VML, om gillande bestimmelser for mirkets
anvindning inte rétteligen anmdlts till varumirkesregistret eller om
mirket anvidnds pad sadant sdtt att allminheten vilseleds, se 5 §
kollektivméarkeslagen (1960:645).

10.1.2 EU-rittsliga bestimmelser

I Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25), forkortad varumirkesdirektivet, finns det
bestaimmelser rorande dels ogiltighetsgrunder (artiklarna 3 och 4), dels
grunder for hdvning (artikel 12). Ogiltighetsgrunderna kan ocksé utgdra
registreringshinder, medan grunderna for hévning tar sikte pa
forhallanden som intréffat efter registreringen, t.ex. att varumirket pa
grund av innehavarens verksambhet eller passivitet har blivit en allmén
beteckning i handeln for en vara eller tjanst for vilken det ar registrerat
(artikel 12.2 a) eller att innehavaren inte i tid tagit det i bruk (artiklarna
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12.1 och 10). For kollektiv-, garanti- och kontrollmérken finns mojlighet
for medlemsstaterna att tillimpa ytterligare ogiltighets- eller
havningsgrunder (artikel 15.1).

Varumirkesdirektivet Overlimnar 4t medlemsstaterna att bestimma
vilka réttsverkningar som ska bli foljden av att grund for ogiltighet
respektive grund for hdvning foreligger (sjétte skilet i ingressen till
varumérkesdirektivet). De svenska reglerna om hédvning av varumérken
ar utformade for att uppfylla varumirkesdirektivets krav (se prop.
1992/93:48 s. 95 f. om andringar i de immaterialréttsliga lagarna med
anledning av EES-avtalet).

Motsvarande indelning i ogiltighetsgrunder och grunder foér hdvning
finns ocksa i artiklarna 51-54 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 24.3.2009,
s. 1), forkortad varumérkesforordningen. Till skillnad frén vad som géller
enligt varumérkesdirektivet finns réttsverkningarna vid grund for
ogiltighet respektive grund for hévning reglerade i varumairkes-
forordningen. Att det foreligger grund for hévning innebdr att
gemenskapsvarumirket, som huvudregel, ska anses ha forlorat sina
rattsverkningar fran dagen for ansdkan om hévning (artikel 55.1). Att det
foreligger grund for ogiltighet innebdr att de réttsverkningar som é&r
knutna till gemenskapsvarumairket aldrig ska anses ha existerat (artikel
55.2).

For gemenskapens kollektivmirken finns ytterligare ogiltighets- och
hévningsgrunder (se artiklarna 73 och 74).

10.1.3  Overviganden

Regeringens forslag: Det nuvarande kravet pa att den omsténdighet
som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestdnd
fortfarande foreligger vid provningen av frdgan om hévning, fors ver
till den nya varumérkeslagen.

Ett dldre inarbetat varukénnetecken ska i fortsdttningen kunna
utgora grund for hdvning av en yngre registrering endast om den aldre
rittigheten géller i en vésentlig del av landet. Detsamma ska gélla for
naturliga varukdnnetecken sasom éldre niringskénnetecken och namn.
En éldre registrerad firma som anvénds i ndringsverksamhet ska dock
utgdra grund for hdvning dven om firmaregistreringen inte géller i en
vasentlig del av landet.

I den nya varumérkeslagen uppstéills som villkor for att en
varumérkesregistrering ska kunna hédvas pa grund av att mairket i
handeln har blivit en allmén beteckning for sadana varor eller tjénster
som registreringen avser, att detta beror pd innehavarens handlande
eller passivitet. PA motsvarande sétt uppstills det i den nya varu-
mirkeslagen som villkor for att en varumirkesregistrering ska kunna
hévas pa grund av att mérket har blivit vilseledande, att detta beror pa
det bruk som innehavaren eller nigon med dennes samtycke gjort av

varumarket.
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Bestimmelsen om anvindningstving utformas sé att det framgar att
feméarsfristen borjar 16pa fran den dag da fragan om registrering
slutligt har avgjorts.

Det fortydligas att hévningsbestimmelserna avseende bristande
anvandning géller dven for kollektiv-, garanti- och kontrollmérken.
Det infors vidare en mojlighet att hdva ett kollektiv-, kontroll eller
garantimirke om maérket anvénts pé ett sétt som inte dr forenligt med
villkoren for anvédndningen av mérket och innehavaren inte har
vidtagit rimliga atgirder for att forhindra detta.

I ovrigt 6verfors de hittills géllande grunderna i varumérkeslagen
och kollektivmirkeslagen for att f& en registrering hiavd i allt
viasentligt oforédndrade till den nya varumairkeslagen.

(3 kap. 1-4 §§ i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag: Ett varumirke ska enligt kommitténs forslag
kunna hdvas pa grund av att det saknade sdrskiljningsforméga vid
registreringen trots att det forvdrvat denna egenskap da fragan om
hiivning provas. Over huvud taget ska det enligt kommittén inte kriivas
att den omstindighet som innebar hinder mot registrering eller
registreringens bestand fortfarande foreligger vid prévningen av fragan
om hdvning. 1 Ovrigt stimmer forslaget i huvudsak Overens med
regeringens. (SOU 2001:26 s. 217 och 446 f.)

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig generellt om
grunderna for hivning av registrering. Patentbesvdrsrdtten har
emellertid, i samband med frdgan om forutsittningarna for registrering,
pekat pa bestdimmelsen i (nuvarande) artikel 52.2 i varumérkes-
forordningen. Bestdmmelsen innebér att ett gemenskapsvarumairke inte
far forklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess anvindning, har
uppnatt sirskiljningsformaga, dven om det saknade denna egenskap vid
registreringen. Enligt Patentbesvérsritten bor det Overvdgas om inte
samma ordning bor gélla enligt den nya varumérkeslagen. Patentbesvirs-
ritten har ocksa ansett att det inte i lagtexten bor anges krav pa vad som
orsakat att ett varumirke forlorat sin sirskiljningsférmaga samt haft
andra redaktionella synpunkter pa lagtexten. Patentbesvarsritten har
slutligen uttalat sig om skyddet for lokalt inarbetade kdnnetecken och de
problem som kan uppkomma om sédana inte ska kunna utgéra hinder
mot att en varumérkesregistrering bestar (se vidare avsnitt 9.7.3). Patent-
och registreringsverket (PRV) har tillstyrkt forslaget att lokalt inarbetade
kiannetecken inte ldngre ska utgéra grund for hédvning av en
varumérkesregistrering. Svenska Patentombudsforeningen har anfort att
ibruktagandefristen om fem &r som géller enligt bestimmelsen om
underlaten anvéndning, bor 16pa frén registreringsdagen, dven om
registreringen d4 dnnu inte vunnit laga kraft. Svenska
Patentombudsforeningen har vidare framstillt Onskemédl om ett
fortydligande, antingen i lagtexten eller i vrigt, av den s.k. karensregel
som giller for anvindning efter utgdngen av femarsfristen och fore en
ansokan om hévning.

Skilen for regeringens forslag: Enligt Varumirkeskommitténs
forslag ska de nuvarande grunderna for hdvning av en registrering i
varumérkeslagen och kollektivmérkeslagen &verforas i huvudsak

209



ofordndrade till den nya varuméirkeslagen. Enligt forslaget ska man dock
genomgéende ta bort det nuvarande kravet pa att den omstiandighet som
innebar hinder mot registrering eller registreringens bestdnd fortfarande
maéste finnas kvar vid prévningen av fragan om hidvning. Enligt forslaget
ska exempelvis en registrering kunna hévas pa grund av att varumarket
saknade sdrskiljningsformaga vid registreringen trots att det efter
registreringen anvénts pa ett sadant sitt sd att det forvédrvat denna
egenskap nir frdgan om hdvning provas.

Av kommentaren till kommitténs forfattningsforslag framgér att
forslaget hanger samman med forslaget nér det géller kravet pa forvarvad
sarskiljningsférmaga vid ansdkan om registrering (se avsnitt 9.4.2). I den
delen innebir kommitténs forslag att man vid registreringen endast ska
beakta sirskiljningsféorméga som forvérvats genom anvindning fram till
ansokningsdagen. Regeringen har dock i avsnitt 9.4.2 gjort bedomningen
att kommitténs forslag i detta avseende inte bor genomforas och att den
hittills gdllande regeln om att d4ven senare anviandning kan beaktas ska
flyttas Over till den nya lagen. Redan detta talar emot att genomfora
kommitténs forslag dven i hdvningssituationerna.

Till det kommer att det dven i Gvrigt finns anledning att behélla det
nuvarande kravet pd att skdlet mot registreringen eller registreringens
bestand alltjimt méste foreligga vid provningen av fragan om havning.
En provning av frdgan om hédvning kan aktualiseras lang tid efter
registreringen. Innehavaren kan da ha forlitat sig péa registreringen och
lagt ned stora resurser pa att bygga upp varumaérket, som kan representera
ett betydande formogenhetsvirde. Att i det laget hdva en registrering pa
grund av en brist som foreldg vid registreringen men som sedan lidnge &r
botad, t.ex. genom det sitt pa vilket varumérket anvénts, skulle i manga
fall kunna vara oskéligt mot innehavaren. En sddan ordning riskerar
ocksa att leda till en otrygghet hos innehavaren som kan tinkas paverka
dennes benédgenhet att gora investeringar i varumérket. For att undvika
detta anser regeringen, till skillnad mot kommittén, att géllande ritt inte
bor dndras pa denna punkt.

Regeringen har, liksom kommittén, foreslagit att det i lagen ska anges
att ett inarbetat varukdnnetecken bara har skydd inom den del av landet
dér det dr inarbetat. P4 motsvarande sétt ska ensamritten till ett
ndringskdnnetecken endast gélla inom den del av landet dar
néringskdnnetecknet &r skyddat och ett namn ska endast ha skydd inom
den del av landet ddr namnet anvénds, se avsnitt 7.2.3.

Regeringen har vidare foreslagit att de angivna typerna av aldre
rattigheter ska utgdra hinder mot registrering av ett varumirke endast om
de har skydd i en vésentlig del av landet. Se avsnitt 9.7.3. Dessa
fordndringar innebdr bl.a. att man ldgger sig ndrmare den ordning som
géller for gemenskapsvarumirken (se artikel 8.4 i1 varumérkesfor-
ordningen). En registrerad firma som anvénds i néringsverksamhet ska
dock utgdra registreringshinder dven om firmaregistreringen inte géller i
en visentlig del av landet. Nér det géller Patentbesvirsrittens
synpunkter avseende de problem som kan uppkomma till foljd av att
lokalt skyddade kdnnetecken inte utgér hinder for en registrering eller
dess bestand hénvisas till avsnitt 9.7.3.

Bestimmelserna om de allménna grunder for hdvning som bestar i att
ett registreringshinder har forelegat och alltjamt foreligger bor sakligt sett
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utgoéra en spegelbild av bestimmelserna om registreringshinder. Det
innebér att nir det géller inarbetade varu- och niringskidnntecken samt
namn bor endast de som &ger skydd inom en vésentlig del av landet
utgora grund for hivning av en yngre varuméirkesregistrering. Lagtek-
niskt 16ses det genom att det i bestimmelsen om allmdnna grunder for
havning, liksom i den hittills géllande bestimmelsen (25 § VML), anges
att ett varumirke far hdvas om det har registrerats i strid mot lagen. Ett
mérke som har registrerats i strid mot de i lagen angivna hindren mot
registrering har registrerats i strid mot lagen. Darmed kan grund for
hdavning av mérket foreligga. Konsekvensen av denna koppling mellan
registreringshindren och hévningsmdjligheten blir att endast sddana
inarbetade varu- och néringskdnnetecken samt namn som giller i en
visentlig del av landet kommer att kunna utgora grund for hiivning. Aven
vad géller registrerade firmor ska hévningsgrunden spegla registrerings-
hindret. Det innebér alltsd att eftersom &ven firmor som endast &r
registrerade lokalt utgér registreringshinder ska de &ven utgdra
havningsgrund. Ocksa det astadkoms lagtekniskt genom att det i
bestimmelsen om allminna grunder fér hdvning anges att ett varumérke
far hdvas om det har registrerats i strid mot lagen.

Enligt kommitténs foreslag ska de nuvarande grunderna for hdvning
som bestar i att varumaérket inte ldngre har sérskiljningsformaga respek-
tive att det har blivit vilseledande &ndras. Nér det géller varumérken som
blivit vilseledande ska enligt forslaget som forutsittning for hévning
stillas kravet att varumaérket blivit vilseledande till foljd av innehavarens
bruk (eller det bruk som négon annan med innehavarens samtycke dgnat
sig at). Nar det géller varumirken som inte lingre har sarskiljnings-
formaga ska vidare som fOrutséttning for hévning stéllas kravet att
varumérket blivit en allmin beteckning for sadana varor eller tjénster
som registreringen avser till f6ljd av innehavarens handlande eller
passivitet.

Forslaget motiveras utforligast i forfattningskommentaren, dér det
anges att man vill knyta ndrmare an till varuméarkesdirektivet (artiklarna
12.2 a och 12.2 b) och att det innebér en inskrdankning i mojligheten att fa
en registrering hidvd pa dessa grunder. Detta eftersom forslaget stiller
upp krav pa orsaken till att mérket har forlorat sin sirskiljningsforméga
respektive har blivit vilseledande. Enligt kommitténs beddmning har en
sddan dndring av bestimmelserna troligen inte ndgon praktisk betydelse.

Patentbesvirsrdtten har emellertid uttalat att det inte bor stillas nagra
sdrskilda krav pd vad som har orsakat att ett varumirke forlorat sin
sarskiljningsformaga eller att varumirket har blivit vilseledande, efter-
som angivande av orsaker i lagtexten kan komma att leda till onddiga
provningar av dessa rekvisit.

Av varumirkesdirektivets ordalydelse, liksom av EU-domstolens
praxis (se t.ex. EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mél C-145/05,
Levi Strauss & Co mot Casucci SpA, REG 2006 1-03703) framgér att for
att ett registrerat varumérke ska kunna hdvas pa grund av att det har
forlorat sin sdrskiljningsformaga maste den forlorade sérskiljnings-
formagan bero pad innchavarens agerande eller brist pa agerande.
Motsvarande giller om ett registrerat varumérke ska kunna hdvas pa
grund av att det efter registreringen har blivit vilseledande, dock att det i
sadant fall krévs ett aktivt handlande av innehavaren eller ndgon som
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agerar med innehavarens samtycke (se t.ex. EU-domstolens dom den 30
mars 2006 i mal C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental
Shelf 128 Ltd, REG 2006 1-03089).

Exempel pé fall d& innehavarens handlande kan leda till forlorad
sdrskiljningsformaga dr om innehavaren anvénder méarket pa ett sétt som
medfor att det beskriver varan eller tjansten som siddan snarare dn att
utgora ett kdnnetecken for varans eller tjdnstens kommersiella ursprung.
Innehavaren bor séledes undvika att anvinda mérket som en typbeteck-
ning, t.ex. genom att boja ord som ingér i varumairket, anvinda séddana
ord som adjektiv eller liknande i reklam etc. Nér det géller nya och
innovativa varor dr det inte séllsynt att allménheten, utan innehavarens
medverkan, anvdnder mérket pé ett sddant beskrivande sitt. I sddant fall
kan innehavaren soka forhindra att sdrskiljningsféormégan gér forlorad
genom att i sin marknadsforing m.m. anvénda ett beskrivande namn {or
den nya varan att anvéndas vid sidan av sjilva varumairket. Innehavaren
kan ocksa i forekommande fall for att undvika att sérskijningsformagan
gir forlorad behova utverka forbud for tredje man att anvinda ett
varukdnnetecken som dr forvaxlingsbart med innehavarens (se punkt 34 i
EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mal C-145/05, Levi Strauss &
Co mot Casucci SpA).

Bestdmmelserna i varumarkeslagen om att en registrering far hdvas om
mérket har blivit vilseledande eller har forlorat sin sérskiljningsforméga
(25 § andra stycket 1 och 2) ska tolkas i ljuset av varumirkesdirektivet
och med beaktande av den praxis som utvecklats av EU-domstolen. Av
savdl varumarkesdirektivet som EU-domstolens praxis ar det klarlagt att
for att en varumairkesregistrering ska kunna hévas pa grund av forlorad
sarskiljningsformaga eller for att varumaérket blivit vilseledande maste
vissa krav vara uppfyllda nér det giller orsaken till att varumairket
forlorat sin sarskiljningsformaga eller blivit vilseledande.

For att tydliggora detta bor bestimmelserna i den nya varumarkeslagen
om hévning pé grund av forlorad sérskiljningsforméga eller for att ett
varumérke blivit vilseledande ligga dnnu ndrmare varumirkesdirektivets
ordalydelse. Nar det giller hdvning pa grund av att varumérket forlorat
sin sérskiljningsformaga, bor siledes stéllas upp ett krav pa att detta
beror pa innehavarens handlande eller passivitet. P4 motsvarande sétt bor
det, nér det géller hdvning pa grund av att varuméirket kommit att bli
vilseledande, stéllas upp ett krav pa att detta beror pa det bruk som
innehavaren eller nagon med dennes samtycke gjort av varumaérket. Detta
medfor alltsd, som framgétt, inte ndgon egentlig dndring av rattsliget.
Svensk domstol har redan tidigare varit tvungen att tolka den gamla
lagtexten i ljuset av direktivet. Den nya lagtexten innebdr endast att det
blir tydligt redan av lagtextens ordalydelse vilka forutséttningarna for
hivning i dessa fall &r.

Dessutom é&r det hér inte frigan om situationer dér det redan vid
tidpunkten for registreringen av ett varumidrke foreldg hinder mot
registreringen pa grund av bristande sérskiljningsforméga eller for att
market var vilseledande, utan endast de situationer ddr omstdndigheter
intréffat ddrefter som kan leda till hdvning av registreringen. Om ett
varumérke registrerats trots att det redan vid registreringstidpunkten t.ex.
var dgnat att vilseleda allmidnheten kan hdvning ske med stod av
bestdmmelserna om att en registrering av ett mérke kan hévas om det har
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registrerats i strid mot lagen och registreringen fortfarande strider mot
lagen.

Nir det géller forlorad sérskiljningsformaga finns ytterligare en fraga
att ta stillning till. Av varumirkesdirektivets ordalydelse framgar att ett
varumérke ska kunna hdvas om varumérket “har blivit en allmin
beteckning i handeln for en vara eller tjanst for vilket det ar registrerat”
(artikel 12.2 a). Varumirkeskommittén foreslog en ordalydelse i enlighet
med direktivets, vilket innebar att bestimmelsen om férlorad
sarskiljningsformaga i den nya varumérkeslagen inte skulle innehdlla
ordet ’sdrskiljningsformaga”. Bestimmelsen skulle i stéllet, enligt
forslaget, utformas helt och héllet med den exakta ordalydelsen i artikel
12.2 a som forebild. Regeringen delar kommitténs uppfattning att det
med hénsyn till varumérkesdirektivets ordalydelse i detta hinseende och
den praxis som utvecklats av EU-domstolen betriaffande artikel 12.2 a ar
lampligast att den foreslagna bestimmelsen i den nya varumérkeslagen
angdende forlorad sérskiljningsforméga fortydligas sé att det framgér att
den omfattar de situationer dér ett varumirke forlorat sin sérskiljnings-
forméga pa sé sitt att det har blivit en allmén beteckning i handeln for en
vara eller tjdnst for vilken det &r registrerat.

Det kan dock mycket vl tinkas forekomma fall dar ett varumérke kan
anses ha forlorat sin sdrskiljningsférméga utan att market for den sakens
skull har kommit att bli en allmén beteckning i handeln for en vara eller
en tjanst, t.ex. for att den har kommit att beskriva varans mingd eller
anvindning eller ndgot liknande. EU-domstolen har &nnu inte gett
vigledning i frdgan huruvida hdvning ska ske dven i ett sddant fall. Det
rimligaste vore, enligt regeringens mening, att se situationen att ett
varumirke kommit att bli en allmén beteckning for en vara eller tjénst
som endast en av de situationer d& uppkommen bristande
sarskiljningsformaga kan leda till hdvning. Det &dndrar emellertid inte pa
det forhallandet att den svenska lagtexten bor vara anpassad till
varumérkesdirektivet pd denna punkt. Kommitténs forslag bor alltsa
genomforas. Det far ankomma pa de rattstillimpande myndigheterna att,
med vigledning av kommande avgoranden fran EU-domstolen, tolka
bestdmmelsen och utbilda en praxis kring denna.

I den nuvarande varumirkeslagen (25 a § forsta stycket) foreskrivs att
ett varumérke under vissa forhallanden far hivas bl.a. om en innehavare
av ett registrerat varumirke inte inom fem &r efter det att registrerings-
forfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumérket hér i landet for de
varor eller tjdnster som det registrerats for. Enligt kommitténs forslag
skulle ordalydelsen av motsvarande bestimmelse i den nya varuméirkes-
lagen i stort sett Overensstimma med ordalydelsen i den nuvarande
bestimmelsen, dock att femarsfristen ska ridknas fran den dag da fragan
om registrering slutligt avgjorts. Svenska Patentombudsforeningen har
ansett att femarsfristen bor réknas fran registreringsdatum — dven om
registreringen dd& dnnu inte vunnit laga kraft — och har framfort att
kommitténs forslag i och for sig innebar ett fortydligande i forhéllande
till den nuvarande lagtexten. Svenska Patentombudsféreningen har
emellertid ansett att viss osdkerhet kvarstér kring nér fristen borjar 16pa
dven med kommitténs forslag.

Bestimmelsen 1 25 a § forsta stycket VML har sin grund i artikel 10.1 i
varumérkesdirektivet (jfr artikel 15 i varumérkesforordningen). Enligt
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den bestimmelsen ska femarsfristen rdknas fran det att registrerings-
forfarandet avslutats. Nar 25 a § infordes i varmirkeslagen skedde
invandningsforfarandet fore beslutet om registrering. Darfor intog sjélva
registreringen en betydelsefull plats for fragan om fristens berdknande.
Direfter har emellertid systemet for varumarkesregistreringar dndrats sa
att invindningsforfarandet sker efter registreringen. Andringarna i
forfarandet medforde inte ndgra dndringar i 25 a § varumérkeslagen.

Fragan dr nu hur bestimmelsen i den nya varumirkeslagen om
femarsfristen ska utformas s& att den dels blir tydlig och
direktivkonform, dels beaktar att invindningsforfarandet numera ligger
efter registreringen. Ordalydelsen av den nuvarande svenska
bestimmelsen om anvéndningstvang ligger nédra ordalydelsen av artikel
10.1 i varumirkesdirektivet. Bestimmelsen anger dock inte tydligt nér
femarsfristen borjar 16pa. Varumérkeskommitténs forslag daremot anger
pa ett mer precist sitt nir femarsfristen for anvéindning av ett varumérke
bdrjar att 16pa.

EU-domstolen har i sin dom den 14 juni 2007 i mél C-246/05, Armin
Haupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007 1-04673 gjort flera
uttalanden om femaérsfristen i artikel 10. Domstolen konstaterade bl.a. att
det i artikel 10 inte pa ett otvetydigt satt faststélls fran och med vilken
tidpunkt brukandetiden ska borja rdknas och siledes ndr den
femérsperiod som anges i bestdmmelsen borjar 16pa. Domstolen
betonade att som bestimmelsen dr formulerad definieras utgdngspunkten
for femarsperioden i forhallande till registreringsforfarandet, vilket &r ett
omrade som inte har harmoniserats genom direktivet. Detta innebér i sin
tur att ndmnda period kan anpassas till sirdragen i de nationella
forfarandena. Som exempel pé sédrdrag i de nationella forfarandena angav
domstolen t.ex. mojligheten till invdndningsforfarande enligt nationell
varumdrkeslagstiftning. Domstolen godtog inte den stdndpunkt som
framfordes av den ena parten, att det var dagen for registrering som &r
den relevanta tidpunkten enligt artikel 10.1. I stdllet ska, enligt
domstolen, dagen dé registreringsforfarandet avslutas faststéllas i varje
medlemsstat i enlighet med de forfaranderegler vid registrering som
giller i denna stat.

Mot denna bakgrund ar det alltsd mojligt och enligt regeringen dven
lampligt att ge tydligare riktlinjer i den svenska lagtexten for hur fristen
ska berdknas. Tidpunkten ska bestdimmas utifrdn hur registreringsfor-
farandet ar utformat i Sverige. Fristen bor borja 10pa nér registreringen ar
slutlig, vilket innebdr att invdndningsfristen ska ha 16pt ut eller
invandningsforfarandet vara avslutat och beslutet om att varumairket ska
bestd ska ha vunnit laga kraft. Aven den hittills gillande bestimmelsen
har tolkats pé detta sétt (réttsfallet NJA 2006 s. 7). Ett sadant synsitt tar i
beaktande att det som regel dr forenat med kostnader att ta ett varumérke
i bruk. Det &r knappast rimligt att kridva av innehavaren att han eller hon
ska gora storre investeringar i ett varumérke innan registreringen &r
slutlig.

Sammanfattningsvis foreslar regeringen, i likhet med kommittén, att
det av ordalydelsen av den foreslagna bestimmelsen ska framgé att
femarsfristen borjar 16pa fran den dag da frdgan om registrering slutligt
har avgjorts.
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Enligt 25 a § fjarde stycket forsta meningen VML far en registrering
inte hdvas, om varumérket har anvénts under tiden mellan utgéngen av
den femarsperiod som omtalas i paragrafens forsta stycke och ansékan
om hévning av registreringen. Anviandning som paborjats eller aterupp-
tagits efter femarsperiodens utgang och inom tre manader fore ansékan
om hdvning ska emellertid ldmnas utan avseende, om forberedelserna for
att péaborja eller ateruppta anvéndningen vidtogs efter det att
rattighetshavaren fatt kinnedom om att en ansdkan om hivning kunde
komma att goras (25 a § fjarde stycket andra meningen VML). Den
sistndmnda  bestdmmelsen  har  kommenterats av ~ Svenska
Patentombudsforeningen, som har ansett att regeln kan ge orimliga
resultat om lang tid gatt fran det att innehavaren t.ex. naddes av ett
varningsbrev med hot om havning till det att innehavaren tog sitt mérke i
bruk och ansékan om hévning gors inom en treménadersperiod efter
ibruktagandet. Svenska Patentombudsforeningen har darfor efterfragat ett
fortydligande, antingen i lagtexten eller i Gvrigt, av hur bestimmelsen
ska tolkas i denna situation.

Grunden for bestimmelsen i 25 a § fjarde stycket VML ar artikel 12.1 i
varumérkesdirektivet (jfr ocksé artikel 51.1 a i varumérkesforordningen)
och bestimmelsen i varumirkeslagen ansluter sig néra till varumaérkes-
direktivets ordalydelse. De fortydliganden som Svenska Patentombuds-
foreningen efterfragar skulle medfdra att lagtextens ordalydelse skulle
komma att avvika vésentligt fran direktivets. Nagon praxis fran EU-
domstolen som utvisar att eller hur man skulle kunna goéra en
rimlighetsavvégning av denna karensregel finns inte. I den situationen &r
det svart for en nationell lagstiftare att tillskapa en sddan regel. Det far i
stillet ankomma pa réttstillaimpningen och ytterst EU-domstolen att
utveckla en praxis kring hur bestimmelsen ska tolkas, med eventuella
rimlighetsavvégningar av den foreslagna karaktéren. Regeringen foreslar
dérfor, i likhet med kommittén, att bestimmelserna i 25 a § fjérde stycket
varumérkeslagen tas in i huvudsak oforandrade i den nya lagen.

For kollektiv-, kontroll- och garantimérkenas del féreslog Varumarkes-
kommittén att de bestimmelser om ytterligare hdvningsgrunder som
finns 5 § forsta meningen kollektivmérkeslagen skulle foras over till den
nya varumérkeslagen. Kommittén foreslog emellertid vissa sakliga
fordndringar i forhéllande till bestimmelserna i kollektivmérkeslagen.
For det forsta innebar kommitténs forslag att det fortydligas att dven
havningsbestimmelserna avseende bristande anvdndning ska gilla for
denna typ av mérken (se nuvarande 5 § kollektivmérkeslagen som endast
hanvisar till de hévningsgrunder som anges i 25 § VML och inte till
bestimmelserna om hévning pa grund av bristande anvindning i 25 a §).
Regeringen har inte ndgon annan uppfattning dn kommittén i detta
hénseende.

For det andra ldmnade Varumérkeskommittén ett forslag om &dndrad
anmélningsskyldighet till registret vid &ndring av bestimmelserna
avseende kollektiv-, kontroll- eller garantimdrkets anvéndning. Det
foreslogs att anmédlningsskyldighet endast skulle foreligga vid visentliga
andringar, vilket ocksé fick till f6ljd att hdvning bara skulle komma i
fraga vid underlatenhet att anméla vidsentliga &dndringar. I avsnitt 9.10.2
har regeringen foreslagit att anmélningsskyldighet ska gélla alla typer av
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andringar. Négot krav pa att dndringen ska ha varit visentlig for att
havning ska komma i fraga blir ddrmed inte aktuellt.

Slutligen foreslog kommittén att den tidigare hévningsgrunden
avseende vilseledande anviandning av mérket skulle ersdttas med en
havningsgrund som tar sikte péa att ett kollektiv-, kontroll- eller
garantimirke ska kunna hdvas om mirket anvints péa ett sitt som &r
oforenligt med bestimmelserna for anviandningen av miérket och
innehavaren inte har vidtagit rimliga atgérder for att forhindra detta.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta utgdr en rimlig
anpassning av den svenska rétten till vad som géller for gemenskapens
kollektivmérken (se artikel 73 a i varumérkesforordningen). Vilseledande
anvindning av mirket av mer allmént slag torde fortsittningsvis ofta
kunna leda till hdvning enligt den foreslagna bestimmelsen om hévning
av varumirken som ar dgnade att vilseleda allménheten till f6ljd av
innehavarens bruk (eller det bruk som ndgon annan med innehavarens
samtycke dgnat sig &t).

Sammanfattningsvis innebdr regeringens forslag f6ljande. Det
nuvarande kravet pa att den omstdndighet som innebar hinder mot
registrering eller registreringens bestdnd fortfarande foreligger vid
provningen av fragan om hévning fors 6ver till den nya varumarkeslagen.
Vidare ska dldre inarbetade varukdnnetecken kunna utgdra grund for
hévning av en nyare registrering endast om den éldre réttigheten géller i
en visentlig del av landet. Detsamma ska gilla for naturliga
varukdnnetecken sasom &ldre néringskdnnetecken och namn. En
registrerad firma som anvénds i niringsverksamhet ska dock utgora
registreringshinder 4ven om firmaregistreringen inte giller 1 en vésentlig
del av landet.

I nagra avseenden bor bestimmelserna, precis som kommittén
foreslagit, utformas sé att ordalydelsen eller det sakliga innehallet béttre
stimmer Overens med varumérkesdirektivet och varumarkesférordningen
eller sé att bestimmelsernas betydelse fortydligas.

Bestimmelsen om anvandningstvang utformas sé att det framgér att
femarsfristen borjar 16pa fran den dag da frdgan om registrering slutligt
har avgjorts.

Det fortydligas ocksa att hdvningsbestimmelserna avseende bristande
anvéndning géller dven for kollektiv-, garanti- och kontrollméarken. Det
infors vidare en mojlighet att hdva ett kollektiv-, kontroll eller
garantimidrke om maérket anvénts pd ett sitt som &r oforenligt med
villkoren for anvidndningen av mérket och innehavaren inte har vidtagit
rimliga &tgérder for att forhindra detta.

I ovrigt foreslér regeringen att de nuvarande grunderna for att fa en
varumérkesregistrering hdvd overfors i allt visentligt ofordndrade till den
nya lagen. Nér det géller det materiella innehéllet i bestimmelserna om
registreringshindren hanvisas till avsnitt 9.4-9.8.
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10.2 Forfaranden for hdavning av registrering

10.2.1 Nuvarande ordning
Nationella varumdrken

Ensamritten till ett varukinnetecken &r inte tidsbegrinsad utan kan i
princip bestd hur linge som helst. En varumirkesregistrering géller
visserligen bara i tio ar, men registreringen kan fornyas ett obegréinsat
antal ganger (22 § VML).

Ensamridtten till ett varukdnnetecken kan upphora pa olika sitt.
Ensamritten till ett varukénnetecken som inte &r registrerat upphor nér
varukdnnetecknet inte langre dr sd kdnt som fordras for att det ska anses
inarbetat (2 § VML). Skyddet for naturliga varukdnnetecken, dvs.
slaktnamn, adress och firma som atnjuter skydd enligt 3 § VML, upphor
om nédringsidkaren inte langre utdvar sin niringsverksamhet. Skyddet for
namn eller firma som naturliga varukénnetecken kan ocksd upphdra om
den bakomliggande firmaritten eller rdtten till namnet upphor enligt
bestimmelsen i firmalagen (1974:156), forkortad FL, eller namnlagen
(1982:670). Skyddet for en adress upphor om néringsidkaren inte ldngre
anvénder adressen 1 sin verksamhet.

Varumirkesregistreringar kan upphdra genom att innehavaren av
registreringen begér att varumirket ska avforas ur varumirkesregistret
(27 § andra stycket VML). Vidare kan en varumairkesregistrering avforas
ur registret om en varumérkesinnehavare som saknar hemvist i Sverige
inte foljer ett forelaggande att stilla ett ombud for sig (31 § VML). En
varumérkesregistrering kan slutligen hdvas antingen av PRV efter att
inviandning har gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol
(26 § VML).

Internationella varumdrkesregistreringar

Forfarandet ndr PRV fattar beslut om att internationella registreringar ska
gélla i Sverige avviker nagot fran vad som géller enligt forfarandet for
nationella varumirken. Som beskrivs i avsnitt 11.2 géller dock dven for
internationella registreringar som ska gélla i Sverige att PRV efter en
invindning under invdndningsfristen (som loper under tvd ménader fran
den dag da registreringen kungjordes, se 55 § tredje stycket VML) kan
meddela ett slutligt beslut om att registreringen inte ska géilla hir (56 §
andra stycket VML). Vidare kan registreringens verkan angripas genom
att talan vécks vid domstol om att registreringen inte ska géilla hér (57 §
forsta stycket och 26 § VML). En sddan talan géiller naturligtvis bara
registreringens verkan i Sverige.

Om en internationell registrering som géller i Sverige helt eller delvis
upphor att gélla, sa upphor ockséd registreringens verkan hér i landet i
motsvarande utstrickning (59 § VML). Av artikel 6.3 i protokollet den
27 juni 1989 till Madridéverenskommelsen om den internationella
registreringen av varumirken den 14 april 1891 (Madridprotokollet),
foljer att en internationell registrering upphor bl.a. om den nationella
registrering som lag till grund for den internationella registreringen upp-
hor inom fem ar. Den ursprungliga nationella registreringen kan t.ex.
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upphora efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet, en s.k. central
attack. I ett sddant fall kan innehavaren av den internationella registre-
ringen emellertid anséka om en svensk registrering med bibehéllen
prioritet och pa det sittet omvandla sin internationella registrering till en
nationell (60 § VML).

Efter fem ar blir den internationella registreringen déaremot oberoende
av den ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen
paverkas alltsa dé inte lingre av om den nationella registrering som lag
till grund for den internationella registreringen skulle upphdra. Men det
innebér inte att den internationella registreringen &r oangripbar.

Liksom nér det giller nationella varumérken kan internationella
varumérken upphora genom att de inte fornyas (artiklarna 6.1 och 7 i
Madridprotokollet). P4 motsvarande sétt som for nationella varumérken
géller ocksa att innehavaren kan avsté frén sin rétt till den internationella
registreringen (artikel 9bis iii-iv 1 Madridprotokollet). Som ndmnts géller
déa enligt 59 § VML att den internationella varumérkesregistreringens
giltighet i Sverige upphor i motsvarande utstrickning.

Gemenskapsvarumdrken

For gemenskapsvarumarken géller, liksom for nationella varumérken och
internationella registreringar med verkan i Sverige, att en registrering
som inte fornyas avfors ur registret, artiklana 46 och 47 i
varumérkesforordningen. Innehavaren av gemenskapsvarumirket kan
ocksd avstd fran ritten till registreringen (artikel 50 i
varumérkesforordningen).

Ett gemenskapsvarumirke kan ocksd hidvas eller ogiltigférklaras av
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller), vanligen bendmnd OHIM (artiklarna 51-53 och 56 i
varumérkesforordningen). Fragan om hévning eller ogiltighet kan ocksa
komma upp i de sdrskilda domstolar for gemenskapsvarumirken som
medlemsstaterna enligt artikel 95 i forordningen ska utse. Detta under
forutséttning att genkdromal vicks om hévning eller ogiltighetsforklaring
i de méltyper som de nationella domstolarna har behorighet att doma i
(se artiklarna 51-53, artiklarna 96 d och 100). For Sveriges del ar
Stockholms tingsritt den domstol som har behdrighet att prova mal om
gemenskapsvarumérken (67 § VML)

10.2.2  Overviganden

Regeringens forslag: Det ska dven i fortsdttningen vara mojligt att
vicka talan vid domstol om hédvning av en registrering av ett varumérke.
Vid sidan av detta forfarande infoérs i den nya varumirkeslagen en
mojlighet att anséka hos PRV om administrativ hdvning av en
registrering.

(3 kap. 5 § i nya varumérkeslagen)

Varumirkeskommitténs forslag Gverensstimmer med regeringens.
(Se SOU 2001:26 5. 279 £.)
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Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan
erinran. Svenskt Ndringsliv har anfort att mojligheten att ansoka hos PRV
om administrativ hdvning av registrering bdr inforas oavsett vilka
bedomningar regeringen gor betrdffande frigan om officialprovningen
ska omfatta relativa registreringshinder.

Skilen for regeringens forslag: 1 dag kan en registrering av ett
nationellt varumirke hévas antingen av PRV efter att invdndning har
gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol (26 § VML).
Motsvarande giller for internationella registreringar med verkan i
Sverige (56 § andra stycket VML samt 57 § forsta stycket och 26 §
VML). Betriffande gemenskapsvarumérken hénvisas till foregéende
avsnitt.

Det bor naturligtvis dven i fortsédttningen vara mojligt att véicka talan
vid domstol om hdvning av en registrering. En sddan regel bor saledes
finnas dven i den nya lagen. Nar det giller invandningsforfarandets
utformning hénvisas till avsnitt 9.3.2.

Fragan ar om det vid sidan av det vanliga domstolsforfarandet bor
inforas en mojlighet att ansdka hos PRV om administrativ hdvning av en
registrering dven efter det att invindningsfristen har 16pt ut.

Varumérkeskommittén motiverade sitt forslag om inréttandet av ett
forfarande for hdvning i administrativ ordning bl.a. med att kommittén
hade lagt fram forslag om att avskaffa officialprovningen av relativa
registreringshinder. Forslaget betrdffande officialprovningen innebar,
enligt kommittén, att fler innehavare skulle behdva gora invindning mot
registreringar pad grund av relativa hinder. Enligt kommittén fanns
emellertid risk for att innehavare missar att framstilla invindning inom
invindningsfristen. Forslaget betrdffande officialprovningen skulle
dérfor, enligt kommittén, innebéra ett 6kat behov av att kunna snabbt och
billigt hdva registreringar vid PRV.

I avsnitt 6.3 har regeringen foreslagit att officialprovningen av relativa
registreringshinder ska bibehéllas savdl pd varumidrkes- som péa
firmaomradet. Av kommittédirektiven till Varumirkeskommittén (Dir.
1997:118) framgar dock att avsikten var att frdgan om hévning i
administrativ ordning skulle analyseras oavsett om ett avskaffande av
officialprévningen av relativa registreringshinder kom att foreslas eller
inte. Det finns enligt regeringens mening alltjimt sk&l att prova om inte
en saddan mojlighet att pd ett enkelt och snabbt sdtt hiva
varumérkesregistreringar bor inforas trots att officialprovningen av
relativa registreringshinder behélls.

Det forekommer att en sokande forsoker dstadkomma en sa kallad
sparr- eller defensivregistrering for att hindra andra att anvidnda ett
identiskt eller liknande kannetecken for néraliggande varuslag. I vissa
fall ar forekomsten av sédana registreringar en stor oldgenhet och ett
hinder for effektiv konkurrens mellan foretag. Om det fanns ett snabbt
och billigt system for att hdva registreringar dr det mojligt att sokandena
redan fran borjan skulle avstd fran dessa typer av forsok att utvidga
skyddsomfénget for varuméarket. Kanske skulle ett sadant system alltsa
kunna bidra till att den som ansdker om registrering avgrénsar sin
ansokan sa att den kan laggas till grund for en registrering som ar héllbar
dven pa sikt. Systemet skulle ddrmed kunna bidra till att motverka
registreringar som inte har forutséttningar att besta.
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Négot som ocksd dr Onskvirt &r att fran registret rensa bort sddana
varumdrken som inte anvinds och som dérfor i princip inte bor vara
foremal for ensamritt. Manga foretag har flera registrerade varumirken i
sin portfolj, men anvinder av olika skil inte alla mérken. Dessutom ar
manga varumarken registrerade for betydligt fler varuslag én dem som de
i praktiken anvénds for. Till detta kommer att manga mérken kan
beskrivas som &vergivna dirfor att innehavaren har upphért med sin
néringsverksamhet. Det &r inte ovanligt att mirken helt enkelt gloms bort
nir en rorelse avvecklas. Ett system for administrativ hdvning av
registreringar kan forhoppningsvis bidra till att rensa bort denna typ av
overflodiga registreringar.

Ett alternativ till det vanliga domstolsforfarandet gor det ocksa enklare
for ménga smi och medelstora foretag, som normalt har begrinsad
kidnnedom vad som krdvs for att fora talan vid domstol. Fér manga av
dem framstar det som komplicerat att vicka en talan om hivning vid
domstol. Ofta torde det ocksa uppfattas som onddigt formellt och
krangligt att behova vénda sig till domstol nér saken kan vara mer eller
mindre uppenbar. For denna kategori av foretag kan det framstd som
naturligare att i forsta hand vénda sig till den myndighet som registrerat
varumérket.

Trots den beddmning som regeringen gjort att officialprévningen av
relativa registreringshinder inte bor avskaffas finns alltsd, som ocksé
Svenskt Ndringsliv pétalat, starka skél for att i den nya lagen infora en
mdjlighet for PRV att hdva en registrering i administrativ ordning, dven
efter det att invéndningsforfarandet har avslutats. System med
administrativ hdvning finns ocksa i andra ldnder, bland annat i Danmark
och Norge. Aven intresset av nordisk rittslikhet talar alltsa for forslaget.

Det fortjanar dock att nimnas att frdgan har 6vervigts tidigare och att
man did kommit fram till att mdjligheten att hdva en registrering bor vara
forbehallen domstol. Detta har motiverats av réattssdkerhetsskdl. I
forarbetena till den nuvarande lagen anfordes att de stora ekonomiska
viarden som varumirken kan representera gor det angeldget att
mérkesinnehavare tillforsdkras den okade trygghet som denna ordning
innebir (SOU 1958:10 s. 304 f. och prop. 1960:167 s. 146). Aven vid
den 6versyn av varumirkeslagen som gjordes i samband med att Sverige
skulle tilltrida Madridprotokollet togs fragan upp (Ds 1993:97 s. 60 f.). I
detta sammanhang anségs réttssédkerhetsskdlen ha samma bérkraft som
nér den nuvarande varumérkeslagen infordes. Réttssédkerhetsaspekterna, i
forening bl.a. med det forhéllandet att det skulle vara svart att finna en
lamplig avgriansning sa att dels endast enklare fall kom att omfattas av
det administrativa forfarandet, dels dessa fall inte skulle ocksa kunna tas
upp 1 domstol kanske till och med samtidigt, ledde till bedomningen att
det inte borde inforas nagra sirskilda bestimmelser om hdvning av
registrering i administrativ ordning.

Rittssdkerhetsaspekten gor sig enligt regeringens uppfattning géllande
med oforminskad styrka. En ordning for hdvning av varumérkes-
registreringar maste uppfylla hogt stdllda krav pa rattssikerhet med
héansyn till de mycket stora vdrden som varumérken kan representera. Det
kan inte komma i frdga att ha ett system som innebér att en registrering
mot innehavarens bestridande kan hdvas utan att en réttssdker provning
skett.
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Detta betyder dock inte att provningen maste vara forbehallen domstol.
Aven ett system som innebir att PRV kan hiva en registrering i
administrativ ordning kan utformas sa att det uppfyller de krav pa
rittssdkerhet som maéste stillas. Mot den bakgrunden och med beaktande
av de fordelar som ett sddant system skulle medfora anser regeringen att
det bor inforas en mojlighet att ansoka hos PRV om administrativ
hdvning av en registrering. Precis som kommittén foreslagit bor denna
mdjlighet finnas vid sidan av mdjligheten att vdcka talan i domstol.
Sékanden bor fa vélja fritt hur han eller hon vill initiera en frdga om
hévning av en registrering. Fragor kring hur man ska hantera situationen
att provning samtidigt begérs vid PRV och i domstol behandlas i senare
delar av detta avsnitt. Dér behandlas dven regeringens stéllningstagande i
nagra principiella fragor samt fragan hur systemet i detalj bor vara
utformat.

10.3 Allménna principer for forfarandet for administrativ
havning

Regeringens forslag: Forfarandet for administrativ hivning av
varumdrkesregistreringar utformas med den summariska processen
enligt lagen om betalningsforeldggande och handrickning som
forebild. En registrering ska kunna hivas av PRV endast om
innehavaren inte motsitter sig detta. Provningen innefattar séledes inte
nagon tvistlosning.

Varumirkeskommitténs forslag Gverensstimmer med regeringens.
(Se SOU 2001:26 5. 283 f.)

Remissinstanserna: I stora drag kan konstateras att remissutfallet
bland domstolarna &r splittrat, medan néringslivets representanter
tillstyrker forslaget eller ldmnar det utan erinran. Séledes har Svea
hovrdtt tillstyrkt forslaget, medan Stockholms tingsrditt har ifrdgasatt om
inte PRV ska kunna gora en sakprovning av frdgan om hdvning i linje
med forslaget i Monsterutredningens slutbetdnkande med forslag till
formskyddslag (SOU 2001:68). Patentbesvdrsrdtten har foreslagit att
man bygger pd den ordning som géller i patent- och monstermal vid
provning av bittre ratt, med mojlighet for verket att i tveksamma fall
foreligga sokanden att vicka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt
forslaget, men har framhéllit att det finns skal att Gvervdga om verket ska
kunna hdva en registrering om det finns en senare ansdkan om
registrering som atnjuter prioritet fran dag fore ansdkningsdagen for den
aktuella registreringen. Sveriges advokatsamfund och Sveriges
Reklamforbund har ockséa tillstyrkt forslaget. Féreningen Svenskt
Ndringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Svenska
Féreningen for Industriellt Rittsskydd har 1amnat forslaget utan erinran.
Féretagarna och Svenska Patentombudsféreningen har vilkomnat
forslaget. Monsterutredningen har ddremot ansett att PRV bor kunna
gora en mer lidngtgdende provning i linje med dess eget forslag till
formskyddslag.
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Skiilen for regeringens forslag: Som framgatt i foregaende avsnitt har
regeringen funnit dvertygande skél for att inrétta ett snabbt och billigt
system for att hdva registreringar. Det framstar som troligt att ett behov
av ett sadant system i forsta hand uppstar bland smé och medelstora
foretag, som kanske forsummar att bevaka och gora invéndningar mot
nya registreringar och som under alla forhallanden formodligen anser att
det ar krangligt att behova vinda sig direkt till domstol for att fa en
varumirkesregistrering hévd. Det nya forfarandet for administrativ
havning av registreringar syftar darfor framst till att underlétta sérskilt for
dessa foretag. En malséttning &r att foretagen tillhandahélls ett snabbt,
enkelt och billigt system for hdvning av registreringar som utan tvekan
saknar forutsattningar att besta. Systemet ska erbjuda ett alternativ till det
mer omstiandliga domstolsforfarandet.

Tanken é&r att forfarandet ska komma till anvéndning framfor allt i tva
typfall. Det forsta fallet dr da ett varumérke har registrerats trots att det
vid registreringen fanns ett relativt registreringshinder av den typ som
PRV normalt sett inte beaktar (t.ex. inarbetade rittigheter). Det andra &r
dé det utan tvekan dr sa att det registrerade varumirket inte uppfyller
kraven pa anvéndning, t.ex. darfor att varumirket dvergetts i samband
med att en rorelse avvecklats.

Det 6nskvirda i ett snabbt, enkelt och billigt forfarande for hdvning av
registreringar maste emellertid vigas mot intresset av réttssdkerhet for
innehavarna. Varumédrken representerar ofta stora ekonomiska vérden.
Det dr angeldget att registreringar mot innehavarens vilja endast kan
hiavas under former som ger denne tillricklig trygghet. En annan
mélséttning vid utformningen av systemet &r dérfor att det ger
innehavarna tillracklig réttssékerhet.

Dessa skilda maélséttningar maste vidgas mot varandra s& att
regelsystemet far en utformning som pé ett balanserat sétt tar hansyn till
dem béda.

Varumérkeskommittén har anvidnt den summariska processen enligt
lagen (1990:746) om betalningsforeldggande och handrickning som
forebild, forkortad lagen om betalningsforeldggande. I denna process kan
den som har ett betalningsansprdk mot en gdldendr ansdoka om
betalningsforeldggande  hos  Kronofogdemyndigheten.  Bestrider
géldendren far Kronofogdemyndigheten inte prova ansokan. I stéllet kan
sokanden begidra att mélet Overldmnas till tingsritt. Vid tingsritten
fortsétter sedan handldggningen enligt rittegdngsbalkens regler for
tvistemal.

Overfors huvuddragen i detta forfarande till ett system med hivning av
varumérkesregistreringar ska alltsd den som vill ha en registrering havd
kunna ansdka om detta hos PRV. Verket ska direfter foreldgga
innehavaren av registreringen att yttra sig 6ver ansékan. Om innehavaren
inte hor av sig eller om ansdkan medges ska PRV héva registreringen.
Innehavaren av registreringen ska sedan ha mojlighet att begira
atervinning vid tingsratt. Om innehavaren daremot bestrider ansékan, ska
s6kanden ha méjlighet att begéra att fragan 6verlamnas till tingsrétt.

Kommitténs forslag har i stort sett accepterats av remissinstanserna.
Nagra instanser har emellertid ifrdgasatt om inte PRV bor kunna goéra en
mer langtgdende provning. Stockholms tingsrdtt har hénvisat till
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Monsterutredningens  forslag i slutbetinkandet med forslag till
formskyddslag (SOU 2001:68).

Vid bedomningen av hur systemet for administrativ hdvning bor vara
utformat i den nya varumirkeslagen bor man naturligtvis dven beakta
Monsterutredningens forslag liksom Gvriga forslag som remissinstans-
erna har lagt fram. Niar det giller Monsterutredningens forslag &r en
utgangspunkt att samma ordning bor gélla pa varumédrkesomradet som pa
monsteromradet om det inte finns starka skil for ndgot annat. Intresset av
en enhetlig reglering har ocksa framhallits under remissbehandlingen,
bl.a. av PRV.

Monsterutredningens forslag &r likartat kommitténs, men en viktig
skillnad ar att PRV enligt utredningens forslag ska kunna héva en
registrering efter en provning i sak, &ven om det rider tvist mellan
parterna. PRV ska kunna héva en registrering om det kan ske enkelt och
utan drojsmél (28 § 1 forslaget till lag om skydd for formgivning,
formskyddslag). 1 ovrigt bygger dven Monsterutredningens forslag pa
den summariska processen for obestridda fordringar. Patentbesvdrrdtten
har i stéllet lamnat ett forslag som innebér att man skulle bygga pé den
ordning som giller i patent- och mdnstermal vid provning av bittre rétt,
med mdjlighet for verket att i tveksamma fall foreldgga sokanden att
vicka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt Varumérkeskommitténs
forslag, men har framhallit att det finns skil att dvervdga om verket
dessutom ska kunna héva en registrering om det finns en senare ansékan
om registrering som atnjuter prioritet fran dag fore ansékningsdagen for
den aktuella registreringen.

Regeringen anser att man i princip bor vara mycket aterhallsam med att
Overlata at forvaltningsmyndigheter att prova tvister om civila réttigheter
mellan enskilda rattssubjekt. Utgangspunkten i regeringsformen &r ocksa
att réttstvister mellan enskilda ska avgdras av domstol (11 kap. 3 §).
Skilet ar att domstolarna — till skillnad mot forvaltningsmyndigheterna —
har en handldggningsordning och organisation som innefattar garantier
for en rittssiker provning av civilrdttsliga tvister. Det kan hir vara
tillrdckligt att ndmna att en myndighet som PRV inte har ndgon mdjlighet
att ta upp muntlig bevisning i form av forhér under sanningsfoérsidkran
med part eller forhor med vittnen eller sakkunniga under ed.

Principiella skél talar darfor for att vélja Varumédrkeskommitténs
forslag i stéllet for Monsterutredningens eller nagot av de dvriga forslag
som har lagts fram.

Stockholms tingsritt har pekat pd att den provning som PRV gor i
invindningsforfarandet innefattar kvalificerade bedomningar av om det
finns grund for att hdva en registrering och att detta talar for att PRV bor
kunna gora en sakprovning av fragan om hdvning dven efter det att
invandningsforfarandet har avslutats.

Det finns emellertid, som kommittén observerat, en viktig skillnad
mellan en provning av om en registrering ska hivas efter invindning och
en provning av om den senare ska kunna hévas i administrativ ordning.

Provningen inom ramen for inviandningsférfarandet gors kort tid efter
registreringen och i regel innan det registrerade varumérket anvénts i
nagon storre omfattning. Det innebdr normalt att innehavaren inte har
hunnit bygga upp varumaérket och att mérkets renommé darfor ocksa &r
begrinsat. Innehavaren av en ny registrering kan fOrutse att en
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invindning kan komma att framstéllas mot registreringen och dérfor
avvakta med att gora investeringar i méarket.

Situationen dr annorlunda vid en provning av om mirket ska hévas i
administrativ ordning efter invindningsfristen utgang eller efter ett
avslutat invéndningsforfarande. En sddan provning kan aktualiseras lang
tid efter registreringen. Innehavaren kan da ha lagt ned stora resurser pa
att bygga upp varumirket och det kan representera ett mycket stort
formogenhetsvérde. 1 detta skede gor sig darfor rattssédkerhetsaspekten
géllande pa ett sétt som inte ar fallet under invindningsforfarandet. Som
framgatt 1 foregdende avsnitt var det av detta skdl som man vid
tillkomsten av den nuvarande lagen helt avvisade mdjligheten att
registreringar skulle kunna hédvas av annan myndighet &n domstol.

Vad som didremot skulle kunna anféras som skdl for att vilja
Monsterutredningens forslag eller ndgot av ovriga framlagda forslag i
stillet for Varuméirkeskommitténs, &r att remissinstansernas forslag
typiskt sett bor innebédra en nagot storre avlastning for domstolarna nér
det giller mal om hévning &n kommitténs forslag. Tillstromningen av
mal av detta slag kan dock knappast berdknas bli sérskilt stor i framtiden.
Det praktiska behovet av att avlasta domstolarna bor dérfor bli
forsumbart. Under alla forhallanden skulle avlastningen med
remissinstansernas forslag sannolikt bara bli marginellt storre dn med
Varumirkeskommitténs forslag. Den frdgan bor darfor inte ha ndgon
avgorande betydelse for utformningen av reglerna om administrativ
hivning.

En omstidndighet av relevans i sammanhanget &r en synpunkt som
Svenskt Ndringsliv framfort i remissvaret i anledning av Monster-
utredningens beténkande. Enligt Svenskt Néringsliv riskerar den av
utredningen foreslagna ordningen faktiskt att forlinga och komplicera
processer om hédvning av registreringar, tvirtemot vad som &r avsikten.

I detta sammanhang bor det beaktas att det pd patentomridet har
inrdttats en mojlighet att i administrativ ordning, dvs. genom en prévning
av PRV, begrinsa skyddsomfénget for nationella och europeiska patent
eller hdva sadana patent, se 4 a kap. patentlagen (1967:837). 1 det
lagstiftningsdrende som foregick de nya bestimmelserna i patentlagen
(prop. 2006/07:56 s. 63 f.) diskuterades huruvida ocksd en materiell
provning skulle goras av ansdkan om begrénsning, dvs. om PRV borde
prova om de éndrade patentkraven uppfyller patenterbarhetsvillkoren i 1
och 2 §§ patentlagen. I lagstiftningsérendet bedomdes det vara av stor
vikt att begransningsforfarandet kunde genomforas snabbt och enkelt och
dessutom att det var utformat i dverensstimmelse med det begransnings-
forfarande som inforts i den europeiska patentkonventionen (European
Patent Convention, EPC). En materiell provning av PRV bedémdes
motverka syftet med reformen, eftersom den skulle innebédra ett
véasentligt mer utdraget provningsforfarande savil hos verket som i
samband med ett eventuellt Overklagande av verkets beslut. Mot
huvudsakligen denna bakgrund bestimdes att de nya reglerna om
begransning av patent i administrativ ordning inte skulle innebéra att det
skulle ske nagon ny beddmning av patenterbarhetsforutsittningarna
enligt 1 och 2 §§ patentlagen.

Begrinsning (eller hdvning) av patent i administrativ ordning fyller
visserligen en annan funktion &n vad administrativ hévning av
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varumdrkesregistreringar gor. De nya bestimmelserna i 4 a kap.
patentlagen syftar ndmligen framst till att ge patenthavaren mojlighet att
undvika en ogiltighetsprocess eller att ritta till ett patent infor ett
kommande eller pagaende intrangsmal. Malsittningen att skapa en snabb
och enkel process bor emellertid gélla dven pd varumirkesomradet. Om
man skulle lata PRV goéra en sakprévning av hédvningsfragan i ett
forfarande for administrativ hdvning av varumaérkesregistreringar, skapas
ytterligare en instans som utfor sakliga prévningar. Detta kan i sin tur
leda till att det tar ldngre tid att fa ett lagakraftvunnet avgdrande.

Regeringen anser att den synpunkt som Svenskt Néringsliv anfort i
fraga om Monsterutredningens betédnkande gor sig med lika stor tyngd
géllande i1 fraga om hévning av varumérkesregistreringar. Risken for
forseningar beror forstds pd vilken innebord man ldgger i uttrycket
“enkelt och utan dr6jsmal” nir det géller Monsterutredningens forslag
och i uttrycket i tveksamma fall” nér det géller Patentbesvérsréttens
alternativa idé. Nar det géller PRV:s forslag torde avses att PRV — utéver
nér fragan om hdvning &r otvistig — ska kunna hdva en registrering om
det framstir som “uppenbart” att det egentligen foreldag hinder for
registreringens meddelande pa grund av en tidigare réttighet med béttre
prioritet. Det kan dock konstateras att avsikten med dessa forslag under
alla forhallanden é&r att dven tvistiga fall ska kunna provas. Nar en sddan
fraga dr tvistig framstadr det som mindre sannolikt att den forlorande
parten skulle ndja sig med PRV:s bedomning. Det ar alltsé troligt att
véldigt manga av dessa fall dndd skulle hamna i domstol. PRV:s
provning skulle saledes fordroja det slutliga avgorandet. Denna negativa
konsekvens anser regeringen &r ett starkt skdl mot att vilja
Monsterutredningens, Patentbesvérsrittens eller PRV:s 10sning framfor
Varumérkeskommitténs, i varje fall savitt géller
varumarkesregistreringar. Slutsatsen av det nu anforda &r att det system
som kommittén utarbetat och som en klar majoritet av remissinstanserna
tillstyrkt eller accepterat, bland annat den berdrda delen av néringslivet,
ar lampligast for den nya varumirkeslagen. Hur den slutliga 16sningen
ska se ut pad monsteromradet far provas i det kommande drendet om en
ny lag pa det omradet.

Sammanfattningsvis foreslar regeringen — i enlighet med kommitténs
forslag — att forfarandet for administrativ = hévning av
varumérkesregistreringar utformas med den summariska processen enligt
lagen om betalningsforeldggande som forebild. Systemet innebir att en
registrering ska kunna hivas av PRV endast om innehavaren inte
motsétter sig detta. Vid tvist kan forfarandet fortsitta pd ett naturligt sitt
genom mojligheten att Gverldmna drendet till tingsrétt.

Harigenom skapas — som ett alternativ till mojligheten att vicka talan
direkt vid domstol — en enkel och snabb, billig och rittssiker ordning for
hivning av registreringar. Detta forfarande dr beprovat for att handliagga
tvister om civila réttigheter och ordningen passar vil in i den svenska
processrittsliga systematiken. Den praxis som finns ndr det géller
tillimpningen av bestimmelserna om betalningsforeldggande kan vara
till ledning vid tillimpning av bestimmelserna om administrativ hdvning
av varumarkesregistrering.
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10.3.1 Nirmare om forfarandet

Regeringens forslag: Ansdkan om hdvning gors hos PRV. Om
sokanden aterkallar ansokan, ska PRV kunna avskriva drendet. PRV
ska kunna avvisa bristfdlliga ansdkningar. En ansdkan om havning ska
innehalla uppgifter motsvarande de som en ansdkan om
betalningsforeliggande ska innehdlla. Aven ett foreliggande till
innehavaren ska vara utformat pa sadant sétt som i den summariska
processen. Narmare foreskrifter om ansokans innehall och om vad
foreldggandet till innehavaren i Ovrigt ska innehalla meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer.
Bestdmmelser om delgivning infors.

Om innehavaren av registreringen medger ansdkan eller lamnar den
obestridd, ska verket hdva registreringen. Om innehavaren déremot
motsitter sig en ansdkan om hévning ska verket underritta sokanden
om detta. P4 begéran av sokanden ska verket overldmna drendet till
den tingsrétt som enligt vad handlingarna i drendet utvisar &r behdrig.

Om det kan antas att en ansdkan om hévning ar ogrundad ska den
behandlas som om innehavaren har bestritt den.

Det infors vidare en bestimmelse om att for det fall det inte enligt
rittegdngsbalken finns behorig domstol for talan om havning av
registrering, om varumérkesintrang eller om faststéllelse, vicks talan
vid Stockholms tingsratt.

Det inf6rs ingen sérskild mojlighet for parterna att fa erséttning for
kostnader inom ramen for ett d&rende om administrativ hdvning.

(3 kap. 5-15 §§ och 10 kap. 6 § i nya varumérkeslagen)

Varuméirkeskommitténs forslag overensstimmer i huvudsak med
regeringens. Enligt kommitténs forslag ska dock bestdmmelsen om
behdrig domstol (82 § i SOU 2001:26) gilla endast dé talan fors om
hdvning av en registrering. Vidare finns i kommitténs forslag ingen
bestimmelse om att PRV ska fa avskriva ett drende om sokanden
aterkallar ansokan. Inte heller finns ndgon bestimmelse om att ndrmare
foreskrifter kan ges om vad foreldggandet till innehavaren i ovrigt ska
innehélla. Slutligen innebér forslaget att PRV ska fi avsla uppenbart
ogrundade ansokningar. (Se SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: Forslaget har i stort tillstyrkts eller ldmnats utan
erinran av remissinstanserna. Riksdagens ombudsmdn har efterlyst ett
klargérande i lagtexten av vad som ska gilla i fragan om erséttning for
rittegdngskostnader. PRV har ingen erinran mot att verket ges mdjlighet
att avsla uppenbart ogrundade ansdkningar utan att hora motparten.
Verket har vidare ingen erinran mot forslaget att verket inte ska prova
frigan om administrativ hdvning i de fall det kommit till verkets
kédnnedom att frdgan redan ar anhingiggjord vid domstol. Verket har
anfort att det bor 6vervédgas om det finns skél att inféra en bestimmelse
om att mal om hévning av registrering inte ska kunna anhéngiggoras i
domstol nir det hos verket redan pagar ett drende i samma fraga.
Féreningen Svenskt Ndringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk
Handel och Svenska Foreningen for Industriellt Rdttsskydd har foreslagit
att alla drenden som Overldmnas till tingsrétt efter bestridande av ansdkan
ska overldmnas till Stockholms tingsritt. Patentbesvdrsrdtten har anfort
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att det ar onddigt att i bestimmelsen om brister i ansdkan sérskilt ange att
ansOkan ocksé kan avvisas om den avser ndgon annan atgird &dn hdvning
av registrering. Sveriges advokatsamfund har patalat att bestimmelsen
om reservforum inte bor vara begrinsad till mal om hédvning av
registrering.

Skilen for regeringens forslag
Utgdngspunkter

Det dr lampligt att forfarandet utformas i néra anslutning till det som
géller vid ansdkan om betalningsforeliggande. Detta forfarande &r
utformat sa att det tillfredsstéller de krav som maste finnas ur rattssdker-
hetssynpunkt. Med en sadan utformning kan ocksé den praxis som finns
niar det giéller tillimpningen av bestimmelserna om betalnings-
foreldggande vara till ledning vid tillimpning av bestimmelserna om
hivning av varuméirkesregistrering.

Vad ansékan ska innehadlla. Avvisning av ofullstindiga ansokningar

Den ans6kan som ges in till PRV bor, pa samma sétt som en ansékan om
betalningsforeldggande, innehalla uppgifter om sokanden och
innehavaren i den utstrickning som anges i 33 kap. 1 § rittegangsbalken
(jfr 18 § lagen om betalningsforeldggande). Ansokan bor ocksa innehalla
ett yrkande om hévning och uppgift om den registrering som yrkandet
avser samt de omstdndigheter som &beropas till grund for yrkandet om
havning. Sokanden ska ocksd betala ansokningsavgift. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestimmer, bor meddela nédrmare
foreskrifter om vad ansdkan i Ovrigt ska innehalla. Jfr forordningen
(1991:1339) om betalningsforeldggande och handriackning.

Med hénsyn till att en ansdkan ska kunna laggas till grund for ett beslut
om hdvning, utan att innchavaren yttrar sig, dr det viktigt att ansdkan
innehaller alla uppgifter som behovs. Uppfyller ansdkan inte de krav som
stdlls pa en sadan bor det foreskrivas att PRV ska foreldgga sokanden att
komplettera ansdkan. Detsamma bor gélla om sdkanden inte har betalat
ansokningsavgift. Foljer sokanden inte ett sddant kompletterings-
forelaggande bor ansdkan — pd samma sdtt som en ansdkan om
betalningsforeldggande — kunna avvisas (jfr 20 § lagen om betalnings-
foreldggande).

Awvisning av ansokningar pd grund av hinder m.m.

En ansokan bor ocksa kunna avvisas i vissa andra fall. For det forsta bor
ansokan kunna avvisas om den avser ndgot annat &n hdvning av en
varumdrkesregistrering. Detta forhdllande bor enligt regeringen, i likhet
med vad Varuméirkeskommittén foreslog, men till skillnad fran vad
Patentbesvirsrdtten ansett, for tydlighetens skull framgé av lagtexten (jfr
21 § lagen om betalningsforeldggande).

En ansdkan bor ocksé kunna avvisas om det finns nagot annat hinder
mot att den tas upp till provning i sak. Enligt lagen om
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betalningsforeldggande kan ett sddant hinder vara att frigan redan é&r
foremal for rattegédng vid allmidn domstol mellan samma parter eller att
fragan redan dr avgjord (se prop. 1989/90:85 s. 114 f.). Fragan &r hur
dessa situationer bor regleras nir det géller drenden om hédvning av
varumérkesregistreringar.

Nér det géller fragan om ett pagdende invandningsforfarande bor
utgéra hinder mot att en ansékan om administrativ hdvning prévas av
PRV kan konstateras att ett invidndningsforfarande betrdffande en
varumirkesregistrering enligt nuvarande ordning inte utgér hinder mot
att en domstolsprocess angdende hidvning av samma varumérke inleds.
Déremot kan det i vissa fall, t.ex. om parterna dr desamma vid domstolen
som i invandningsforfarandet och da grunden for yrkandet om hévning i
domstolen dr densamma som grunden for invéndningen, finnas skél for
domstolen att vilandeforklara malet om hévning med stéd av 32 kap. 5 §
rattegangsbalken. Om invéndningsérendet betridffande registreringen
handldggs hos PRV, finns det inga hinder mot att verket later
handldggningen av drendet ansta till dess mélet vid domstol om hidvning
av registreringen avgors slutligt. Verket bor i sddana fall meddela
parterna detta. Regeringen anser att det saknas skal till annan ordning nér
det giller en process om administrativ hdvning av registrering. Med
andra ord bor inget hindra att ansékan om administrativ hdvning tas upp
till provning av PRV dven om samma varumédrke ar foremal for ett
inviandningsforfarande. Inte heller bor ett pabodrjat forfarande om
administrativ hdvning hindra att ett invéndningsforfarande inleds. Detta
bor, for de bégge beskrivna situationerna, gilla &ven om parterna vid
invindningsforfarandet 4r desamma som parterna vid forfarandet om
administrativ hidvning och &ven om grunden for invdndningen &r
densamma som grunden for yrkandet om havning i forfarandet for
administrativ hdvning. Om sa &r fallet kan det dock finnas skél for PRV
att l4ta antingen invindningsforfarandet eller forfarandet for
administrativ hdvning av varuméirkesregistreringen ansta. (Betrdffande
forhallandet mellan invindningsforfarandet och det nya institutet for
begransning eller hdvning av patent i administrativ ordning, se prop.
2006/07:56 s. 70).

Ytterligare en fraga att ta stéllning till & vad som ska gélla nér en talan
har vickts hos PRV om administrativ hdvning av en varumérkes-
registrering och talan sedan vicks vid allmén domstol av samma person
som &r sokande vid forfarandet i verket, med andra ord en situation da
det dr fridga om samma varumirke och samma parter. PRV har
betrdffande denna situation ifrdgasatt om det inte bor inforas en
bestimmelse som foreskriver att ett mal om hévning av registrering inte
kan anhidngiggoras i domstol nér det hos verket redan péagéar ett drende i
samma fraga. En sadan 16sning skulle, enligt verket, undanrgja risken att
en part drar otillborlig nytta av sin ekonomiska styrka och forhindrar en
svagare parts mojlighet att fA en snabb och billig prévning till stand
genom att den starkare parten anhéngiggor ett mal i domstol. Dessutom
skulle de allmidnna domstolarna, enligt verket, dérigenom belastas i
mindre utstrickning.

Regeringen gor foljande overvdganden. Enligt 13 kap. 6 §
rattegangsbalken kan ny talan angdende fraga som redan &r foremal for
rittegdng mellan samma parter inte tas upp till provning. Av
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bestimmelsen foljer att en part inte kan vicka talan vid domstol om han
eller hon redan ansdékt om betalningsforeldggande hos Kronofogde-
myndigheten i samma sak (se Ekel6f m.fl., Rittegang, tredje héftet,
sjunde upplagan, 2006, s. 266 och t.ex. rittsfallet RH 2004:52).
Motsvarande bor gélla i mal om hivning av varumérkesregistrering. Av
13 kap. 6 § rittegédngsbalken foljer att en talan om hivning ska avvisas
av tingsritten om det framkommer att kdranden redan ansokt om
administrativ hdvning hos PRV. Négon annan bestdmmelse om detta
behdvs alltsa inte.

Att en fraga blivit réttskraftigt avgjord kan, som beskrivits, utgora ett
hinder mot en ansdkan enligt lagen om betalningsforeldggande (se prop.
1989/90:85 s. 114 f.). Detsamma bor gélla ndr ansokan gors om
administrativ  hévning. Savdl en dom rdrande hidvning av en
varumdrkesregistrering som ett beslut av PRV att hdva en varumérkes-
registrering i administrativ ordning bor alltsd — for det fall frdgan om
havning genom domen alternativt beslutet kan anses réttskraftigt avgjord
— kunna leda till att en ny ans6kan om administrativ hdvning av
varumérkesregistreringen avvisas. Vad géller den motsatta situationen,
dvs. att ett yrkande om hdvning ogillas, kommer siddana avgdranden
normalt att meddelas av domstol. Fragan om réttskraft far da avgoras pa
samma satt som tidigare efter ogillande dom avseende ett yrkande om
hivning.

Pa motsvarande sitt som géller enligt lagen om betalningsforeldggande
bdr ansdkan om administrativ hdvning ocksé kunna avvisas om det finns
nagot annat hinder, utdver de nu nimnda, mot att den tas upp.

Avskrivning av drendet vid dterkallelse

I lagen om betalningsforeldggande finns en bestimmelse om att malet
ska avskrivas om sokanden aterkallar ansdkan (22 §). Négon
motsvarande bestimmelse for forfarandet om administrativ hdvning av
varumdrkesregistreringar finns inte i Varumérkeskommitténs forslag. For
att inga oklarheter ska rdda kring fradgan anser regeringen att en
bestimmelse motsvarande den i 22 § lagen om betalningsforeldggande
bor finnas i den nya varumaérkeslagen.

Ogrundade ansékningar

I néstan alla typer av réttsliga angeldgenheter forekommer det ansprak
som &r ogrundade eller obefogade. I flera forfattningar finns
bestimmelser som gor det mojligt att handlédgga sddana ansprak pa ett
processekonomiskt sétt. Enligt 42 kap. 5 § réttegangsbalken far réitten
meddela dom utan att forst utfirda stimning, om kérandens framstéllning
inte innefattar laga skél for kdromalet eller om det annars dr uppenbart att
karomaélet dr ogrundat. Enligt 23 § lagen om betalningsforeldggande ska
en ansOkan om betalningsforeliggande eller vanlig handrickning
behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att sdkandens
yrkande &r ogrundat eller obefogat. Detta innebdr att myndigheten
sjalvmant tar initiativ till 6verlimnande av mél och att 6verlamnande kan
komma att ske bade fore och efter det att foreldggande for svaranden har
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utfdrdats. Att svaranden har limnat ansdkan obestridd saknar formell
betydelse. Ett visst matt av aktivitet krdvs dock fran sdkandens sida.
Denne maste begira dverlimnande av mélet och om det inte gors inom
viss tid sedan sdkanden underrittats om att myndigheten funnit skél att
anta att anspraket ar ogrundat eller obefogat, avskrivs malet.
Kronofogdemyndigheten behdver alltsd inte fatta ett beslut med ett
definitivt stdllningstagande till fragan om ansdkan dr ogrundad eller
obefogad. I stéllet dr det tingsritten som gor provningen. Om tingsritten
finner ansdkan ogrundad, finns det sérskilda handldggningsregler i
rattegangsbalken for detta. (Se prop. 1989/90:85 s. 57 f. och s. 115 f))

For mél om sdrskild handrickning géller att ansdkan genast kan avslas
om det dr uppenbart att sokandens yrkande dr ogrundat (24 § lagen om
betalningsforeldggande).

Det &r viktigt att tillgodose intresset att beslut om hévning av
varumérkesregistreringar som fattas inom ramen for det administrativa
forfarandet sd langt det &r mojligt 4r materiellt riktiga, utan att PRV
alaggs att ingdende materiellt prova sokandens begidran om hdvning.
Varumirkeskommitténs forslag gér ut pa att PRV ska avsla, dvs. ogilla,
ansokan om det dr uppenbart att sokandens yrkande &r ogrundat.
Kommittén valde dérvid att anvdnda det forfarande som tillimpas for
mal om sérskild handréckning.

Den materiella provning som forutsitts om kommitténs forslag skulle
genomforas lampar sig dock inte for det nya forfarandet for administrativ
hévning, som karakteriseras av just det faktum att PRV inte ska gora
nagon saklig provning av tvisten. I stéllet ligger det mer i linje med
principerna for det nya administrativa forfarandet att lata tingsrétten
prova saken och med andra ord anvénda den ordning som tillimpas for
mal om betalningsforeldggande och mél om vanlig handrickning som
forebild. En sddan 16sning skulle dessutom inte innebédra en storre
tillstromning av mal till tingsritterna eftersom de flesta av de
ansOkningar som avses hir med storsta sannolikhet under alla
omstindigheter skulle komma att Overklagas av sokandena om
Varumérkeskommitténs forslag i stéllet hade valts och PRV direkt hade
ogillat ansokningarna. Overlimnande skulle dessutom inte ske
automatiskt, utan forst om sdkanden begér det. Regeringen finner mot
denna bakgrund att det forfarande som tillimpas for mél om
betalningsforeldggande och vanlig handrickning bor anvdndas som
forebild.

For mal om betalningsforelédggande och vanlig handrickning tillimpas
forfarandet sévil pa ogrundade som obefogade ansprék. Med ett obefogat
ansprdk menas ett ansprak dir det i och for sig saknas anledning att
ifragasitta grunden for ansdkan, men dér det framstillda yrkandet trots
det framstar som obefogat. Det kan t.ex. vara fragan om att det yrkade
beloppet &r Overdrivet hogt. Ett av huvudskélen till att reglera éven
obefogade ansprak pa detta sitt var att bestimmelserna ocksa skulle vara
tillimpliga pa mal om vanlig handrickning (se prop. 1989/90:85 s. 58
och 116)

Nir det géller mal om hdvning av varumarkesregistrering kan yrkandet
bara avse att en registrering ska hévas. Det kan dérfér knappast bli
aktuellt att behova Overlamna &renden till tingsritt vid annat &n
ogrundade ansokningar. Regeringen anser det dérfor lampligast att
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bestimmelserna om att en ansdkan ska behandlas som bestridd endast
ska gélla om ansdkan kan antas vara ogrundad.

Foéreldggande for innehavaren

Ar en ansokan inte ogrundad och PRV tar upp den till provning, bor
nista steg i handldggningen vara att verket foreligger innehavaren av
registreringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § forsta meningen lagen
om betalningsforelaggande). 1 lagen bor det anges att innehavaren i
foreldggandet ska uppmanas att ange om han eller hon medger eller
bestrider ansdkan samt skélen for bestridandet. Vidare bor foreskrivas att
innehavaren 1 foreldggandet ocksd ska uppmanas att ldmna
kompletterande uppgifter om sig sjdlv i den mén de uppgifter som
s6kanden ldmnat &dr ofullstindiga eller felaktiga. Slutligen bor i lagen pa
denna punkt foreskrivas att innehavaren ska underréttas om att drendet
kan komma att avgdras dven om han eller hon inte svarar i rétt tid (jfr
26 § forsta stycket och andra stycket forsta meningen lagen om
betalningsforeldggande).

Ett beslut att hiva en registrering kan fa langtgdende konsekvenser for
innehavaren av registreringen. Det dr darfor viktigt att innehavaren
verkligen far del av foreldggandet sa att han eller hon kan yttra sig. Det
enda séttet att sdkerstilla detta ar att ansokan delges med innehavaren. En
ans6kan om administrativ hdvning ar ndrmast att jaimfora med en
ans6kan om stdmning i tvistemal. Bestimmelserna om delgivning i
tvistemal bor darfor pa samma sdtt som i mél om betalningsforelaggande
giélla dven i drenden om administrativ hdvning. Vidare bor det, liksom i
mél om betalningsforeldggande, finnas bestimmelser om att sokanden
sjdlv kan erbjudas att ta hand om delgivningen (jfr 29 och 30 §§ lagen
om betalningsforeldggande). Nér det géller situationen att sdkanden
erbjudits att sjdlv skdta om delgivningen av innehavaren nidr PRV har
misslyckats med sina delgivningsforsok bor, liksom i 29 § lagen om
betalningsforeldggande, anges att 32 kap. 2 § rittegngsbalken ska
tillimpas. Av 32 kap. 2 § rittegangsbalken foljer att sdkandens talan
forfaller, om denne antar erbjudandet att ombesorja delgivning men inte
inom viss tid inkommer med bevis om att delgivning skett.

I lagen om betalningsforeldggande finns en bestdmmelse om att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
foreskrifter om vad foreldggandet till svaranden ytterligare ska innehélla
(28 §). 112 § forordningen om betalningsforeldggande och handrickning
finns bestimmelser om foreldggandets ndrmare innehall samt ett
bemyndigande till Kronofogdemyndigheten att lamna foreskrifter om
ytterligare upplysningar som foreldggandet ska innehdlla. Regeringen
foreslar mot denna bakgrund att det infors en bestimmelse som upplyser
om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestdmmer,
meddelar ndrmare foreskrifter om vad foreldggandet i Ovrigt ska
innehélla. Eftersom foreldggandet (tillsammans med Dbifogade
handlingar) 4r den enda handling som i forfarandet ska delges
innehavaren enligt reglerna i delgivningslagen, 4r det viktigt att
innehavaren i1 samband med foreliggandet ges en forhallandevis
fullsténdig information om forfarandet och vad det kan innebéra for hans
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eller hennes del. Den information foreldggandet i Ovrigt bor innehéalla
torde ddremot inte behdva anges i lag.

Den ytterligare information det kan vara fraga om bor i forsta hand
avse det fortsatta forfarandet och vad detta kan innebéra for innehavaren.
Foreskrifter om detta bor alltsa, pa samma sétt som géller enligt lagen om
betalningsforeldggande, meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestdmmer. Exempel pd vad innehavaren kan behdva
information om kan vara att uteblivet bestridande med stdrsta sannolikhet
innebér att varumérkesregistreringen kommer att hivas, att innehavaren
kommer att underréittas om ett sddant beslut om hévning i ett vanligt
l6sbrev och att innehavaren har rétt att begéra atervinning av beslutet
inom en manad efter att detta har meddelats. Det kan vidare behdva
anges nér ett beslut kan vara att vénta i drendet, sa att innehavaren kan
underritta PRV om han eller hon inte kan nds pa sin vanliga adress vid
den tiden. Foreldggandet bor ocksa innehdlla en uppmaning till
innehavaren att till verket anmila en sadan adresséndring. Det kan ocksa
behdva anges att ett bestridande innebér att PRV inte kan avgdra drendet,
men att drendet dd kan komma att Overldmnas till tingsritt under
forutséttning att sokanden begér det.

Mot denna bakgrund bor bestimmelsen om foreldggandet till
innehavaren innehalla en upplysning om att foreldggandet i Gvrigt ska
uppfylla de ndrmare foreskrifter som meddelas av regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestdmmer.

Den fortsatta hanteringen

Det bor foreskrivas att om innehavaren vill bestrida ansdkan maste han
eller hon yttra sig inom den forelagda svarstiden. Bestrider innehavaren
ansokan bor det anges att PRV ska underritta sokanden om detta samt
bereda honom eller henne tillfélle att begéra att drendet overlamnas till
tingsratt (jfr 33 § lagen om betalningsforeliggande). Bestimmelsen om
inom vilken tid sdkanden ska begira ett dverlimnade bor utformas pa
likartat sitt som motsvarande bestimmelse betriffande mal om
betalningsforeldggande. Sokanden bor darfor ha en ménad péd sig att
begdra ett Overlimnande, riknat frdn den dag d& underrittelsen om
innehavarens bestridande sidndes till sokanden (jfr 34 § lagen om
betalningsforeliggande). Aven i drenden om administrativ hivning bor
foreskrivas att sokanden ska vara skyldig att ange de omstdndigheter och
bevis som han eller hon vill dberopa och vad som ska styrkas med varje
bevis samt ge in de skriftliga bevis som aberopas (jfr 35 § lagen om
betalningsforeldggande). Underlater sokanden att begéra 6verlamnande i
ratt tid bor foljden vara att PRV avskriver drendet fran vidare
handlaggning (jfr 37 § lagen om betalningsforeldggande). Begir ddremot
sokanden oOverldmnande i rétt tid ska PRV Overlimna é&rendet till
tingsrétten (jfr 36 § lagen om betalningsforeldggande).

Om innehavaren inte har ndgot emot att registreringen hidvs bor han
eller hon kunna medge att den hivs eller helt enkelt lata bli att yttra sig
inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansokan i ritt tid ska PRV
alltsa hdva registreringen i enlighet med ansdkan (jfr 42 § forsta
meningen lagen om betalningsforelédggande). Bestrider innehavaren
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ansdkan endast med avseende pé vissa varor eller tjidnster ska PRV héiva
registreringen for Ovriga varor eller tjénster (jfr 42 § andra meningen
lagen om betalningsforeldggande).

Behorig domstol for tvistiga drenden

Ett flertal remissinstanser har foreslagit att alla mal som overldmnas till
tingsrétt efter ett bestridande av ansdkan ska dverldmnas till Stockholms
tingsratt. Detta dr en konsekvens av deras forslag att Stockholms tingsrétt
ska goras till exklusivt forum for alla allmdnna varuméarkesmal.

Varumirkeskommittén har inte behandlat frigan om att skapa ett
exklusivt forum for varumirkesmal, och det dr inte aktuellt att i denna
lagradsremiss ta upp nagot forslag i den fragan. Fragan bereds inom
ramen fOr ett annat lagstiftningsidrende rorande den framtida
domstolsorganisationen pa immaterialrattens omréade.

Mot bakgrund av att fragan om forum i varuméarkesmal alltsd kommer
att Overvédgas i ett storre sammanhang bor inte nu foreskrivas négra
sarregler for mél om hdvning av varumérkesregistreringar bara pa den
grunden att forfarandet startat hos PRV i stillet for i allmédn domstol.
Detta innebér bland annat att det &r rittegangsbalkens forumregler som
bor tillimpas. Dessa regler avgor till vilken tingsriatt som PRV ska
overldmna ett tvistigt drende. Det blir alltsd PRV:s uppgift att med
ledning av vad handlingarna i drendet utvisar dverlamna &rendet till den
tingsritt som dr behorig enligt reglerna i 10 kap. rittegangsbalken,
normalt tingsritten i den ort dér innehavaren har hemvist (se 10 kap.
1 § RB).

I den nuvarande varumérkeslagen finns en bestdmmelse om s.k.
reservforum som kompletterar reglerna om behdrig domstol 1 10 kap.
riattegdngsbalken (26 § andra stycket VML). Sévél denna bestdmmelse
som kommitténs forslag till bestimmelse om reservforum i den nya
varumérkeslagen dr begrénsad till mal som géller hdvning av registrering.

Det kan konstateras att motsvarande bestimmelser om reservforum pa
det industriella rittsskyddets omrade i Ovrigt dr annorlunda &n den
nuvarande respektive den fOreslagna bestdmmelsen pa varumérkes-
omridet. Bestimmelsen om reservforum 1 mdnsterskyddslagen
(1970:485) géller talan om béttre ritt till monster, hdvning av
monsterregistrering, 6verforing av en sddan registrering, ogiltigférklaring
av en monsterritt, ritt att mot skéligt vederlag och pa skiliga villkor
fortsétta ett i god tro paborjat utnyttjande, ersittning for skada och
faststdllelsetalan (43 §). Bestdmmelsen om reservforum i
vaxtforadlarrattslagen (1997:306) géller talan om battre rétt till vaxtsort,
hdvning av registreringen av en vixtsort, Overforing av sadan
registrering, tvangslicens och faststéllelsetalan (10 kap. 3 §). Pa
patentomradet &r forumbestimmelserna annorlunda utformade med
hénsyn till att Stockholms tingsrétt dr exklusivt forum for ndstan alla
patenmél som ska handldggas av allmén domstol, se 65 § patentlagen.
Bestdmmelsen om reservforum i firmalagen géller talan om forbud mot
anviandning av nédringskdnnetecken, hidvning av firmaregistrering,
firmaintrang och faststéllelsetalan (24 §). Néar det giller just den
sistnimnda bestammelsen skulle, enligt Varumérkeskommitténs forslag,
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bestimmelsen begrinsas till att bara avse talan om hédvning av
registrering eftersom regeln om faststéllelsetalan (23 § forsta stycket FL),
liksom regeln om forbud mot anvindning av vilseledande
niringskdnnetecken (15 § forsta stycket FL) av kommittén foreslagits
monstras ut ur firmalagen (se vidare avsnitt 16.8).

Utgangspunkten for Varumérkeskommittén var att allmédnna
civilprocessuella regler sa langt det ar mojligt skulle tillimpas pa
varumérkesrittsliga tvister (se avsnitt 13 och 10.4). Regeringen delar
denna uppfattning. Sveriges advokatsamfund har emellertid angett att
bestimmelsen om reservforum i den nya varumérkeslagen inte bor vara
begransad till tvister om hdvning av registrering. Enligt samfundet har
det bla. vid import av varumirkesforfalskat gods i transit, dér
intrdngsgodraren inte har hemvist i Sverige, rétt osédkerhet hos kérandena
och domstolarna om behorig domstol. Detta problem skulle, enligt
samfundet, kunna l6sas genom att bestimmelsen gors neutral pa sd sétt
att det anges att om det enligt rittegangsbalken inte finns ndgon behdrig
domstol for en talan enligt varuméirkeslagen ska talan vickas vid
Stockholms tingsritt.

En malsdttning maste givetvis vara att underldtta for parter att finna
behdrig domstol och for domstolar att tillimpa de processuella reglerna
vid uppkommen tvist. Mot den bakgrunden finns det anledning att inte
begrinsa bestimmelsen i den nya varumérkeslagen om behorig domstol
till att gélla endast mal om hdvning av varumirkesregistrering.
Bestammelsen bor till att borja med ocksa, sdsom for ndrvarande géller
pa firmaomradet, omfatta talan om varumérkesintrang.

Regeringen foreslar, liksom kommittén, att bestimmelsen om forbud
mot anvéndning av vilseledande varukdnnetecken (35 § VML) inte ska
foras over till den nya varumirkeslagen (se avsnitt 14.1.2). Det
forekommer emellertid att talan fors om férbud mot anvéndning pa grund
av att varumirkesintrdng har begatts. I en sldan situation kommer
forbudstalan att omfattas av bestimmelsen om behdrig domstol for mal
om intrang. Bestimmelsen om behorig domstol blir déarfor tillimplig for
en sadan forbudstalan utan att det behovs nadgon uttrycklig skrivning i
paragrafen om detta.

Regeringen foreslar att det i den nya varuméirkeslagen ska inforas
regler som gor det mojligt att fragor om béttre rétt till ansékningar
kommer att behandlas av domstol efter ett foreldggande fran PRV att
vécka talan (se avsnitt 14.3.3). En sadan talan, liksom talan om bittre rétt
till varukdnnetecken generellt, blir i domstol en faststéllelsetalan. I
avsnitt 13.2 foresldr regeringen att nuvarande bestimmelse i
varumérkeslagen om faststéllelsetalan (44§) inte ska foras over till den
nya varumirkeslagen. I stillet kommer en sadan talan fortsittningsvis att
fa foras enligt de generella bestimmelserna om faststillelsetalan i rétte-
gangsbalken (13 kap. 2 § rittegangsbalken). Bestimmelsen om
reservforum i den nya varuméirkeslagen bor gélla &dven nir
faststdllelsetalan rérande ett varukédnnetecken fors enligt réttegangs-
balkens regler.

Liksom Sveriges advokatsamfund har foreslagit och i enlighet med vad
som redan géller pa det industriella rattsskyddets omrade i Gvrigt (se
dock ovan betriffande patent), bor bestimmelsen om behdrig domstol i
den nya varumérkeslagen inte vara begrdnsad till situationer dér
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innehavare saknar hemvist i Sverige, utan gélla mer generellt om det
enligt rittegadngsbalken inte finns behorig domstol.

Kostnader

Varumérkeskommittén har foreslagit att det inte infors nagon sérskild
mojlighet for parterna att fi erséttning for kostnader inom ramen for ett
drende om administrativ havning. Forslaget har tillstyrkts eller lamnats
utan erinran av samtliga remissinstanser. Regeringen ser ingen anledning
att foresla ndgot annat 4n kommittén pa denna punkt.

Diremot bor det i princip inte finnas nagot som hindrar att en part i ett
tvistemal om hévning av en varumirkesregistrering som bdorjat i PRV
kan fad ersdttning dven for kostnader som &r hénforliga till
handldggningen i verket. Riksdagens ombudsmdn har hir efterlyst ett
klargérande i lagtexten.

Regeringen  konstaterar att for mal enligt lagen om
betalningsforeldggande som hanskjutits till rittegang eller tagits upp efter
ansokan om atervinning kan parterna fd ersdttning enligt
rattegdngsbalkens allménna regler om rdttegdngskostnader (prop.
1989/90:85 s. 78 f. och s. 80 f. samt 18 kap. 8 § réittegdngsbalken). Detta
géller dven i mal om mindre virden, dvs. i mél diar 1 kap. 3 d §
rattegangsbalken tillimpas; hér ar dock rétten till erséttning uttryckligen
begrinsad till vad som giller enligt reglerna for det summariska
forfarandet hos Kronofogdemyndigheten, se 18 kap. 8 a § sjitte stycket
rittegdngsbalken och forordning (1991:1340) om erséttning for kostnader
i mal om Dbetalningsforeldggande eller handrickning hos
Kronofogdemyndigheten.

For de mal som till en borjan har handlagts av Kronofogde-
myndigheten enligt lagen om betalningsforeldggande har det alltsé inte
ansetts nodvéandigt med en sdrbestimmelse som klargor att kostnaderna
for det summariska forfarandet kan anses utgora kostnader for
rattegangens forberedande enligt 18 kap. 8 § rittegdngsbalken. Pa
motsvarande sétt bor kostnaderna for forfarandet for administrativ
hdvning hos PRV utan nagon sédrbestimmelse kunna anses utgora
kostnader for rittegangens forberedande enligt rattegdngsbalken.
Regeringen delar alltsd kommitténs uppfattning att fragan far avgoras
med tillampning av de befintliga reglerna om rittegadngskostnad i 18 kap.
riattegdngsbalken och att ndgon sérskild bestimmelse om detta inte
behdvs.

10.3.2 Atervinning och éverklagande

Regeringens forslag: En innehavare vars registrering har hivts av
PRV ska ha mojlighet att fa till stdnd en provning i sak genom att
inom viss tid anséka om atervinning hos tingsrétt mot beslutet att hdva
registreringen. Atervinningsfristen ska vara en manad riknat frin
dagen for beslutet.

Beslut av PRV som innebir att drendet avgors pa nagot annat sétt dn

genom ett beslut om hivning ska som huvudregel kunna dverklagas
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till tingsritt inom tre veckor fran beslutets dag. Beslut att dverldmna
ett drende frdn PRV till tingsritt eller att avskriva ett drende da
sokanden inte i rétt tid begért att drendet ska overldmnas till tingsrétt
ska emellertid inte kunna Overklagas. PRV:s olika beslut under
handldggningen ska heller inte kunna 6verklagas sarskilt.

Ansdkan om atervinning eller 6verklagande av PRV:s beslut ldmnas
in till verket som provar om ansdkan eller 6verklagandet kommit in i
ratt tid och dérefter overlamnar &drendet till den tingsrdtt som é&r
behorig att prova frdgan om hdvning enligt reglerna i 10 kap.
rattegdngsbalken, dvs. normalt tingsrétten i den ort dér innehavaren
har hemvist. Om det enligt rittegangsbalken inte finns ndgon behorig
domstol, gors ansdkan om atervinning eller 6verklagande av verkets
beslut hos Stockholms tingsrétt.

(3 kap. 16 § och 10 kap. 6, 11 och 12 §§ i nya varumirkeslagen)

Varumiirkeskommitténs forslag Overensstimmer i huvudsak med
regeringens. [ kommitténs forslag finns dock inte angett nagra
begriansningar av Overklagandemojligheterna avseende slutliga beslut.
Det framgar inte heller av kommitténs forslag vilken tingsratt som ska
prova ett 6verklagande av PRV:s beslut. (SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: Forslaget har i stort tillstyrkts eller 1dmnats utan
erinran av remissinstanserna. PRV har dock ifragasatt om fristen for att
ansoka om atervinning ar tillrdckligt lang och foreslagit att fristen
bestéms till tvd méanader i stdllet for en manad. P4 motsvarande sétt har
verket anfort att fristen for att 6verklaga beslut som innebér att drendet
avgdrs pa nagot annat sdtt &n genom beslut om hévning bor vara tva
manader samt att det av bestimmelsen om overklagande av dessa beslut
bor framgé att innehavaren kan begira atervinning av beslutet om att
hiva registreringen. Flera instanser har vidare ansett att det bor klargoras
vilken tingsritt som ska handldgga Overklaganden av PRV:s beslut.
Stockholms tingsrdtt har 1 det sammanhanget ifragasatt om det inte i
stillet dr lampligare att beslut overklagas till Patentbesvérsritten eller
allmén forvaltningsdomstol.

Skilen for regeringens forslag
Atervinning

P4 samma sdtt som i malen om betalningsforeldggande bor den
innehavare vars registrering hdvts av PRV ha mojlighet att f4 till stdnd en
provning i sak genom att ansoka om atervinning hos tingsritt mot
beslutet att hdva registreringen, jfr 52 § lagen om
betalningsforerlaggande.

I linje med regeringens forslag i avsnitt 10.3.1 nédr det géller
overlamnande till tingsrétt av tvistiga drenden om hdvning, bor ansékan
om atervinning goras hos den tingsrétt som &dr behorig att prova fragan
om havning enligt reglerna i 10 kap. rittegdngsbalken, dvs. normalt
tingsratten i den ort dir innehavaren har hemvist. Om det inte enligt
rattegangsbalken finns nagon behorig domstol, bor ansékan om
atervinning goras hos Stockholms tingsritt, vilket bor regleras i den
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bestimmelse om reservforum som foreslds i den nya varumirkeslagen.
Det bor foreskrivas att ansdkan om éatervinning ska ges in till PRV,
varefter verket ska prova om ansdkan getts in i tid och dérefter
overldmna &rendet till behorig tingsratt. Har ansdkan om é&tervinning
kommit in for sent ska PRV avvisa den.

Nir det géller fristen for att ans6ka om &tervinning har PRV foreslagit
att fristen bestdms till tvA manader i stillet for en manad, som
Varumirkeskommittén foreslog. Som skédl for detta har verket
sammanfattningsvis anfort att ménga registreringar innehas av utlandska
personer och att det dr viktigt att d&ven dessa innchavare far tillrackligt
med tid for att ansdka om atervinning.

Regeringens uppfattning &r att det inte finns anledning att pa detta
omréde ha en lingre frist for att ansdka om atervinning &n vad som géller
i mal om betalningsforeldggande (53 § lagen om betalningsfore-
laggande). Samma frist giller for ovrigt vid atervinning mot tredskodom
(44 kap. 9 § réttegangsbalken). En manad bor vara fullt tillrickligt dven
for utlindska innehavare av varumérkesregistreringar. Regeringen
foreslar darfor, i likhet med kommittén, att innehavaren maste begira
atervinning inom en manad fran beslutets dag.

Overklagande

En innehavare av en registrering som hdvts genom ett beslut av PRV har
alltsd mojlighet att fa till stand en saklig provning genom att ansdka om
atervinning. Sokanden har & andra sidan inte anledning att angripa ett
beslut om hdvning eftersom det inte kan ga honom eller henne emot. Ett
beslut om att hdva en registrering bor darfor inte kunna 6verklagas. Det
finns inte anledning att aterupprepa innehavarens mojlighet att ansoka
om atervinning 1 bestimmelsen om dverklagande.

Sokanden kan ha anledning att vara missndjd med ett beslut som
innebér att drendet avgérs pa nagot annat sdtt 4n genom ett beslut om
hiavning. Beslutet kan t.ex. innebdra att hans eller hennes ansdkan
avvisas. Dessa beslut bor darfor sokanden ha mojlighet att dverklaga. 1
likhet med vad som giller i mél om betalningsforeldggande bor dock
sokanden inte ges mojlighet att overklaga ett avskrivningsbeslut som
grundar sig pd att sOkanden underlatit att begéra Gverlamnande till
tingsritt. Inte heller finns det ndgon anledning att lata ett beslut om
overlamnande till tingsrétt vara mgjligt att dverklaga (jfr 56 § lagen om
betalningsforeldggande). Innehavaren bor i sin tur ha mojlighet att
overklaga beslut om att avvisa en ansdkan om &atervinning som har gjorts
for sent.

PRV:s olika beslut under handldggningen som inte innebér att verket
skiljer drendet ifran sig bor aldrig kunna overklagas sérskilt (jfr 57 §
lagen om betalningsforeldggande).

Ett drende som Overldmnas frén PRV till domstol pad grund av
innehavarens bestridande och sdkandens begidran om Overlimnande,
hamnar enligt regeringens forslag, alltid i allmén domstol. Detsamma
géller ndr innehavaren ansdker om atervinning mot verkets beslut att
hiva registreringen. Det &r ocksa alltid allmidn domstol som avgér
hivningstvister som inte startat genom en ansdokan om administrativ
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hiavning. Enligt regeringens mening ar det darfor ldmpligast att PRV:s
beslut i d&renden om administrativ hdvning 6verklagas till allmén domstol
och inte till Patentbesvérsrétten eller allmin forvaltningsdomstol. Det
faller sig ocksd enligt regeringens uppfattning naturligt att besluten
overklagas till den tingsrdtt som skulle ha varit behorig att prova mélet
efter ett Overlimnande eller en ans6kan om atervinning. Behdrig att
prova ett Overklagande bor alltsd vara den tingsrdtt som enligt vad
handlingarna i malet utvisar dr behorig enligt reglerna i 10 kap.
rattegangsbalken, eller Stockholms tingsrétt for det fall det inte finns
nagon behorig domstol enligt réttegangsbalken. Med hinsyn till de
remissynpunkter som ldmnats finns det skél att klargdra detta i lagtexten.

PRV har anfort att tiden for 6verklagande av beslut genom vilket ett
drende om administrativ hdvning av en registrering har avgjorts pa nagot
annat sétt &n genom ett beslut om hévning bor vara tvd manader i stillet
for tre veckor, som Varumirkeskommittén foreslog. Som skél for detta
har verket anfort att en sa kort tid som tre veckor kan goéra det besvirligt
for innehavare som dr bosatta i utlandet. Darigenom skulle dessutom
overklagandetiden bli densamma for alla av verket fattade beslut.

Regeringens uppfattning &r att det, pd motsvarande sétt som ndr det
giller fristen for att ansdka om atervinning, inte finns anledning att pa
detta omrade ha en langre frist for att dverklaga dn vad som géller i mal
om betalningsforeldggande (jfr 56 § forsta stycket lagen om
betalningsforeldggande). Regeringen foreslar darfor, i likhet med
kommittén, att den som vill dverklaga ett beslut, genom vilket ett drende
om administrativ hdvning av en registrering har avgjorts pa nigot annat
sdtt &n genom ett beslut om hdvning, far 6verklaga det hos tingsrétt inom
tre veckor fran dagen for beslutet. Det bor foreskrivas att dverklagandet
ska ges in till PRV som ska préva om det kommit in i rétt tid och dérefter
overldmna Overklagandet till behdrig domstol. Har Overklagandet
kommit in for sent ska PRV avvisa det.

10.3.3  Ovriga frigor

Regeringens forslag: Bestimmelser tas in i den nya varumérkeslagen
avseende underrittelser till parterna om beslut som meddelats av PRV
samt om ndr beslut om hidvning som meddelats av verket ska anses fa
rattskraft. Vidare tas bestimmelser in i lagen om den fortsatta
handldggningen hos tingsritten, inklusive mdjligheten for en tingsrétt
som finner att den inte &r behdrig att ta emot malet, att dverldmna
detsamma till en annan tingsrétt. Ett sddant beslut om 6verlamnande ska
inte kunna Gverklagas. Bestimmelser om avforande av varumérke ur
registret vid hdvning m.m. samt om kungdrelse fors over fran den
nuvarande lagen. Bestimmelserna om att domstol ar skyldig att
underridtta PRV om domar angdende hdvning, faststéllelsetalan eller
varumérkesintrang 6verfors inte till den nya varumérkeslagen.
(3 kap. 17-21 §§ i nya varumérkeslagen)

Kommitténs forslag overensstimmer i huvudsak med regeringens.
Kommitténs forslag innehaller emellertid inte nadgon bestimmelse som
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gor det mojligt for en tingsritt som finner att den inte &r behdrig att ta
emot malet, att overlimna detsamma till annan tingsritt. I kommitténs
forslag saknas ocksd en bestimmelse om nir beslut om att hiva en
varumérkesregistrering i administrativ ordning far rittskraft och om
underrittelser till parterna om beslut meddelade av PRV. Slutligen
innebdr kommitténs forslag att domstolars underrittelseskyldighet ska
framga av den nya varumaérkeslagen. (SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: PRV har anfort att det bor inforas en sdrskild
bestimmelse som anger vid vilken tidpunkt ett beslut om havning vinner
laga kraft. I 6vrigt har remissinstanserna inte ldmnat nagra synpunkter i
dessa hénseenden.

Skiilen for regeringens forslag: I lagen om betalningsforeldggande
finns bestimmelser som reglerar i vilka fall Kronofogdemyndigheten ska
underritta parterna om diverse beslut som myndigheten meddelar. Enligt
bestimmelserna ska myndigheten underritta parterna om ett utslag i
maélet (44 §). Vidare ska sdkanden underrittas om avvisningsbeslut och
bada parterna om Ovriga typer av beslut som innebér att drendet avgors
om det inte dr uppenbart obehdvligt (59 §). Regeringen anser att det finns
skél att fora in motsvarande bestimmelse 1 den nya varuméirkeslagen.
Underrédttelse bor dven ske till innehavaren om en ansdkan om
atervinning avvisas.

Regeringen foreslar, liksom kommittén, att det i lagen ska finnas
motsvarande bestimmelser som i 60 § lagen om betalningsforeliggande
nér det géller den fortsatta handlaggningen hos tingsrétten av ett mal om
hivning av registrering som Overldmnats av PRV (jfr prop. 1989/90:85
s. 140). Det innebér att det bor foreskrivas att talan ska anses vara vackt
ndr ansdkan om hdvning kom in till PRV och att de handlingar som
sokanden gett in ska anses som stdmningsansokan. Det bor vidare
foreskrivas att stimning ska anses utfirdad nér rétten beslutar om malets
handléggning.

Kommitténs forslag innehaller inte nagon bestimmelse om att den
tingsrétt som tar emot ett mal som initierats som ett drende hos PRV om
administrativ hdvning av en varumérkesregistrering, i sin tur ska kunna
Overlamna maélet till annan tingsrétt. Ett sddant Overlimnande kan
emellertid bli nédvéndigt om den mottagande tingsrétten finner att det av
handlingarna i mélet framgér att tingsritten inte dr behdrig att ta emot
malet. En motsvarande reglering finns i 61 § lagen om betalnings-
forelaggande (prop. 1989/90:85 s. 71 f.). Eftersom det inte finns nagra
allménna regler som gor det mojligt att flytta Sver tvistemdl mellan
tingsratterna foreslar regeringen att en sddan reglering for de nu aktuella
fallen inf6rs i den nya varumirkeslagen. P4 motsvarande sitt som géller
for mél som borjat som mal om betalningsforeliggande hos Kronofogde-
myndigheten, ska ett beslut av en tingsritt att 6verldmna ett mal till en
annan tingsratt inte kunna dverklagas.

Regeringen delar kommitténs beddmning att bestimmelser
motsvarande dem som finns i den nuvarande varumirkeslagen om att
bl.a. hdvning av registrering ska foranleda att mérket avfors ur registret
(27 §) och att avforandet kungdrs (46 §) ska tas in i den nya lagen och att
de nya bestdmmelserna bor dndras endast i det avseendet att dven en
administrativ hdvning ska kunna foranleda ett avforande.
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PRV har uppehéllit sig vid bestimmelsen om kungorelse och har
papekat att ett beslut om att hidva en registrering, enligt kommitténs
forslag, ska kungoras nédr det har vunnit laga kraft. Mot bl.a. denna
bakgrund anser verket att det behdvs en sérskild bestimmelse som anger
ndr ett beslut om att hdva en registrering i administrativ ordning vinner
laga kraft. Regeringen, som konstaterar att det i 64 § lagen om
betalningsforelaggande finns en bestimmelse om nér ett utslag i mal om
betalningsforeldggande far rdttskraft, delar verkets uppfattning.
Regeringen anser dérfor att det i den nya varumaérkeslagen bor inforas en
bestimmelse om att ett beslut om att hdva en registrering i administrativ
ordning fér réttskraft i enlighet med vad som giller fér en dom i ett
tvistemdl som har vunnit laga kraft nér tiden for atervinning l6pt ut.

Nér det slutligen giller frigan om domstols underrittelseskyldighet
gentemot PRV vid meddelande av dom i varumérkesmal bor sédana
foreskrifter meddelas av regeringen. Foreskrifter om domstolars
underrittelseskyldighet bor alltsa inte tas in i den nya varumérkeslagen.

10.4 Kravet pd forfang vid hdvning av registrering

104.1 Nuvarande ordning — svenska forhéallanden

Var och en som lider forfang av en registrering far fora talan vid domstol
mot mérkeshavaren om att registreringen ska hévas (26 § forsta stycket
forsta meningen VML). Av forarbetena till bestimmelsen framgér att
kravet pa forfang innebér att man méste prova om kéranden &r att anse
som foretrddare for det intresse som uppbdr den dberopade grunden for
talan (SOU 1958:10 s. 307 och prop. 1960:167 s. 154).

I forarbetena anfors vidare att ndr det géller en sadan
registreringsforutsattning som att market ar distinktivt (13 § VML) bor
envar niringsidkare, som genom den forment oriktiga registreringen
finner sin rorelsefrihet otillborligen inskréankt, vara berattigad att pafordra
dess hdvning (a. SOU a.s.). Det framgar ocksa (a. SOU s. 308) att dven
enskild part kan vara foretrddare for de allménna intressen som uppbér de
absoluta registreringshindren som anges i 14 § forsta stycket 1 och 3
VML. 14 § forsta stycket 1 VML avser mérken i vilka utan tillstdnd
tagits in sddan statlig eller internationell beteckning m.m. som enligt lag
eller forfattning inte far obehdrigen brukas som varumérke eller som latt
kan forvixlas ddrmed. 14 § forsta stycket 3 VML avser mérken som pé
annat sétt strider mot lag eller forfattning eller allmén ordning eller &r
dgnade att vicka forargelse. Vidare anges att &ven talan av en enskild
konkurrent om hévning som fors under aberopande av att varumaérket &r
vilseledande (14 § forsta stycket 2) under vissa omstindigheter bor
kunna bifallas.

Nir det géller talan om hidvning som grundas pa att registreringen skett
med asidosdttande av registreringshinder till skydd for rdttigheter av
privatréttslig natur (14 § forsta stycket 4-9, de relativa registrerings-
hindren) anfors att det krivs att kdranden &r behdorig foretridare for den
skyddade rattigheten. Kidranden kan alltsa inte aberopa att ett registrerat
varumérke ska hdvas for att det ar forvixlingsbart med ett tidigare
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registrerat varumérke, om kiranden inte innehar eller pd annat sétt
foretrdder den rétt som aberopas till grund for talan (SOU 1958:10 s. 308
och prop. 1960:167 s. 154).

Aven den myndighet som regeringen bestimmer har genom 26 § forsta
stycket andra meningen VML getts mojlighet att fora talan om hidvning.
Enligt 26 § varumérkesforordningen (1960:648) fors sadan talan av
allmin &klagare om inte regeringen for sdrskilt fall forordnat annan
myndighet.

Myndigheten far fora talan om hdvning under forutsittning att talan
grundas pé vissa i 26 § forsta stycket andra meningen VML uppriaknade
bestdmmelser. Myndigheten far for det forsta fora talan som grundas pé
de hinder som anges i 13 § och 14 § forsta stycket 1-3 VML, dvs. med
aberopande av absoluta registreringshinder. Myndigheten kan for det
andra dven fora talan med st6d av 25 § andra stycket VML, dvs. fall da
det efter registreringstillfallet tillkommit omsténdigheter som medfor att
registreringen kan hédvas, t.ex. att varumirket blivit vilseledande eller
kommit att sakna sirskiljningsforméga. For det tredje kan myndigheten
fora talan med stod av reglerna om anvéndningstvang i 25 a § VML.
Genom hénvisning till 25 b § VML i 26 § forsta stycket andra meningen
VML framgar att myndigheten dven far fora talan om partiell hdvning.

Sammanslutningar av berérda naringsidkare har getts mdojlighet att fora
talan i samma situationer som den myndighet som regeringen bestimmer
(26 § forsta stycket andra meningen VML).

Bestimmelserna om talan om hévning pa firmaomradet, 16 § tredje
stycket FL, liknar i hog grad motsvarande varumérkesrittsliga
bestimmelser.

Bestammelserna i1 kollektivmérkeslagen skiljer sig nagot &t fran
motsvarande bestimmelser i1 varuméirkeslagen. Enligt 5 § andra
meningen kollektivméirkeslagen far envar som lider forfang av
registreringen fora talan om hdvning. Dartill kommer emellertid, till
skillnad fran vad som géller enligt 26 § forsta stycket forsta meningen
VML, en mgjlighet for envar som lider forfang av méarkets anviandning
att fora talan om hévning. Aven for dessa mirken har myndighet (som
Konungen bestimmer) getts rétt att fora talan om hédvning. Enligt 26 §
varumérkesforordningen fors sadan talan av allmén aklagare om inte
regeringen for sérskilt fall forordnat annan myndighet. Samman-
slutningar av berdrda ndringsidkare har ocksd getts mdjlighet att fora
talan om hdvning. For myndighet som Konungen bestimmer och for
sammanslutningar ar dock, till skillnad fran vad som géller enligt 26 §
forsta stycket andra meningen VML, rétten att fora talan inte inskrdnkt
till att avse talan som grundar sig pa vissa hinder.

Reglerna om talan om hévning pé det industriella rittsskyddets omrade
i Ovrigt avviker ocksé i viss man fran reglerna i varumérkeslagen. Enligt
52 § fjérde stycket patentlagen fir talan foras av var och en som lider
forfang av patentet. Undantag gors dock da talan grundas pa att patentet
har meddelats ndgon annan 4n den som har ritt att fa patentet enligt 1 §
patentlagen. I denna situation maste ogiltighetstalan foras av den som
pastar sig ha sddan rdtt enligt 1 § patentlagen. I patentlagen har dven den
myndighet som regeringen bestdmmer getts talerédtt under forutsittning
att det dr pakallat ur allmén synpunkt. En sadan talan fors, liksom pa
varumérkesomradet, av allmén aklagare, om inte regeringen for sérskilt
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fall forordnar en annan myndighet, se 50 § patentkungorelsen
(1967:838). Reglerna om talan om havning pa véxtforadlarrittsomréadet,
8 kap. 5 § vaxtforadlarréttslagen, &r utformade pd motsvarande sitt som
reglerna pa patentomradet.

Enligt monsterskyddslagen géller att om talan om hadvning grundar sig
pa att ndgon annan dn den som innehar mdnsterregistreringen anser sig
ha skapat ett monster eller anser att formgivarens ritt har dvergatt till sig,
kan talan endast féras av den som anser sig pa detta sitt vara beréttigad
till monstret, se 31 a § forsta stycket 1 monsterskyddslagen. Om talan
grundas pé ett relativt hinder mot monsterrdtt enligt 4 § 3 eller 4
monsterskyddslagen dr det endast den som ansdker om eller innehar
rattigheten som fér fora talan om hévning (31 a § forsta stycket 2
monsterskyddslagen). Om talan grundas pa det absoluta hindret att i
monstret utan tillstdnd intagits statsvapen, statsflagga m.m. enligt 4 § 2
monsterskyddslagen dr det endast den som berors av rittigheten som fér
fora talan (31 a § forsta stycket 3 monsterskyddslagen). I Gvriga fall far
talan foras av var och en som lider forfang av registreringen (31 a § andra
stycket monsterskyddslagen). Talan som grundas pa bestimmelserna om
absoluta hinder mot monsterrétt enligt 4 § 1 eller 2 monsterskyddslagen
far foras dven av den myndighet som regeringen bestimmer (31 a §
tredje stycket monsterskyddslagen). Enligt 36 § monsterskydds-
forordningen (1970:486) fors sddan talan av aklagare.

Bland domstolarna forefaller det ha ratt delade meningar om det
géllande kravet pd forfing 1 lagstiftningen inom det industriella
rattsskyddet bor behandlas som en friga om saken, vilket alltsd skulle
leda till att talan ogillas for det fall forfang inte foreligger, eller som en
allmén processforutsittning, vilket skulle leda till att talan avvisas i en
sadan situation.

Forarbetena till de varumairkesréttsliga bestimmelserna och till
motsvarande bestdmmelser betriffande ogiltigforklaring/hdvning av
patent, firma och vixtforddlarrdtt ger inte ndgon ndrmare vigledning i
fragan. (Se pa varumirkesomradet SOU 1958:10 s. 159 f., s. 307 f. och
s. 371 f. samt prop. 1960:167 s. 149 f. och s. 219, pa patentomradet prop.
1966:40 s. 190 f., pa firmaomradet prop. 1974:4 s. 222 f. samt pa
vaxtforadlarrattsomradet prop. 1971:40 s. 138 f. och prop. 1996/97:128
s. 128.)

Monsterutredningen framforde i delbetdnkandet i anledning av genom-
forandet av Europaparlamentets och radets direktiv om monsterskydd
m.m. att dvervigande skél talar for att forutsdttningarna for att fora talan
ska behandlas genom en provning i sak och att en konstaterad brist
saledes ska leda till att talan ogillas (SOU 2000:79 s. 96). Frégan
berdérdes dock inte i propositionen i anledning av genomforandet av
monsterdirektivet (se prop. 2001/02:121 s. 76 f.). Varumérkeskommittén
gjorde samma beddmning som Monsterutredningen.

Stod for det synsdtt som Varumidrkeskommittén och Monsterutred-
ningen gett uttryck for finns inom doktrinen (Ekelof, Rattegdng, Andra
hiftet, attonde upplagan, 1996, s. 75 f. och Fitger, Réttegang 1, 13:10 o),
dock bor noteras att réttsfallet NJA 2008 s. 1033 dérvid inte har beaktats.
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10.4.2 EU-rittsliga bestimmelser

Enligt varumérkesforordningen fér alla fysiska och juridiska personer,
liksom sammanslutningar som foretrdder tillverkare, producenter,
tjdnsteproducenter, handelsmén och konsumenter, ansdka om hiavning av
ett gemenskapsvarumairke for det fall grunden ar att méarket inte anvénts,
att mirket blivit en allmdn beteckning inom handeln for varan eller
tjdnsten for vilket det ar registrerat eller om maérket blivit vilseledande.
Vidare far samma krets av personer och sammanslutningar ansdka om
ogiltighetsforklaring av ett gemenskapsvarumirke om en av de absoluta
ogiltighetsgrunder som anges i varumérkesforordningen aberopas (artikel

56.1 a).

Ansokan om ogiltighetsforklaring pad grund av de relativa
ogiltighetsgrunder som ror tidigare kénnetecken (gemenskapsvaru-
mérken, nationella och internationella registreringar, agentvarumérken
samt icke-registrerade kénnetecken om kénnetecknet ger innehavaren rétt
att forbjuda anvindning av ett yngre varumaérke), far som huvudregel

goras av innehavare och licenstagare, se artikel 56.1 b.

Ansokan om ogiltighetsforklaring pd grund av rétt till namn, bild,
upphovsritt och industriell 4ganderétt far goras av innehavare av de éldre
rittigheterna eller av personer som enligt den berérda medlemsstatens

lagstiftning far utdva réttigheten i fraga, se artikel 56.1 c.

I varumarkesdirektivet saknas bestimmelser om vem som far fora talan

om hévning respektive ogiltigforklaring av ett varumairke.

10.43  Overviganden

Regeringens forslag: Bestimmelsen om att den myndighet som
regeringen bestdimmer far fora talan mot innehavare om att en
varumérkes- eller kollektivmarkesregistrering ska hivas, fors over till
den nya varumérkeslagen. Sédan talan av myndighet far endast foras
om den hévningsgrund som aberopas &r en sddan grund som syftar till
att skydda allménna intressen.

Till den nya varumirkeslagen fors dédremot inte &ver
bestimmelserna i varumirkeslagen och kollektivmérkeslagen om att

—var och en som lider forfing av en varuméirkes- eller
kollektivmérkesregistrering, eller av  anvidndningen av  ett
kollektivmérke, far fora talan mot maérkeshavaren om att
registreringen ska hivas,

—vissa sammanslutningar far fora talan mot innehavare om att
varumirkes- eller kollektivméarkesregistrering ska havas.

I fortsdttningen far i stéllet den allménna civilprocessuella principen
om att den som for talan maste gora det i eget intresse tillimpas. En
talan som grundas pa ett relativt hinder ska antingen avvisas eller
ogillas, beroende pad omstdndigheterna i det enskilda fallet, om den
som for talan inte innehar eller pa annat sitt foretrdder den rétt som
aberopas till grund for talan. Var och en kommer déremot i
fortsdttningen att kunna &beropa sédana grunder som syftar till att
skydda allméinna intressen.

(3 kap. 5 § andra stycket i nya varumérkeslagen)
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Kommitténs forslag overensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 329 ).

Remissinstanserna: Svea hovrdtt och Sveriges advokatsamfund har
instdimt 1 kommitténs generella uppfattning att allmidnna processuella
regler i mojligaste man bor tillimpas dven i friga om mal som ror
varumérkesrétt och inte sett ndgra hinder mot att ta bort sdrregleringen
om att den som lider forfang av en registrering far fora talan mot
mairkeshavaren om hédvning. Inte heller Svenska Patentombudsforeningen
har haft nagra invindningar mot kommitténs forslag.

Skiilen for regeringens forslag: Varumirkeskommittén foreslog att
det inte skulle finnas nagra sérskilda bestdmmelser 1 den nya
varumirkeslagen om att var och en som lider forfing av en registrering
skulle {4 fora talan om havning av registreringen.

Forslaget hade som utgdngspunkt att en forutsédttning for att kunna
vinna framgang med en talan om hévning dven i fortsdttningen borde
vara att den som for talan gor det i sitt eget intresse. Detta borde enligt
kommittén gélla oavsett om det var friga om absoluta eller relativa
hinder som ogiltighetsgrund.

Vad giller absoluta hinder byggde forslaget pa antagandet att var och
en bor kunna fora talan om hdvning av en registrering som stér i strid
med ett absolut registreringshinder. Detta eftersom en registrering i strid
med ett absolut registreringshinder, enligt kommittén, i ménga fall
medfor att konkurrenternas mdjligheter att marknadsfora sina varor och
tjdnster inskrdnks. Nar det giller talan om hidvning som grundar sig pa
relativa hinder borde, enligt kommittén, p4 samma sétt som nu en forsta
forutsdttning for att fa bifall till talan vara att det &r den som innehar eller
pa annat sétt foretrdder den rétt som aberopas till grund for talan som
ocksa yrkar att registreringen hévs.

Enligt kommitténs mening saknades sakliga skdl for ett sérskilt
forfangsrekvisit. 1 stdllet kunde, enligt kommittén, de allménna
civilprocessuella reglerna om taleritt tillgodose det behov av reglering
som finns i mal om hdvning av varumirkesregistreringar. Kommittén
berdrde inte ndrmare hur dessa allménna civilprocessuella regler skulle
tillimpas i mal om hévning av varumairkesregistrering, utan ldmnade en
mer generell beskrivning av vad som géller enligt réittegangsbalken
betriaffande fullgorelse- och faststillelsetalan (13 kap. 1 § respektive
13 kap. 2 § rdttegdngsbalken). Dessutom pekade kommittén pa den
allménna civilprocessuella principen att kiranden som huvudregel maste
yrka négot for egen del, dvs. att man inte far fora talan mot ndgon annan
till formén for en tredje person.

Bestdmmelserna om fullgdrelse- respektive faststdllelsetalan blir inte
direkt tillaimpliga vid en talan om hdvning av en varumérkesregistrering.
Diremot kan principen om att kiranden maste yrka nagot for egen del for
att kunna vinna framgang med sin talan ha biaring dven pa mal om
hdvning av varumdrkesregistrering. Skdlen for principen att kédranden
maste yrka nagot for egen del kan sdgas delvis dverensstimma med de
skél som anforts till stod for kravet pé faststillelseintresse i 13 kap. 2 §
riattegdngsbalken vid en faststillelsetalan. Svaranden ska inte besviras
med en onddig provning i sak om “fel part” begér provningen. Inte heller
ska “fel part” kunna f4 till stdnd en dom som é&r bindande for “rétt part”.
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Det bor hér tilliggas att Monsterutredningen i sitt slutbetdnkande
uttalade att man delade Varumérkeskommitténs bedomning att
forfangsrekvisitet kunde tas bort. Monsterutredningen valde dock att
behalla detta rekvisit i sitt forslag till formskyddslag for att forhindra att
det forsta stycket i 31 a § monsterskyddslagen skulle uppfattas som en
uttdommande reglering av i vilka fall talan om hévning av en registrering
kan foras (SOU 2001:68 s. 199).

Fragan ar da hur man ska se pa det krav pa forfang som stélls upp i
26 § forsta stycket forsta meningen VML och i 5 § andra meningen
kollektivmérkeslagen. Forarbetena till 1960 ars varumérkeslag pekar i
riktningen att bestimmelsen i 26 § forsta stycket forsta meningen innebar
att en provning ska goéras av om kdranden 4r att anse som foretrddare for
det intresse som uppbér den dberopade grunden for talan och att detta
giéller oavsett om den grund som aberopas syftar till att skydda enskilda
eller allménna intressen.

Vad betyder d& detta mer konkret och hur forhaller det sig till
innebdrden av de allméinna civilprocessuella principerna?

Nir det géller ett yrkande om hdvning av registrering som har ett
relativt hinder, dvs. ett enskilt intresse, som grund innebar det krav pa
forfang som stdlls upp 1 varumdrkeslagen respektive kollektiv-
markeslagen, som beskrivits, att kdranden maste vara behorig foretrddare
for den skyddade rittigheten. Kéranden kan alltsa inte dberopa att ett
registrerat varumérke ska hdvas for att det dr forvéxlingsbart med ett
tidigare registrerat varumérke, om kéranden inte innehar eller pd annat
satt foretrader den rdtt som aberopas till grund for talan (SOU 1958:10
s. 308 och prop. 1960:167 s. 154).

Kravet pd att kiranden ar behorig foretrddare for den skyddade
rattigheten ligger dédrmed i linje med den allménna civilprocessuella
principen om att kdranden maste yrka nagot for egen del. Det innebér att
kdranden, dven vid ett borttagande av forfangsrekvisitet, skulle kunna
vinna framgang med sin talan om hidvning pa grund av ett relativt hinder
endast om kéranden sjdlv innehar eller pa annat sétt foretrader den rétt
som aberopas till grund for talan. (Dérutdver skulle naturligtvis krévas att
det dven 1 ovrigt foreligger grund for hdvning.)

Om den som vill f& en registrering upphavd aberopar en havningsgrund
som helt eller delvis syftar till att skydda allminna intressen, dr bilden
déremot inte lika klar. Forarbetena till 1960 ars varumérkeslag pekar,
som beskrivits, i riktningen att bestimmelsen i 26 § forsta stycket forsta
meningen VML innebér att en provning alltid ska goras av om kéranden
ar att anse som foretrddare for det intresse som uppbér den &beropade
grunden for talan och att detta giller inte bara relativa, utan ocksa
absoluta hinder.

Uttalandena i forarbetena om att inte var och en kan vinna framgang
med en talan om absoluta hinder, utan nagon prévning av om parten kan
anses som foretrdadare for det intresse som uppbar den dberopade grunden
for talan, synes ocksé vara forenliga med Hogsta domstolens bedomning
av rattslaget. Hogsta domstolen har betrdffande denna fraga i ett mal som
rorde utebliven anvéndning, dvs. en hdvningsgrund som uppbars av savil
allmdnna som enskilda intressen, uttalat att provningen ror huruvida
kéaranden saknar fog for sitt pastdende om att registreringen ér till forfang
for honom eller henne (réttsfallet NJA 2008 s. 1033).
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En sddan provning leder till en vid krets av personer som med
framgéng kan aberopa grunder som syftar till att skydda allminna
intressen. Det verkar dock inte vara fraga om att det star var och en helt
fritt att vicka talan om hdvning med aberopande av grunder till skydd for
allménna intressen. I stdllet maste en bedéomning alltsé goras av huruvida
kéaranden saknar fog for sin talan, dvs. ndrmast utifrén ett resonemang om
att karanden ska ha ett “rattsligt intresse”. Det kan vidare konstateras att
motsvarande norska och danska bestimmelser om rétt att fora talan om
hdvning anger att talan om hévning kan foras av var och en som har
rattsligt intresse ddrav, se § 25b i den norska Lov om varemerker (Lov
1961-03-03 nr 04) och § 29 i den danska Varemerkeloven
(Bekendtgerelse af varemarkeloven LBK nr 90 af 28/01/2009). De
svenska, respektive norska och danska reglerna om rétt att fora talan om
hiavning togs fram i nordisk samverkan. I svensk doktrin har man
emellertid generellt sett varit mindre positiv till sddana resonemang om
civilprocessuella krav pé rittsligt intresse och i princip tillats enligt
svensk rdtt okynnesprocesser leda till dom &ver saken (se Fitger, a.a.
13.10 ¢ och Welamsons kritik i SvIT 1989 s. 571 f. av rittsfallet RH
1980:54 dar hovritten synes ha antagit att det krdvs ett réttsligt intresse
for att en part ska kunna vidcka talan). Vid utevaron av ett
forfangsrekvisit, skulle det alltsd inte finnas ndgra hinder mot att
kéranden vann framgéng med en talan vars grund syftar till att skydda
allménna intressen, om ovriga forutséttningar for havning ar for handen.

Varumirkeskommitténs forslag att ta bort forfangskravet i 26 § VML
syftade inte till att medfora ndgra fordndringar i forhéllande till gillande
ritt. Regeringen beddmer att ndgon fordndring nér det géller mdjligheten
att med framgéng driva en talan som grundar sig pé ett relativt hinder
heller inte kommer att ske vid ett borttagande av forfangskravet eftersom
principen om att kdranden méste fora talan i eget intresse dé i stillet
kommer att tillimpas och leda till samma resultat.

Nér en hédvningsgrund aberopas som helt eller delvis syftar till att
skydda allménna intressen, skulle ett borttagande av forfangsrekvisitet
daremot troligen innebdra en viss fordndring av rittslaget. Var och en
maste, som beskrivits, anses ha intresse av att det inte finns
varumérkesregistreringar som stir i strid med bestimmelser som é&r
motiverade av allminna intressen. Ddrmed bor var och en kunna vinna
framgéng med en talan som grundar sig pé sadana bestdmmelser, utan att
det gors nagon provning av om den som begér att registreringen hévs har
fog for sin talan.

Med tanke pa omfattningen av den krets som hittills i praxis med
framgang kunnat &beropa grunder som syftar till att skydda allmédnna
intressen, skulle ett borttagande i praktiken emellertid sannolikt inte leda
till ndgon storre fordndring. Dartill kommer att regeringen instimmer i
kommitténs och remissinstansernas uppfattning att det ar ldmpligt att
allménna civilprocessuella regler sa langt det dr mojligt tillimpas pa
varumdrkesrattsliga tvister. Mot denna bakgrund boér den nuvarande
bestimmelsen om att var och en som lider forfang av registreringen far
fora talan om hévning av registreringen, inte foras over till den nya
varumérkeslagen. [ fortsdttningen far 1 stdllet den allmédnna
civilprocessuella principen om att den som for talan maste gora det i eget
intresse tillimpas. En talan som grundas pé ett relativt hinder kan alltsa
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inte heller med den nya ordningen vinna framgéng om den som for talan
inte innehar eller pa annat sitt foretrdder den ritt som &beropas till grund
for talan. Var och en bor diaremot i fortséttningen kunna aberopa sadana
grunder som syftar till att skydda allménna intressen.

Aven om det borttagna forfangsrekvisitet inte innebdr nagon dndring i
sak ndr det géller talan om hédvning som grundas pa ett relativt hinder,
kan frdgan om huruvida kdranden har vidckt talan i eget intresse i
fortsattningen behdva behandlas pa olika sétt i processuellt hdanseende,
beroende pa omstindigheterna i det enskilda fallet. Nar det fran borjan
star helt klart att kdranden for talan i ndgon annans intresse an sitt eget,
har detta i1 praxis lett till avvisning av talan (se réittsfallet NJA 1984
s. 215). Om kéranden déremot péstér att talan fors for egen rékning, och
saken dr sddan att frdgan om talerétt inte kan avgoras utan en mera
ingdende provning av omstindigheterna i mélet eller drendet, kan frigan
behdva behandlas som en del av saken. Bristande talerétt i sddana fall bor
dé leda till ogillande (Fitger, Rattegédngsbalken I, s. 13.10 v f.). For det
fall fragan inletts som ett drende om administrativ hdvning bor dérfor
fragestillningen om den som for talan gor det i eget intresse bli aktuell
forst efter att malet hamnat i domstol (antingen pa begiran av sékanden
efter ett bestridande av ans6kan av innehavaren, efter talan om
atervinning av innehavaren eller da sokandens begéran om hédvning
ansetts vara ogrundad och drendet déarfor har Gverlamnats till tingsritt).

Varumirkeskommittén foreslog att de sérskilda bestimmelserna om att
den myndighet som regeringen bestimmer far fora talan mot
mirkeshavaren om att registreringen ska hévas i1 vissa fall (26 § forsta
stycket andra meningen VML och 5 § andra meningen kollektivmarkes-
lagen) skulle foras oOver till den nya varumérkeslagen. Ingen
remissinstans har invént mot forslaget. Regeringen gor inte ndgon annan
bedomning. De sérskilda bestimmelserna om att den myndighet som
regeringen bestimmer far fora talan mot mérkeshavaren om att
registreringen ska hdvas i vissa fall bor alltsd foras over till den nya
varumérkeslagen. Vilken myndighet som far fora talan i dessa fall bor,
som hittills, framga av forordning.

Varumirkeskommittén foreslog att den myndighet som regeringen
bestaimmer, liksom i dag ar fallet, endast skulle fa fora talan om talan
grundades pé vissa uppriknade bestimmelser som syftar till att skydda
allmdnna intressen. Regeringen delar denna uppfattning. Det finns inte
skdl att for kollektiv-, garanti- och kontrollmérkenas del ha en annan
ordning.

Varumirkeskommittén  foreslog  slutligen att de  sérskilda
bestimmelserna om att en sammanslutning av berorda néringsidkare far
fora talan mot mérkeshavaren om att registreringen ska hévas i vissa fall
(26 § forsta stycket andra meningen VML och 5 § andra meningen
kollektivmérkeslagen) inte skulle foras over till den nya
varumérkeslagen. Detta eftersom sddana sammanslutningar, enligt
kommittén, har rétt att fora talan utan att det finns nagon sarskild regel
om det. Eftersom forfangskravet inte bor foras oOver till den nya
varumérkeslagen kommer det inte att finnas nagra hinder for
sammanslutningar att vinna framgang med havningstalan pa den grunden
att de inte lider forfang. Regeringen delar dérfor kommitténs uppfattning
att de hittills géllande bestimmelserna om sammanslutningars rétt att
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fora talan om hévning av registrering inte bor foras dver till den nya
varumarkeslagen.

11 Internationell varumérkesregistrering
11.1 Allmént om Madridéverenskommelsen och
Madridprotokollet

Skyddet genom registrering av ett varumaérke i ett land forutsitter som
regel att en nationell ansdkan goérs hos varumirkesmyndigheten i det
landet. Skyddet &r saledes nationellt begridnsat. En innehavare av ett
varumérke som vill skydda sitt midrke genom registrering i flera ldnder
maste alltsd ansoka om skydd i vart och ett av dessa ldnder. For
innehavaren kan detta vara bade tidsédande och dyrbart. For att undvika
detta kan innehavaren i stéllet ansoka om en internationell varumaérkes-
registrering och pé sa sétt fa skydd i flera l&nder genom en enda ansékan.

Madridoverenskommelsen om den internationella registreringen av
varumirken den 18 april 1891 (Madridoverenskommelsen) &r ett system
for internationell registrering av varumérken som ar dppet for stater som
ar anslutna till Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd for den
industriella dganderitten (Pariskonventionen). Mellanstatliga organisa-
tioner kan didremot inte tilltrdda Overenskommelsen. Sverige 4r inte
anslutet till 6verenskommelsen.

Protokollet den 27 juni 1989 till Overenskommelsen om den
internationella registreringen av varumirken den 14 april 1891
(Madridprotokollet) dr en utveckling av Madridéverenskommelsen.
Protokollet &r en sjalvstindig internationell konvention som — till skillnad
fran vad som géller for Madridoverenskommelsen — &ven mellanstatliga
organisationer kan ansluta sig till. Sverige och de andra nordiska
linderna hor till de stater som #r anslutna till protokollet. Aven EU &r
numera anslutet till protokollet.

En anledning till att Madridprotokollet kom till stdnd var att
Madridoverenskommelsen hade foérhéllandevis f& medlemsstater trots att
den hade varit i kraft under ldng tid samt att flera lander med ett stort
antal varumérken inte hade anslutit sig till 6verenskommelsen. USA,
Japan och Storbritannien hade t.ex. inte anslutit sig till Madridoverens-
kommelsen. Inte heller hade négot av de nordiska ldnderna anslutit sig
till verenskommelsen.

En stat kan vara ansluten till bade Madridprotokollet och
Madridoverenskommelsen. Tills nyligen géllde enligt en sérskild
bestimmelse i Madridprotokollet (artikel 9sexies), ofta bendmnd “the
safeguard clause”, att 6verenskommelsens bestimmelser skulle tillimpas
pa de internationella registreringar som har verkan i linder som &ar
anslutna till bada fordragen. Den 1 september 2008 trddde en dndring av
bestimmelsen i kraft som innebédr att det i stillet &r protokollets
bestimmelser som ska tillimpas i en sddan situation.

Enligt bada dessa system kan man genom en ansdékan om internationell
registrering hos en central myndighet — Infernationella byrdn hos FN:s
immaterialrittsorganisation World Intellectual Property Organization
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(WIPO) i Geneve — pé grundval av en nationell registrering fa skydd for
ett varumarke 1 ett eller flera av de anslutna landerna. Enligt protokollet
kan man ocksa fa ett sddant skydd pé grundval av en nationell ansékan
om registrering.

Béde Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet bygger alltsa
pa de nationella (i friga om protokollet dven regionala) ordningarna for
registrering av varumirken. En grundliggande forutsittning for en
internationell registrering &r alltsd att sdkanden innehar en nationell
registrering eller, 1 friga om protokollet, en ansdkan om registrering av
ett varumérke. Internationella byran gér inte ndgon prévning av om det
aktuella mérket kan registreras som varumaérke utan ldgger den nationella
ansokan eller registreringen till grund for den internationella
registreringen. De nationella varumérkesmyndigheterna i de ldnder dér
sokanden vill ha skydd (i Sverige Patent- och registreringsverket — PRV)
gor sedan en materiell provning av om registreringen kan gélla dér.

11.2 Nuvarande ordning

Ansékan om skydd utomlands fran en sékande som har en svensk
varumdrkesregistrering eller har ansokt om registrering av ett svenskt
varumdrke

Den som innehar en svensk varumaérkesregistrering eller har ansdkt om
varumérkesregistrering hir och som antingen &r svensk medborgare, har
hemvist eller driver rorelse i Sverige kan ansdka om internationell
varumirkesregistrering. Den internationella registreringen kan avse ett
eller flera linder som é&r anslutet till Madridprotokollet. En ansékan om
internationell registrering ska ges in till PRV (51§ forsta stycket
varumdrkeslagen, 1960:644, forkortad VML). Den ska vara skriftlig och
avfattad pa engelska (52 § VML). S6kanden ska ange bland annat vilken
registrering eller registreringsansdkan som ligger till grund for den
internationella ansdkan samt i vilka ldnder sokanden wvill att
registreringen ska gélla. Vidare ska en atergivning av mérket och uppgift
om de varor som mirket avser vara med (fr 31 §
varumérkesforordningen samt regel 9.4 och 9.5 i tillimpnings-
foreskrifterna till Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet).
Soékanden kan senare ansdka om att den internationella registreringen ska
gélla i ytterligare lander, s.k. senare designering (51 § andra stycket
VML).

PRV kontrollerar endast att innehallet i ansdkan stimmer dverens med
innehéllet i den svenska registreringen eller registreringsansdkan. Om det
ar nagonting som inte stimmer ska verket foreldgga sokanden att ratta till
uppgifterna 1 ansdkan. Om sokanden inte fOljer foreliggandet ska
ansOkan avskrivas (53 § VML).

Om handlingarna ar i ordning ska PRV skicka dem vidare till
Internationella byran. Verket ska ocksd intyga att uppgifterna i den
internationella ansdékan motsvarar dem som finns i den svenska
registreringen eller registreringsansokan (53 § tredje stycket VML).

Det dr viktigt att ansdkan kommer in till Internationella byran inom tva
manader fran det att den kom in till PRV. Det &r ndmligen bara d& som
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den internationella registreringen far det datum som den internationella
ansOkan kom in till PRV. Skyddet som registreringen ger giller fran det
datum som registreringen pa detta sitt getts. Kommer ansdkan in senare
till den internationella byran ges registreringen det datum da den
internationella ansokningen kom in till byran (artikel 3.4 i
Madridprotokollet). PRV ska darfor normalt skicka i vag ansdkan till
Internationella byran redan inom en manad (53 § tredje stycket VML).

Internationella byran goér ingen materiell provning av ansdkan utan
endast en formell granskning. Nér ansdkan &r i ordning, registrerar
Internationella byrdn omedelbart mirket och underrittar dérefter
varumérkesmyndigheterna i de ldnder dar sokanden har begirt skydd.
Internationella byrdn publicerar registreringen i1 en tidskrift, WIPO
Gazette of International Marks (artikel 3.4 i Madridprotokollet), som
numera bara ges ut elektroniskt. Varumirkesmyndigheterna i de ldnder
dér sokanden har begért skydd kan dérefter gora en materiell prévning av
om registreringen kan gélla i det landet. Om det finns nagot hinder mot
att registreringen ska gilla i det landet maste myndigheten underritta
Internationella byrdn om detta inom vissa tidsfrister (se vidare artikel 5 i
Madridprotokollet).

Registreringen géller i tio ar om den inte upphdr i fortid och kan
dérefter fornyas vid ett obegriansat antal tillfdllen for en tid av tio ar at
géangen (artikel 6 och 7 i Madridprotokollet).

Begdran om skydd i Sverige fran en sékande som har en utldindsk
varumdrkesregistrering eller har ansokt om registrering av ett utldndskt
varumdrke

Den som ir innehavare av en utlindsk varumérkesregistrering eller har
ansokt om registrering av ett varumérke i ett land som &r anslutet till
Madridprotokollet kan pad motsvarande sitt ansoka om en internationell
registrering som ska gélla i Sverige. Nar PRV far en underrittelse om
detta frén Internationella byrén, ska verket sjdlvmant undersdka om det
finns négot hinder mot att registreringen géller i Sverige (54 § fOrsta
stycket VML). Granskningen gér till pa ungefdr samma sétt som i ett
drende om nationell registrering. Verket undersoker alltsd om det finns
nagra absoluta eller relativa hinder mot registrering (jfr avsnitt 9.2).

Om PRV anser att det finns nédgot hinder mot att den internationella
registreringen géller hér i landet, ska verket skicka ett meddelande om
detta till Internationella byradn inom 18 manader frén den dag da byran
sande sin underrédttelse om att skydd begérts i Sverige. Detta &r en typ av
preliminért beslut. I meddelandet ska verket ange skélen for beslutet att
registreringen inte kan gilla har (55§ forsta stycket VML). I detta
meddelande underrittas Internationella byrdn ocksd om att ytterligare
hinder mot verkan i Sverige kan komma fram genom att det framstills
invindning (jfr artikel 5 i Madridprotokollet och prop. 1994/95:59
s. 37 f.). Internationella byran underréttar sedan i sin tur innehavaren om
innehallet i meddelandet. Innehavaren kan direfter kommunicera direkt
med PRV. (Se artikel 5.3 1 Madridprotokollet, jfr a. prop. s. 56.)

Om PRV anser att det inte finns nagot hinder mot ansékan, ska verket
forklara att registreringen kan gélla hér i landet och kungéra meddelandet
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frén Internationella byrdn (55 § andra stycket VML). Liksom vid
nationell registrering dr det mojligt att goéra invéndning mot att en
internationell registrering ska gélla hér i landet. En invéndning ska gdras
inom tvad ménader fran den dag da registreringen kungjordes (55 § tredje
stycket  VML). En skillnad mot forfarandet avseende nationella
registreringar &r alltsa att invandningsforfarandet ligger fore det slutliga
beslutet om registreringen och inte efter detta.

Efter det att invéndningstiden har 16pt ut ska PRV besluta att den
internationella registreringen ska gélla 1 Sverige, om det inte finns nigot
hinder mot detta. Nar beslutet har vunnit laga kraft ska PRV ta in
varumérket i varumarkesregistret och utférda en kungorelse om detta (56
§ forsta stycket VML).

Om det daremot finns ndgot hinder ska PRV besluta att den
internationella registreringen inte ska gilla hér. Ett sddant beslut ska
ocksa fattas om verket tidigare preliminért funnit att hinder forelegat. I
dessa situationer har ingen kungorelse skett och ndgon invindningsfrist
har inte 16pt. Har ndgot meddelande om hinder inte tidigare skickats till
Internationella byran, ska ett sddant meddelande Gversiandas (56 § andra
stycket VML).

Aven nir ett meddelande om hinder skickas efter invindningstiden ska
det om mgjligt lamnas inom 18-ménadersperioden. Om invidndningstiden
16per ut forst efter 18-manadersperioden far meddelandet fran PRV
lamnas senare, dock senast en manad efter det att invdndningstiden 16pt
ut. I sddana fall maste verket &nda inom 18-manadersperioden upplysa
Internationella byrdn om att ett meddelande om hinder kan komma efter
18-ménadersperioden (56 § andra stycket VML). PRV maéste med andra
ord alltid 1amna ett besked till Internationella byran inom 18 ménader for
att en registrerings giltighet i Sverige ska kunna véigras. Om detta inte
gors kan PRV alltsé inte végra att registreringen blir giltig hér i landet.
Meddelandet méaste ocksa innehélla de skédl som gor att registreringen
inte kan gilla hir. Det innebir saledes att endast saidana omstandigheter
som meddelats till Internationella byran inom den aktuella fristen kan
laggas till grund for ett beslut — inom ramen for registreringsforfarandet
eller invandningsforfarandet — om att registreringen inte ska géilla hér.
Loper invandningstiden ut efter 18-manadersperiodens utgdng maste
alltsa PRV meddela den Internationella byran om inkomna invéndningar
inom en manad frén invéndningsfristens utgang (se for det nu anforda
artikel 5 1 Madridprotokollet).

Ett slutligt beslut av PRV i ett drende om internationell registrering,
kan overklagas till Patentbesvirsriatten och Regeringsritten. Provnings-
tillstdind krdvs vid Overklagande till Regeringsritten (63 och 47
§§ VML). Béade Patentbesvirsritten och Regeringsritten dr i och for sig
oforhindrade att avgora drendet pa andra skl 4n dem som varit foremal
for provning hos PRV, under fOrutsittning att det inte strider mot
instansordningens princip. Men for att Gverinstanserna ska kunna vigra
verkan hér i landet pa nya skél maste alltséd provningen ske i s& god tid att
ett meddelande om det kan sindas till Internationella byran inom 18-
manadersfristen.

Det materiella skyddet for en internationell registrering adr detsamma
som en nationell registrering i landet skulle ha gett (57 § VML). Som
namnts tidigare géller skyddet frén den registreringsdag som
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Internationella byr&n har angett for mérket (dvs. normalt frén den dag da
den internationella ansdkan kom in till den nationella myndigheten).

En internationell registrering ska i vissa fall automatiskt anses trida i
stillet for en svensk varumirkesregistrering. Detta forutsitter att det ar
samma innehavare till bada registreringarna och att den internationella
registreringen omfattar de varor eller tjanster som den svenska
registreringen avser (58 § forsta stycket VML). Det behover alltsa inte
vara identitet mellan den internationella och den nationella forteckningen
over varor och tjénster. En innehavare av en internationell registrering
kan pé det hér sdttet 1ata en internationell registrering ta dver en eller
flera nationella registreringar for att forenkla bevakningen av sina
varumérken. For att ett sadant utbyte ska antecknas i varumérkesregistret
maste innehavaren begira detta hos PRV (58 § andra stycket VML).
Verket har med andra ord ingen skyldighet att sjdlvmant bevaka vilka
svenska varumérkesregistreringar som ersitts av internationella
registreringar.

En internationell registrering kan upphdra att gilla pa olika sitt. Om en
internationell registrering som géller i Sverige helt eller delvis upphor att
gilla, sa upphor ocksa registreringens verkan hér i landet i motsvarande
utstrackning (59 § VML). Av artikel 6.3 1 Madridprotokollet foljer att en
internationell registrering upphdr bl.a. om den nationella registrering som
lag till grund for den internationella registreringen upphdr inom fem &r
fran dagen for den internationella registreringen. Den ursprungliga
nationella registreringen kan t.ex. upphora efter en talan om ogiltighet i
ursprungslandet, en s.k. central attack. I ett sddant fall kan innehavaren
av den internationella registreringen emellertid anséka om en svensk
registrering med bibehdllen prioritet och pd det sittet omvandla sin
internationella registrering till en nationell (60 § VML).

Efter fem &r blir den internationella registreringen oberoende av den
ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen paverkas
alltsa da inte lingre av om den nationella registrering som lag till grund
for den internationella registreringen skulle upphora. Men det innebér
inte att den internationella registreringen dr oangripbar. Registreringens
verkan kan ndr som helst angripas enligt den nationella lagen i varje
enskilt land. T Sverige gors detta genom att en talan vicks vid allmén
domstol om att registreringen inte ska gélla hér (57 och 26 §§ VML). En
sadan talan giller naturligtvis bara registreringens verkan i Sverige.

11.3 Tilltrade till Madridéverenskommelsen

Regeringens bedomning: Sverige bor inte ansluta sig till Madrid-
overenskommelsen.

Kommitténs bedomning Gverensstimmer med regeringens (se SOU
2001:26 s. 301 £.).

Remissinstanserna: PRV,  Patentbesvirsrdtten och  Svenska
Patentombudsforeningen har instimt i kommitténs bedomning. Ingen av
de andra remissinstanserna har framfort nagon synpunkt i fragan.
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Skilen for regeringens bedomning: Sverige r sedan den 1 december
1995 part till Madridprotokollet. Att Sverige skulle tilltrdda protokollet
var en forpliktelse som foljde av Sveriges anslutning till EES-avtalet. 1
samband med tilltrddet aktualiserades emellertid frdgan om Sverige
dessutom borde tilltrdida Madridoverenskommelsen. Detta hade
foreslagits av nagra remissinstanser, bl.a. dédvarande Sveriges Industri-
forbund och Stockholms Handelskammare. Regeringen stannade dock
for att Sverige vid den tidpunkten endast skulle tilltrdda protokollet. I
sammanhanget uttalade regeringen att ett tilltrédde till 6verenskommelsen
skulle kunna vara till fordel for delar av svensk industri och att fraigan om
ett tilltrdde till verenskommelsen dérfor borde dvervigas ytterligare och
provas separat senare (se prop. 1994/95:59 s. 33 £.).

Kommittén gjorde bedomningen att Sverige inte borde tilltrdda
Madridoverenskommelsen. Ingen av remissinstanserna har framfort
nagon annan uppfattning i frdgan. Det kan alltsd konstateras att de
remissinstanser som tidigare foreslog detta inte ldngre ger uttryck for
samma uppfattning i fragan.

Nir Varumidrkeskommittén ldmnade sitt bestinkande géllde, som
ndmnts 1 foregdende avsnitt, enligt en sdrskild bestimmelse i
Madridprotokollet (artikel 9sexies), att bestimmelserna i Madridéverens-
kommelsen skulle tillimpas mellan tva lander som ar anslutna till bade
overenskommelsen och protokollet. Det har darefter skett ett arbete inom
WIPO som resulterat i att protokollets bestimmelser i1 stéllet ska
tillimpas i en sadan situation. Samtidigt beslutades att arbetsspraket
enligt savél overenskommelsen som protokollet i fortsdttningen skulle
vara engelska, franska eller spanska (se ndrmare regel 6 i
tillampningsforeskrifterna). Tidigare hade géllt att franska anvédndes som
arbetssprdk enligt Madridoverenskommelsen. For Madridprotokollet
hade tidigare engelska eller franska anvints som arbetssprdk. Nu ndimnda
forandringar tridde i kraft den 1 september 2008.

Numera dr det endast ett fatal av de stater som &r med i
Madridéverenskommelsen som inte ocksa dr med i Madridprotokollet. 1
december 2009 var det endast 3'® av de totalt 56 staterna som ér anslutna
till Madridéverenskommelsen som inte ocksd var anslutna till
protokollet. Den f{ordndring som skett av artikel Osexies i
Madridprotokollet innebér att Madridoverenskommelsen numera
kommer att tillimpas endast i begrdnsad utstrickning. Ett svenskt
tilltrade skulle sannolikt i praktiken sakna betydelse annat &n i
undantagsfall.

Regeringen anser mot denna bakgrund i likhet med kommittén att
Sverige inte bor tilltrada Madridéverenskommelsen.

11.4 Utformningen av reglerna om internationell
varumérkesregistrering

Regeringens forslag: Reglerna om internationell registrering av
varumirken utformas sa att de i storre utstrickning Gverensstimmer

' Algeriet, Kazakstan och Tadzjikistan.
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med reglerna om nationell registrering av varumirken. Reglerna tas in
i ett sdrskilt kapitel i den nya varumérkeslagen. De regler som inte
behover finnas i lagform utmonstras ur lagen.

(5 kap. i nya varumirkeslagen)

Kommitténs forslag overensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 300).

Remissinstanserna: Nistan alla remissinstanser har tillstyrkt
kommitténs forslag eller ldmnat det utan erinran. Davarande Svenska
Industriens Patentingenjérers Forening, numera Svenska Industrins IP
Forening (SIPF), har dock ansett att de tidsfrister som géller for PRV:s
handldggning av vissa drenden ska anges i lagen.

Skiilen for regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om
internationell registrering av varumérken finns i 50-64 §§ VML. De
tridde i kraft den 1 april 1996. I dessa bestimmelser regleras dels hur en
ansdkan om en internationell registrering som baseras pd en svensk
registrering eller registreringsansokan ska g till, dels hur PRV ska
handldgga en begidran om att en internationell registrering ska gélla i
Sverige. Vidare finns bestimmelser om vilken verkan en internationell
registrering som giller 1 Sverige har. Av naturliga skil kan
bestimmelserna om internationella registreringar inte fullt ut stimma
overens med motsvarande bestimmelser om nationella registreringar. En
frédga som bor dvervigas dr om det finns anledning — och mgjlighet — att
gora reglerna mer lika varandra.

En enhetlig utformning av reglerna underldttar bade for dem som
ansoker om internationell registrering pa grundval av en svensk
varumérkesregistrering (eller ansdkan om varumérkesregistrering) och
for dem som ansdker om att en internationell varumirkesregistrering ska
gilla i Sverige. Aven PRV:s handliggning underlittas av enhetliga
regler. I likhet med kommittén anser regeringen dérfor att en utgangs-
punkt bor vara att bestimmelserna i den nya varumirkeslagen om
internationell registrering sa langt det dr mojligt och ldmpligt bor vara
utformade pa samma sdtt som bestdimmelserna om nationell
varumérkesregistrering. Regeringen anser vidare att bestimmelserna om
internationell varumarkesregistrering som kommittén foreslog bor tas in i
ett sérskilt kapitel i den nya varumirkeslagen. I de f6ljande avsnitten
aterkommer regeringen till den ndrmare utformningen av
bestdmmelserna.

Den nuvarande regleringen i varumirkeslagen om internationell
varumirkesregistrering innehaller ocksd bestdmmelser som endast tar
sikte pd& PRV:s handlédggning och som inte behdver finnas i lagform.
Kommittén foreslog att dessa bestimmelser skulle tas bort ur lagtexten.
SIPF har i ett avseende invdnt mot detta och ansett att vissa tidsfrister
som géller for PRV:s handldggning i motsats till vad kommittén foreslog
ska finnas i lagen. De frister som det &r fraga om géller dels PRV:s
handldggning av en ansdkan om internationell varumérkesregistrering,
dels PRV:s handldggning av en ansdkan om att en internationell
registrering ska gélla i ytterligare ldnder. I béda fallen angavs i
betdnkandet att PRV borde skicka ett intyg om att en ansékan om
internationell ~ varumaérkesregistrering uppfyller alla lagens och
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Madridprotokollets krav respektive en ansdkan om senare designering i
sa god tid att dessa kommer in till Internationella byrén inom tva
ménader fran det att ansdkan kom in till verket. Bakgrunden é&r att detta
krévs enligt Madridprotokollet for att skanden ska fa tillgodordkna sig
ankomstdagen hos PRV (artikel 3.4 och 3fer i Madridprotokollet samt
regel 24.6 b i tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet). 1 den
géllande varumarkeslagen har detta endast reglerats i viss utstrackning,
namligen genom att det i 53 § tredje stycket har angetts att om upp-
gifterna i1 en ansdkan om internationell varumérkesregistrering stimmer
overens med uppgifterna i den svenska varumirkesregistreringen ska ett
intyg skickas tillsammans med ansdkan inom en manad fran den dag da
ansokan kom in till PRV, eller, om ett kompletteringsforeldggande har
skickats, inom en manad fran det att tiden for foreldggandet gick ut.
Kommittén ansag att de aktuella fristerna inte behdvde finnas i lag utan
kunde regleras i férordning.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att de aktuella tidsfristerna
utgor handlaggningsregler for PRV. Det finns enligt regeringens mening
inte anledning att ta in sid detaljerade bestimmelser om PRV:s
handldggning i lagen. Det far i stillet 6vervégas i ett senare skede om det
finns skal att reglera dessa tidsfrister i forordningsform.

11.5 Vissa fragor om ansokan om internationell
varumirkesregistrering grundad pa en svensk
registrering eller ansokan om registrering

Regeringens forslag: En ansdkan om internationell varumirkes-
registrering som innehéller brister som inte avhjilps ska liksom hittills
avskrivas.

Det infors en bestimmelse om att PRV ska avskriva drendet, om
sokanden aterkallar sin ansdkan.

En senare begdran om att en internationell varumérkesregistrering
ska gélla i ytterligare ldnder (senare designering) ska i fortsittningen
kunna ges in direkt till Internationella byran. En innehavare som har
hemvist i Sverige ska ocksa kunna vilja att, pd samma sétt som i dag,
ge in en sddan begéran till PRV.

Sverige ska dra tillbaka den forklaring som ldmnades till WIPO vid
tilltradet till Madridprotokollet om att senare designeringar alltid ska
ges in till PRV.

(5 kap. 4, 5 och 7 §§ i nya varumirkeslagen)

Kommitténs forslag innebdr att en ans6kan om internationell
registrering som innehaller brister som inte avhjilps ska avvisas.
Forslaget innehéller inte ndgon bestimmelse om att drendet ska skrivas
av om sOkanden éaterkallar ansékan om internationell registrering. I
Ovrigt 6verensstimmer forslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 304
f).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har antingen tillstyrkt
kommitténs forslag eller lamnat det utan erinran. PRV har dock ansett att
en ansdkan om internationell registrering som innehéller brister som inte
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rattas till i likhet med nationella registreringsansokningar bor avskrivas
och inte avvisas. Liknande synpunkter har framforts av Svenska
Patentombudsforeningen. Niar det giller frdgan om s.k. senare
designeringar har PRV pépekat att den nuvarande ordningen innebér att
en begiran om att en internationell registrering ska gélla i ytterligare
lander granskas sévél av verket som av Internationella byran.

Skiilen for regeringens forslag
Avskrivning eller avvisning av en ofullstindig ansékan

Nér PRV fér in en ansdkan om internationell registrering som grundas pé
en svensk varumérkesregistrering eller registreringsansokan ska verket
enligt nuvarande ordning undersdka om uppgifterna i den internationella
ansokan stimmer 6verens med uppgifterna i den nationella registreringen
eller ansdkan. Om sa inte ar fallet ska verket foreldgga sokanden att inom
viss tid rétta uppgifterna och upplysa honom eller henne om att ansdkan
annars avskrivs fran vidare handldggning (53 § VML). Vid brister i en
ansokan om internationell registrering tillimpas i dag alltsi samma
rattsfoljd som vid brister i en nationell ansdkan om registrering (jfr 19 § i
den nuvarande VML).

Nér det géiller de nationella ans6kningarna om varumairkesregistrering
har regeringen i avsnitt 9.2.2 foreslagit att den nuvarande ordningen med
avskrivning bibehills dven i den nya varumirkeslagen. Aven kommittén
foreslog denna 16sning betréffande de nationella ans6kningarna.

Kommitténs forslag innebar att brister i en ansékan om internationell
registrering daremot skulle leda till att ansdkan i stillet avvisas. Som skél
for detta anforde kommittén att de brister som kan finnas i en sadan
ansokan &r av formell karaktir, vilket enligt processuella grundprinciper
bor leda till att ansdkan ska avvisas. Kommittén anforde ocksa vissa skél
som hade att gora med huruvida det fanns behov av att kunna fa
handldggningen av en internationell ansokan aterupptagen efter ett beslut
avseende en bristfillig ansokan, se angdende detta avsnitt 15.13. Hér kan
bara konstateras att kommittén i denna del ansdg att frigan om
aterupptagande inte utgjorde ett skdl for en annan ordning &n den
kommittén forordade.

PRV och Svenska Patentombudsforeningen har anfort att brister i en
ansokan om internationell registrering bor leda till att ansékan avskrivs,
eftersom bestdimmelserna om handldggningen av nationella respektive
internationella ansokningar bor vara enhetliga.

Madridprotokollet — reglerar inte vilket slags beslut som
konventionsstaterna ska fatta om det finns en brist i en ansdkan om
internationell registrering. Konventionsstaterna kan alltsa sjélva vélja den
16sning de anser vara mest ldmplig. Nér det géller internationella
ansokningar ar det, som kommittén anforde, visserligen sa att de brister
som kan leda till att ansdkan inte vidarebefordras till Internationella
byran uteslutande dr av formell art. PRV:s kontroll av de nationella
ansOkningarna omfattar diremot bade formella brister och fragan om det
finns nagot registreringshinder.

Enligt regeringens uppfattning viger emellertid intresset av enhetliga
handlaggningsregler for nationella och internationella ansdkningar tyngre
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an detta skil for en avvikande ordning. Regeringen delar alltsd PRV:s
och Svenska Patentombudsforeningens uppfattning i denna fraga.
Regeringen anser dérfor att brister i en internationell ansékan som inte
avhjalps bor leda till att ansdkan avskrivs.

Angéende aterupptagande av en avskriven ansdkan om internationell
registrering, se alltsa avsnitt 15.13.

Senare begdran om att en internationell varumdrkesregistrering ska
gdlla i ytterligare ldnder

En ursprunglig ans6kan om internationell registrering som grundas pa en
svensk registrering eller anskan om registrering ska ges in till PRV som
vidarebefordrar den till Internationella byrdn. Det finns alltsd ingen
mdjlighet for en sdkande att ge in sin ansdkan direkt till Internationella
byran.

Néar en ansdkan om internationell registrering vél har getts in kan
innehavaren av registreringen (eller ansokan om registrering) begéra att
den internationella registreringen ska gélla i ytterligare ldnder (s.k. senare
designering). Enligt Madridprotokollet far en s&dan begidran ges in
antingen direkt till Internationella byran eller till den nationella
registreringsmyndigheten. Detta foljer av artikel 3zer (2) i Madridproto-
kollet och regel 24.2 (a) i tillimpningsforeskrifterna.

Nir Sverige anslot sig till Madridprotokollet fanns det en mgjlighet att
lamna en forklaring till WIPO att senare designeringar alltid skulle ges in
till den nationella varumdrkesmyndigheten. Sverige anvdnde sig av
denna mojlighet (se prop. 1994/95:59 s. 4 och 36, bet. 1994/95:LU7 s. 9,
rskr.  1994/95:108). Enligt nuvarande ordning ska alltsd senare
designeringar alltid ges in till PRV (51 § andra stycket VML).

Som kommittén anforde kan det emellertid inte anses vara forenat med
nagon fordel vare sig for sokandena eller PRV att senare designeringar
alltid ska ldmnas in via verket. Det inskrianker sdkandens valfrihet att
lamna in ansdkan dér det passar honom eller henne bist. Fran PRV har
upplysts att det nuvarande forfarandet innebér att verket kontrollerar att
forutséttningarna for senare designering av ytterligare lander ar uppfyllda
innan ansdkan vidarebefordras till Internationella byran, som gor
motsvarande granskning pé nytt. Nagon avgift for PRV:s arbete tas inte
ut och verket far séledes inte nagon kostnadstickning for arbetet. Inte
heller i o6vrigt kan det anses finnas ndgot intresse av att senare
designeringar i fortsittningen ges in via PRV.

Regeringen anser dérfor att bestimmelserna 1 den nya varumérkeslagen
bor utformas pé sa sitt att det blir mojligt att ge in senare designeringar
direkt till Internationella byrdn. Fér de innehavare som foredrar det,
kvarstar mojligheten att pd samma sétt som i dag i stdllet ge in senare
designeringar till PRV.

En foljd av denna éndring &r att Sverige ska underritta WIPO om att
det inte ldngre krévs att senare designeringar ska ges in till PRV (se regel
7.3 (b) i tillimpningsforeskrifterna). Den forklaring som Sverige
lamnade till WIPO om detta vid tilltradet till Madridprotokollet ska alltsa
dras tillbaka.
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Avskrivning pd grund av dterkallelse

I den gillande varumirkeslagen finns det inte nédgon uttrycklig
bestimmelse om hur PRV ska hantera en aterkallad ansdkan. I den
praktiska hanteringen har PRV fattat ett avskrivningsbeslut i dessa
situationer. Som framgatt i avsnitt 9.2.2 foreslar regeringen att det
betrdffande det nationella registreringsforfarandet ska inforas en bestim-
melse om att PRV ska avskriva drendet, om sokanden aterkallar ansékan.

For att det ska bli tydligt vad som géller och for att uppna en enhetlig
reglering bdr motsvarande bestimmelse infoéras 1 den nya
varumérkeslagen ndr det giller en ansdkan om internationell registrering.

11.6 Handldggningen av en ansokan om att en
internationell varumérkesregistrering ska gélla i
Sverige

Regeringens forslag: Om PRV anser att det finns nagot hinder mot
att en internationell varumirkesregistrering ska gélla i Sverige, ska
verket pad samma sdtt som i dag ge Internationella byran besked om
detta. Skélen for verkets stdllningstagande ska anges i beskedet. Till
skillnad fréan tidigare ska ett sadant besked fran verket kunna avse inte
bara registreringen i dess helhet utan dven en del av registreringen.
Om verket har ldmnat ett sddant besked, ska verket tidigast tre
manader dérefter besluta att den internationella
varumarkesregistreringen helt eller delvis inte ska gilla i Sverige, om
det fortfarande finns hinder mot det.

I motsats till vad som hittills géllt placeras i den nya
varumdrkeslagen  invindningsfristen = avseende  internationella
varumirkesregistreringar efter tidpunkten for beslut att en sadan
registrering ska gélla i Sverige. Om det inte finns négot hinder mot att
den internationella varumaérkesregistreringen ska gilla i Sverige, ska
PRV alltsa fora in varumérket i varumarkesregistret och kungora att
registreringen géller i Sverige. Om endast en del av registreringen kan
gélla i Sverige ska inforandet i registret och kungdrande ske forst nar
beslutet att den delvis inte kan gélla har har vunnit laga kraft. Dérefter
finns mojlighet att, pA samma sétt som for nationella registreringar,
inom tre manader gora invidndning mot att den internationella
varumdrkesregistreringen ska gilla i Sverige. Samma regler som enligt
det nationella registreringsforfarandet infors betrédffande brister i en
invidndning, kommunicering av en invindning och prévning av en
aterkallad inviandning.

PRV ska efter invandningsfristens utgéng prova om det pa grund av
en invindning finns hinder mot att den internationella
varumarkesregistreringen ska gélla i Sverige.

(5 kap. 8-15 §§ i nya varumairkeslagen)

Kommitténs forslag innebir att om det finns ndgot absolut hinder mot
att den internationella registreringen ska gilla i Sverige ska PRV, utan att
sokanden dessforinnan bereds tillfdlle att yttra sig, fatta ett slutligt beslut
om detta. Beslutet ska provas pa nytt om innehavaren begér detta. I
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Ovrigt 6verensstimmer kommitténs forslag i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26's. 306 f.).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har antingen tillstyrkt
kommitténs forslag eller ldmnat det utan erinran. PR}V har anfort att den
av kommittén foreslagna ordningen dr onddigt invecklad och foreslagit
att det 1 stdllet infors en mojlighet att avskriva en begdran om att en
internationell registrering ska gilla i Sverige pd samma sétt som en
nationell registreringsansokan. Verket har vidare anfort att sokanden bor
ges tillfdlle att yttra sig innan verket fattar ett slutligt beslut. Slutligen har
verket anfort att det dven fortsattningsvis bor vara mojligt att fatta beslut
om att en internationell registrering ska gilla i Sverige innan 18-
ménadersfristen har 16pt ut. Svenska Patentombudsforeningen har ansett
att tidsfristen for att begidra omprovning av och att 6verklaga PRV:s
beslut bor vara tre ménader. Riksdagens ombudsmdn har anfort att om
avsikten dr att PRV, ndr s6kanden overklagar verkets beslut, ska ha
langre gaende mojligheter att omprdva beslutet d4n vad som foljer av 27 §
forvaltningslagen (1986:223) bor detta regleras sarskilt.

Skilen for regeringens forslag

Nagot om vilka dtgdrder som behéver vidtas for att en internationell
varumdrkesregistrering ska gdlla i Sverige

Innan regeringen behandlar fragan om hur handléggningen av en begéiran
om att en internationell registrering ska gélla i Sverige ska ga till berdrs
forst vissa allménna fragor om vilka atgérder som behover vidtas for att
en sédan registrering ska gélla i Sverige.

Som framgétt i avsnitt 11.2 underrdttar Internationella byrdn de
berdrda nationella registreringsmyndigheterna om en internationell
registrering och publicerar registreringen i en sérskild tidskrift. Fran den
dag da en registrering eller ett inférande i registret har skett ska skyddet
for registreringen betrdffande var och en av de avtalsslutande parterna
vara detsamma som om skydd for mirket hade begirts direkt hos den
avtalsslutande  partens  registreringsmyndighet  (artikel4.1a i
Madridprotokollet).

For att ett land ska kunna végra att en registrering blir géllande i landet
krévs att ett meddelande om detta skickas till Internationella byrdn. Som
angetts tidigare galler for Sveriges del att detta ska ske inom 18 méanader
fran det att Internationella byran publicerade registreringen. I annat fall
géller alltsd den internationella registreringen hér i landet. Madridproto-
kollet bygger alltsdi pa principen att ett land som inte vill att en
internationell registrering ska gélla, aktivt maste ge detta tillkénna till
Internationella byran. Som kommittén konstaterade krivs det alltsd ingen
atgdrd fran PRV for att registreringen ska bli géllande hér.

Det dr endast innehéllet i den internationella registreringen som
reglerar vilken rittsverkan registreringen har i Sverige. Det innebédr med
andra ord att ndgon réttsverkan inte kan uppkomma genom att PRV i det
svenska varumirkesregistret for in en anteckning om att registreringen
géller hdr 1 landet. Det dr emellertid ldmpligt att det svenska
varumérkesregistret dven i fortsdttningen innehéller upplysningar om
vilka internationella registreringar som giller hér i landet. Aven i
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fortsiattningen bor PRV dérfor anteckna de internationella registreringar
som géller i Sverige i varumérkesregistret och kungdra dessa.

PRV har papekat att det enligt den nuvarande varumirkeslagen ar
mojligt for verket att innan 18-ménadersfristen har 16pt ut besluta att en
internationell registrering géller har i landet. Enligt verket bor denna
mojlighet finnas kvar dven i fortsdttningen och framga av lagen.

Enligt 56 § forsta stycket VML tas den internationella registreringen in
i det svenska varumérkesregistret nér beslutet om att det inte finns nagot
hinder mot att registreringen géller i Sverige har vunnit laga kraft. Denna
tidpunkt kan infalla innan 18-ménadersfristen har 16pt ut. Den nuvarande
lagen ger séledes en mojlighet for PRV att fatta ett sddant beslut som
avses 1 17.6 1 tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet.

Enligt den ordning som nu foreslds kommer beslut om registrering att
tas fore invdndningsfristen. Utgdngspunkten &r, som ndmnts, att likhet
med det nationella systemet for varumarkesregistrering efterstrivas. Med
den utgéngspunkten blir nésta steg i hanteringen att om det inte kommer
in ndgon invéndning mot registreringen skulle det inte bli aktuellt for
PRYV att fatta nagot nytt beslut av inneborden att registreringen ska gilla i
landet. Att avvika fran den ordningen for att det ska vara mojligt att fatta
ett beslut enligt regel 17.6 i tillimpningsforeskrifterna till Madrid-
protokollet strider mot den allménna strdvan att halla systemen lika och
véicker fradgor om t.ex. 6verklagandemdjlighet och tidpunkt for beslutets
ikrafttrddande. Fordelarna med en sddan mdjlighet for de fall nér
invandningsfristen 16pt ut fore 18-manadersfristen framstar inte som sa
stora att de kan anses Overvdga de beskrivna nackdelarna. Négon
bestimmelse om beslut enligt regel 17.6 i tillimpningsforeskrifterna till
Madridprotokollet bor dérfor inte inforas i den nya varumirkeslagen.
Déaremot ar det forstas mojligt for PRV att i1 en situation av det aktuella
slaget skicka en wunderrittelse till Internationella byrdn om att
registreringsbeslutet har vunnit laga kraft vid en viss tidpunkt.

Beslut om att en internationell varumdrkesregistrering inte kan gdlla i
Sverige

Som redovisats i avsnitt 11.2 ska PRV enligt nuvarande ordning, om
verket anser att det finns nagot hinder mot att den internationella
registreringen géller hér i landet, skicka ett meddelande om detta till
Internationella byran inom 18 méanader fran den dag da byran sénde sin
underrittelse om att verkan har begérts i1 Sverige (55§ forsta
stycket VML). Ett sddant meddelande kan beskrivas som ett preliminért
beslut, se prop. 1994/95:59 s. 56. Verket fattar i ett senare skede — i
forekommande fall efter det att ett invindningsforfarande har dgt rum —
ett slutligt beslut i frigan om den internationella registreringen kan gélla i
Sverige (56 § andra stycket VML).

Nér det géller det forsta meddelandet som skickas till Internationella
byran framgér av tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet
(regel 17.2 vii) att meddelandet ska innehélla bl.a. ett besked om
huruvida beslutet kan omprovas eller overklagas. Av detta foljer att det
finns en frihet for varje land att faststélla vilket slags beslut som ska ligga
till grund for ett meddelande om att vigra verkan.
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Kommittén foreslog att det i den nya varumérkeslagen skulle inforas
en ordning som innebar att PRV direkt skulle meddela ett slutligt beslut,
om det finns nagot absolut hinder mot att registreringen géller i Sverige.
Beslutet skulle kunna avse registreringen i dess helhet eller endast delvis.
Beslutet skulle kunna omprdvas och dverklagas. Som kommittén anforde
skulle en saddan ordning innebéra att PRV inte behdver meddela négot
ytterligare beslut i de fall dir s6kanden inte begér omprévning av (eller
overklagar) verkets beslut. De nuvarande reglerna innebér, som framgétt,
att verket i en sadan situation maste fatta ett nytt beslut som ska skickas
till Internationella byran.

Det finns dock enligt regeringens uppfattning flera skél som talar mot
en ordning av det slag som kommittén foreslog. En &vergripande
malsittning 4ar, som konstaterats tidigare, att reglerna for nationell
registrering och internationell registrering nér det ar 1dmpligt och mojligt
ska vara enhetliga. Om en ansdkan om nationell varumérkesregistrering
ar bristfillig eller om PRV anser att det finns nagot hinder mot
registrering ska verket foreldgga sokanden att komplettera eller dndra sin
ansdkan inom viss tid. En ordning som innebir att verket for det fall en
begdran om internationell registrering dr behédftad med motsvarande
brister skulle meddela ett slutligt beslut utan att sokanden dessforinnan
fatt tillfdlle att yttra sig skulle alltsd innebéra att handlaggningsreglerna
skulle skilja sig at avsevért. For sokanden kan det givetvis ocksa framsta
som mer betungande att behdva begéra fornyad provning av ett sddant
beslut &n att folja ett foreldggande att komplettera eller dndra sin
ansokan. Aven fran principiella utgdngspunkter framstir det som
beténkligt att inféra en ordning som innebdr att PRV utan ndgon
foregdende kommunikation ska fatta ett beslut som gér sokanden emot.

Regeringen anser mot denna bakgrund att kommitténs forslag att
PRV:s meddelande ska utformas som ett slutligt beslut med en mgjlighet
for sokanden att begéra en fornyad provning inte bor genomforas. Verket
bor dven fortséttningsvis prova om det finns ndgot hinder mot att den
internationella registreringen ska gilla i Sverige och, om sa ar fallet,
liksom i dag meddela Internationella byrén detta. Vidare bor det liksom i
dag framgé av lagen att ett sddant besked ska ldmnas inom 18 manader
frén det att PRV fick underrittelsen fran Internationella byrédn och att
beskedet ska innehélla skdlen for verkets stdllningstagande. Detta
stdllningstagande innebar att de frdgor som Riksdagens ombudsmdn och
Svenska Patentombudsforeningen har tagit upp inte blir aktuella.

PRV har foreslagit att verket i den nya varuméirkeslagen ska fa
mojlighet att foreldgga sokanden att yttra sig och att verket ska kunna
avskriva ansokan om sdkanden inte yttrar sig.

En fordel med en ordning av det slag PRV foreslagit &r att verket inte,
som i dag, pa nytt skulle behova ta stillning i sak i fragan. Hanteringen
av drenden om internationell varumirkesregistrering skulle alltsa
overensstimma med hur nationella registreringsansdkningar hanteras i
motsvarande situation. Ordningen vid nationell varuméirkesregistrering
bygger dock pé utgangspunkten att verket kommunicerar direkt med
sokanden. Vid internationell varumirkesregistrering skickas verkets
besked diremot till Internationella byran och inte direkt till sokanden.
Enligt regeringens mening framstar det som tveksamt att verket i denna
situation ska kunna rikta ett foreldiggande mot sdkanden som innebér
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negativa konsekvenser for sokanden om det inte f6ljs. Regeringen anser
dérfor att det inte bor inforas en mdjlighet till avskrivning. I stéllet bor
verket liksom hittills p&d nytt fatta ett beslut i sak i frigan. For att
sokanden ska fa rimlig tid att komma in med kompletteringar eller
framfora synpunkter pa verkets besked, bor det foreskrivas att verket far
fatta ett beslut om att registreringen inte kan gélla i Sverige tidigast tre
ménader efter det att beskedet 1dmnades.

Det finns vidare anledning att 6verviga om den nuvarande ordningen
vad giéller provningen bor fordndras i andra avseenden. I 55 § VML
saknas bestimmelser om att hinder kan avse den internationella
registreringen i sin helhet eller delvis. Av regel 17.2 wvi i
tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet foljer emellertid att det
av ett besked fran de nationella varumirkesmyndigheterna ska framga
om de grunder som anges som skil for att en internationell registrering
inte kan gélla i ett land géller den internationella registreringen i sin
helhet, dvs. for samtliga varor eller tjanster som den internationella
registreringen avser, eller endast vissa varor eller tjdnster. I den nya
varumérkeslagen bor det dérfor foreskrivas att ett hinder kan avse den
internationella registreringens giltighet i Sverige i sin helhet eller delvis.
En regel av denna innebdrd har foreslagits dven betrdffande nationell
varumérkesregistrering (se avsnitt 9.2.2). Detta innebdr alltsa att reglerna
i detta avseende kommer att vara enhetliga.

Den fortsatta handldggningen av en begdran om att en internationell
varumdrkesregistrering ska gdlla i Sverige

Som framgétt i avsnitt 11.2 innebdr den nuvarande ordningen att PRV,
om det inte finns nigot hinder mot att den internationella registreringen
ska gilla i Sverige, kung6r underréttelsen fran Internationella byrdn och
att en invandningsfrist om tvd manader pébdrjas (55 § andra och tredje
stycket VML). Kommitténs forslag innebar att invindningsforfarandet i
den nya varumaérkeslagen skulle vara utformat pa i huvudsak samma sétt
som vid nationell registrering, ndmligen att det i stéllet & PRV:s beslut
att den internationella registreringen ska gélla i Sverige som kungdrs.
Vidare foreslog kommittén att invdndningsfristen, i likhet med vad som
géller vid nationell registrering, ska forlangas fran tva till tre manader.
Ingen av remissinstanserna har framfort ndgon kritik mot detta.

Som regeringen anfort tidigare bor utgdngspunkten vara att
handlaggningsreglerna s& langt mojligt ska utformas pa samma sétt. En
sddan ordning underlattar savil for PRV som for sdkanden och andra
som kan vara berdrda av den internationella registreringen. Regeringen
ansluter sig darfor till kommitténs forslag att invindningsforfarandet ska
vara placerat efter PRV:s beslut att den internationella registreringen ska
gélla hér i landet och att invéindningsfristen bor vara tre manader. Om det
bara delvis finns hinder mot att den internationella registrering géller i
Sverige, bor verket — pad motsvarande sitt som nér det géller nationella
registreringsdrenden — avvakta med att fora in varumérket i
varumdrkesregistret och att utfirda kungorelse till dess beslutet vunnit
laga kraft (se vidare avsnitt 9.2.2). Det bor dock nédmnas att vid
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internationell varumarkesregistrering finns det inte ndgon mdojlighet till
delning av ansokan.

Aven de niirmare bestimmelserna om invindningsforfarandet bor vara
utformade pa i huvudsak samma sétt som motsvarande regler rérande det
nationella registreringsforfarandet. Har finns det dock, som framgétt
tidigare, en begrdnsning satillvida att bara omstidndigheter som har
meddelats till Internationella byrdn inom 18 ménader frén dagen for
underrattelsen fran byran kan utgéra grund for att upphdva en
registrering. Denna frist kan dock utstrickas till hdgst en ménad efter det
att invéndningsfristen har 16pt ut. I den nya varumérkeslagen bor det
darfor framgd att ett beslut som fattas efter det att invdndning har
framstéllts endast far grundas pa en omstidndighet som har meddelats till
Internationella byrdan inom 18 manader fran den dag som anges i
underrittelsen fran byr&n. Om invandningsfristen 16per ut forst efter
denna frist far dock beslutet grundas pa en omsténdighet 