Juridiska Fakulteten i Stockholm;
Skriftserien

Marianne Levin

NOVELLER I
VARUMARKES-
RATT




STOCKHOLMS
UNIVERSITETS
BIBLIOTEK

dunll B
C{d R«QOA!U'




Juridikbok fise

Denna digitala version av verket dr nedladdad frén juridikbok.se.

Den licens som tillimpas f6r de verk som finns pa juridikbok.se ar Creative
Commons CC BY-NC 4.0. Licensvillkoren méste foljas i sin helhet och
dessa finner du har https://creativecommons.org/licenses/by-
nc/4.0/legalcode.sv

Sammanfattningsvis innebar licensen foljande:

Tillstdnd for anvéndaren att:
+ Kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format

« Bearbeta och bygga vidare pa materialet

Villkoren for tillstdndet ar:

« Att anvindaren ger ett korrekt erkdnnande, anger en hyperlank till licensen
och anger om bearbetningar ar gjorda av verket. Detta ska goras enligt god
sed.

« Att anvandaren inte anvander materialet for kommersiella Andamal.

« Att anvandaren inte tillimpar rattsliga begransningar eller teknik som
begransar andras ratt att gor nigot som licensen tillater.

Se dven information pa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv

http://urn. kb. se/ resol ve?urn=urn: nbn: se: juridi kbokse-f 4373






Juridiska Fakulteten i Stockholm;
Skriftserien

STOCKHOLMS UNIVERSITET

IR H\HMWIWIHIW\ll il

Marianne Levm

NOVELLER |
VARUMARKES-
RATT

Juristforlaget



© Marianne Levin och Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska
Fakulteten vid Stockhoims universitet

Jurnstfériaget

Stockholm 1990

ISBN 91-7598-392-3

gotab Stockholm 1990



Innehallsforteckning

FOrord . ....o i e e
Pariskonventionen och varumérkesratten
I vilken mén lever Sverige upp till

sina konventionsforpliktelser? .....................
Fran Artikel 6 till Artikel 6quinquies . ...............
Artikel 6bis . ... ... .
Den svenska lésningen .............. ... ... ....
Anvindningstvanget i internationell,
utlandsk och svensk varumarkesratt .................
Krav pa anviandning inom EG .....................
Benelux ...... ... . .
Frankrike . ....... . ... . ..
Italien . ....... .. . .. .
Portugal ........ .. .. . .. .
Spanien ........ ... .. e
Storbritannien . ... ... ... ... L e
Vasttyskland .. ... .. ...
Sammanfattning . ........ .. ... .. L ...
De nordiska ldnderna .. .......... ... ... o o L.
Danmark ......... . ... i e,
Finland ....... ... . ... . . . .. .
Norge ...... . e
SVerige .. .o e
Slutsatser . .......... ittt
KODAKGdoktrinen - om varuméirkesskydd utvidgat Gver
varuslagslikhet ........... ... .. . ... . i oL,
6 § 1st. varumérkeslagen ................. ... ....
6 § 2 st. a) varumarkeslagen ......................
Kriterierna for KODAKskydd .....................
Praxis . ... .
Danmark .......... ... ... i
SVETIZE .. v i e
Kommmentar till praxis . .........................
Behover skyddet for vialkdnda marken
forstirkas i Sverige? ........... ... .. ...,



Sammanfattning .. ......... .. ... . i ... 101

Parallellimport
Om kinneteckensinnehavarens mdéjligheter att stoppa
import av varor som slappts ut av honom sjilv eller

ndgon som kan hirleda sin ritt till honom ........... 105
Universalitet, konsumtion och
territorialitet . .. ... ... ... . e 107
Universalitetsprincipen . ............... ... ..... 107
Konsumtionsprincipen .. .......... ... 0., 109
Territorialitetsprincipen . ... .................... 112
Viasttyskland . ......... ... .. . i i 114
Storbritannien . . ........ ... ... o il 120
Frankrike ....... ... .. .. i 128
Schweiz ................ e e 133
Benelux ........ ... .. . i 137
Den Europeiska Gemenskapen ................... 141
Norden .. ...... ... ittt 145
Avslutande synpunkter . .. ....... ... oo 153

Varumaérkesratten som kompletterande designskydd
Om skydd for tredimensionella

varumarken ...... ... . e 159
Utveckling och nuvarande situation ................ 161
Skyddet i registreringsldnder ..................... 163
Andra losningar . ......... ... e e 168
Sverige och 6évrigaNorden . ...................... 170
Svensk registreringspraxis . ............. 000 175
Svensk domstolspraxis ............ ... i i 178
Multipla registreringsmdjligheter . ................. 181
Sammanfattning ........... .. .. o i i oo 183

Skadestdnd i varumarkesratten
I vilken utstrackning krévs ytterligare hjélpregler

for att komma upp till full ersattning? .............. 187

Utformningen av ersittningsregeln i 38 §

varumarkeslagen . ......... ... ... .. i oo, 190

Nordisk praxis . .. .....covvvin i 193
Danmark ......... ... i 193
Finland .......... .. .. i, 195
NOrge .. ovv it e e 195

SVEIIZE « v vt i vttt i i e e e 197



Kommentar till praxis ............. ... ... ..., 201
Négra exempel pa ersattningsprinciper

vid varumirkesintrdng utanfér Norden .............. 207
Tankbara 16sningar for svensk ratt ................. 210
Sarskilt om goodwillersdttning .................... 215
Slutsatser . ....... ... 217

"Trademark merchandising"
Om licensiering av kdnnetecken utanfor

varuslagslikhetsomradet . ..................... ... 221
Vad kan utgéra ett varukénnetecken ............... 226
Den internationella regleringen ................... 229
Overlatelse enligt tidigare lagstiftning
iNorden .......... ... .. i 232
Overlatelser enligt varumirkeslagen . ............... 235
Overlételse av varumirkesrittigheter i
nigraandralinder ............. .. ... ... ..., 237
Licensuppldtelser enligt svensk ratt ................ 238
Uppléatelse av varumarkeslicenser i
ndgraandralidnder ................ ..ot 240
Konsekvenser for trademark merchandising .......... 243
Vilseledande varumérkesanvéndning . . .. ............ 246
Sammanfattning . ........... . .. oo 250
Aberopade lagférarbeten . .......... ... ... ... L 253
Aberopad litteratur . ........ ... ... 254
Aberopade rattsavgérandeni Norden ... ............... 261
Aberopade rittsavgéranden utanfér Norden . ............ 265
Anvinda forkortningar for tidskriftstitlar
och rittsfallssamlingar . .. ............ ... ... ... .... 27






Forord

Det typiska varumairket dr en symbol, som representerar ndgot annat
an sig sjalv. Detta betyder emellertid inte att varumairket inte har
ndgot “egenvirde”, tvirt om. Egenvirdet bestar savil av markets -
efter inarbetning - formaga att ange nagot, en kvalitet eller &tminsto-
ne ndgot bekant, som dess sarpriaglade egenskaper.

Ensamritten till varumarke tar sikte pa avsittningsintresset, och
kan ses som en forbindelselink mellan néringsidkare och deras
kundkrets. De huvudsakliga bestdndsdelarna i den ensamritt som
tillerkdnns innehavaren av ett skyddat kdnnetecken - dess syfte och
effekt, for vem och i vilken utstrackning - beskrivs i 1 § 1 st. och 13
§ 1 st. samt 4 § 1 st. och 6 § 1 och 2 st. varumérkeslagen (1960:644).
Till dessa bestimmelser ar knutna varumairkets grundléggande sar-
skiljnings- ursprungsangivelse-, reklam- och garantifunktioner,
samtliga primart sedda utifran avsattningsintresset. I den mén dessa
funktioner ocksd Overensstimmer med avnidmarintresset fungerar
rattsordningen som bést'.

Under de 30 ar som gétt sedan varumarkeslagen tradde ikraft har
varumdrkets funktion i handel och varuhantering starkt férandrats,
utan att lagstiftningen har dndrats annat dn marginellt. Detta kan ju
anses vara ett gott betyg at den svenske lagstiftaren och de nordiska
kommittéer som i slutet av 1950-talet presenterade sina forslag om en
samordnad nordisk varumarkesritt. Det kan emellertid ocksd vara en
indikation pa att lagstiftningen i vissa avseenden inte lingre svarar
mot marknadens behov.

Allmant far vil anses att varumairkeslagstiftningen har sttt sig
ganska vil. Forklaringen ligger kanske frimst i att som pd alla
omréden, dir inte millimeterrittvisa efterstrivas, har ocksd hir ett
rimligt spelrum kunnat ges for utveckling och anpassning. P4 vissa
punkter finns dock anledning att idag ifrigasitta och diskutera om
inte den utveckling som har skett pékallar en férandring.

Vad som talar for det dr bl.a. att nya marknadsforings- och
péverkanstekniker har utbildats. Mediebilden har internationaliserats
och tillgdngen till medier har multiplicerats och sofistikerats.
Sjalvbetjaningsaffirer, som visserligen inte var ett oként fenomen pa

! Betr. ovanstiende, se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 161 ff.



1950-talet, dominerar nu stora delar av handeln. Antalet varumirken
har 6kat, samtidigt som produkters livslangd har forkortats, handeln
over granserna mangdubblats och utlandsresande blivit vanligt...
Dirtill kommer att Vasteuropa i allt hogre grad blir att betrakta som
en enhetlig marknad, &tminstone vad de tolv EGstaterna betriffar,
men kanske pa sikt dven de arton inom en europeisk ekonomisk sfar
av EG- och EFTAstater.

En effektiv konkurrens forutsitter att konsumenterna skall kunna
skilja varor av samma slag med skilda ursprung frdn varandra.
Samtidigt har det pa grund av rationaliseringar och specialisering i
tillverkarleden blivit allt vanligare att samma varor, helt eller delvis,
tillverkas centralt for ett flertal producenter/distributérer. Varor
kommer alltsa att séljas i sddanas eget namn och férsedda med just
deras mérken.

I vilken utstrackning konsumenterna 4r medvetna om sddana fe-
nomen varierar, men det torde vara ként f6r en del branscher, sdsom
exempelvis i vad géller ”vita” och “bruna” varor, utan att egentligen
eller forvirra upprora’. Konsumenterna pa de nya grinslosa markna-
derna bryr sig foga om var féretagets huvudkontor ligger eller var den
maérkta varan ér tillverkad - eller tjansten utférd. Det konsumenterna
diaremot bryr sig om &r att erhélla en viss férvdntad kvalitet. Varu-
mérket spelar ndmligen fér konsumenterna i gemen inte (lidngre)
rollen av att ange att varan kommer fran en specifik tillverkare, utan
mer rollen av att indikera vissa foérvintade egenskaper.

Ibland kanske inte ens kvaliteten i sig dr avgdrande for mérkets
attraktivitet och konsumentens val, utan just mérket i sig. Ett méirke
som en gang blivit uppbyggt med en sirskild kvalitetsimage utdvar en
stark attraktionskraft p& konsumenterna. Det star for ndgot imaginart,
vilket ju ar fallet med de s.k. status- eller prestigemirkena. Det
handlar om méarkens egenvérde eller goodwill, vilken vil en gdng upp-
nddd, ger ndgot av en sndbollseffekt. Har ett mirke en géng blivit
positivt associerat med en vara innebédr det ett oerhort viktigt
tillaggsvarde, och ju storre den del av allmanheten &r som reagerar
pé/kénner till ett visst mirke, desto storre kan dess goodwill sagas
vara, och desto attraktivare ir mérket som marknadsfdringsinstru-
ment.

Utifrdn varumérkesinnehavarens synpunkt innefattar goodwillen
inte bara en mycket stor tillgdng, den representerar ocksd inte
oviasentliga investeringar. Mérkets egenvirde har uppstétt forst efter

? Det framgick av en unders6kning som gjordes i anslutning till MD 1981:4 - ELECTROLUX.
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reklam, P.R., marknadsféringsinsatser och produktutveckling. Det
beror av servicegrad, uthdllighet pA marknaden, etc. och en allmin
vard av market. Det 4r ocksd helt klart att markets uppnadda good-
willvdrde vid en viss tidpunkt inte alls nodvandigtvis beror pa att det
ursprungligen framstatt som sarskilt markvardigt eller sarpraglat pa
marknaden, utan fastmer pa de insatser som gjorts for att bygga upp
det.

Den markerat stérre betydelsen av, inte minst internationellt
spridda, varumirkens goodwill hinger ndra samman med den ovan
anforda nya mediebilden och de nya marknadsforingsteknikerna.
Dessa innebir & ena sidan att kring nistan vad som helst fér symbol
kan byggas upp en medvetenhetsgrad och en attraktivitet for kon-
sumenterna, & den andra att det kostar mycket pengar att na ut,
sarskilt med varumarken som vénder sig till breda kretsar. Samtidigt
stiller konkurrensen i sjalvbetjaningssambhéllet just krav pé att méarken
i sig maéste, eller dtminstone helst skall, viacka (kop)associationer hos
kunderna.

Allt detta leder i sin tur till att de som inte vill eller har rad att
gora de stora marknadsinsatserna séker krypa in under manteln pé de
maérken som lyckats. Detta kan ske legalt genom att man skaffar sig
en tilldtelse, en licens, till att anvanda det kdnda mérket, eller genom
att man soker ldgga sig i ndrheten av detta, sa att de positiva
associationerna smittar av sig. En tredje mdjlighet att utnyttja ett
sddant markes attraktivitet ar att skaffa varor férsedda med det
attraktiva mérket vid sidan om de ordinarie kanalerna.

Sammanfattningsvis har under den tid som gatt sedan varu-
markeslagen tradde i kraft det skett en péataglig fordndring av
varumdrkets funktioner och miljé i det att

1) varumaérket har utvecklats fran att vara en del av foretagets
”personlighet” till att vara “en vara i sig”,

2) internationaliseringen av foretag, manniskor och medier ger
storre behov av internationell harmonisering,

3) varumairkets goodwill har kommit att bli en allt vardefullare

tillgdng - som ocksé blivit allt dyrare att etablera,

" 4) frén det att varumarkesritten varit en rent nationell - eller
rattare nordisk - angelagenhet, vi plotsligt stér infor en situation med
ett utifran det 6vriga Europa kommande tryck pa harmonisering och
efterfoljd. '

Jag har tyckt det vara intressant att ta upp dessa och nagra andra
skilda aspekter pd varumirkesratten, sédana som jag har kommit att
fundera 6ver utifran vérlden som jag ser den idag, just vad géller



lagstiftningens behov av anpassning och anpassbarhet till de nu
rddande férhéilandena’. Det genomgaende temat ér alltsd varumér-
kets nya eller andrade funktioner i dagens samhalle, och hur vil eller
illa dessa tillgodoses av lagstiftningen och de bakomliggande inter-
nationella konventionsitaganden som Sverige har, samt det hela stallt
i relation till den pagdende europeiska integrationen. Den rittspoli-
tiska ansatsen med forslag och funderingar i vissa riktningar ar
ddrmed given.

Jag har velat ge min framstéllning formen av helt fristdende upp-
satser. De skall ocksd lasas som sddana. Jag har kallat dem ”novel-
ler”. Ambitionen har varit att ge en sammanhédngande belysning av
varje fraga, vilket gor att vissa grundlidggande forhallanden é&ter-
kommer fran uppsats till uppsats. Den valda tekniken har alltsé bade
fordelar och nackdelar. Till férdelarna hor dock otvivelaktigt att de
jamforelser som gors &r valda utifrdn det sirskilda tema som
behandlas; jag har kant mig obunden frdn den ena fragan till den
andra. I férhallande till en monografi 4r det mycket som inte tas upp,
och ndgon ambition att vara fullstindig har inte forelegat, vare sig vad
géller hanvisningar eller annat.

Eftersom den svenska lagstiftningen om varumarken har tillkommit
i nordiskt samarbete har i stor utstrackning vissa likheter och
skillnader mellan de nordiska linderna naturligt kommit att belysas.
Till en bland méanga férdelar av det nordiska samarbetet p&d im-
materialrattens omrade far nimligen raknas ocksé att vi i de nordiska
landerna, tack vare den gemensamma basen av bestimmelser, erhaller
ett bredare och fylligare material 4n vad varje lands praxis och doktrin
annars skulle kunna bestd med. Professor Mogens Koktvedgaards i
manga avseenden kldrvoyanta positionering av immaterialrétten i sin
avhandling fran 1965 har dirvid varit en given utgangspunkt, liksom
professor Birger Stuevold Lassens 1989 utkomna Oversikt over norsk
varemerkerett. PA hemmaplan har inte minst t.f. professor Lars
Pehrsons avhandling frdn 1981 funnits att tillga.

Ett annat jamforelsematerial som sarskilt flitigt utnyttjats i re-
levanta delar ar den tyska ratten. Detta ar, som bekant, synnerligen
rikhaltigt och dértill vdl organiserat och vél belyst i doktrinen. Nyligen
har dartill en mycket intressant undersokning, "Marke und Ver-
braucher” av Dr. Frauke Henning-Bodewig och Dr. Annette Kur, med

* Ytterligare en aspekt, som jag dock har valt att inte behandla har, r vidare de varumirkes-
rattsliga kollisioner som riskerar att uppkomma mellan nationella mirken pd en allt mer
internationaliserad reklammarknad med medier som har internationell rackvidd.
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delvis nya ansatser publicerats. Undersokningen i tvd delar, som é&r
framtagen vid Max Planck Institut fiir auslédndisches und internatio-
nales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, har fungerat som en
viktig inspirationskilla och utgéngspunkt for att 6ver huvud taget ta
* upp vad jag nu ldgger fram.

Med ”EGprofessorn” Ulf Bernitz inpd knuten har jag dartill na-
turligtvis ansett utvecklingen inom EG vara av sirskild betydelse.
Oavsett vilken formalisering av samarbetet det blir mellan Sverige och
EG kommer EGritten i dess skilda former att ha stort inflytande pa
ocksd den svenska immaterialritten. Betraffande bl.a. EG har jag
ocksd haft stor hjdlp av de initierade informationer och tips jag har
erhdllit i samtal med Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein och de intres-
santa underlag jag fétt tillgdng till av Professor Friedrich-Karl Beier,
bdda Max Planck Institut, Miinchen. Jag 4r ocksd oerhort tacksam
mot professor Gunnar Karnell, som ldst och kommenterat samt med
mig diskuterat de skilda avsnitten allt efter det att de kommit fram
under tiden maj 1989 till januari 1990. En sirskilt vinlig tanke gar
slutligen till hgyesterettsadvokat Harald Bielke, Oslo, som givit mig
bokens titel.

Bidrag till tryckningen har erhéllits frin Emil Heijnes Stiftelse for
rattsvetenskaplig forskning.

Stockholm i januari 1990
Marianne Levin
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Pariskonventionen ochwarumarkesritten

I vilken man lever Sverige upp till sina konventions-
forpliktelser?

Inledning

Varumirkesritten dr sedan 6ver 100 ar ett omrade for internationellt
tankeutbyte. P3 officiell niva sker detta i anslutning till den 20 mars
1883 overenskomna Pariskonventionen for industriellt rattsskydd,
inom ramen for vilken de kontraherande staterna bildar en “uni-
on”. Diarmed har ocksd ndgra viktiga undantag skapats frdn im-
materialrittens nuvarande grundsats om territoriell begrdnsning.
Konventionens Art. 6quinques och Art. 6bis fir anses ge uttryck for
en akta internationell ratt till varuméarken.

Betriffande just varumirken hade Josef Kohler i Tyskland kring
1880 utvecklat teorin om varumirkets universalitet’. I Frankrike
presenterades liknande teorier som Kohlers ndgot senare av Pillet’.
Grundtanken var att skyddet i andra ladnder i praktiken endast
utgjorde bekriftelsen pa en i och med forvarvet i ursprungslandet
redan existerande ritt. Den uppstod alltsd diar en gang for alla och
inte i respektive land. Det var ocksd sddana idéer som genom-
strommade konstruktionen av Pariskonventionen vid dess tillblivelse.
Malet var inte att skapa nya rattigheter i var och en av de kentrahe-
rande staterna, utan att varje stat skulle erkidnna och pi sitt ter-
ritorium skydda en preexisterande rittighet®.

Beroendet av mirket i ursprungslandet visade sig emellertid
medfora vissa oldgenheter av internationell privatrittslig art. Det
innebar ju bl. a. att méarket i ett annat land endast blev giltigt for
samma eller liknande varor. Om mirket upphorde att gilla i
ursprungslandet {6ljde vidare av accessoriteten till originalméarket att
skyddet i andra lander ocksd upphérde.

' Se Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 32. Unionsbegreppet dr dock
ingenstans definierat.

? Se Kohler: Das Recht des Markenschutzes s. S, 73 ff,, 412 f., 444, 446; dens.: Waren-
zeichenrecht s. 249.

* Se van Bunnen s. 281 m. hénv. t. Pillet (et Chabaud) nr. 217 s. 346.

* Se van Bunnen s. 281 f.
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Huvudregeln i konventionen blev dirfor réttigheternas territori-
ella begrénsning parad med nationell behandling i konventionens Art.
2 och 3, samtidigt som tankar om varumaérkets universalitet i viss man
kom att leva kvar’. P4 detta sitt hade man alltsd gjort sig av med
oldgenheterna av universalitetsprincipen, utan att helt géra sig av med
konceptet som sddant®.

Frén Artikel 6 till Artikel 6quinquies

Exempel pé ett klart uttryck for universalitetsprincipen utgjorde vid
konventionens tillblivelse ar 1883 bl.a. Art. 6. Denna kom dock
senare, vid revisionskonferensen i Lissabon 1958, att flyttas till Art.
6quinquies. Art. 6 skulle darpa bittre klargéra den grundliggande
territorialitetsprincipen’. Denna, som visserligen redan frdn bérjan
utgjort en av konventionens hornstenar, har kommit till 4n starkare
uttryck efter det forsta varldskriget pa bekostnad av universalitets-
principen®. Aven prioritetsritten i konventionens Art. 4, som ger ratt
fér den som har anmilt ett varuméirke i ett land att i ett annat
konventionsland inom sex manader fi den férsta ansokningsdagen
ansedd som ansokningsdag ocksa dar, ma vil i sig ses som ett uttryck
for varumirkets grundlidggande extraterritoriella effekt’.
Art. 6quinquies lyder efter Stockholmskonferensen 1967:

” 1. Varje i hemlandet vederborligen registrerat fabriks- eller handelsmirke
skall, med de forbehdll som anges i denna artikel, kunna registreras samt
erhélla skydd i sin ursprungliga form (telle quelle) i andra unionslinder.
Dessa linder kan fordra foreteendet av ett av behdrig myndighet utfirdat
bevis om registrering i hemlandet, innan den definitiva registreringen fore-
tages. Legalisering av detta bevis skall ej kunna krévas.

2. Som hemland skall anses det unionsland dir s6kanden har ett verkligt
industri eller handelsféretag, och, om han icke har ndgot sddant foretag inom
unionen, det unionsland, dir han ar bosatt, och, om han inte ir bosatt i

* Jr. aven Kunz-Hallstein s. 98 ff.
¢ Jfr. van Bunnen s. 283.

’ Se vidare nedan.

® Jfr. van Bunnen s. 289.

® Jfr. aven Roubier, II s. 635.
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négot unionsland, det land, dir han 4r medborgare, sévida han tillhor ett
unionsland.

B. Registrering av i denna artikel avsedda fabriks- och handelsmérken kan
inte vigras eller forklaras ogiltig utom i f6ljande fall:

1) nér de ar av beskaffenhet att gora intrang i av tredje man férvirvad ritt
i det land, dér skydd begires;

2) ndr de helt och hillet saknar egenartad karaktir eller ar uteslutande
sammansatta av tecken eller benidmningar, vilka i handeln kan tjina till att
angiva varors art, beskaffenhet, mangd, bestimmelse, viarde, ursprungsort
eller tidpunkten for deras framstillande eller som blivit vanliga i géngse
sprakbruk eller i lojalt konstant handelsbruk i det land, dar skydd ar begirt;
3) nér de ar stridande mot god sed eller allmin ordning, sirskilt sidana som
ar agnade att vilseleda alimidnheten. Ett marke skall dock icke kunna anses
strida mot allmin ordning endast darf6r att det icke stir i Gverensstimmelse
med nigot visst stadgande i lagstiftningen om varumairken, saframt ej detta
stadgande just har avseende pa allmin ordning.

Dessa bestammelser giller dock med férbehall for art 10bis.

C. 1. Vid bedémandet av om ett mirke skall atnjuta skydd bér avseende
fastas vid alla faktiska omstandigheter, sarskilt vid den tidslingd under vilket
market varit i bruk.

2. Registrering av fabriks- eller handelsmirken skall icke kunna végras i
6vriga unionslinder endast darfor att de skiljer sig frin de i hemlandet
skyddade mirkena i friga om bestdndsdelar, som icke dndrar den egenarta-
de karaktiren av och icke berdr identiteten med mérkena i den form under
vilken de registrerats i det ndimnda hemlandet.

D. Ingen skall kunna begagna sig av bestimmelserna i denna artikel, om det
mairke for vilket skydd begires icke ar registrerat i hemlandet.

E. I intet fall skall dock fornyelse av ett mirkes registrering i hemlandet
medfora skyldighet att férnya registreringen i de andra unionslinder, dir
mirket ar registrerat.

Foérménen av prioritet bibehdlles fér varumarkesansékningar, som gjorts
inom den i artikel 4 bestimda fristen, &ven om registreringen i hemlandet
icke sker forran efter utgingen av denna frist”.

Huvudprincipen i den nuvarande Art. 6quinquies utgjorde, som redan
namnts, en bestandsdel av den ursprungliga Pariskonventionen i Art.
6. Man ville helt enkelt erbjuda en markesinnehavare mojligheter att
anvanda ett enhetligt kinnetecken sdval i ursprungslandet som i skilda
exportlinder. Detta stotte vid den aktuella tidpunkten pé storre
svérigheter 4n idag, eftersom forutsittningarna for varumarkesskydd
i &n hogre grad var olika. I vissa ldnder gick det exempelvis inte att
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skydda ordmérken, endast bildméarken var skyddsbara, i andra fanns
forbud mot registrering av tredimensionella mirken (vilket till del
kvarstar, exempelvis i Schweiz och Visttyskland) eller mot att re-
gistrera bokstéver sdsom sddana som varurhirken, osv.".

Utgéngsliget 1883 var darfor att varje i ursprungslandet registrerat
varumarke ocksa skulle accepteras i 6vriga unionslander just s som
det hade accepterats i innehavarens hemland, vilket likafullt utgjorde
ett undantag fran konventionens generella regel. Denna var ju enligt
Art. 2 och 3 nationell behandling och anvdndning av nationell ratt pa
utlindska varumirken. Det fanns exempelvis inget krav pd mir-
kesinnehavaren att férst anmala sitt mérke i hemlandet f6r att méarket
skulle bli accepterat ocksa i de andra unionslédnderna. Hade ddaremot
markesinnehavaren forst gjort en anmalan i sitt hemland gav konven-
tionens Art. 6 honom ocksa ritt att krava att skydd skulle medges
utan dndringar, alltsd “telle quelle”™’.

Séval vid 1800-talets slut som idag borgar sdledes Pariskonven-
tionen for tredubbla mdjligheter till varuméirkesskydd i andra
unionslander. For det forsta foljer av Art. 2 och 3 - och numera ocksa
av Art. 6 - att en méirkesinnehavare direkt kan anstka om ett
sjalvstandigt varuméarkesskydd i ett annat unionsland enligt det landets
villkor. Detta giller oavsett om han har registrerat mirket i sitt
hemland eller inte. For det andra gér det att utifrén ett basismérke,
alltsa en hemlandsregistrering, dberopa det accessoriska skyddet telle
quelle enligt den nu gillande Art. 6quinquies, tidigare Art. 6. For det
tredje kan den som har en hemlandsregistrering utnyttja konventions-
prioriteten enligt Art. 4 vid registreringsansdkan i andra lander.

Den sistnimnda mdjligheten, som funnits med redan frén borjan,
forbattrades ytterligare vid revisionskonferensen i Washington 1911,
varvid tiden forldngdes fran tre till sex manader for varumérken och
aven senare rattsinnehavare fick mdjlighet att dberopa prioritets-
ritten'?,

Telle quelle-bestaimmelsen hade sitt ursprung i ett tyskt avgérande
frdn appellationsdomstolen i Leipzig av den 16 april 1874, I den
domen, vilken &beropades vid den konferens som holls i Paris 1878
for att skapa ett internationellt industriellt rattsskydd, hette det bl.a.

' Se Beier: Das Internationale Markenrecht s. 41.

! Se Bodenhausen Article 6 s. 87.

2 Se Bodenhausen Article 4 s. 35 ff.

¥ Se Osterrieth s. 136 ff. m. hanv. t. Kohler: Markenschutz s. 532.
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att ”...i intresset av fria varurorelser ligger att ett mirke kan skyddas
i flera lander eller t.o.m. i hela varlden. Foreligger ett rattsligt behov
av att ett méarke som &r skyddat i en stat ocksa skyddas i andra stater
synes det konsekvent att kriva att market skyddas sa som det ir (“so
wie sie ist”) och att det inte underligger de siarskilda foreskrifter
betriffande mirkens egenskaper som finns i de andra landerna.”

Med aberopande av domen infl6t i 1878 ars slutprotokoll:
"Toutes marques déposées dans un pays doit-étre acceptées telle quelle
dans tous les pays concordataires”, en text som fem ar senare infordes
som en del av Pariskonventionens text i Art. 6.

Ses konventionen i dess helhet, alltsd framfor allt med utgéngs-
punkt frdn Art. 2 och 3, vilka, som sagt, uppfordrar till nationell
behandling av industriella rittighetsinnehavare fran ett annat konven-
tionsland - och utan reciprocitet - borde ocksa slutsatsen ha kunnat
dras att Art. 6 i sin ursprungliga form inte syftade till att inskrénka
det internationella skyddet. I stillet var syftet att ytterligare utvidga
detta. Bestaimmelsen utgjorde ett positivt undantag i férhallande till
huvudregeln i Art. 2.

Atskilliga har emellertid felaktigt antagit att Art. 6 i sin ur-
sprungliga form gav uttryck &t ett inskrankande undantag, d.v.s. att en
varumarkesregistrering i en frimmande unionsstat enligt konven-
tionen gjorts beroende av hemlandsregistreringen. Detta framgér
tydligt av de uttalanden som flera delegater, bl a. Italiens och Neder-
linderas, gjorde i anslutning till artikelns utformning vid dess till-
komst". Den svenske delegaten, Lagerheim, gjorde diremot gillande
att det normala maste vara att ett mérkes giltighet avgjordes enligt
varje lands lag.

Ett klarldggande i denna anda infordes darfér sedermera for
huvudregeln vid Washingtonkonferensen 1911. Direfter borde det i
grunden inte ha kunnat foreligga ndgra tvivel om att det var just un-
dantagssituationen, som var kompletterande reglerad i Art. 6'°, alltsd
nér ett marke forst var registrerat i hemlandet skulle detta gilla telle
quelle. S& framgdr ocksd tydligt av slutprotokollet vid siffran 4"

Det 4r dock inte varje mérke som kan skyddas telle quelle. M6j-
ligheten till telle quelle-registrering galler till att borja med endast

" Se a.a. ibid.

¥ Liknande (miss)uppfattning har dven van Bunnen, se dens. s. 281 ff., 289.
' Se Osterrieth (und Axster) s. 147 ff.

' Se a.a. s. 150.
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sddana marken som “vederbérligen registrerats” i ursprungslandet’®.
Eftersom registreringsforutsiattningarna varierar, och framfor allt blir
patagliga, mellan sddana linder som har férprévning ocksdé med
avseende pa skyddets materiella forutsattningar och andra som endast
goér en formalprévning, innebédr detta att de sadrskilda nationella
forutsattningarna ocksé far effekt for ett telle quelle-mirke. Med andra
ord, en giltig registrering kan foreligga enligt somliga landers lag forst
efter férprévning, medan i andra redan efter registrering med endast
formalprovning®.

Vidare méaste den som gor ansprdk pa en registrering av ett varu-
marke telle quelle vara densamme som - eller kunna hérleda sin ratt
fran - den ursprunglige anmalaren. Ritten till ett mérke telle quelle 4r
alltsd ett osjalvstandigt tillbehor till det i ursprungslandet registrerade
maérket. Den blir 6verford pa annan tillsammans med ursprungsmér-
ket med allt som dérav f6ljer”. Telle quelle-méarket miste darfor avse
samma eller liknande varuslag. Faller av en eller annan anledning
market i ursprungslandet, sd innebir detta att i andra linder regist-
rerade telle quelle-mirken ocksé faller?.

Har foreligger alltsd en visentlig skillnad i forhéllande till den
“normala”, i varje land gjorda nationella registreringen (med eller
utan prioritet). Denna kvarstdr oberord av allt vad som senare
eventuellt hinder med samma mérke, registrerat i ursprungslandet
eller i ndgot annat unionsland. Varje sddan nationell registrering &r
sjalvstandig®.

Mojligheten till telle quelle-skydd enligt Art. 6 blev emellertid i
praktiken till en nagel i 6gat pd manga stater, och nationell praxis
uppvisar &tskilliga exempel pa forsok att kringgd bestimmelsen. Detta
giller inte minst England®. Fér att undvika en del sdana - frivilliga

** Jfr. foérslaget till Lissabonkonferensen om att felle quelle-regeln skulle #ndras s3 att varje i
hemlandet “sdsom varumdrke registrerat” kannetecken skulle kunna registreras - bl.a. d& aven
slagord m.fl. i Sverige icke registrerbara kénnetecken - och erhélla skydd i andra unionslén-
der, vilket bl.a. de nordiska landerna motsatte sig, se SOU 1958:10 s. 315 not 1.

¥ Se Osterrieth (und Axster) s. 155 ff.
* Se a.a. s. 165.

# Jfr. Madridunionens bestimmelse i Art. 6 (3) om “central attack”, enligt vilket den inter-
nationella registreringen allt sedan revisionskonferensen i Lissabon 1958 gjorts beroende av
basismirket endast under fem ar; direfter giller de internationellt registrerade markena som
sjalvstandiga nationella varumérken.

% Se Art. 6 i fattning efter Lissabon 1958.

» Se Beier: Das Internationale Markenrecht s. 37 ff,, s. 49; jfr dven betr. Sverige nedan.
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eller ofrivilliga - missforstand i forhdllandet mellan huvudregeln och
undantagsregeln som med tiden hade dokumenterats, 4ndrades arti-
keln 4n en géng i London 1934. Det inférdes en ny text i Art. 6 D.
som slog fast varumairkets oberoende av originalméirket i andra
lander, under férutsittning att detta 6verensstimde med de nationella
skyddsférutsattningarna i importlandet:

“Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce aura été réguliérement
enregistrée dans le pays d’origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de
I'Union, chacune de ces marques nationales sera considerée, dés la date &
laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendente de la marque dans

le pays d’origine, pourvu qu’elle soit conforme a la législation intérieure du
224

pays d’importation™.
Art. 6quater utformades vidare i territorialitetsprincipens anda till att
i den bibehallna Stockholmstexten lyda:

”Om enligt ett unionslands lagstiftning Gverlatelse av ett varumairke icke ar
giltig annat 4n om den #ger rum samtidigt med Gverlatelse av det foretag
eller den handelsrérelse, vartill market hor, skall det for giltig 6verlatelse
dock anses tillrickligt, att till férvarvaren 6vergar den del av foretaget eller
handelsrérelsen, som &r beldgen i detta land, med uteslutande ritt att dar
tillverka eller forsilja de varor, varpa det 6verlatna mirket finnes anbragt.”

Inte heller efter dessa dndringar stod emellertid det verkliga
rattslaget klart for ett flertal stater®. Slutligen delades Art. 6 upp for
att inneborden tydligare skulle framgé. Detta skedde vid Lissabon-
konferensen 1958. Direfter kom konventionen att innehdlla en
sarskild artikel for att klargdra huvudregeln om markets oberoende
frén en stat till en annan. Bedomningen av registrerbarhet skall ske
enligt nationell lag och utan reciprocitet®. Denna regel placerades i
Art 6.

Ytterligare en artikel, 6quinquies, utformades for att klargéra den
positiva undantagssituationen med telle quelle-mérken. I den artikeln
kom nu att inflyta huvuddelen av vad som tidigare sttt i Art. 6,
tillsammans med ytterligare klargéranden av de undantag som géllde

* Art. 6 D. ersattes vid revisionskonferensen i Lissabon med Art. 6quinquies D. som ger
uttryck for telle quelle-mirkets accessoritet, se Actes de Lisbonne s. 565 ff.

® Bl.a. forefaller en missuppfattning ha forhérskat i svensk ratt, vilket framgdr av SOU
1958:10 s. 312 ff; jfr. dock Eberstein: Om skydd for individualiteten s. 25 ff.

* Se Art. 2 och 3.
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mot felle quelle-registrering i punkten B.”. Genom de gjorda ind-
ringarna har det kommit att std utom allt tvivel att Art. 6quinquies
utgdr en undantagsregel i forhallande till den nationella behandling-
en.
Vidare borde det sta klart att undantagen i B. utgér de enda fallen
dir mérkets innehall kan komma i beaktande for en registrerings-
vigran®, Att detta trots allt inte alltid uppfattas sdsom den enda gil-
tiga sanningen syns bero pa att det - i férsdken att undvika telle
quelle-bestammelsens, som manga tyckte, alltfor fordelaktiga effekter
for utlanningar - funnits en tendens att vilja skilja mellan markets
”form” och dess ”innehdl]”?, Denna stammar fran diskussionerna un-
der Washingtonkonferensen 1911.

Vid Washingtonkonferensen framhéll den svenske delegaten att det
i Sverige sedan 200 ar fanns kdnnetecken inom jirnhanteringen, s.k.
jarnstamplar, vilka inte ansetts som skyddsberittigade i en méngd
frimmande linder. Darfor ansags det frén svensk sida vara av stor
vikt att det i konventionstexten klart framhévdes att ett mérke inte
kunde avslds pa grund av sin karaktir. En bestimmelse med sddan
innebérd motsatte sig den engelske delegaten, som anség att det inte
var mgjligt att infoéra en regel som kunde tvinga England att skydda
sddant som man dir ver huvud taget inte betraktade som ett varu-
mirke. Han nimnde en flaskform sdsom exempel®.

For att komma fram till en acceptabel 16sning enades staterna om
att gora en upprikning av vad som skulle vara egenskaper hos ett
maérke, vilka utgjorde grund for avvisning i en annan stat, varvid den
svenske delegaten forklarade sig vara néjd. Detsamma gjorde den
engelske delegaten, men forst efter patryckningar frdn den franske
delegaten. Engelsmannen pépekade samtidigt att det fortfarande
fanns utrymme for skilda tolkningar av bestimmelsens undantag, och
att man i England liksom tidigare skulle komma att avvisa vad som
inte betraktades som kannetecken. Det kan alltsd inte helt bortses

¥ Se Bodenhausen Article 6 s. 88.
% Se aven GRUR 1987 s. 525 - LITAFLEX.
# Se Beier: Das Internationale Markenrecht s. 45 f.

* Detta problem kvarstdr fortfarande betréffande flaskor i England - se House of Lords
avslag pé registreringen av Coca-Colas flaska, Coca- Cola Co.’s appln., [1985] 1 W.LR.s.
695, GRUR Int.1984 s. 649.
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frdn en viss risk for skilda utldggningar av bestimmelsen p& denna
punkt®.

Utrymmet for dessa dr dock begrinsat endast till fallet att det
anmailda mirkets generella karaktiar kommer i betraktande, men inte
vad giller mirkets sarskillnadsférméga™. Allts&, med avseende p& hur
ett registrerat méirke dr sammansatt, exempelvis av uteslutande bok-
stdver, siffror, geografiska ursprungsbeteckningar, etc., vilka inte ar
mdjliga att registrera som kinnetecken i alla lander™, ges ingen giltig
grund for att vigra registrering av eller till att upphéva ett telle quelle-
mirke, om detta inte, sdsom utfors i artikeltexten, “helt och hdllet
saknar egenartad karaktir...”*. Det torde inte heller rdda nigon
oenighet om att sédana beteckningar genom inarbetning kan erhalla
sdrskiljningsf6rmaga®.

Konventionen &ldgger ddremot inte medlemsstaterna att tolka be-
greppet “ett varumérke” pa ett satt som avviker fran nationell lag. Det
giller exempelvis med avseende pé tredimensionella varuméarken, som
inte r registrerbara i vissa lander, eller pa ljudeffekter, som inte kan
utgdra varumirke i andra, trots att kinnetecknen i fraga blivit regist-
rerade i ursprungslandet®. Det kan dock anses vara en lojal utliagg-
ning av konventionen och i bittre dverensstimmelse med dess ur-
sprungliga anda att inte dra nytta av denna inskriankande tolk-
ningsmojlighet”. I denna anda har det tyska patentverket tilldtit
registrering av tredimensionell utstyrsel felle quelle, nir sédan ansetts
ha sérskiljningsformaga i Visttyskland®, trots att den tyska varumair-

* Se Axster/Osterrieth: Die Washingtoner-Konferenz.

* Se Axster/Osterrieth op. cit. not 1; Beier: Das internationale Markenrecht s. 43 ff.
* Jfr 13 § varumirkeslagen.

* Se Bodenhausen Article 6quinquies, s. 110 f.

* Se Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 17.

* Se Bodenhausen Article Squinquies s. 111; Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wett-
bewerb s. 17 m. hdnv. i not 1; se dven SOU 1958:10 s 95 f.

37 Se Beier: Das internationale Markenrecht s. 50.

% Se avgoranden fran tyska patentverket 22.12 1932, Bl. f. PMZ 1933 s 17 och 17.10 1938,
Mitt. 1938 s. 348: jfr. dock Bundespatentgericht 29.4 1965, GRUR Int. 1965 s. 508 déir en
forpackningsutstyrsel avvisades pé grund av att den inte blivit inarbetad i nigon vidare
utstrickning i Vasttyskland.
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keslagen, som framkommit, inte innefattar en sddan nationell regist-
reringsmojlighet®.

Den eftergift fér nationella férhallanden som héar smugit sig in i
den davarande Art. 6, nu Art. 6quinquies, ar alltsd en effekt av att
staterna finner det svirsmalt att tillerkdnna utlanningar som tillhor ett
konventionsland bittre rittigheter 4n de egna medborgarna®.
Konventionen foreskriver endast minimiréttigheter - och nationell
behandling - for utlanningar. Den befattar sig inte med det nationella
skyddets utformning, ens vad giller minimiskyddet. Aven om kon-
ventionen alltsa inte befattar sig med det nationella skyddet, far det
antas att dess fader just avsett att spela pa denna upplevda oréttvisa.
P23 detta sitt har ju ocksa en inte ovasentlig harmonisering av imma-
terialriattigheter i skilda linder med tiden kommit till stdnd*.

Det skall 4n en géng betonas att vad giller just mirkets egen-
skaper (sévil form som innehdll - om dessa begrepp 6ver huvud taget
ar tskiljbara) ar de enligt konventionen tillldtna avvisningsgrunderna
for ett dberopat telle quelle-mirke endast de som anges i Art.
6quinquies B. Daremot ar artikeln inte uttdmmande vad géller
avvisningsgrunder av annat slag. Det star allts3 unionsstaterna fritt att
avvisa marken pa andra i landet férekommande avvisnings- eller hav-
ningsgrunder, som inte har med mérkesegenskaperna att géra. Bland
sddana mirks exempelvis icke-anvindning, om ett anvéndningstvng
foreligger®?, eller avsaknad av rorelse, dir mirken endast kan
tillkomma en rorelse®. Detta fir anses vara en logisk f6ljd av att
konventionstexter skall tolkas snavt*.

I de just nimnda situationerna gér det alltsd att avsla en varumar-
kesansokan for vilken telle quelle-registrering &beropats pd sivil
formella som pa materiella grunder. Detta far anses underforstatt av
konventionens utformning som helhet. S3 giller exempelvis ocksé

* Jfr. § 25 Warenzeichengesetz (WZG), vom 5.5.1936 i.d.F. vom 2.1.1968 (BGBI s. 29), som
erbjuder ett formlost "Ausstattungsschutz” for inarbetade utstyrslar.

* Se iven Beier: Das internationale Markenrecht s. 52 m. hénv. i not 31 till att det osterriki-
ska patentverket pa grund av att det ansdg sig tvunget att tillerkdnna en Benediktinerflaska
skydd felle quelle ocksa darefter givit det egna landets medborgare en sidan skyddsmojlighet.

* Se dven Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 16 f. m. hinv. i not 5 s. 16;
Beier a.a. s. 52.

“ Betr. krav pd anvindning av varumirken, se vidare nedan novellen om Anvéndningstving.
© Jir Beier. a.a. s. 43 ff.
“ Se exv. Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1983 s. 548 ff. (551).
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nér frdga dr om anvandningstvdng att den speciella regeln i Paris-
konventionens Art. S C. st. 1 om hivning av registrering ocksa far
anses gilla for telle quelle-mirken®. Enligt denna kan rétten till ett
mirke i ett land som tillimpar anvindningstvang inte hivas forrin
skilig tid har gatt och endast om mairkesinnehavaren inte kan visa
skal for sin underldtenhet att anvinda market. Vad som skall anses
som skiilig tid 4r 1imnat 4t konventionsldnderna att sjilva bestimma®.

Vidare tdcker konventionens begrepp “fabriks- och handelsmar-
ken”, inte servicemirken, vilket dels framgér e contrario av den f6l-
jande Art. 6sexties, dels av akterna fran Lissabonkonferensen, infor
vilken den Internationella Byrdn hade foreslagit att telle quelle-
skyddet skulle utvidgas ocksa till servicemarken. Detta motsatte sig
dock ett antal stater, varfor den foreslagna bestimmelsen maste
falla¥. Daremot hindrar de nuvarande bestimmelserna naturligtvis in-
te att en stat utvidgar telle quelle-skyddet ocksa till servicemirken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att dven om ftelle quelle-
skyddsbestimmelsen innebér ett omvélvande och intressant steg i
riktning mot en internationell kidnneteckensritt, s innebar de
omndmnda begrénsningarna att det ursprungligen avsedda skyddet
inte kan komma till fullt uttryck. Harfér kravs att konventions-
staterna anammar ett enhetligt kinneteckensbegrepp, vilket hittills
inte har kunnat komma till stind”®. WIPO (World Intellectual
Property Organization) har dock pa sitt program sedan 1989 ett nytt
projekt om en harmonisering av varuméarkesratten. Inom ramen for
detta méste dven fragan om "What may constitute a trademark?” tas
upp. Likas& behandlades i AIPPI (Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle) samma fréga vid Amsterdam-
kongressen 1989.

Av AIPPIs Resolution dirom framgér att varumarkesbegreppet sa-
som detta formulerades vid Berlinkongressen 1963 fortfarande
overensstimmer med organisationens uppfattning, i det att ett regist-
rerbart kinnetecken kan besta av: ord eller sammansittningar av ord,
bl.a. inklusive slogans; bokstaver; siffror; bildmarken; namn, bl.a.

* Se vidare nedan betr. Art. 5 C. st. 1 i novellen om Anvandningstvang.
“ Se Bodenhausen Article 5, Section Cs. 75 f.

" Se Bodenhausen Atrticle 6quinquies s. 109 m. héinv. i not 1. Pariskonventionen forutsétter
enstimmighet for revision, utom i de fall dar konventionstexten uttryckligen anger andra
voteringsregler.

* Se Beier: Das internationale Markenrecht s. 52 f.
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inklusive pseudonymer; forpacknings- eller varuutstyrsel, som inte ar
uteslutande funktionell; fiarger i kombination med maérket och
kombinationer av farger; samt av varje tinkbar kombination av de nu
uppriknade typerna av kdnnetecken®.

Den svenska tillimpningen

Vad som dock synes som ett dn stérre problem &n bristen pé ett
enhetligt varumirkesbegrepp, och vad som goér att telle quelle-
registrering i praktiken inte tillats i den uttryckliga omfattning som de
facto ar foreskriven i konventionstexten, ar att bestimmelsen i manga
konventionsstater inte tillimpas lojalt ens i den foreskrivna formen™.
Att detta skulle vara fallet i ett land som Sverige kan foérefalla
egendomligt, eftersom just den svenske delegaten vid Washing-
tonkonferensen var en av dem som starkast gav uttryck fér behovet
av att fa skydd i andra lander foér i hemlandet registrerade méarken
som inte automatiskt accepterades i utlandet. Icke desto mindre tycks
situationen i Sverige efter inforandet av 1960 ars varumarkeslag vara
foljande.

Till att borja med har vid den svenska transformationen av Art.
6quinquies till svensk lag® en mycket viktig bestimning till telle quelle-
market tagits bort i forhdllande till konventionstexten. I den svens-
ka dversdttningen av denna heter det i undantaget under B.2) - helt
i enlighet med det franska originalet - att forutsattningen for av-
visning av ett fabriks- eller handelsmirke for vilket telle quelle-regeln
dberopats ir att detta “helt och hdllet saknar egenartad karaktdr...”*. 1
den svenska lagtexten har daremot “helt och héllet” uteslutits®, vilket
innebir att de formella forutsattningarna for att géra en telle quelle-
registrering i praktiken blivit desamma som f6r nationellt varumérkes-
skydd. Detta tycks ocksd ha varit lagstiftarens avsikt™.

* Se RESOLUTION, Final Version, Questions Nos. 92C, 96, ”Absolute Grounds of Refusal
of Registration of Trademarks” och” What May Constitute a Registrable Trademark”.

* Se dirtill Beier: Das internationale Markenrecht s. 43, 49 ff.

* Transformation dr som bekant nddvindigt ocks3 for att konkret utformade materiella
konventionsbestammelser som ratificerats av Sverige skall f& giltighet har i landet; se vidare
SOU 1974:100 s. 40 ff.

% Se SO 1970:60 (prop. 1969:168 s. 298), cit. ovan.

* Se 2 § 2 st. 2) forordning (1970:495) om utléindska varumérken m.m., jfr. m. 29 § varumir-
keslagen.

* Se SOU 1958:10 s. 315.
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I 1884 ars varumirkeslag fanns telle quelle-regeln i 16 § punkten
4). P4 grundval av denna kunde exempelvis mdrkena A A” och "B
B” registreras i Sverige med dberopande av danska hemlandsregist-
reringar®. Telle quelle-regelns frimsta betydelse under denna tidigare
lagstiftning hinférde sig till just siffror’® och bostavskombinationer,
vilka inte bildade ett uttalbart ord, vidare till varuutstyrslar och
mirken som inte uppfyllde de gingse kraven pa figurmarkeskaraktar.
For deskriptiva ordméarken - oavsett sérskiljningsformaga - ansdgs
regeln inte kunna &beropas”, och inte heller fér slagord. Bada
mirkestyperna uppfattades ligga utanfor dess tilllimpningsomrade®,
i enlighet med den ovan omtalade respekten for nationell lagstiftning
med avseende p& mirkets karaktir®.

Att slagord till sin karaktdr inte behdvde godtas som varumairke i
Sverige kan vara i 6verensstimmelse med konventionen. Déremot
maéste starkt ifrdgasittas om detsamma verkligen kunde vara fallet
betriffande deskriptiva marken med sarskiljningsformédga. Genom
regelns tillimpning kom emellertid utldndska varumérkesinnehavare
i de Ovriga angivna situationerna att i viss utstrickning gynnas i
férhéllande till svenska - i den man telle quelle-registrering dberopa-
des®.

Infor 1960 ars lagstiftning sokte man darfor att eliminera denna
- enligt vissa - orattvisa. Det gjordes genom att de allménna registrer-
barhetskraven formulerades, som varumarkes- och firmautredningen
kallar det, ”i ndra anslutning till” ftelle quelle-regelns fordringar.
Utredningen framholl att de forbehdll mot telle quelle-regelns
tillampning som ér tilldtna skulle innebéra att 13 och 14 §§ i den
foreslagna (och antagna) utformningen ”i allt vasentligt” kunde till-
limpas ocksa pé de utlindska varumérken for vilka regeln dberopa-

% Se RA 1933 s. 116, NIR 1934 s. 65; jfr. Eberstein: Om skydd for individualiteten.s. 26 f.,
med kritik mot motiveringen.

% Se exv. "914”, NIR 1936 s. 183.

7 Se exv. RA 1937 H 29,30, NIR 1937 s. 110 - FRUIT SALT; RA 1939 H 53, NIR 1939 s.
159 - COLA-COLA; jfr. dock RA 1916 Ju 34 - MONOPOLE; samt vidare Heiding s. 168 ff.

% Se SOU 1958:10 s. 95 f.; jfr. dven ovan.
* Se ovan v. not 35.

“ Se exv. NJA 1900 s. 80 samt franska likdrmarken nr. 2888 och nr 3241, (avbildade i
Domar och utslag i mél angdende varumirken registrerade enligt lagen den 5 juli 1884.
Samlade och utgivna av Axel Hasselrot, Uppsala 1920, s. 46 resp. 36) dberopade av Heiding
s. 138 not 6 och s. 137 not 3; vidare Eberstein: Om skydd for individualiteten s. 27 not 1
med ytterligare exempel.
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des. Utredningen uttalade dock vidare att den redaktionella dndring
som gjorts i férordningen om utlindska varuméirken m.m. i for-
héllande till den tidigare 16 § punkten 4) inte avsdgs innebéra ndgon
andring i sak®.

Dessa uttalanden far visserligen a ena sidan tydas som att det inte
ansetts tilltalande att utlindska mirkesinnehavare skulle komma i
battre stillning dn svenska. A den andra forefaller det andock att
finnas ett sérskilt utrymme for registrering felle quelle for att motsvara
atagandet enligt Pariskonventionen, eftersom annars 29 § varuméirkes-
lagen med hénvisning till den sérskilda férordningen om utlédndska va-
rumirken hade varit éverflodig®. Dartill kommer att det enligt 13 §
punkten 1) uttryckligen kravs distinktivitet hos ett méarke, ett krav som
inte aterfinns i férordningen.

Aven om denna allts3 enligt sin ordalydelse inte uttrycker konven-
tionstextens forutsittning, om att registrering endast kan nekas sédana
telle quelle-marken som...

helt och hallet saknar egenartad karaktir eller ir uteslutande sammansatta
av tecken eller bendmningar vilka i handeln kan tjina till att angiva varors
art, beskaffenhet, miangd, bestdimmelse, virde, ursprungsort eller tidpunkten
for deras framstillande eller som blivit vanliga i giangse sprakbruk eller i
lojalt och konstant handelsbruk i det land, dar skydd ar begart”,

d.v.s. som 4r i avsaknad av varje sarskiljningsformaga, méste det
atminstone uppfattas foreligga en tydlig gradskillnad mellan 13 §
varumarkeslagen och 2 § 2 st. punkten 2) férordningen. Denna skulle
kunna tolkas som ett sdtt att neutralisera skillnaden mellan den
svenska forordningen och konventionen, ndgot som understryks
genom det just citerade ”i allt vdsentligt” och uttalandet om att den
gjorda forkortningen av texten var av redaktionell art.

Ett fall som har avgjorts av regeringsratten 1975 visar icke desto
mindre tydligt att den - mgjligtvis enbart redaktionella - dndring i for-
héllande till konventionstexten som har gjorts i den svenska foérord-
ningstexten ocksa i praktiken fir en inskrankande betydelse, och att
nuvarande praxis inte kan likstéllas med exempelvis tidigare omndmnd
registrering av ”A A” eller "B B”. Genom den gjorda omskrivningen

¢ Se SOU 1958:10s. 315 f.
% Se Ugglas skiljaktiga mening i RA 1975:25, NIR 1976 s. 235.
9 Se RA 1975:25, NIR 1976 s. 234.
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visar sig dirmed hela idén med en telle quelle-registrering falla bort.
Det ar ju i de situationer nér ett varumarke inte direkt sjdlvstandigt
kan registreras i ett frimmande land som konventionens Art.
6quinquies blir av s stort virde. Just detta har Sverige, som ovan an-
forts®, tillagt stor vikt vid bestimmelsens tillkomst.

Regeringsrittsfallet (RA 1975:25) rorde ansokan for en bokstavs-
kombination, vilken inte hade figurmérkeskaraktir. Foretaget Ar-
guspress, Inc., vilket antagit namnet "D L M” ans6kte om varu-
markesregistrering for ”’D L M” i visst utféorande med &beropande av
bevis om varumérkesregistrering av bokstavskombinationen i ur-
sprungslandet U.S.A. Ansokan avslogs av patentverket med motive-
ringen att “telle-quelle-regeln ar inte tillimplig i fall d4 varuméarket
saknar egenartad karaktdr..”®, vilket som ovan pépekats ir den
svenske lagstiftarens Oversittning av “dépourvues de toute caractére
distinctif’ i den auktoritativa franska texten.

Vid besvér avslogs ansokan dven i patentbesvarsratten med samma
motivering, varvid ocksa anfordes att varumérket inte heller pa annan
grund visats dga sirskiljningsforméga. En ledamot (Uggla) var dock
skiljaktig och anforde bl.a. att det just i ett fall som det foreliggande
funnes utrymme for tillampning av telle quelle-regeln, enligt vilken en
utldndsk varumiarkessdkande kan komma i fordelaktigare stallning 4n
en svensk med motsvarande ansokan, eftersom telle quelle-bestam-
melsen far anses ta 6ver distinktivitetskravet i 13 § varuméirkeslagen.
Uggla framholl ocksd att enligt konventionstextens punkt C.1) skall
alla omsténdigheter tas i beaktande®, vilket i det aktuella fallet borde
leda till registrering. Bokstavskombinationen var inte utan varje sir-
skiljningsforméga.

Regeringsratten gjorde dock ingen dndring, utan dberopade i stillet
forarbetena till varumirkeslagen®. Dir anfors, som just visats, att de
tilldtna forbehdllen mot felle quelle-regelns applicering leder till att
denna regel i allt visentligt” skall tillampas pd samma satt som i
frdga om andra varumirken i bedémning enligt 13 §. Regeringsratten
uttalade vidare att...

* Se v. not 29-30.

* Forf. kurs.

% Se § 2 st. 3 forordning (1970:495) op. cit.
¢ SOU 1958:10 s. 315.
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"Enligt besvirsavdelningens mening har Sverige darfér inte skyldighet att
medge telle-quelle-registrering av mérken, som visserligen kanske inte helt
och hallet saknar distinktivitet men likvdl har en sirskiljningsformaga som
ligger ldngt under vad den svenska lagen kriver. S3 ar fallet med ett
bokstavsmiarke sadant som klagandens...”

Regeringsrétten anférde visserligen att felle quelle-regeln skulle ha
kunnat &beropas om anvindning i skilig tid och omfattning kunnat
styrkas i Sverige, men tillfogade ocksd att en mer liberal tolkning av
telle quelle-regeln én den anforda...

“skulle kunna ge till resultat, att genom telle-quelle-registreringar i det
svenska varumirkesbestindet infordes en icke onkvird flora av mirken, som
ej alls fyllde den svenska lagens krav pd distinktivitet...”

Mot detta uttalande maste framhallas att inarbetande i det land déir
registrering sOks principiellt inte utgdér ndgon forutsittning for
registreringens beviljande enligt felle quelle-regeln. Avert om mirket
blott begagnas i utlandet, och dess sérskiljningsférmiga anses
obetydlig, torde alltsd registrering béra medgivas®. Det dr darfor svart
att inse att RA 1975:25 skulle kunna utgéra en fordragskonform tolk-
ning av Art. 6quinquies.

I det anfoérda fallet kan inte anses att nigon av de i Art. 6
quinquies punkten B. - enda tilldtna - uppriaknade vigringsgrunderna
med avseende pa form/innehéll enligt konventionen féreldg, nimligen:
intréng i annans tidigare ratt (B.1); avsaknad av varje sarskiljningsfor-
méga (B.2); i strid mot sedlighet och allmén ordning eller r 4gnat att
vilseleda allminheten (B.3). Det giller d&ven om dessa lases tillsam-
mans med bestimmelsen i C.1. Den sistnimnda, som féreskriver att
alla omstandigheter skall beaktas och sarskilt d& den tid market varit
i bruk, ar dartill i forsta hand tillkommen {6r att underlitta for s6-
kanden, inte f6r att finna ytterligare skil for avslag®.

Samma argument &r ocksa relevant mot avslagen av ansokningarna
rorande registrering telle quelle av ADLER-FLEX/EAGLE-FLEX",
CHANTILLY", HARMONY", INTERNATIONAL PAPER, varvid

* Se Eberstein: Om skydd for individualiteten s. 27.

 Se Bodenhausen Article 6quinquies Sections B and C s. 117 f.
" Besv.avd. nr. 167/68; vidare Carlman s. 373 {.

" Besv.avd. nr. 54/69; vidare Carlman s. 374.
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tilligg av en disclaimer for ordet PAPER inte paverkade beslutet™,
404 avseende PEUGEOT 404™ och SEA and SKI”. Diremot kan
ingenting anféras emot att ans6kning om registrering av TELEBANK
for elektriska och elektroniska apparater och datorer avslogs™.
Sokanden var niamligen ett svenskt aktiebolag som aberopade telle
quelle-regeln efter att ha erhallit danska och norska registreringar.
Som ovan framkommit férpliktar Pariskonventionen unionsldnderna
att medge varumirkesregistreringar telle quelle endast i férhéllande till
sokande tillhériga andra konventionsstater och inte med avseende pé
ansékningar erhillna i s&dana stater”.

Ytterligare tvd rapporterade avgoranden enligt telle quelle-regeln ar
RA 1979 2:3 och RA 1981 2:77, vilka bada rorde registreringsan-
sokningar for ord, vilka utgjorde i Sverige férekommande slikt-
namn”. Dessa fall f&r diremot anses falla under det tillitna un-
dantaget B.1), eftersom det rorde sig om i landet férekommande
slaktnamn, vilka sbkanden inte skaffat bifall till att anvinda, ndmligen
FOSTER och GRANT samt BREDEL. Motsvarande gillde i fallen
SHELBY WILLIAMS och WALKER, i vilka besvirsavdelningen,
liksom varumirkesbyrdn, fann hinder foreligga enligt 14 § 1 st.
punkten 4)”.

Besvirsavdelningens motivering i RA 1979 2:3 forefaller dock
diskutabel. Dar havdas namligen att telle quelle-regeln endast ar
tillamplig pa sddana kiannetecken som den svenska rattsordningen
erkanner sdsom varumirken med referens till Actes de la Conférence
de Lisbonne (s. 593). Inneboérden av uttalandet i konferensakten bor
dock, i enlighet med vad som ovan anférts, pd denna punkt uppfat-

7 Besv.avd nr. 102/68; vidare Carlman s. 373.

™ Besv.avd. nr. 101/68; vidare Carlman s. 372 f; jfr. dock besv.avd. nr 37/68, dir sokanden
vigrade att godta disclaimer fér ordet WATERFORD i ett figurmérke for tobaksvaror,
Carlman s. 371 f.

™ Besv.avd. nr. 83/63; vidare Carlman s. 369 f., dir dock kombinationen PEUGEOT 404
ansdgs vara inarbetad.

™ Besv.avd. nr. 14/64; vidare Carlman s. 371 f.
™ Besv.avd. nr. 67/71; vidare Carlman s. 375 f.

" Som avslagsmotivering i drendet kunde vidare ha Aberopats det sirskilda skydd som
foreligger enligt svensk rétt for "bank”, se 2 § lag (1955:183) om bankrorelse.

 Jfr. aven RA 1976:46.

” Se besv.avd. nr. 156/73 o. reg.R 20.6 1974, som inte gjorde andring, resp. besv.avd. nr.
75/74; vidare Carlman s. 376 f.
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tas i betydligt mer inskrankt betydelse dn vad som asyftades i det
dberopade sammanhanget. Uttalandet kan 6ver huvud taget knappast
ha haft relevans i det aktuella fallet.

For samtliga de hir namnda fallen hade det varit riktigare att
dtminstone hélla fast vid principen att en registrering telle quelle
avhjdlper registreringshindren enligt 13 §, men diremot inte enligt 14
§ 1 st. punkten 4). S& 4r exempelvis praxis i norsk varumirkesritt,
dar utlindska sokandes tal- och bostavskombinationer har erhallit
registrering i betydande omfattning®.

Sammanfattningsvis kan alltsd ifrdgasittas om inte sdvdl den
utformning som den svenska lagtexten har fatt vid transformationen
av Art. 6quinquies till svensk rdtt som praxis baserad pd denna
innebdr ett konventionsbrott®. Rittsinstansernas utldggning av
konventionstexten ar i varje fall forvanande. Detta giller inte minst
mot bakgrund av att Sverige, som sagt, varit en av de starkaste till-
skyndarna av bestimmelsens utformning - och att Sverige i grunden
Onskade en dn vidare omfattning av denna®. Dirmed kunde dtminsto-
ne foérvintas att det landets administrativa domstolar skulle géra en
lojal tolkning av konventionen, och - for att statuera exempel - kanske
till och med i generds anda.

Det kan ocksd pépekas att i Visttyskland har p& grund av rati-
fikationen av Lissabontexten dndringar inférts i § 4 st. 3 av den tyska
varumirkeslagen pé ett motsvarande sitt som i den just citerade
svenska forordningen om utldndska varumérken, medan diaremot
6versittningen av den konventionstext som Forbundsdagen rati-
ficerat, i likhet med vad den svenska riksdagen har ratificerat, lojalt
foljer det franska originalet.

En viktig skillnad mellan Sverige och Visttyskland ar dock darvid-
lag att det i samband med ratifikationen av Pariskonventionen har
uttalats att denna skall vara direkt applicerbar i Tyskland i den mén
bestimmelserna har en sddan konkret utformning att de kan anvindas
direkt pd materiella omstindigheter®. Bl.a. Art. 6quingies kan alltsd

* Se exv. Patentstyret 2. avd. 2.6 1966 0. 16.3 1967, NIR 1973 s. 82; Patentstyret 2. avd. 12.9
1967, NIR 1973 s. 84; Patentstyret 2. avd. 20.10 1971, NIR 1973 s. 84; samt vidare Stuevold
Lassen s. 66 f., 337 ff.; dens., TfR. 1977 s. 341 ff

* Annan mening Stuevold Lassen, TfR. 1977 s. 347.
® Se ovan v. not 29-30; jfr. &ven ovan v. not 16.

® Jfr. Bodenhausen Article 6quinquies, Section A s. 108.
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aberopas direkt, exempelvis vid besvir 6ver det tyska patentverkets
beslut i ett varuméarkesédrende.

Ytterligare ett steg langre vad giller direkt tillimplighet av
Pariskonventionens text har man gatt i Frankrike. Dér géller nimligen
uttryckligen enligt sédrskild lagstiftning av den 4 april 1931 att ocksa
inldnningar har ritt att i domstolar och myndigheter dberopa kon-
ventionens materiella regler. Visserligen har det i doktrinen dis-
kuterats om detta kunde gilla fér varuméarkesréttigheter enligt 1964
ars lag, eftersom denna tillkommit senare och darvid inget sarskilt
uttalande gjordes om Pariskonventionens fortsatta direkta tillamplig-
het*. Rittspraxis tyder dock pa att ocksd inlidnningar dven fortsatt-
ningsvis kan dberopa relevanta konventionsbestimmelser®.

~ Artikel 6bis

Vid Revisionskonferensen i Haag 1925 infordes ytterligare en
varumirkesrittslig artikel i konventionen, namligen Art. 6bis. Ocksa
den dr som inledningsvis ndmnts, ett betydelsefullt uttryck for varu-
mirkets universalitet. Artikeln har varit féremal for revision saval i
Lissabon som i Stockholm®. Sdsom férpliktelse fér de kontraherande
staterna framstar den dnnu trots allt som férhallandevis svag®. Langt
ifran oviktigt for dess praktiska effekt ar emellertid att bestimmelsen
i Art. 6bis dr sd utformad att den skall vara direkt tillimplig i
nationell rétt, under férutsattning att detta dr mdjligt enligt unions-
landernas interna ordning®. Utan nationell transformation géller den
alltsd inte i bl.a. Sverige, 6vriga nordiska lander, Storbritannien eller
lander med brittiskinspirerad lagstiftning, samtliga med krav pa trans-
formation.

Art. 6bis i den ursprungliga lydelsen férpliktade unionsstaterna att
vagra registrera - eller att ogiltigforklara registreringen av - en
efterbildning av ett mirke som var notoriskt kdnt, om kopian
riskerade att leda till forvaxling med det vilkdnda mérket. Vid

# Se Fischer, GRUR Int. 1989 s. 522.

® Jfr. aven cour d’appel Paris 23.6 1981, D. 1982 s. 434.
* Se Bodenhausen Article 6bis s. 89 .

* Se Beier: Das internationale Markenrecht s. 61 ff.

® Se Bodenhausen Article 6bis s. 89 ff. och Article 2 s. 30 f.
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Lissabonkonferensen utstricktes bestimmelsens omfattning till att
ocksd ge mojlighet att forbjuda tredje mans oauktoriserade anvind-
ning av ett notoriskt kdnt mairke, vilket innebar tillkomsten av ett
skydd ocksd fér sddana mirken som inte var registrerade®.

Utgangspunkt for att bestimmelsen skall bli tillamplig 4r alltsa att
mairket dr “notoriskt kdnt” i omsattningskretsen. Den kravda notorite-
ten innebér ett langre gdende krav dn att market endast skall vara
“kéant”, (vilket enligt Stockholms Handelskammares norm brukar
sittas kring 20-25 procent av omsittningskretsen)®. Med det notoriska
market avses diremot inte det “synnerligen valkdnda market”, d.v.s.
ett sddant som under vissa férutsittningar kan bli foremal for s.k.
KODAKskydd i de nordiska linderna®. Inte heller forutsitts att det
notoriska mirket ar ett s.k. varldsmarke. For att Art. 6bis skall vara
tillamplig méste mérket emellertid vara notoriskt kant ocksé i den stat
dir det 6nskas skyddat mot annans anvdndning, och inte endast i ur-
sprungslandet™.

Syftet ar ju helt klart, ndmligen att ge innehavaren av ett ként
mirke méjlighet att hindra att annan registrerar samma méarke som
sitt eller att annan anvénder sig av det notoriskt kédnda maérket, utan
att detta &nnu hunnit registreras av den ursprunglige markes-
innehavaren i landet i friga. Problemet med regeln i Art. 6bis ir
emellertid att skyddet enligt konventionstexten uttryckligen endast
géller enligt specialitetsprincipen, d.v.s. med avseende pa samma eller
liknande varor. Ett skydd utanfor varuslagslikhetsgranserna tillimpas
normalt med mycket stor restriktivitet. Dock har samexistens hindrats
av en del “viarldsmirken” som™:

*TOSCA for savil parfym som damklader och

* Se vidare Katzenberger Rnr. 78 s. 1043; jfr. Beier: Das internationale Markenrecht s. 63,
vilken anser att regeln i Art. 6bis endast blir av betydelse i de linder dar varumarkesritt ute-
slutande kan uppkomma genom registrering.

* Betr. skilda grader av inarbetning, se vidare Tengelin, NIR 1975 s. 371 ff. Huruvida
notoriskt ként darvid skall likstillas med ”allmint kint” (= en inarbetningsgrad om 35-50
procent) dr inte uttalat, men forefaller sannolikt.

* Se 6 § 2 st. a) varumirkeslagen; samt vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.
” Se Katzenberger Rnr. 82 f. s. 1045,
* Exemplen hamtade frén Brandt s. 41 ff.
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*4711 for savil parfymerivaror som for en firma som specialiserat sig
pé avloppsrening i Visttyskland™; )
*COCA-COLA for séaval liaskedrycker som parfymerivaror i Oster-
rike”;

*JOHNNY WALKER fér sivil whisky som cigaretter i USA®,
*WATERMAN? for sdvil reservoirpennor som rakblad och
*OMEGA? for sdvil klockor som elektriska attiraljer i

Frankrike;

*LUCKY STRIKE” fér svil cigarretter som parfymvaror och
*MARTINI ROSSINI'® f6r s&vil apéritif som malarfarg i Italien;
*YASHIKA'" for sdvil fotoapparater som kosmetika och
*OMEGA'* for sdvil ur som cigaretter i Japan;

*ROLEX f6r sdvil klockor som parfymvaror, skor, viaskor, tyger m.m.

i Argentina'®.

Trots dessa och ett antal ytterligare undantag fran specialitetsprin-
cipen, vilka ocks3 framst rér varldsmérken'®, star det timligen klart
att Art. 6bis endast till en liten del formar att utgéra ett varn for
notoriskt kdnda marken. Ett skydd mot utnyttjande av det kénda

* BGH, GRUR 1961 s. 280 respektive BGH, ZR 68/57 (opubl.). I avloppsreningsfallet
dberopade svaranden att 4711 var hans telefonnummer. Betr. ett svenskt 4711fall, se nedan
novellen om KODAKdoktrinen.

% Se appellationsdomstolen i Wien 10.7 1953, Obl. 1953 s. 52.
* Se 44 TMR s. 1102 (D.C. S.D. Flo. 1954).

*" Se trib. civ. Seine 23.3 1950, R.I.P.L.A. 1950 s. 63; jfr. ven samma domstols avgorande
frén 5.1 1940, Ann. 1940-48 s. 289 (cit. fr. Bacumer s. 118), dir samme rakbladsfabrikant
forbjods att anvinda "Waterman” for sin firma, eftersom namnet hade ett kommersiellt
virde till vilket penntillverkaren ansigs ha ensamritt for sin firma. Det ansdgs vidare
foreligga forvaxlingsrisk, trots varuslagslikheten, se vidare Bacumer a.a. 118 f.

* Se cour d'appel Paris 14.3 1953, R.LP.I.A. 1953 s. 3, konfirm. av cass. 3.2 1959, R.IP.LA.
1959 s. 91; jfr. det svenska beslutet RA 1984 2:11, NIR 1985 s. 619.

* Se trib. Turin 16.3 1949, Riv. Dir. Ind. 1961 II s. 396, R.I.P.LA. 1950 s. 48.

'* Se cass. 30.7 1955, Riv. Dir. Ind. 1956 II s. 427; jfr. &ven MARTINI som erhéll skydd mot
godis i corte d’appello Turin, Riv. Dir. Ind. 1953 s. 34 (cit. fr. Ladas § 610 s. 1094).

1% Se distr.domstolen Tokyo 30.8 1966, R.LP.LA. 1976 s. 42.
' Hogsta domstolen Tokyo 24.4 1973, R.I.P.LA. 1974 s. 30.

' Se Aracama-Zorraquin, Prop. ind. 1970 s. 337; jfr. dven Ladas § 610 s. 1096 med
exemplen LUCKY STRIKE, WINCHESTER och CHEVROLET, dir skydd utanfor
varuslagslikheten har medgivits.

' Se exv. vidare Ladas § 610 s. 1090 ff.
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markets goodwill med avseende pad andra varor - ocksd relativt
nirbesldktade sddana - innefattas inte. Visserligen har under senare
ar bl.a. i Italien en utveckling skett mot ett skydd fér mycket kdnda
varumérken, vidgat utover varuslagslikhetsgranserna, men det finns
ocksd flagranta exempel pd motsatsen'”.

S& kunde exempelvis en konfektionsfirma marknadsfora klader
under mirket COCA-COLA och en parfymerifirma sélja skumbad i
flaskor identiska med champagnernas VEUVE CLICQOT, MOET
ET CHANDON och MUMM, utan att beteendet var angripbart
enligt varumairkesratten'®. Sddana svagheter i varumarkesskyddet for
de notoriskt kdnda mirkena har bl.a. pétalats av Internationella
Handelskammaren och AIPPI'”.

Anknytningen till varuslagslikhet géller, trots de ovan citerade
WATERMAN- och OMEGAfallen, dven i Frankrike, dar diskussioner
i doktrinen - och rittspraxis - inte tycks géra nagon storre skillnad
mellan vidlkdnda mérken av det ena eller andra slaget, “marques no-
toirement connues” och "marques de haute renommée”. Det har
framhallits att det i praktiken ar omajligt att skilja mellan olika grader
av kinnedom'®. Inte heller skyddet fér ett mycket vilkant mirke gér
att utvidga utéver samma eller liknande varuslag enligt den franska
varumirkeslagen'”. For varumirkesintréng giller specialitetsgrundsat-
sen'’’, .

Ett utvidgat varumarkesskydd” fér sddan mérkesanviandning som
riskerar att leda till férvaxling kan dock regelmaéssigt erhallas via
konkurrensratten pa grundval av de skadestandsrattsliga generalklau-
sulerna i Art. 1382-1383 Code Civil'"'. Motsvarande praxis torde dven

1% Se vidare exv. Cuonzo, GRUR Int. 1988 s. 490 ff.
'% Corte d’appello Bologna, GRUR Int. 1988 s. 516.

7 Se Katzenberger Rnr. 84 m. hanv.; Baeumer s. 117; Beier: Das internationale Marken-

recht s. 64; jfr. vidare AIPPI Question 100 "Protection for unregistered well-known marks
(Article 6 bis of the Paris Convention) and marks with a high reputation”, som tas upp till
forsta behandling vid exekutivkommittémotet i Barcelona 1990.

% Jfr. nedan novellen om KODAKdoktrinen.

' Se Baeumer s. 117 ff.; ett undantag utgdr, enligt Bacumer ibid., Debois och Fernand-
Jacq, vilka forordat ett utvidgat skydd for de synnerligen kdnda markena.

0 Se Ladas § 610 s. 1094 f.

"' Se Baeumer s. 106 ff., 121 f.; jfr. &ven cour d’appel Paris 29.3 1989, Cahiers du droit
d’auteur No. 20 Oct. 1989 s. 19: vid "usage illicite” galler inte specialitetsgrundsatsen.
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vara relevant for Visttyskland''?, dir varumarkesritten inte heller
innefattar ndgon motsvarighet till KODAKSskydd enligt 6 § 2 st.
punkten a) varumirkeslagen, och praxis ar mycket restriktiv med att
utvidga skyddet for ett varumirke mot urvattning'”’. Skydd kan
daremot i motsvarande situationer i viss utstrackning erhallas utanfor
varuslagslikheten via § 823 Bundesgesetzbuch och under senare &r
framfor allt via § 1 generalklausulen i lagen mot illojal konkurrens'*.

Den brittiska Trade Marks Act (1938)'" innehaller dock i Sec. 27
regler som mojliggér defensivregistrering av vilkdnda (“well-known™)
varumirken'®. Diarmed kan en innehavare av ett sédant mirke skaffa
sig en skyddssfar ocksa for andra varuslagsomraden 4n just dem han
arbetar med. Defensivregistreringen 4r dock begransad till sadana
varuslag, for vilka det skulle kunna finnas en koppling till in-
nehavarens reellt marknadsférda varor'’, och den ar accessorisk till
- det ursprungligen anmélda anvinda market. Anvands detta inte lang-
re kan registreringsmyndigheten avféra defensivregistreringarna fran
registret'’s,

Den svenska losningen

For svenskt vidkommande ar transformationen av Pariskonventionens
Art. 6bis i forsta hand inte att finna i den omtalade 6 § 2 st. varumir-
keslagen, utan i 14 § 1 st. punkten 7). Den regeln innebér att
varumairke inte skall registreras om det...

"ar forvixlingsbart med varukdnnetecken, som vid tiden for ansékningen
anviandes av annan, samt ans6kningen gjorts med vetskap hédrom, och
sokanden ej anvint sitt mérke innan det andra kdnnetecknet togs i bruk™”.

"2 Se Schricker, I1C 2/1980 s. 166 ff.
' Se Baumbach/Hefermehl § 31 Rar. 176 ff,; Schricker, IIC 1980 s. 166 ff.

" § 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1909; for praxis, se exv. BGH, GRUR 1983
s. 247 - ROLLS ROYCE, BGH, GRUR 1985 s. 867 - ROLEX samt BGH, GRUR 1985 s.
550 - DIMPLE,; samt vidare Kur, NIR 1988 s. 134 ff.

" Andrad 1984 och 1986; se vidare Morcom.

!¢ Bestimmelsen finns dven berdrd nedan i novellerna om Anvéndningstvng och KODAK-
doktrinen.

" Sec. 27 (1).
"8 Sec. 27 (5).
" Se vidare SOU 1958:10 s. 288.
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I Norden var ibruktagandet redan tidigt rattsgrundande. 14 § 1 st.
punkten 7) varumérkeslagen kan ses som ett fullféljande av denna ur-
sprungligen inférda "first to use”-princip'”. I Sverige hade dock denna
ordning brutits i och med inforandet av 1884 ars varumarkeslag. En-
ligt dess 15 § kunde varumairkesritt endast férvdrvas genom regist-
rering.

Detta innebar bl.a. att ndr Art. 6bis om skydd for notoriskt kdinda
kinnetecken inférdes i Pariskonventionen ar 1925, befanns den
svenska lagstiftningen inte langre svara mot de nya forpliktelserna.
For att bringa den svenska lagstiftningen i 6verensstimmelse med den
nya konventionstexten infordes darfér &r 1934 en bestimmelse i 4 §,
enligt vilken varumérke inte fick registreras om det var “helt och
héllet likt eller litt... (kunde)...forvixlas med mirke, som redan
...(var)... hir i riket fér annan inarbetat sdsom i handeln gillande
kdnnetecken”. Lagéndringen innebar emellertid i grunden endast ett
fastsldende av den rittstillimpning som redan praktiserades sedan
lange'.

Det ir alltsd den regeln frn 1934 som sedan har fullf6ljts i 14 § av
1960 &rs lag'?. For skydd enligt 14 § 1 st. punkten 7), den s.k.
ondtrosbestimmelsen, kravs darvid inte att kinnetecknet varit i bruk
i Sverige'”. Aven kinnetecken som endast begagnas utomlands, men
som ar kdnda hir, kan komma i beaktande. I praktiken far dock anses
att endast mer allmint kdnda utlindska marken kan komma i friga.
For 6vriga kdnnetecken &r det svart att bevisa att de verkligen kom-
mit till sbkandens kdnnedom'*. Av samma skil har bestimmelsen
kommit till anvindning i administrativ praxis frdmst dar s6kanden
exempelvis varit anstalld hos ibruktagaren eller haft affarsforhallanden

med denne'®.

' Se exv. 1862 &rs kungorelse, omndmnd i SOU 1958:10 s. 52, ddr det stadgades att om
flera personer anvént ett mirke, fanns en presumtion for att den skulle ha foretrade som
forst hade offentliggjort mérket. Presumtionen fick emellertid vika om den andra kunde visa
att hon varit den som ursprungligen begagnat sig av market. Jfr. dven nedan novellen om
Trademark merchandising v. not 15.

2 Se Herslof s. 2.
2 8e SOU 1958:10 s. 288.

2 Jfr den danska varumérkeslagen (1959), dar inlandsibruktagande #r reglerat i punkten 6)
och endast utlandsibruktagande i punkten 7).

* 8e SOU 1958:10 ibid.

1% Se Herslof s. 6.
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Det stills forhdllandevis stringa krav pé ond tro hos s6kanden, niar
denne har bestritt vetskap'®. Aven mot sékandens direkta nekande
kan dock kravet pd vetskap anses uppfyllt om det av omsténdigheter-
na i det sérskilda fallet framgdtt att han uppenbarligen haft vetskap
om kinnetecknet'?’.

I férarbetena framhalls ocksa just att stadgandet far sin egentliga
betydelse i samband med ogiltighetstalan infér domstol enligt 25 och
26 §§'*. Exempel pd ett sddant fall 4r Stockholms tingsritts av-
gorande angdende varumirket DAVIDOFF, vilket ledde till att re-
gistreringen nr. 182207 av DAVIDOFF hivdes'”. Motsvarande fall
har ocksd avgjorts i Norge och Finland'.

Det har i praktiken visat sig att 14 § 1 st. punkten 7) i de nordiska
varumirkeslagarna fyller en viktig uppgift'”, och kanske idag viktigare
dn vad som kunde forutses nir bestimmelserna infordes fér cirka 30
ar sedan. D3 var pirateri och annat oauktoriserat tillignande av
annans kidnda varukidnnetecken mindre vanligt 4n idag, liksom dven
merchandising av varuméirken'”. Bestimmelsen, som gér lingre 4n
Pariskonventionens krav enligt Art. 6bis, far dirigenom &ven anses
ticka in konventionens regel i Art. 6septies '**, som ir begrinsad till
rena agent- eller ombudsférhéallanden.

Nar det dartill galler de synnerligen kdnda mérkena har de nor-
diska varumarkeslagarna, som framkommit, dnnu ett trumfkort att
erbjuda. Ett synnerligen kdnt marke i omséttningskretsen, vilket
dessutom ar allmant ként, dtnjuter skydd mot annans anvandning av
samma eller liknande mérke - dock endast under forutséttning att
sddan anvdndning skulle kunna anses som ett otillborligt utnyttjande

1% Se exv. NIR 1985 s. 617 - FARGTEMA COLOR TREND; vidare om fallet hos Herslof s.
6 ff; jfr. dock figurmirkesansokan PERE MEDARD (for vin) &beropat av Herslof s. 8.

' Se prop. 1960: 167 s. 114.
' Se SOU 1958:10 s. 289.

1 M3l nr. T 117/85; samt vidare om fallet Herslof s. 12 f; jfr. iven RA 1986 not 664 - DA-
VIDOFF (figurmirke).

% Se det norska DAVIDOFF-fallet, NIR 1987 s. 385, dir det brasilianska bolag som an-
vinde sig av kdnnetecknet domdes att overfora detta pd Davidoff & Cie., Geneve; det finska
ror varumirkesreg. nr. 90966, 6verklagat beslut fr. Helsingfors radstuvuritt 28.10 1986.

! For vidare nordisk praxis, se Herslof; samt 6vriga referat frin XV Nordiska Patentom-
budskongressen 1987.

' Betr. det sistnamnda, se vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

'* Betr. denna, se Bodenhausen Article 6septies s. 124 ff.
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av det synnerligen kdnda markets goodwill - enligt KODAKTregeln i
6 § 2 st. punkten a)***. Denna suppleras vidare i punkten b) av den
s.k. réttgiftsregeln. Dar forsakras redan ett inarbetat marke, d.v.s. ként
i omsittningskretsen'?, skydd mot anvindning av ett liknande mirke
for sddana varor, som skulle kunna riskera ett forringande av det
kinda mirkets goodwill',

Genom utformningen av 6 § 2 st. har de nordiska ldnderna un-
derkastat sig ett betydligt lingre gdende atagande dn vad konven-
tionen foreskriver ocksd i forhdllande till dem som tillhér andra
konventionsstater. Det 4r uppenbart att genom att 6 § 2 st. ar
formulerad sd att mirket dven i de angivna fallen skall anses som
“férvixlingsbart™, just en sddan omfattning kommit att innefattas,
vilken numera, sdsom ovan framkommit'®, allt fler efterlyser borde
félja av konventionsregleringen.

Annu s3 linge fir emellertid svenska och andra nordiska foretag
ndja sig med att pd hemmaplan komma i atnjutande av ett starkt
skydd for synnerligen vilkdnda kdnnetecken, vilket kan g& utover
varuslagsgranserna. Daremot kan de egentligen sillan rdkna med
négra motsvarande skyddsmdjligheter enligt andra landers varumir-
keslagstiftning'”’. Bestimmelser av motsvarande rickvidd som de i de
nordiska lagarna ir inte vanliga utomlands'’, men materiellt kan
ind4, som ovan visats, i skilda system regler mot illojal konkurrens ge
motsvarande - eller ibland kanske till och med for mérkesinne-
havarna foérdelaktigare - resultat.

Vad giller den Europeiska Gemenskapen har dock avsikten tyd-
ligt varit att det i slutet av 1988 inférda EGvarumarkesdirektivet'
skall komma att innebara forbattring p denna punkt. Overforingen
av Pariskonventionens bestimmelse forekommer som registreringshin-

3 Se vidare nedan novellen om KODAKskyddet.
' Se 2 § 2 st. varumirkeslagen.

1% Jfr. dven det norska fallet avgjort enligt motsvarande bestimmelse i den norska varemer-
kelagen 6 § c), NIR 1985 s. 435 - BRIGG.

7 Samma uttryck anviinds som ovan framkommit i konventionen, men endast i den tradi-
tionella betydelsen: samma eller liknande varor.

% Ovan v. not 105.

' Ifr. dock vad som ovan sagts betr. mojligheter enligt vissa landers lagstiftning och/eller
praxis om illojal konkurrens, samt om defensivregistrering i Storbritannien.

0 Jfr, vidare Brandt; samt nedan novellen om KODAKdoktrinen.

" Op. cit.
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der i direktivets Art. 4 st. 2 (d), dar det talas om varumérken som ar
”well known” i samma betydelse som Pariskonventionens Art. 6bis.
Dirtill finns Art. 5 st. 2", vilken dock tyvérr i de skilda sprékvarian-
terna'® innefattar oklarheter, som kan komma att skapa ytterligare
problem i férhéllande till vad som egentligen skall skyddas'.

Direktivets Art. 5 st. 2 uttalar att medlemsstaterna far ("may”) dven
tillskapa ett skydd mot anvéndning av médrken som utanfér bransch-
likheten ar identiska med, eller liknar, ett ryktbart registrerat mérke
och dar utnyttjandet av detta mérke utan god grund skulle innebéra
ett otillborligt utnyttjande av eller skada pa dess sarskiljande egen-
skaper eller dess ryktbarhet'®.

Detta ér alltsd en bestimmelse som &r mycket néra beslaktad med
KODAKSskyddet, men som forefaller att utgd ifran en lagre grad-av
bekanthet &n detta. Det kan dven vara intressant att uppmérksamma
att direktivets text, i likhet med den svenska lagtexten, innehaller ett
sdrskilt otillborlighetsrekvisit'. Inforandet i nationell ritt av ett skydd
for de ryktbara méarkena ar dock, som sagt, inget obligatorium for
medlemsstaterna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 6 § 2 st. och 14 § 1 st.
punkten 7) varumérkeslagen innefattar ett flexibelt skydd saval for de
notoriskt kinda mérken som de synnerligen vilkdnda, vilket totalt sett
ar betydligt mer omfattande 4n vad som foreskrivs i Pariskonven-
tionens Art. 6bis. De nordiska varumairkeslagarna, vilka samtliga
innefattar motsvarande bestimmelser, svarar dirmed i detta avseen-
de bittre én de flesta motsvarande lagar mot de skyddskrav som ratt-
matigen kan stillas pa ett valkiant kdnnetecken i det moderna sam-
héllet med intensiv handel 6ver granserna.

"2 Jfr. dven Art. 5 st. 1 (b), som ger varumérkesinnehavaren ritt att forbjuda ett varukinne-
tecken som riskerar att skapa forvixling i konsumentledet, inklusive ge uppfattningen av att
det finns samband mellan detta kdnnetecken och det skyddade mirket.

' I EGritten ar samtliga sprakversioner auktoritativa.

' Dessa kallas namligen pd engelska f6r mirken med “reputation”, p& franska “marques de
hautes rénommées”, men pa tyska for “bekannte Warenzeichen”, vilket alltsd i den tyska
versionen méste anses vara en ligre grad av bekanthet in notoritet. Férhoppningsvis sker en
rittelse i den slutliga tyska lagtexten till "beriihmte”.

' Betr. motsvarande (obligatoriska) regel i forslaget till EGvarumarkesférordning, se nedan
novellen om KODAKdoktrinen.

" Jfr. skilda uppfattningar om detta Pehrson och Sj6o, NIR 1986 s. 78 ff., resp. Uggla, NIR
1975 s. 558 ff.

39






Anvandningstvanget
i internationell, utlandsk och svensk varumairkesratt

Inledning

Immaterialrattigheter kan ses som relationsbundna rattigheter, varvid
konkurrensrelationen framstar som sérskilt viktig vad galler varumar-
kesritten'. Kinneteckensskyddet i ett sddant perspektiv innebér att
ensamritten fir betydelse endast inom en viss ekonomisk krets. P4 s
sitt kan en rimlig begrinsning av rittighetens omfang erhallas, dels
i forhallande till andra personer inom samma ekonomiska krets, dels
i forhallande till allmédnheten utanfér denna®. Detta forutsitter dock
att réattigheterna ocksa utformas till att inte stricka sig utover de s
efterstrivade begransningarna’. Till dessa skulle bl.a. kunna anses ho-
ra att varumirken endast skyddas i den mén de ocksa brukas eller
dtminstone ar avsedda att brukas.

“Industriella ensamréttigheter grundas inte blott for sjalva rattighe-
tens skull, utan for att tillgodose ett behov, som ar valfortjant av
rattsskydd”, uttalade Y.J Hakulinen i samband med den bruksplikt
som foreslogs bli inford i Finland 1945*. Fran rittspolitisk synpunkt
ar det svart att finna motiv for att 1ata naringsidkare registrera
marken som varken anvidnds eller dr avsedda att komma till reell
anviandning inom 6verskadlig tid’. Den svenska varumirkeslagen
bygger, i likhet med de flesta sddana lagar, ocksa pa den principiella
installningen att varumairkesskydd endast 4r befogat i den man mirket
verkligen anvinds®. De eventuella behov som kan finnas av ett skydd
dven for icke nyttjade marken brukar hénforas till "defensivméarken”

och “forrddsmirken’.

! Se Koktvedgaard: Immaterialretspositionen spec. s. 203 ff.
? Se Holmqvist, NIR 1977 s. 348.

* Jfr. ovan i novellen om Pariskonventionen vad som har sagts om varumirkesritten som en
del av personlighetsritten; samt vidare nedan novellen om Parallellimport.

‘ Cit. fr. A. Kolster, NIR 1975 s 105; se vidare 10 §, KB Nr. 2 1945; mer didrom nedan.

* Se aven Holmqyist: Degeneration of Trademarks s. 114; dens. NIR 1977 s. 347 ff 0. NIR
1975 s. 111 ff.

¢ Se prop. 1960:167 s. 146; SOU 1958:10 s. 179.
’ Se Lassen, NIR 1964 s. 36 f.; Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 219 f.
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Genom defensivregistrering hoppas varumérkesinnehavaren kunna
vidga skyddsomfénget for sitt kinnetecken. Han soker hélla undan
andra niringsidkare ocksa frdn omraden dar han inte sjalv dr aktiv.
Defensivregistreringar kan dels ske genom registrering i ett stort antal
varuklasser av det fér ndgon eller ett fital varor brukade mérket, dels
genom registrering av ett antal marken som liknar det egentligen nytt-
jade®. Defensivregistreringar brukar normalt betraktas som o6nskade,
men har ibland férsvarats som nédvindiga’®. Férrédsmarken registreras
med tanke pé att de kan komma till anvandning senare. I bdda fallen
kan dock andra niringsidkares val av varuméarken férsvaras och for-
dyras, vilket i grunden strider mot varumarkeslagstiftningens syften®.

Det berattigade behovet av ett tillrackligt omfang for vialkanda
mirken kan tillgodoses pd mindre menligt satt 4n genom att tillata
defensivmairken, exempelvis genom att ge just de mest kinda mérkena
ett skydd som ar mer vittgdende. En bestimmelse av sddant slag finns
i 6 § 2 st. av de nordiska landernas varumirkeslagar. I brittisk ratt
finns sirskilda bestimmelser om defensivregistrering''. I bl.a. tysk och
Osterrikisk doktrin har det visserligen ansetts att ett sarskilt skydd for
berdmda varumirken stoter pd dogmatiska betinkligheter'?, men da
framfor allt utifrén urvattnings- ("Verwasserungs-")teorin, pa vilken
atminstone det svenska KODAKskyddet inte ar baserat. Detta utgar
primirt frdn faktisk férvixling®.

Betraffande varumirken som ligger i forrad en langre tid uppstar
latt misstanken att syftet med forrddet i grunden 4r ett annat dn
framtida anviandning, sdrskilt om samma féretag ligger pd minga
sddana mirken &ver langre tid". Det férefaller d& tveksamt om denna
“fortackta defensivregistrering” skall anses vara skyddsvard. Ett drligt
och behovsanpassat forrdd torde diremot ofta kunna férsvaras pé

® Se ex. pd det sistndmnda vid not 132.

® Se exv. Schricker, GRUR Int. 1969 s. 14 ff. (= IIC 1971 s. 185 ff.), spec. s. 28; jfr. &ven nedan
betr. den uttryckliga méjligheten till defensivregistrering i Storbritannien; samt vidare nedan
novellen om KODAKdoktrinen.

' Se Holmqvist, NIR 1977 s. 358; Pehrson s. 63.

! Se vidare nedan; iven omnimnda ovan i novellen om Pariskonventionen; se 4ven vidare
nedan novellen om KODAKdoktrinen.

' Se exv. Sack, WRP 1984 s. 523; Nowakowski, GRUR Int. 1984 s. 274 ff.

¥ Se SOU 1958:10 s. 135; jfr. dock betr. dansk rétt Koktvedgaard: Lzrebog i immaterialret s.
234 £.; vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen. ’

' Se exv. det av Holmgyist, NIR 1975 s. 111, anforda fallet COURONNE.
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grund av den begransning av férverkanderegler som foreskrivs i Paris-
konventionen",

Fragan om anvindningstvdng har ur ett internationellt perspektiv
kommit att betraktats som en av de viktigaste inom varumairkes-
ritten'’, Betriffande regler om anvindning av varumirken for
rattigheternas uppratthallande finns ett stort behov av harmonisering
for att underldtta handelsrelationer staterna emellan. Det ar darfor
knappast férvanande att anviandningstvanget ett flertal ganger varit
foremal for overgripande diskussioner inom AIPPI (Association
Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle)", och
nu senast vid kongressen i Amsterdam 1989'®, Fér nirvarande
forbereder WIPO (World Intellectual Property Organization) ett
harmoniseringsférslag for varumarkesratten, dar ockséd anvind-
ningstvdnget blir en av huvudpunkterna®.

I ett stort antal ldnder finns numera féreskrifter i den nationella
lagstiftningen om att rétten till ett varumarke férverkas, om market
inte brukas inom viss tid efter anmaélan eller registrering. Motsvarande
krav pa anviandning finns ocksa for ett en gang ibruktaget marke, nar
det efter viss tid inte liangre nyttjas. Det anses helt enkelt inte
Onskvirt att ensamritter i form av obrukade varumérken skall ligga
hindrande i vdgen for liknande méarken som anvands, eller kan
komma till anvindning, av andra.

Detta kan i sin tur antas vara en foljd bl.a. av att tillgdngen pa
“bra” varumérken ar forhallandevis begrinsad, d.v.s. pa méirken som
ar latta att minnas, latta att uttala (pé flera sprék), fantasibetonade
och som har hog penetrationsformaga. Dartill spelar frdn ad-
ministrativ synpunkt 6énskan att inte 6verbelasta varumarkesregistren
med inte ibruktagna marken en vésentlig roll i prévningsldnder, dar
registreringsmyndighetens arbete annars Okar. Hur langtgdende
anviandningstvanget dr varierar dock®.

¥ Se vidare nedan; jfr. dven Schricker, GRUR Int. s. 14 ff. m. hinv. t. BGH, GRUR 1965 s.
86 - SCHWARZER KATER; samt ovan novellen om Pariskonventionen betr. Art. 5 C. st. 1.

' Se AIPPI Annuaire 1977/I1 Rapport au nom du Groupe suédois, Q 70 s. 322 f.
" Miinchen, se Annuaire 1978/11 och Toronto, se Annuaire 1980/1.

'* Se Annuaire 1987/I11 och 1988/1.

¥ Se WIPO DOC HM/CE 1/2 o. 3., spec. 3 punkten 12.

* De skilda l6sningarna i detta avseende i ett st6rre antal linder framgir av AIPPI Annuaire
1977/11, Q 70 s. 189 ff.; AIPPI Annuaire 1987/I11 Q 92 A; samt AIPPI Annuaire 1988/1 Q 92
A s. 11 ff. (fr.), 47 ff. (eng.), s. 81 ff. (ty.); 6versiktligt om skilda modelldsningar, se SOU

43



Danmark ir ett av de fa ldnder, dér ett en géng registrerat marke
innu inte alls férverkas pd grund av bristande ibruktagande eller
upphérd anvdndning®. Den andra ytterlighetsldsningen represente-
ras av U.S.A., dér ibruktagandet av ett kinnetecken inte endast 4r en
forutsittning fér ensamrittens fortbestand®, utan i grunden dven fér
dess uppkomst. ”Bona fide intent to use” méste visas redan vid
registreringsansokan, vilket dock frdn och med 16 november 1989 ar
en lattnad i forhdllande till tidigare. DA var verkligt bruk en forut-
siattning®. Forklaringen till detta speciella amerikanska férhéllande
ligger i att 4gandet av ett varumérke regleras av Common Law, som
endast finns i de skilda delstaterna, inte federalt®.

Lindernas 6nskan att registrerade varumérken ocksa skall komma
till anvdndning och inte enbart ligga och belasta varumarkesregistret
har kommit till uttryck i Pariskonventionens Art. 5 C. st. 1. Artikeln
tar dock inte sikte pd anviandningstvénget i sig, utan fastmer pa att
detta inte pa ett rattsvidrigt satt skall drabba varumarkesinnehavare
frén andra konventionslander. Exempelvis export-/importlagstiftning
eller ekonomiska férhéllanden som ligger utanfor varumarkesinneha-
varens kontroll kan i praktiken innebéra att han inte omedelbart kan
utnyttja sitt i ett frimmande land registrerade marke. Unionsstaterna
har enats om att det i sddana fall vore obilligt att han da blev av med
detta pa grund av en rigoros tidsfrist.

Konventionen medger alltsd ett anvindningstving, men aligger
dirvid staterna att respektera att...

”Om i ett land anvandandet av ett registrerat mirke dr foreskrivet, skall
registreringen icke kunna upphivas forran efter skalig tid och endast om
vederbérande icke visar skil fér sin underlatenhet.”

1958:10 s. 174 ff.; samt vidare nedan.

* Jfr. dock nedan om EGs varumirkesdirektiv med innebdrd att Danmark méste infora ett
anvindningstving fore utgdngen av 1992, vilket ocksd ingdr i den revision av den danska
varumirkesrétten som for nirvarande pagar.

” Se 15 US.C.A. Sec. 8 Lanham Trademarks Act (1946), enligt vilken bestimmelse ett icke
ibruktaget mirke ex officio fors ur registret efter sex &r. (En likartad bestimmelse var ur-
sprungligen foreslagen att ingd i EGvarumairkesritten, men har sedermera ldmnats.)

# PL No. 100-667. For utlanningar har dock &ven tidigare gillt att en registrering i annat land
eller ansokan med prioritet fran annat land tillfredsstéllt anvandningskravet vid ansékan. For
en presentation av de aktuella dndringarna i amerikansk ratt, se Saber, [1989] 10 EIPR s. 372
ff.

* Se Ladas § 597 s. 1055.
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Bestimmelsen, som tillkom sdsom Art. 5 vid revisionskonferensen i
Haag 1925, far dirfor betydelse i de linder dar anvandningstvang
forekommer som en forutsittning for mirkets fortbestdnd, men
knappast i dem dér ibruktagande &r ett krav for varumarkesratt i sig.
Vilka tidsfrister som minst skall uppstillas for forverkande av ett
mirke i nationell lagstiftning lamnar dock konventionen at staterna
sjalva att avgéra®, liksom vad som skall betraktas som godtagbara skal
féor underlitet ibruktagande®. Det innebiar i praktiken att det
forekommer tidsfrister om tvd ar, exempelvis i Brasilien, om tre &r,
exempelvis i Benelux, om fem &r, i exempelvis Finland, Frankrike,
Storbritannien, Spanien, Sverige och Visttyskland samt enligt den
foreslagna EGrétten?.

I Art. 5 C. st. 2 inférdes dértill vid Londonkonferensen 1934 en
regel med motsvarande syfte vad géller obetydliga férandringar av ett
registrerat mirke®. S4 linge det ursprungliga mirkets egenartade
karaktér inte har féréndrats skall anvdndningen av ett sddant varierat
mirke inte medfora att registreringen forverkas pa grund av bruks-
plikt eller i 6vrigt faller utanfor det varumarkesrittsliga skyddet®.

Krav pa anvéndning inom EG

I det EGvarumirkesdirektiv som utfirdades den 21 december 1988
finns en regel om anviandningstvdng i Art. 10 st. 1, vars materiella
innehdll alltsd skall vara Gverfort till samtliga medlemsstaters
nationella lagstiftning senast den 31 december 1992:

”If, within a period of five years following the date of completion of the
registration procedure, the proprietor has not put the trademark to genuine
use in the Member State in connection with the goods or services in respect
of which it is registered, or if such use has been suspended during an

® Till Lissabonkonferensen 1958 fanns ett svenskt forslag om att tidsfristen skulle satts till fem
&r; enighet hiirom kunde dock ej nds.

* Se vidare Bodenhausen Article 5 C,, s. 75 ff.

¥’ Se vidare nedan.

* Se Actes de Londre s. 178, 264 f, 387, 460, 515.

* For bestdmmelsens nérmare tolkning, se exv. Misoga s. 38 f.

* Se First Council Directive t0 approximate the laws of the Member States relating to trade
marks (89/104/EEC), O.J. 11.2.89, No L 40/1.
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uninterrupted period of five years, the trademark shall be subject to the
sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for
non-use.”

Direktivet anger i Art. 10 vidare ett antal omstidndigheter som -
utover normal anviandning - skall anses tillfredstdlla anvdndnings-
tvanget, namligen: i st. 2(a) anvindning av ett dndrat mérke i
férhéllande till det registrerade, vilket bibehdllit det registrerade
markets sérskiljande egenskaper - alltsd en kodifiering av Paris-
konventionens bestimmelse om samma sak; i st. 2(b) anvdndning av
mirket i en medlemsstat p& varor som endast avses for export; i st.
3 mirkets anvdndning av annan som hade varumirkesinnnehavarens
tillstdnd dartill. Inneborden av dessa bestimmelser torde for flertalet
medlemsldnder - alltsd bortsett frin Danmark - innebira endast
marginella férandringar i forhallande till géllande ratt.

Det far anses helt klart av direktivets utformning i 6vrigt att
anvindningstvinget kan anses tillfredsstéllt endast med avseende pa
de varu- och tjansteslag for vilka varumirket verkligen har tagits i
bruk. Detta framgér sdvél av Art. 10 st. 1 som av Art. 11 st. 2. Den
sistndmnda regeln foreskriver namligen att ogiltighetsférklaring av ett
varumirke pa grund av bristande anvandning skall ske endast med
avseende pé sddana varor och tjanster som det inte har anvints fér*.
En sddan praxis ar for 6vrigt redan etablerad i de medlemsstater, dér
anviandningstvdng férekommer, dven om beddémningen av varu-
slagslikhetens rackvidd kan variera.

Det nuvarande anvandningstvangets utformning och tillimpning i
EGs medlemsstater beskrivs darfor oversiktligt i det féljande med
avseende pd Beneluxlinderna med gemensam varumarkeslagstiftning
sedan 1971, Italien med en striangt formalistisk syn p4 varumarkesrat-
ten i 1942 érs lag, Portugal med ett anvindningstvdng som stammar
fran 1940, Storbritannien med en varumarkeslag fran 1938, som dock
har genomgétt betydande fordandringar 1985 och 1986 och Spanien
med en alldeles ny varumairkeslag, som trddde i kraft 12 maj 1989,
och dir bestimmelserna redan i stort har anpassats till det nya .

¥ Motsvarande bestimmelser terfinns i Art. 13 forslaget till varumirkesforordning (Con-
solidated text No. 5865, May 11, 1988); jfr. aven Art. 35 st. 2.

46



EGdirektivet”, samt slutligen Visttyskland, som formellt inférde ett
anviandningstvang ar 1967%.

Betraffande 6vriga EGlander kan anméarkas dansk varumarkesrétt,
som framkommit, 6ver huvud taget inte innefattar ndgot krav pa
anvandning. Anvandningstvanget i irldndsk ritt 6verensstammer i stort
med det brittiska®. Den grekiska varumirkeslagen av 1939* inne-
héller bl.a. regler om anviandningstvdng med fyra skilda tidsfrister
inom vilka ett registrerat marke maste brukas. For de flesta varumaér-
ken giller tre ar, men f6r medicinska preparat fyra &r och for
tidningar ett ar. Sedan ett varumirke vil tagits i bruk géller slutligen
att mérket anses forverkat om det inte har nyttjats under tva ar.

Benelux

Den uniforma Beneluxlagen om varumirken®, som tridde i kraft for
Belgien, Nederldanderna och Luxemburg den 1.1 1971, innehéller i
Art. 5 st. 3 en regel om anvindningstving med inneborden att varu-
mairkesinnehavaren inom loppet av tre ar frdn varumirkesanmailan
ocksd maste anvinda sitt varumarke pa normalt sitt. Eljest riskerar
han att registreringen blir ogiltigforklarad”.

Anvindningstvang galler ocksa for ett redan ibruktaget mirke, men
forst nar innehavaren under fem ar i f6ljd inte mera brukat detta
riskerar han ogiltighet. I ingetdera fallet skall dock registreringen
hivas om innehavaren kan visa godtagbara skil for sin underldtenhet,
med vilket uttryck avses vad som ligger utanfor markesinnehavarens
kontroll®*. Han kan diremot pa nytt registrera ett férverkat mérke,
om han kan visa pd bruk®.

Lagstiftningen ar alltsd gjord i 6verensstimmelse med Art. 5 C.
Pariskonventionen, vilken ju inte féreskriver nigra minimifrister.

* For en kort presentation av den spanska lagen, se GRUR Int. 1989 s. 166 f.; samt vidare
Casado Cervino, Ind. Prop. 1989 s. 233 ff.

* Se Vorabgesetz vom 4.9.1967, BGBL. s. 953.

* Se vidare AIPPI Annuaire 1987/11I s. 184 ff.

% Nr. 1998.

* Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (19.3 1962).
*" Beneluxisk ritt erkinner endast registrerade varumérken.

* Se Beneluxdomstolen 27.1 1981, NJ 1981 nr. 333, B.L.LE 1981 s. 151 nr. 33, GRUR Int. 1981
s. 640 - WHISTON/WHINSTON.

® Jfr. Art. 14 D.
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Diremot innebdr EGs varumirkesdirektiv nu ett direkt krav pa
Beneluxlanderna att férldnga ocksé fristen for ibruktagande till fem
ar.

I Benelux dr anviandningstvanget kopplat till varumérkets skydds-
omféng, som endast giller “férvixlingsbarhet”. Anvindning behéver
alltsd inte sammanfalla med en hel klass, utan kan vara bade snivare
och vidare i praktiken. Kravet pd bruk tolkas relativt flexibelt
beroende péd savil vilka varuslag det i realiteten ror sig om som
mirkets utformning och egenskaper®. For vad som pa detta sitt inte
faller inom varuslags- och markeslikhet kan registreringen hévas vid
underldten anviandning®.

Tillfredsstéllande anvdndning ar endast vad som sker inom Be-
nelux. Det rader delade meningar i doktrinen om mérkning inom
landet av varor som uteslutande exporteras skall kunna godtas som
anvindning®, och bekriftande utslag frén domstolarna i den ena eller
andra riktningen saknas. Frdn och med senast 1992 ir dock det
bejakande svaret givet av EGdirektivet.

Det anses & ena sidan inte att anvindningen maste vara sa sarskilt
omfattande for att miarket skall kunna uppritthallas. A andra sidan
far det inte heller endast réra sig om skenaktiviteter for att upp-
ratthélla registreringen”. Vid bristande ibruktagande finns dock
mojlighet att anféra skil for detta, varvid registreringen kan fa
behallas®. Dirtill finns inget formellt hinder mot att den varumirkes-
innehavare som inte brukar sitt méarke kringgar anvandningstvanget
genom att géra en ny anmilan innan tredrsperioden har 16pt ut®.

Ensamritten till ett varumirke har automatiskt upphdrt om
kdnnetecknet inte anvénts inom den foreskrivna tiden. Var och en
som berdrs kan d& ocks fora talan om dess avférande ur registret®.

“Se Art. 13 A.
“ Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 235 f,; jfr. aven AIPPI Annuaire 1979/1 s. 258 f.

“ Jfr. daven Art. 16; samt Beneluxdomstolen 1.3 1975, GRUR Int. 1975 s, 399 - CLAE-
RYN/KLAREIN.

* Se AIPPI Annuaire 1987/11I s. 59 m. hanv.

“ Betr. vad som kan konstituera anvindning, se dven Beneluxdomstolen 9.7 1984, GRUR Int.
1985 s. 48, samt Krassers efterféljande kommentar.

“ Jfr. dven Beneluxdomstolen 27.1 1981 op. cit.; samt vidare Henning-Bodewig/Bastian i
Handbuch des Ausstattungsrechts s. 142 ff.

‘““ Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 240.
‘7 Art. 14 C.
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Diaremot har registreringsmyndigheten ingen mdéjlighet att ex officio
ogiltigférklara ett varumaérke eller vigra dess férnyelse pa grund av
icke-anvindning. Det kan endast ske pd de absoluta avvisnings-
grunderna®. Inte heller kan den som onskar f8 ritt till ett tidigare
registrerat varumérke anvidnda argumentet icke-anvindning vid ett
invandningsforfarande, eftersom sadant saknas enligt det nuvarande
Beneluxsystemet.

Frankrike
Den franska varumirkeslagen av 1964% innehdller en regel om
anvindningstving i Art. 11 st. 1:

"Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse
légitime, ne 'a pas exploitée ou fait exploiter de facon publique et non
équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance”.

Den varumirkesratt som i Frankrike erhdlls genom en deposition av
ett kannetecken hos det franska patentverket® férverkas allts efter
fem &r, om varumirket inte under denna tid har anvints, och
markesinnehavaren inte har skal for sitt underlétna brukande. Sdsom
godtagbara skil beaktas normalt endast sddant som ligger utanfor
varuméarkesinnehavarens kontroll och inte rent ekonomiska om-
stindigheter”. Det ofta utdragna, foreskrivna provningsforfarandet for
medicinska preparat, kint frin &tskilliga linder, utgor exempel pé
acceptabla skil for bristande bruk®.

Exploateringen av kinnetecknet méste ske pd ett varumirkes-
missigt sidtt™, men kraven forefaller inte att vara alltfér strikta®. Den
maste ha skett i Frankrike, varvid dock likstills markning i Frankrike
for export™. For att tillfredsstélla anvindningstvanget ricker det inte

“ Jr. Art. 14 D.

* Nr. 1360 av den 31 december 1964

* Se Art. 4 st. 1 lag 64-1360.

5! Se cass. comm. 3.3 1981, Ann. 1982 s. 144,

% Se cour d’appel Toulouse 23.6 1975, Ann. 1976 s. 153.

%! Se cour d’appel Paris 4.11 1980, Ann. 1981 s. 84; cour d’appel Paris 12.3 1987, PIBD 1987
IIT s. 298.

* Se anf. exempel i AIPPI Annuaire 1987/111 s. 142.
% Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 149.
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med att bruket av mirket varit mer slumpartat eller tillfalligt™.
Déremot uppstills inget krav pa kontinuerligt bruk under hela fem-
arsperioden®. Ocksd anvindning av tredje man, som utan att vara
licenstagare handlar med mérkesinnehavarens medgivande, tillfreds-
stiller dennes anvidndning, och mellan foretag som ar ekonomiskt
férbundna presumeras tillstdnd foreligga till anvandning och gora att
ett foretags nyttjande far tillgodoriknas det eller de andra inom
exempelvis en koncern®.

Vid lasningen av Art. 11 st. 2:

"L’exploitation dans une seule classe d’une marque ayant fait ’objet d’un
dépot pour plusieurs classes...sera suffisante pour faire écarter les exceptions
de déchéance qui pourraient atteindre les dép6ts opérés pour d’autres classes
et non suivis d’exploitation. Toutefois, cette extension des effects de
'exploitation, relative a ’exception de déchéance, ne sera admise que si une
confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée”.

skulle man mojligen kunna fa intrycket att varje varumarkesmaéssigt
tillfredsstillande anvidndning av ett marke i en klass garderar
varumarkesritten for samtliga de klasser i vilka market har registre-
rats. Detta dr emellertid inte alls syftet med bestimmelsen. Lagtexten
talar visserligen om “klass”, men klassen 4r i praktiken endast ett
administrativt hjalpmedel.

I stallet ar grundregeln i fransk ritt, vilken framgér av rattspraxis,
otvetydigt att anvandningstvanget endast tillfredstills fér samma och
liknande varor”. I undantagsfall kan visserligen dven klassen ge en
praktisk avgransning fér den franska varumirkesrittens rackvidd®.
Den grundtanke den citerade lagbestimmelsen uttrycker ar dock just
att klassen normalt kanske inte ar utslagsgivande fér vad som skall
anses som forvaxlingsbart med ett existerande maérke.

Ett oanvant marke forverkas inte automatiskt, utan endast pa talan
av tredje man®. En s8dan talan m&ste foras infor allmén domstol,
eftersom gillande fransk varumérkesritt inte innefattar vare sig

* Se cour d’appel Paris 2.7 1975, cit. AIPPI Annuaire 1987/I11 s. 147.

51 Se cass. comm. 23.2 1976, Ann. 1978 s. 33.

% Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 148 f. m. hénv.

* Se anf. exempel i AIPPI Annuaire 1987/I11 s. 144 f.

* Se cass. comm. 24.10 1984, D. 1986 LR. s. 89; Colmar 7.2 1978, Ann. 1981 s. 77.
¢ Se Art. 24 och 26 lag 64-1360.
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provning eller invandningsforfarande i samband med registreringen.
Det har emellertid nu under ett flertal ar cirkulerat férslag om en ny
fransk varumarkeslagstiftning, som 4ven ar tinkt att innefatta ett for-
provningsforfarande. Det forefaller sannolikt att den slutliga ut-
formningen av den nya lagen nu kommer att kombineras med de
ovriga forandringar av varumérkesratten som krévs i forhallande till
EGdirektivet.

Italien

For att ensamratt till varumirke skall kunna uppratthéllas enligt
italiensk ratt forutsitts att innehavaren - eller en licenstagare eller ett
forbundet foretag - anvander sitt varuméarke inom tre ar riaknat fran
registreringen®”. Anvindningen skall ske p& ett sddant sitt att
konsumenterna dérigenom kan hénféra market till en produkt eller
tjinst av samma eller liknande slag som detta dr registrerat for®.
Klass dr i sammanhanget utan betydelse.

Ar dessa forutsittningar inte uppfyllda kan market forverkas genom
domstols beslut pé talan av tredje man som &r ber6érd. Samma
tidsperiod och forutséttningar géller om market inte ldngre anvands.
Efter trearsfristen kan endast omstidndigheter av force majeure-typ
motivera att kdnnetecknet trots allt far kvarstd i registret. Undan-
tagsvis kan anviandningskravet anses bli uppfyllt genom bruk pa
exportmarknaden. Det giller dock endast om bruket innebér att
reklam gors, vilken ocksd ndr de italienska konsumenterna®.

Portugal

De bestimmelser om varumérken som inférdes i Portugal i och med
den Industriella Rattighetskoden av 1940 innefattade ett anvandnings-
tvang. Detta var avsett att utgdra en sparr mot en forvintad Gver-
belastning av varumarkesregistret i samband med Portugals tilltride
till Madridéverenskommelsen om internationell registrering av
varumirken. Fristen 16per i tre 4r®. Under denna tid méste varumar-
ket brukas for samma, eller s gott som identiska, varor och tjanster
som dem registreringen avser®. Vad giller variationer av mirket god-

“ Se Art. 42 R.D. 1942 nr. 920.

© Art. 42.

® Se vidare AIPPI Annuaire 1987/I11 s. 198 ff.
“ Art 124 nr. 3.

“ Jfr. Art. 84 och 124 nr. 6.
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tas endast smirre forandringar av det brukade i forhéllande till det
registrerade market®.

Den foreskrivna proceduren for att avfora ett marke fran registret
visade sig dock vara synnerligen komplicerad i praktiken. Med den
form anviandningstvinget hade fatt kom det dérfor inte att fylla den
avsedda funktionen®. Genom en lagindring 1980% moderniserades
visserligen kravet pad anvdndning delvis. Innehavaren av ett regist-
rerat miarke maste i fortsittningen vart femte &r avge en forklaring
over bruket”. Proceduren for forverkande dndrades dock inte”, var-
for problemet med ett relativt verkningslost anvandningstvang i
princip kvarstdr fram till dess EGrétten tagit over.

Spanien

Enligt Art. 4 i den nya spanska varuméirkeslagen” har ett anvind-
ningstving med en omvind bevisborda inforts. Det ankommer alltsd
pé varumérkesinnehavaren att i hiandelse av en process pa talan av
tredje man visa att han ocksé har utnyttjat det registrerade varumér-
ket pa foreskrivet sétt. Fristen for férverkande dr fem &r”, och kravet
pé bruk tillfredstélls om mérket inom den fristen nyttjats i anslutning
till identiska eller likartade varor som dem vilka registreringen avser.
Rena defensivregistreringar ar i princip inte accepterade.

Ocksé enligt tidigare lagstiftning fanns ett anvindningstvéng. Nagra
sédrskilda regler for hur utnyttjande skulle ske fanns emellertid inte,
vilket ledde till att s& gott som varje slag av anvandning hittills
accepterats. Vidare var hela den varuklass i vilken mérket registrerats
skyddad vid anvdndning av mérket for ndgot varuslag inom denna. I
praktiken forefaller darfor inte anviandningstvanget hittills att ha fatt
ndgon storre betydelse i spansk varumirkesritt’. Det dr dock inte
osannolikt att denna situation kommer att férdndras med den nya
moderna lagstiftningen och inom ramen fér EG.

¢ Jfr. Art. 83.

% Se vidare Oehen-Mendes, GRUR Int. 1984 s. 11 ff.
® Nr. 176/1980.

™ Art. 1.

' Se vidare Oehen-Mendes, GRUR Int. 1984 s. 18 f.
" Ley de Marcas nr. 32/1988.

™ Art. 39.

" Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 98 ff.
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Storbritannien

Utgangspunkten i Storbritannien ir att varuméarkesritt kan uppkom-
ma endast pé grund av anvindning av ett varumarke, och registrering-
en som sadan innebir inte heller ndgon presumtion for att méirket
anvinds. Det &r alltsa - i teorin - mojligt for registreringsmyndigheten
att redan pd ansOkningsstadiet vigra registrering av ett mirke pa
grund av att anmailaren inte har for avsikt att anvanda mirket”, och
for tredje man att pé registreringsstadiet opponera med argumentet
att mérket inte ar avsett att anvindas - vilket naturligtvis normalt i
praktiken stoter pa bevissvrigheter™.

Trade Marks Act (1938)"" innehaller i Sec. 26-31 bestimmelser om
anvdndning och icke-anviandning. Dir slds for det forsta fast att ett
varumdrke skall brukas for att kunna skyddas. Ett kdnnetecken som
inte varit i bruk under fem ar i foljd fér de varor med avseende pa
vilka det registrerats, eller liknande varor, kan avforas ur registret™.
Varuslagslikhet tolkas i detta sammanhang ofta timligen generost”.
Det riacker ocksa om ett huvudsakligen identiskt eller likartat marke
har tagits i bruk inom femérsfristen®.

Anvindningen fir dock inte vara endast fiktiv®, och det anses
misstinkt om mérket endast forekommer i reklam eller broschyrer,
utan att forekomma applicerat ocks& p& varor®. Anvindningen méste
vidare vara inom United Kingdom. Darmed likstalls dock - sdsom ex-
empelvis i fransk praxis samt enligt EGdirektivet - ocksd mérkning i
Storbritannien av varor, som ir uteslutna avsedda fér export®. Inte
enbart varumérkesinnehavarens egen anvindning av mirket tillgodo-
rdaknas denne. Det ricker med att en annan auktoriserad anviandare
("registered user”) nyttjar det*. Ar anvindaren inte pa foreskrivet satt

\

” Se Sec. 26 (1)(a).

’ Se AIPPI Annuaire 1987/I11 s. 159 ff.

" Andrad 1984 och 1986.

" Sec 26 (1)(b); for definitioner, se Sec. 68.

 Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 161.

® Se Sec. 30.

® Se [1954] 71 R.P.C. s. 42 - ELECTROLUX.

® Se Cornish s. 546 f. m. hénv. t. [1969] R.P.C. s. 582 - DAIQUIRI RUM.
® Sec. 31.

* Se Sec. 28.
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registrerad, kan det ddremot, oavsett lovligheten, vara mera tveksamt
om dennes anvindning kan tillgodordknas varuméirkesinnehavaren®.

Innehavaren av ett varumérke som inte tagits i bruk kan dock
rddda sin registrering, om han kan visa att den bristande anviand-
ningen 4r att hinfora till sirskilda omstindigheter®. Beslut om att
avfora ett varumirke ur registret pd grund av att det inte anvinds
fattas av domstol pé talan av tredje man eller pa talan av registre-
ringsmyndigheten®. Tredje man maste dock i detta fall vara en
”person aggrieved”, alltsd nigon som mer direkt drabbas av registrer-
ingen i friga®.

Visttyskland

Genom lagstiftning av den 4.9 1967 &lades en varumérkesinnehavare
att anvidnda sitt mirke senast inom fem &r fr&n anmalningsdagen i
Visttyskland®. Detta skedde for att forbattra mdjligheterna for tredje
man att erhdlla kdnneteckensrittigheter, samtidigt som det tyska
patentverket och besvirsinstansen avlastades genom att férverkande
av varumérken inférdes som en invandningsgrund. En senare an-
malare fick nu nimligen mojlighet att framféra argumentet om icke-
anviandning och yrka pa att ett tidigare registrerat, men obrukat
mirke skulle avforas ur registret. Motsvarande frist skulle ocksa gilla
for en gang i bruktagna, men inte lingre anvianda mérken.

Sedan femarsfristen 10pt ut riskerar alltsd den som registrerat ett
mirke att bli av med detta, om anvdndning inte har skett och
kénneteckensinnehavaren inte kan géra sannolikt att han under denna
tid pd godtagbar grund hindrats att anvinda market. Hans méarke av-
fors ur registret™. Effekten av icke-anvindning kan dock dven bli att
annan som Onskar nyttja market, genom en ansékan om registrering
av samma eller liknande maérke, efter invindningsforfarande far sin
varumarkesansdkan godkénd och den inte ibruktagna, eller langre
brukade, varumirkesratten 6verford pé sig. Ocksa i detta fall avfors
den forste anmilaren som innehavare av mirket ur registret,

% Se Cornish s. 549, 555 ff.

% Sec 26 (3).

¥ Se Sec. 26 (1) och 54.

* Se Cornish s. 546 m. hanv. t. [1979] R.P.C. s. 173 - OSCAR.
* BGBI. s. 953; samt vidare Baumbach/Hefermeht § 5 Rur. 15.
*Se § 11st. 4.
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eventuellt dock enbart med avseende pa varuslag for vilka mérket ej
nyttjats.

Mojligheten att begédra avféring ur varuméarkesregistret, eller att
genom invandning fa ett av annan tidigare registrerat marke overfort
pa sig, 4r alltsd beroende av om detta verkligen har anvinds under
femarsfristen for samma eller likartade varor som dem registreringen
avser. Anviandningen skall ha skett pd ett kinneteckensmaéssigt satt.
Darvid ar det inte tillrackligt att kinnetecknet exempelvis anvénts
som firmabeteckning eller forekommit pd brevpapper under den
foreskrivna tiden.

Anvindning aktualiseras vidare endast i forhallande till sidant som
vid annans olovliga anvandning skulle betraktas som ett forvixlingsbart
kinnetecken, och enligt tysk ritt - till skillnad frdn exempelvis svensk”
- ar firma och varumérke ocksa inom ramen for bransch-/varuslagslik-
het inte nddvandigtvis forvaxlingsbara. Generellt géller dartill att den
visttyska forvaxlingsbedomningen med avseende pa savil likartade
varor som likartade tecken ér forhallandevis snav®™.

Vilka krav som stills pa anvindning kan endast bedomas in casu,
och de gér i varje fall inte att kvantifiera. Aven om ett ibruktagande
skett i endast ringa utstrdckning, kan en reell anvindning inte
uteslutas. En sddan torde vara tillracklig. Anvandningen skall
namligen inte goras beroende av exempelvis omséattningssiffror for
varan i friga, vilka kan vara helt vilseledande i sammanhanget™.
Normal reklam med market brukar ocksd vara tillrackligt bruk®.

Den kédnneteckensmaissiga anvidndningen skall vidare vara natio-
nell, vilket krav féljer av territorialitetsprincipen®. Som ett sirfall kan
dock i det i sammanhanget beaktas att i Visttyskland mérkta produk-
ter som enbart ar avsedda for export traditionellt dven de tillfreds-
stialler anvindningstvanget™. I dvrigt géller att endast i den mén det
forekommer bi- eller multilaterala avtal som likstéller anvindning i in-
och utland blir anvandningstvanget ocksa tillfredsstillt genom bruk

* Se 3 § varumirkeslagen och 5 § firmalagen (1974:156).
% Se vidare Baumbach/Hefermehl § 5 Raor. 74 ff.

* Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 48.

* Se Baumbach/Hefermehl § S Rnr. 19, 22, 31, 42.

* Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 51; betr. denna, se vidare nedan i novellen om Parallellim-
port.

* Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 51; samt spec. von Gamm, GRUR 1977 s. 717 ff. m. ex.
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av mirket i utlandet. S4 giller exempelvis enligt den schweizisk-tyska,
alltjamt géllande, éverenskommelsen fran 1892%.

Innehavaren behover inte sjilv anvdnda varumirket for att
anviandningen skall vara réttsligt invandningsfri. Det gér ocksa bra att
tredje man med hans tillstdnd nyttjar kdnnetecknet, exempelvis ett
dotterbolag® eller en licenstagare. En forutsattning fér att anvind-
ningen skall tillgodordaknas mérkesinnehavaren ar dock att denne har
givit sitt tillstdnd, innan bruket av varumarket tog vid.

Sammanfattning

Av denna éversiktliga redovisning av anvindningstvdnget i EGstaterna
framgar bl.a. att i Storbritannien kravs for registreringens giltighet i
grunden avsikt att anvinda det mérke som anmiils till registrering®.
I 6vriga linder behovs inte ndgon sédan avsikt, ddremot ett senare
ibruktagande av det registrerade méarket inom viss bestdmd tid.

Det slags krav som undanréjer anvdndningstvanget skall vara
varumirkesmaissigt och seriést och normalt ske i forhallande till
omsattningskretsen. 1 Storbritannien ricker diremot anvindning av
varuméarket inom en koncern som anvdndning. Dadr idr dock inte
enbart reklam for varan eller férekomsten av varumarket i marknads-
foring tillrackligt bruk. Detta méste ocksd féorekomma pé varan eller
dess férpackning, vilket inte kréavs i 6vriga ldnder. I dessa riacker det
med att varumaérket anvinds, samtidigt som varan finns tillganglig pa
marknaden'®.

Anvandning ger som regel skydd med avseende p& varumirkes-
registreringar fér samma eller liknande varuslag, d.v.s. motsvarande
vad som giller vid férvixlingsbedomningen, vilket dock inte behover
sammanfalla med en hel varuklass. Klassindelningen betraktas i
sammanhanget som ett administrativt hjadlpmedel, utan annan rittslig
relevans. I Visttyskland blir dock skyddet av ett brukat marke for nir-
varande tidmligen snivt avgransat. Detsamma far dven anses gilla
Portugal. 1 béda dessa lander kan alltsa pa sikt pa grund av EGritten
forvintas en andring i riktning mot de Ovriga landernas skydds-
omfang.

" Betr. denna, se exv. Droste, GRUR 1974 s. 522.

* BGH, GRUR 1965 s. 86.

” Samma instillning i Irland, se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 184 ff.
' Se AIPPI Annuaire 1988/1 s. 49 f.
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Generellt giller att inte endast varumérkesinnehavarens egen
anvindning av méirket utgor ett accepterat ibruktagande. Ocksa
anvindning av tredje man, som nyttjar mirket med innehavarens
auktorisation (i forvag), fyller samma funktion. Tillstdnd att utnyttja
ett mirke kan i regel ges forml6st'”. I Storbritannien krivs dock att
brukaren &r en registrerad anvéndare.

I Frankrike och Italien galler inte dnnu den i EGdirektivet fastlagda
regeln att applicering av mirke pd varor som uteslutande gér pa
export skall likstillas med anvindning inom landet. En sidan regel
tillimpas dock i de 6vriga landerna. Daremot kan bruk i utlandet
likstdllas med anvandning i Italien, endast om ocksd de italienska
konsumenterna kanner till anvindningen.

Nir det géller anviandning av ett médrke som &r &dndrat i for-
héllande till det registrerade, fir antas att landerna i princip lojalt
tolkar Pariskonventionens foreskrift i Art 5 C. st. 2. Darmed blir
gransen for tilldtliga variationer frimst beroende av varumirkets
inneboende eller ursprungliga distinktivitet. Ett méarke som i sig dger
ett stort skyddsomfang tal alltsd mer variation dn ett med mindre. Att
det trots detta kan forekomma vissa skillnader fran land till land ar
naturligt, inte minst som det rent allmént forekommer skillnader i
skyddsomfénget.

Forverkande av varumirkesritten ex officio, d.v.s. avioring av ett
registrerat marke ur registret, forekommer inte i ndgot av linderna.
Forverkande kan alltsd endast ske genom talan om havning av tredje
man som drabbas av den inte brukade registreringen infér allmén
domstol, eller som i Vésttyskland och Storbritannien éven i invand-
ningsférfarande i samband med en registreringsansdokan, egen
respektive annans. Dartill kan i Storbritannien dven registreringsmyn-
digheten fora talan om havning av registreringen. Ocksa i Portugal
kan initiativ till en férverkandeprocess formellt tas av ad-
ministrationen.

De nordiska linderna

1949-1950 upptogs gemensamma diskussioner om en revision av varu-
mérkeslagstiftningen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Syftet
var att pd detta omrdde, liksom tidigare inom &vrig immate-

' Jfr. vidare betr. varumarkeslicenser nedan i novellen om Trademark merchandising.
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rialrittslagstiftning, finna om méjligt samnordiska 16sningar. Resul-
tatet har blivit i stora avseenden Overensstimmande materiella
bestammelser om varumirken. Landernas lagstiftning skiljer sig dock
vad géller just anvindningstvang. I den slutliga lagtexten kom ett krav
pa ibruktagande av det registrerade mérket att ingé i den finska och
den svenska lagen med sd gott som identiska bestimmelser i 25 § 2
st. i Sverige och 26 § 3 mom. i Finland'®. Motsvarande regel inférdes
inte i Danmark och Norge.

Inférande av ett anvindningstving tycks i de nordiska kom-
mittéerna framst ha aktualiserats i forhallande till risken for en
Overbelastning av varumairkesregistren med icke utnyttjade varumér-
ken, vilken borde motverkas. Problemet med hindrande defensiv- och
forrddsregistreringar behandlades endast sekundart. Visserligen var de
danska, finska och svenska kommittéerna gemensamt av uppfatt-
ningen att defensivregistreringar inte var 6nskvarda. De ansdgs dock
uppenbarligen inte s& menliga att det fanns sarskild grund for att lag-
stifta just gentemot sddana, om den foreslagna registreringen i klasser
skulle komma att ricka for att gora registren mer Overskadliga. 1
Norge ansags dartill behovet av defensivregistreringar vara berattigat,
och inférande av ndgon bruksplikt var 6ver huvud taget inte aktu-
ell'™. For ett visst behov av forrddsméirken tycktes finnas en samfalld
forstaelse.

Det blev endast den finska utredningen som foreslog ett anvind-
ningstving, medan kommittéerna i de ovriga tre linderna limnade
frgan dppen, i Danmark' och Norge dock med en rekommendation
att inte inféra anvdndning som forutsittning for varuméarkesrattens
fortbestdnd. Detta var inte fallet i Sverige, ddr tanken framholls att
KODAKskyddet i 6 § 2 st. punkten a) 4nda just skulle virna om de
mera kinda mirkenas skyddsomfédng genom att forvaxlingsbarheten
vidgades till att kunna gilla ocksd utanfor varuslagslikheten'®.

Den slutligen infoérda svenska bruksplikten fick dock enligt forar-
betena en sd mild konstruktion att det kan ifrdgaséttas om den Gver
huvud taget kan fylla nigon reell funktion'®. Den innebir i praktiken,

% Jfr. dock nedan de forhirskande skilda tolkningarna med avseende pd ibruktagandets
rackvidd i resp. lag.

1% Se Instilln. t. lov om varumerker 1958 s. 25 f.

'* Se Betznkn. 1958 nr. 199 s. 81.

1% Se SOU 1958:10 s. 181.

1% Jfr. dven A. Kolster, NIR 1975 s. 100; se vidare nedan.
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precis som vid avsaknaden av bruksplikt, att varumérkesinnehavaren
mot erliggande av extra betalning i form av registrerings- och
klassavgifter kan atnjuta ett lagenligt skydd i strid med lagstiftningens
verkliga syften'”’. Kritiken har inte heller uteblivit'®.

Ocksd de i Danmark och Norge valda 16sningarna har sedermera
kommit att kritiseras. Det forefaller som om nyttjarna av varumarkes-
rattigheter och deras representanter huvudsakligen stillt sig positiva
till ett - icke alltfér milt - anvdndningstvdng'®, och 4n mer s8 i
Danmark én i Norge'. I Norge uttalade sig dock 1987 den norska
AIPPIgruppen oférbehdllsamt till forman for inférande av ett
anviandningstvang''. Foér danskt vidkommande har fr8gan om
bruksplikt numera blivit 16st utifrAin EGperspektivet i och med att
det ovannimnda varumirkesdirektivet ju innehdller en sddan fore-
skrift. Rattslaget i Danmark kommer didrmed att radikalt férédndras
inom de niarmaste dren, varvid det aterstar att se om Norge och
Sverige foljer efter. Det aktuella rittslaget i Norden framgar av det
foéljande.

Danmark

Enligt den danska varemarkeloven av 1959 kan fér nirvarande
anvindning bli av betydelse endast for sjilva registreringen. § 13 iden
danska lagen lyder i stort som samma bestimmelse i den svenska.
Dirvid lamnas med avseende pa anvindning foljande rekommenda-
tion till registreringsmyndigheten''*:

"Ved bedgmmelsen af, om ett marke har det forngdne sarpreg, skal der
tages hensyn til alle foreliggende forhold, herunder sarlig den tid og det
omfang, hvori maerket har varet anvendt”.

' Se Koktvedgaard: Leerebog i immaterialret s. 240,

'® Se f.fa. Holmqyist s. 114 , 257 {f., 347 ff; dven dens. NIR 1977 s. 347 {f o. NIR 1975 s. 111
ff; Pehrson s. 60 ff.

'” Se NIR 1975 s. 94 ff.

° Se Koktvedgaard: Lerebog i immaterialret s. 215; iven Lassen, NIR 1964 s. 35 ff. o.
Brugsplikt for varemarker, NIR 1965 s 72 ff; jfr. Thommessen, NIR 1974 s. 223 ff.

' Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 229 f.
"2 Jfr, dven § 14 p. 4-7.
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Regeln har naturligtvis ingenting med anvindningstving att gora, utan
anger endast att anvdndning av ett mérke kan underlédtta dess
registrering.

Anvindning forefaller dock att ha spelat en viss roll fo6r bedémning-
en av forvaxlingsbarhet i praxis mellan ett tidigare inte anvint men
registrerat mirke och ett senare nyttjat mirke. Avgérandet BIF/LIF'"
brukar anféras som exempel pa detta, men det finns dven ytterligare
fall, dir bristande bruk spelat roll f6r intrdngsbedémningen''‘. Det har
ocksd ansetts att de negativa effekterna av avsaknaden av ett an-
viandningstvang i Danmark har kunnat balanseras med hjilp av den
danska konkurrenceloven (nu markedsfgringsloven)'’’. Det forefal-
ler dock vara osédkert om blotta vetskapen om att ett konkurrensham-
mande beteende i samband med inte ibruktagna varumairkesregistre-
ringar skulle kunna stoppas ocksé har spelat nagon praktisk roll.

Finland

Vid de gemensamma nordiska dverldggningarna om en harmoniserad
varumarkesratt kom, som sagt, det finska forslaget - till skillnad fran
de tre 6vriga lindernas'® - att uppta en bestimmelse i 26 § 3 mom.
som innebar ett anvindningstvdng'’. For finskt vidkommande hade
da en sddan ordning sedan linge legat i luften. I det forslag till ny
varumarkeslag som lagts fram 1944 fanns ndmligen redan en bestdm-
melse om anvindningstving medtagen, utformad med inspiration frén
den engelska Trade Marks Act (1938)"®.

Enligt 26 § 3 mom. férsta punkten i 1964 ars nu gillande lag skall
rétten till varumérke vara forverkad om maérket inte har kommit till
anviandning under de fem &r som foljt pd registreringen, om in-
nehavaren av méirket inte kan pavisa skil for sin underldtenhet. Bland
sddana godtagbara skil marks exempelvis de 1dnga administrativa

3 UfR. 1963 s. 120, NIR 1966 s. 222.

"4 Se Koktvedgaard: Lerebog i immaterialret s. 240 m. hinv.; Jensen, NIR 1975 s. 96, som,
i likhet m. Koktvedgaard, till stod fér denna sikt beropar kommentaren av Trolle i TfR. 1963
s. 67, samt fallet UfR. 1968 s. 481; se aven Lassen, TfR. 1974 s. 62 ff.; jfr. dock dens., NIR
1964 s. 42 ff.

' Se Brugsplikt for varemerker, NIR 1965 s. 72 f.

"¢ Den svenska lagen kom i samband med propositionen (1960:167) att innefatta ett modifierat
anvindningstvang i 25 § 2 st., och dven 8 § for vil i grunden anses ge uttryck just for ett
anvandningstvang; se vidare nedan.

"7 Se SOU 1958:10 s. 180.
' Se SOU 1958:10 s. 176.
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behandlingstiderna for tillstdnd till férséljning av medicinska preparat
pa den finska marknaden, liksom force majeure-omstindigheter'”.

Motsvarande férverkanderegel giller enligt andra punkten ocksé ett
méirke som tagits i bruk, men som av en eller annan anledning se-
nare har upphort att brukas under minst fem ar. I det sistndmnda
fallet kan innehavaren visserligen reparera sin underlatenhet genom
att pa nytt borja anvinda market, dock endast under forutsattning att
ingen talan om forverkande dessforinnan anhéngiggjorts mot honom.

Forverkande kan ske pd talan av tredje man som &r forférdelad av
det registrerade mirket'”’, och dirmed ocksd som genstimning vid
pastatt varumirkesintrng'®. I det sistnimnda fallet forklaras in-
trangsprocessen vilande tills frigan om uppfylld anvindning &r 10st.
Det ligger ddremot inte pd registreringsmyndigheten att, ens vid
anstkan om fornyelseregistrering av ett miarke som inte anvénts, vigra
sddan.

Det bor uppmiarksammas att det finska anvandningstvanget endast
tillfredstalls med avseende pa de varuslag for vilka market verkligen
har anvints, vilket direkt har ansetts framgé av propositionens:

"Maojligt 4r dock att varumirkesritten forklaras ha upphért blott med av-
seende pi vissa varuslag™?”.

Anvindningstvingets koppling till samma eller likartade varor har
ansetts vara en logisk konsekvens av att 6ver huvud taget infora ett
anviandningstvdng i kombination med friheten att utan anvindning
registrera ett mirke i samtliga klasser'”. En registrering kan allts3
upphévas till de delar mirket inte anvants for varuslagen i fraga.
Darvid spelar klassindelningen en underordnad roll, men den kan
vara till viss vdgledning vid bedémningen av varuslagslikhet.
Diremot far anses att de finska kraven pa anvandning &r forhal-
landevis generdsa. Relativt ringa anvdndning anses i praktiken
konstituera ett ibruktagande. Vad som &r dn mer intressant ir att
anvindningstvnget blir uppfyllt inte endast av lovlig, alltsd pd

' Se AIPPI/ Annuaire 1988/11I s. 128.
' Se 27 § 1964 &rs varumirkeslag.

! Se dven 43 § 2 st.

2 Cit. fr. A. Kolster, NIR 1975 s. 106.
' Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 126.

61



forhand av mérkesinnehavaren auktoriserad anvindning, utan dven
for de fall auktorisationen erhéllits forst i efterhand'®.

Norge

Sésom redan framkommit, saknar Norge, i likhet med i Danmark, helt
en bestimmelse om bruksplikt i varumarkesratten. Ocksa i Norge har
dock sedan lange vid intrangsfall vissa hansyn tagits till om ett mirke
verkligen varit i bruk, eller varit avsett fér bruk; mé vara att dessa fall
i &n hogre utstrickning &n motsvarande danska situationer skall
riknas till de rena undantagen'®.

Det starkaste argumentet mot bruksplikten har, som framkommit,
varit att det ansetts finnas berattigade niringslivsintressen i att kunna
gora defensivregistreringar, samt att med utgdngspunkt i den
inhemska registreringen kunna silja varor med kinnetecknet pa
exportmarknader'?. Det har framhéllits att en hemlandsregistrering
pa den amerikanska marknaden inneburit férdelen att registrering
kunnat erhdllas redan innan ibruktagandet diar'”. Aven detta
argument har dock forlorat i styrka genom den ovanndmnda lagdnd-
ring som tritt i kraft i U.S.A. den 16 november 1989'*. Problemet
kvarstér att det norska varumarkesregistret forefaller att bli allt mer
nertyngt av (obrukade) registreringar, vilket férlinger ans6knings-

tiderna i varumarkesarenden'”.

Sverige

Utgangspunkten for den svenska varumérkes- och firmautredningen
var helt klart att varumérkesregistreringar endast ar befogade i de fall
och i den omfattning markena i fraga faktiskt 4r begagnade. Utred-
ningen var ocksd av uppfattningen att det vore en klar oldgenhet om
varumirkesregistret blev éverhopat av icke brukade mirken, eller av
mérken som bara brukas for ett fatal av de registrerade varuslagen.
And4 limnade utredningen frigan om inférande av ett anvindnings-

™ Se AIPPI op. cit. s. 127.

'* Se Thommessen, NIR 1974 s. 228 f. m. hinv. t. Knoph s. 469 f; jfr. dock Hayesterett 11.9
1971, Rt. 1971 s. 962, NIR 1972 s. 202 - TEEM/TEENI, dir bristande ibruktagande tycks ha
spelat viss roll f6r utgéngen.

' Se Thommessen, NIR 1974 s. 225 ff., samt NIR 1975 s. 94; jfr. dock Réed, NIR 1975 s. 125.
7 Se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 111.
' Se v. not 23.

'* Se Thommessen, NIR 1974, spec. s. 226.
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tvdng 6ppen mot bakgrund av att meningarna i niringslivet befunnits
vara delade om nyttan av en sidan bestimmelse'”. Om det ocksé
spelat en viss roll att lojalt samverka med Danmark och Norge i
denna fraga'' i syfte att inte skapa en “oavgjord” situation mellan
nordiska kommittéerna, blev detta dock inte det slutgiltiga resultatet.

I stillet kom Sverige genom propositionen att fa ett - som det
forefaller ogenomtinkt' och halvhjirtat - anvindningstving. Depar-
tementschefen framholl att klassregistreringen inte torde racka for att
halla tillbaka defensiv- och andra o6nskade registreringar som inte
syftade till ett verkligt bruk. Departementschefen foresprakade dock
en l6sning som inte var sa rigords att den skulle ta bort mojligheten
att exempelvis gora varumairkesregistreringar for framtida till-
verkning.

Hans forslag till ett modifierat anviandningstvang gick a4 ena sidan
ut pa att underlatenhet att bruka det registrerade mirket under fem
ar skulle utgora havningsanledning, & den andra uttalade depar-
tementschefen att'**:

“Registreringen bor endast kunna hdvas om mérket under femarsperioden
6verhuvudtaget icke varit i bruk. Om market sdlunda &r registrerat for flera
varuslag, bor registreringen i hela sin vidd kunna uppritthéllas dven av
anvindning endast inom ett av varuslagen”.

Bland sddant bruk som skulle avses inkluderade departementschefen
dock uttryckligen markning for férsiljning dven enbart pa export'™.

Den rekommenderade milda beddmningen av anvindningstvanget
har dock inte influtit i lagtexten i 25 § 2 st., som till denna del endast
lyder:

"Registreringen ma ock havas... om market ej varit i bruk under de senaste
fem dren och innehavaren icke visar skil fér sin underldtenhet att anvianda
mirket.”

% Se SOU 1958:10 s. 176 ff., spec. s. 179.
P! Jfr. SOU 1958:10 s. 180.

Y Se till detta Holmqvists redovisning av #ndringar som genomf6rdes vid riksdagsbehand-
lingen, NIR 1975 s. 113.

'3 Se prop. 1960:167 s. 149.
' Annan 3sikt uppenbarligen den svenska AIPPIgruppen, se AIPPI Annuaire 1987/111 s. 272.
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Det finns alltsd inga formella hinder f6r att stadgandet tillimpas
stringare. En stringare tillampning har dven forordats i doktrinen
mot bakgrund av varumirkeslagens allminna syften'*. Det ligger for
ovrigt en anomali i att ett endast formellt registrerat varumérke skall
kunna héllas mot ett brukat, eftersom forvixlingslaran i grunden
bygger pd att marken ar i bruk'™. Vilken innebord regeln har i
praktiken med avseende pa varuslagslikhet har dock hittills inte
kommit att stillas pa sin spets. De fall som har bedomts i domstolar-
na har namligen begrénsats till situationer dir anvidndning av det
registrerade mérket 6ver huvud taget inte ansetts ha skett. Bland
sddana mérks foljande.

*ICAbolaget hade 1957 registrerat bl.a. market ACI i defensiv-
eller forrddssyfte'’. ICAbolaget hade visserligen anviant ACImérket
pa paket samt pa grillspett, men forst sedan motparten ICI an-
héngiggjort talan. Hovrétten konstaterade att anvidndningen inte
kunde betraktas som bruk enligt 25 § 2 st. varumirkeslagen, samt att
det inte i 6vrigt hade funnits skil for ICAbolaget att underlata att
anvidnda market. Registreringen hévdes.

*Pharmacia AB hade ar 1969 registrerat varumarket AGRISEPT
for desinfektionsmedel for lantbruksandamal och &r 1970 varumaérket
AGRIVET f{o6r veterinarpreparat. Ett amerikanskt foretag yrkade
havning av varumairkena, eftersom de 13g hindrande for det féretagets
benimning AGRINEM™. Pharmacia forsvarade sig med att AGRI-
VET faktiskt hade anvénts, samt att det funnits godtagbara skal for
att inte anvinda AGRISEPT, ndmligen en omorganisation inom fére-
taget. Beteckningen AGRIVET hade visserligen inte forekommit f6r
ndgon speciell produkt, men ordet aterfanns pd forpackningar och
broschyrer tillsammans med “AB” alternativt "Uppsala”.

Hogsta domstolen faststdllde hovrattens beslut om hévning av
registreringen av varumirket AGRISEPT, eftersom de skil bolaget
anfort for sin underldtenhet att anvinda mérket inte kunde anses
tillrackliga. HD uttalade bl. a.:

"For att regeln om anvindningstvdng skall fi ett reellt innehdll far...
forutsittas att de skal som skall kunna vidmakthalla registreringen har en

' Se Pehrson s. 267.

1% Se Koktvedgaard: Lerebog i immaterialret s. 239.
'*? Svea hovritt 27.10 1981, NIR 1984 s. 113.

' NJA 1983 s. 875, NIR 1985 s. 483.
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inte obetydlig styrka. Uppenbarligen maste kraven stillas hogre, ju lingre tid
som har forflutit utan att méarket har varit i bruk”.

Diremot ansig HD att varumirket AGRIVET skulle besta, medan
varken tingsritten eller hovritten hade funnit bruket av firman
(”Agrivet AB” och ”Agrivet Uppsala”) vara tillfredsstdllande varumaér-
kesanvindning. Aven HD konstaterade visserligen att enbart
firmaanvindning inte tillfredsstiller bruk av varumérke, samt att
néringsidkares rétt att anvianda sin firma som varukdnnetecken endast
géller firman som totalitet. HD fann dock att inget hindrar att en
16sbruten del av firman registreras som varumirke. I malet hade
framkommit att AGRIVET muntligen hade anvints som varumérke
samt att det visats att omsattningskretsen uppfattat AGRIVET som
ett (inarbetat) varumarke for Agrivet ABs produkter och bruket
hénforde sig till de senaste fem aren. Mot denna bakgrund ogillade
HDs majoritet talan om hivning av miarket AGRIVET.

*Det amerikanska foretaget Anheuser Busch, Inc. som tillverkar
och sdljer 6l under varumirket BUDWEISER och BUD yrkade
havning av registreringarna av det tjeckiska oltillverkande foretagets,
Budvar, registreringar av. BUDVAR fran 1960, BUDWEISER
BUDVAR frén 1970 och BUD fran 1977. Betriffande BUD abero-
pades enbart 25 § 2 st. varumirkeslagen och betriffande BUD-
WEISER BUDVAR och BUD dessutom havningsgrund jamlikt 14 §
1 st. punkten 7).

Det befanns att det tjeckiska foretagets servering av 6let BUD-
WEISER BUDVAR pa missor under 1970-talet, och férhandlingar
med Systembolaget och Vin & Spritcentralen om att uppta férséljning
av samma 0l, inte kunde innebédra bruk av mérket. Forsiljning hade
igdngsatts forst 1982, alltsd efter det att talan om havning anhéngig-
gjorts och fem &r efter det senaste miassframtradandet. Detta skulle
annars enligt HD ha kunnat godtagas som marknadsféringsatgird.
HD delade mot denna bakgrund tingsrattens och hovrittens bedom-
ningar att det tjeckiska foretagets registreringar skulle hiavas'.

*Foretaget Effems A.G. ansdkte 1978 om registrering av ordet
THOMAS som varumaérke for vissa varor. Som hinder mot ansékan
anforde patentverket bl.a. varumadrkesregistreringen TOM, vilket
innehades av Toms Choklad AB. Registreringen var fran 1914 och

** NJA 1987 s. 22, NIR 1987 s. 263, GRUR Int. 1988 s. 698.

“* I malet var ocksd frdga om huruvida det amerikanska foretaget genom avtal fran 1911 och
1939 forbundit sig att inte angripa Budvars registreringar i Sverige, vilket inte ansigs bevisat.
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hade senast foérnyats 1975. Niar Tomsbolaget inte ville medge
registreringen yrkade Effemsbolaget havning av varumirket TOM pé
grund av icke-anvindning. Tomsbolaget anforde att TOM innefat-
tades i varuméirket TOMS, vilket anvdndes. Malmo tingsratt ogillade
kdromalet.

Tingsrittens dom @ndrades av Hovratten 6ver Skdne och Blekinge.
Efter att ha &beropat Art. 5 C. Pariskonventionen och konstaterat att
nagon klar vagledning till tolkningen av 25 § andra stycket varumar-
keslagen knappast foreldg, sammanfattade hovritten att endast mer
ovisentliga dndringar av det registrerade varumairket bor tillatas, om
anviandningskravet skall anses vara uppfyllt. Darvid uttalades att de
mairken under vilka Toms Choklad marknadsfort sina varor inte
overensstimde med det mirke som var foremadl for tvist. Regist-
reringen hivdes''.

Av fallredovisningen framgér visserligen inte att ndgon nirings-
idkare hittills skulle blivit hindrad av gamla defensiv- eller forrdds-
registreringar, men den ger naturligtvis inte heller ndgon bild av i
vilken utstrackning ans6kningar har avslagits av patentverket pa grund
av sddana registreringar. Det dr som regel endast storre féretag som
tar sig for att processa, och icke-bruk ar ingen invindningsanledning
i det svenska registreringsforfarandet'?. Redovisad praxis siger inte
heller ndgot om i vilken utstrickning bruk i en varuklass hindrat
annans anvdndning av ett marke i andra varuklasser, dir mirket
varken anvinds eller avses att anvindas'®.

Det miste dirfor 4n en gang konstateras att mot bakgrund av
varumdrkeslagstiftningens allménna syften, och mot bakgrund av att
varumirkeslagens bestimmelser'* - utom undantaget i 6 § 2 st. - avser
forvaxlingsbarhet endast mellan samma eller liknande varuslag,
framstar det av departementschefen foreslagna modifierade anviand-
ningstvinget inte sdsom logiskt'”. En regel som innebir att varje
ibruktagande av ett varumirke tillfredsstiller anvindningstvanget
skulle Sverige dessutom ha gemensam endast med ett fatal stater -

"' NIR 1985 s. 604; HD gav inte prévningstillstind.
' Jfr. ovan betr. Visttyskland.

> Frigan har berérts i ett (dnnu inte avgjort) HDfall angdende varumirket SILVA som
forekommer registrerat i ett stort antal klasser sedan 1940-talet, men som anvinds endast i ett
fatal av dessa.

" Se diven Pehrson s. 64 f.

' Jfr. dven ovan betr. Finland.
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samtliga utanf6ér den europeiska kulturkretsen - exempelvis Argentina,
Brasilien och Japan'®. I samtliga visteuropeiska linder med ett
anviandningstvdng kan detta diremot endast tillfredsstillas ocksd
genom bruk av samma slags'’ - eller likartade - varor som dem for
vilka mirket ocksd anvinds, alltsd med forvaxlingsbarheten som bas
for bedomningen.

Som ovan namnts uteblev inte kritiken av den uddloshet som blir
resultatet av om departementschefens uttalande tas bokstavligen. Den
uttalade kritiken mot bestimmelsen far ocksa anses ha bidragit till att
nir en 6versyn av varumirkeslagen &r 1975 initierades pa grund av
frigan om Sveriges eventuella tilltrade till TRT (Trademark Registra-
tion Treaty), gavs den svenska utredningen bl.a. i uppdrag att utarbeta
“ett lampligt utformat anvandningstvang for registrerade varumar-
ken™®, Det forutsdgs en risk for att ett forenklat internationellt
registreringssystem skulle kunna medfora att det svenska varumarkes-
registret Overfylldes med utlindska varumirken till skada for
inhemska naringsidkare, om inte ndgon ytterligare form av restriktion
skapades.

Det dndringsforslag som utformades kom emellertid for det forsta
aldrig att offentliggoras pa grund av att TRTkonventionens utsikter
att bli ratificerad av USA - vilket for de nordiska ldnderna var av
avgoérande betydelse - hade minskat under tiden. For det andra in-
neholl den svenska utredningen ingen dndring av anviandningstvanget.
Utredningen uttalade i stillet endast att'*:

"Vi har kommit till den uppfattningen att en viss skdrpning av anviandnings-
tvdnget dr motiverad, vare sig TRT genomférs eller inte”.

Utredningen ansag dock att det var for tidigt att ta stéllning till hur
detta skulle utformas och férordade att den l6sning skulle avvaktas
som valdes inom EG .

Det ansdgs nidmligen vara av stor vikt att utformningen av den
svenska varumirkesritten - oavsett om Sverige skulle komma att ingd

" Se AIPPI Annuaire 1988/1 s. 51.

“" Den sniva utliggningen av anvindningstvinget tilllimpas, som ovan framgatt, framst i
Visttyskland.

' Se Ju 1974:10, NIR 1974 s. 406 ff.

"> Manuskriptet till den opublicerade utredningen om &ndringar i varumirkeslagen s. 23.
% Ibid.
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i ett EGvarumarkessystem - i storsta utstrackning samordnades med
detta, samt att det framfor allt var i reglerna om anvindningstving
som det foreldg en skillnad i férhéllande till det davarande utkastet
till EGvarumarke. Eftersom det kunde komma upp ocksé andra regler
som skulle stilla ett krav pd anpassning fran svensk sida foreslog
utredningen alltsa att det fortsatta forslaget till andringar i varumar-
keslagen skulle vila till dess EGreglerna var slutgiltigt antagna™'. Dér
stdr vi alltsd idag.

Slutsatser

Praxis har visat att - ocksd det modifierade - anvindningstvdnget har
haft betydelse i ndgra fall, dar det utan ett sddant knappast hade varit
mdjligt att ge de kdrande foretagen rétt ocksa i materiellt hidnseende.
Det 4r atminstone idag svért att forstd att behovet av att lagstifta om
ett anviandningstvang 6ver huvud taget kunde ifrdgasittas i samband
med den nordiska lagstiftningen. An mer svarforstielig blir depar-
tementschefens modifiering till vad som blev ett, trots allt, i sista
stund infort anvindningstvang i den svenska lagen. De bakomliggande
6vervigandena for denna modifiering framstér inte heller som helt
genomtinkta'?,

Det giller inte minst i ljuset av att bestimmelsen om KODAK-
skydd inférdes i 6 § 2 st.'”® Den regeln framstir d& som fullkomligt
oférstdelig, om inte ocksd ett ibruktagande sjilvklart miste anses
begrinsat till att endast tillfredsstélla anvandningstvdnget for samma
eller liknande varor. Annars férlorar KODAKbestimmelsen helt sin
funktion fér lagstiftningen om registrerade mirken och begrinsas till
att vara av betydelse endast for inarbetningsfallen.

I allt 6vrigt kan namligen en varumirkesinnehavare genom sin re-
gistrering blockera ett mirke i samtliga klasser &r ut och &r in, utan
att anvdnda ett mirke i mer 4n en klass eller for ett varuslag. Sddana
konkurrenshinder, som till och med drabbar dem som aldrig varit
eller ens kommer att befinna sig i en verklig konkurrenssituation, kan

! Manuskriptet s. 24 f.
2 Jfr. prop. 1960:167 s. 149.
3 Jfr. dven SOU 1958:10 s. 135.
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knappast anses vara i Overensstimmelse med varumérkeslagstift-
ningens syften.

En annan sak ar att det kan finnas anledning att géra en éversyn
av de krav som stills for KODAKskydd. Lagtexten stadgar att
forvaxlingsbarhet enligt 6 § 2 st. endast “undantagsvis” kan &bero-
pas'*. I férarbetena till varumirkeslagen betonas ocksé att KODAK-
skydd 4r en ren undantagsforeteelse'”. Kravet “synnerligen starkt
inarbetat” ségs innebdra att” praktiskt taget varje person inom den
krets, som normalt tager befattning med varan, vare sig i olika
tillverknings- och handelsled eller som varans avndmare, kénner till
market”'*, Aven om i senare praxis det har uttalats att kinnedoms-
kravet enligt forarbetena inte kan tas bokstavligt'”’, har det nog ut-
bildats alltfér bade hoga och stela krav med avseende pé graden av
inarbetning'®.

Sammanfattningsvis forefaller det att vara hog tid att den svenske
lagstiftaren Gverviager en motsvarande regel om anvandningstving
som den som férekommer i EGdirektivet'. Det giller inte minst mot
bakgrund av det s3 gott som avslutade arbetet med EGvarumairket
och det paborjade harmoniseringsarbetet inom WIPO. Dirtill
kommer de pényttfédda diskussionerna om ett svenskt eventuellt
tilltrade till ett internationellt varuméarkesregistreringssystem, denna
gdng Madrid. Sverige deltog som observatdr vid den i juni 1989 héllna
revisionskonferensen inom Madridéverenskommelsen, och bl. a. den
svenske patentverkschefen har uttalat sig positivt om en svensk
framtida anslutning till denna'®.

' Jfr. firmalagens motsvarande stadgande som saknar motsvarande inskrinkning p4 grund av
att ensamritten till firma i storre utstrickning bor beredas expansionsutrymme, prop. 1974:4
s. 206 ff.

' Se SOU 1958:10 s. 133 ff,, spec. s. 136 f.
% SOU 1958:10 s. 136.
7 Se exv. Svea hovriitt 24.6 1987, NIR 1989 s. 82.

“® Se i denna anda exv. Koktvedgaard, NIR 1975 s. 124; se vidare nedan novellen om
KODAKdoktrinen.

'** Se vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

' Sverige har ocksa undertecknat slutprotokollet frin den diplomatiska konferensen i Madrid
(12-28 juni 1989) inom den utsatta fristen 1989-12-31. Det forefaller dock i férsta hand som det
skulle ligge mer i linje med det svenska naringslivets intressen att tilltrdda Madridkonventionen
i dess ursprungliga version (Madrid I) 4n i den version som det 1989 beslutade protokollet
(Madrid II) innebir.
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Det kan dartill ifrigasittas om det inte helt enkelt kommer att
foreligga ett konkret krav pa Sverige att adoptera EGdirektivets regler
i handelse av en positiv utgdng av férhandlingarna mellan EFTA och
EG. Detta far i sd fall nimligen anses tillhéra den “aquis” som
EFTAldnderna har att inkorporera med sin interna ritt for att
uppfylla 6verenskommelsen om en europeisk ekonomisk sfar.
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Kodakdoktrinen

- om varuméirkesskydd utvidgat 6ver varuslagslikhet

Inledning

Den s.k. KODAKdoktrinen har redan kort berdrts tidigare i samband
med Art. 6bis Pariskonventionen och i samband med anvindnings-
tvdng'. Dess betydelse framhaélls 4ven nedan i anslutning till “trade-
mark merchandising”. KODAKdoktrinen fick sitt namn frin ett
engelskt avgorande i Chancery division ar 1898°. Det fallet foljdes ett
ar senare av ett likartat rérande DUNLOP*. Dérefter har kommit en
ldng rad avgoranden’, vilka samtliga givit uttryck for ett vidare
skyddsomféng an vad som direkt foljer av den annars i varumirken
forharskande specialitetsgrundsatsen, d.v.s. att forvéxlingsbarhet
endast foreligger mellan varor av samma eller liknande slag.

I 1898 ars avgérande slogs fast att anvindningen av varumairket
KODAK for cyklar riskerade att vilseleda konsumenterna till att tro
att de sd markta cyklarna hade kommersiellt samband med KODAK,
registrerat for fotografiska artiklar. Visserligen framgér av motive-
ringen att cyklar och kameror betraktades som ”goods of the same
description™ - sirskilda kameror sdldes just fér cyklar - och markena
ansags alltsd redan pa denna grund férvéxlingsbara. KODAKdomen
har dock blivit banbrytande for teorier om ett utvidgat réattsskydd for
synnerligen vilkidnda mirken’.

Av domen framgar ndmligen ocksé att cykelfirmans registrering av
KODAK for sina varor ansigs vara uppenbart gjord

”in the hope and intention [of], in some shape or other, identifying their
Company with the Plaintiff Company whose "Kodaks” were so well known
in the market, to cause the public to suppose either that the defendant

! Se ovan v. not 134 ff. resp. 153 ff.

? Se nedan spec. . not 9 och 116.

? Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R.P.C. s. 105.

* Se Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. Dunlop Lubricant Co., [1899] 16 R.P.C.s. 16
* Se exv. Ladas § 610 s. 1090 ff.

¢ Se Kerley’s 154 f£.

7 Se Kobbernagel, NIR 1951 s. 73.
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Company...was the Plaintiff Company, or was, at any rate connected with the
Plaintiff Company, or lead the public to suppose that the goods which the
defendant Company was going to sell were the goods of the Plaintiff
Company, and so to obtain the benefit of the large reputation, and the
benefit also of the expenditure of the Plaintiff Company™.

De teorier som utvecklats pd denna grund skiljer dock hogst visentligt
i ansats och tar sikte pé s8 skilda saker som’:

-vilseledande betriffande det kommersiella ursprunget pa grund av att
ett visst marke sd starkt associeras med ett visst ursprung att om
nagon annan anvinder samma eller liknande mirke detta felaktigt
kommer att uppfattas som att produkterna har samma ursprung eller
att det finns ndgot slags anknytning mellan mirkesinnehavarna, vilket
ocksé kan leda till ett slags orattmitig kvalitetsgaranti fér den senare
mairkesanvidndaren,;

-urvattning av det kinda mdrkets distinktivitet, vilken da riskerar att
skada innehavaren av det kinda méirket;

-att en obehorig vinst uppstdr pa grund av att ndgon drar nytta av och
snyltar pd de insatser som har gjorts av annan, samtidigt som den
ursprunglige varumarkesinnehavarens mdjligheter till expansion
begrinsas.

Medan den engelska rétten har tagit sikte pé risken for vilseledande

av konsumenterna, varvid KODAKdoktrinen kommit att utgéra en
del av ”passing off”-ldran, har i tysksprékig litteratur framfor allt sikte
tagits p& risken for urvattning ("Verwisserung”)™. Skillnaden mellan
dessa bada teorier ligger framst i att medan KODAKdoktrinen i den
engelska tappningen for fram till en bred och utvidgad varuslagslik-
hetsbeddmning, urvattningsldran helt bortser frdn varuslagslik-
hetskriteriet. I stéllet tar skyddet mot urvattning sikte pd mairkets
egenvirde och reklamfunktion'. Till foljd av specialitetsgrundsatsen

* Op. cit.s. 110 f.

® Se Kobbernagel, NIR 1951 s. 75 ff; Ladas § 609 s. 1087 f.: Brandt s. 39 f; Stuevold Lassen s.
248.

'° Se Baumbach/Hefermehl § 31 Rnr. 185 ff.

' Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 213.
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ar dock instillningen till ett utvidgat varuméirkesskydd pd den
grunden mycket restriktiv'.

I brittisk ratt ledde ddaremot den réttspraxis som utvecklades fran
KODAKdoktrinen, i kombination med de nya reklamtekniker som
borjade komma i ropet, till ett behov av att kompensera foér av-
saknaden av en generell lagstiftning mot illojal konkurrens®. Detta
gjordes i Trade Marks Act (1938) genom inférandet av regeln om
registrering av defensivmirken enligt Sec. 27 (3)*. Dirtill kan numera
registreringsmyndigheten pa eget initiativ, ocksa utan att sddan regist-
rering foreligger, vigra att registrera méarken som Overensstimmer
med annans valkdnda beteckning for varor av annat slag pa grund av
risken for vilseledande betriffande det kommersiella ursprunget®.
Den praktiska effekten - att kunna hindra andra fran att anvinda
mycket vilkdnda varumirken - har dock, ocksa dar, blivit hogst be-
gransad pd grund av en sniv utliggning av bestimmelsen. En
defensivregistrering ar dartill endast tilliten om den avser ndgot till
vilket innehavaren kan antas utvidga sin verksamhet'®.

I U.S.A har savil urvattningsteorin som KODAKdoktrinen hav-
dats, den forstndmnda starkt paverkad av tysk ratt. Den nu géllande
varumarkeslagstiftningen, Lanham Act frdn 1946, utgdr dock frén
KODAKdoktrinen och innefattar i Sec. 32 en mycket bred be-
stimmelse'’, som bl.a. kompletteras av Sec. 43(a) mot missbruk av
pirater och forfalskningar.

6 § 1 st. varumirkeslagen

KODAKdoktrinen, som &tminstone i sin ursprungliga tappning
snarare handlade om att hindra en forvéxlingsrisk betriffande det
kommersiella ursprunget dn att ge skydd mot urvattning eller

' Se exv. Sack, WRP 1984 s. 523; Nowakowski, GRUR Int. 1984 s. 274 ff; jfr. dock Troller:
Immaterialgiiterrecht, I (1983) s. 343 f.

Y Se Cornish s. 465.

" Se vidare ovan novellen om Anvindningstving.

¥ Se Kerly’s s. 145, 268; Ladas § 610 s. 1090 ff.

' Se Cornish s. 465 f., 541 ff.; jfr. zven ovan novellen om Anvindningstving.

' Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 214 f. m. hanv.
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obehérig vinst'®, utgor alltsa ett avsteg frin specialitetsgrundsatsen.

Denna framgar av 6 § 1 st. varumarkeslagen:

“Kédnnetecken anses forvixlingsbara enligt denna lag endast om de avse varor
av samma eller liknande slag”.

Det ir denna grundsats som bildar utgangspunkten for beddmningen
av varumérkesintrdng. Den sammanvégning som sker enligt den s.k.
produktregeln innebir dock att ju stérre kdnneteckenslikheten ar
desto mindre kravs av varuslagslikhet for att kdnnetecknen skall
bedémas som forvixlingsbara®. Syftet med ensamritt till symboler ar
enligt 1 § 1 st. och 13 § 1 st. varumarkeslagen just att skilja den ene
niringsidkarens varor frdn den andres®.

Enligt huvudregeln ér alltsé tvd marken som forvéxlas utanfor varu-
slagslikheten inte forvaxlingsbara i lagens mening, vilket dock inte
innebar att varumairkesrittigheter kan tilllitas existera parallellt s&
snart varorna inte kan forvixlas. Det avgorande &r att allmdnheten
inte forleds att tro att tvd varor med samma eller liknande kénne-
tecken hirrér frdn samme niringsidkare”. Varumirkeslagens
forvaxlingsbegrepp utgér fran den antagna reaktionen hos nagot slags
normalforbrukare®.

Nir det géller att beddma om varor dr av samma eller liknande slag
riacker det inte med att utgd endast fran likhet i tillverkning eller
eventuell anknytning mellan varuslagen i fr8ga®. I praktiken &r
teknisk likhet ofta av underordnad betydelse. Avgorande for att
uppratthélla varumarkeslagstiftningens syften blir i stillet att se till
sattet for varornas distribution och tillhandahédllande, exempelvis om
varor séljs i samma slags specialaffarer eller om de tillhandahdlls pa
samma sitt™.

* Se Ladas § 610 s. 1093; jfr. &ven Mathys Report, Cmnd. 5601, 1974, som framhéll att
urvattning inte var ett visentligt hot med moderna marknadsforingstekniker och att en
utvidgning av ensamrétten till kannetecken till ett skydd mot sddan: kriver en mycket stark
motivering.

¥ Se SOU 1958:10 s. 251 f.

* Jfr. Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 210 f,, som menar att de efterstrivade milen
inte nodvandigt uppnds med en tillimpning av produktregeln.

* Se Heiding: Svensk varumirkesritt s. 47.

2 Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 176 ff.
® Se Knoph s. 450.

# Se SOU 1958:10 s. 254.
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Till ledning fér bedémningen av varuslagslikhet upprittade
patentverket, efter horande av branschorganisationer m.fl., &r 1949 en
promemoria om varuslagslikhet, vilken fortfarande har giltighet.
Genom promemorian har si att siga notoriska kopplingar lagts till
grund for verkets riktlinjer for varuslagslikhetsbedomningen. Dérvid
mirks att varuslagslikhet i princip skall anses féreligga mellan?®:

-varor for samma eller praktiskt taget samma dndamaél;
-nédraliggande omraden (strumpor - skor, tval - schampo, etc.);
-halv- och helfabrikat;

-delar och tillbehor; samt

-varor for motsatta dndamal®.

Vid likhetsbedémningen kan ledning i tveksamma fall hiamtas av
varumaérkesregistrets indelningen pé varuklasser. Denna har dock inte
ndgon egentlig rittslig betydelse for bedomningen av varuslagslikhet®.

6 § 2 st. a) varumairkeslagen

Bestimmelsen i 6 § 2 st. a)*® varumirkeslagen om att ensamritt till
varumdrke i vissa situationer skall kunna utvidgas dver varuslagslik-
hetsgréanserna var en lagteknisk nyskapelse i det samnordiska lag-
stiftningsarbetet”, vilken hade foregtts av en timligen intensiv
debatt®. Tankar om en utvidgad ensamritt for att motverka skada pa
ett marke som fétt rykte om sig att ange hog kvalitet hade dock da
sedan linge framforts. Ragnar Knoph hade bl.a. uttalat att: ”Kaller
man en stinkador av en cigar for ’Rolls Royce’, smitter dens re-

¥ Se SOU 1958:10 s. 255.
* Betr. forvixlingsbeddmningen i praxis, se Pehrson s. 213 ff.
" Se Heiding: Svensk varumarkesritt s. 49 f.

* Motsvarande bestimmelse aterfinns i § 6 st. 2 a) den danska lagen, 6 § 2 st. den finska lagen
och § 6 b) den norska lagen.

* Jfr. viss svensk praxis som FYFFES, NIR 1941 s. 85, beropad av Ljungman, NIR 1952 s. 42
ff.; samt dansk som LUCKY STRIKE, UfR. 1950 s. 525, NIR 1951 s. 208, dberopad av Holm-
Nielsen, NIR 1952 s. 47.

* Se exv. NIR 1952 s. 33 ff; samt Kobbernagel NIR 1951 s. 73 ff.

75



315

nommé altid litt av pé bilens’”. Denna tankegdng, som bygger pa ett
sjalvstandigt skydd for varumérkets reklamfunktion, har dock endast
indirekt kommit till uttryck i den svenska lagen®.

Enligt KODAKTregeln kom att gélla att:

"Dock ma éven eljest forvixlingsbarhet undantagsvis kunna &beropas:

a) till férman for kdnnetecken, som &r synnerligen starkt inarbetat och kint
inom vida kretsar av allmidnheten hir i riket, siframt med hansyn hartill an-
vindningen av ett annan liknande kdnnetecken skulle innebira ett otillborligt
utnyttjande av det forras goodwill”.

Regeln har alltsd ett mycket smalt tillimpningsomrdde®. Bestim-
melsens undantagskaraktir framhalls starkt i lagtexten, ocksé bortsett
frdn ordet "undantagsvis™. I det helt 6vervigande antalet fall kan det
darfér inte bli tal om ett skydd oberoende av varuslagslikhet®. Mot
bakgrund av den utveckling som varumérkesrétten har beskrivit under
de trettio ar som gatt sedan varumirkeslagens tillkomst kan dock
denna tes idag ifragasittas. Som redan framgétt av den tidigare novel-
len om anvindningstvdng bor det finnas anledning att diskutera om
de regler som uppstillts for &tnjutande av KODAKSskydd inte numera
ar alltfor stranga for att tillgodose varumarkeslagens bakomliggande
syften®.

KODAKTregeln i varumirkesritten fick ett antal 4r senare ocksa en
parallell 16sning i firmalagen (1974:156). Dér har visserligen ordet
“undantagsvis” tagits bort med motiveringen att det inom firmaréatten
kan behdvas ett mer elastiskt branschlikhetsbegrepp 4n varumaérkes-
rattens motsvarande varuslagslikhet”. Det avsdgs dock inte heller
inom firmarétten att KODAKTregeln skulle vara ndgot annat 4n just
ett undantag®. En KODAKbestimmelse i firmalagstiftningen 4r vl

* Se dens. s. 545; jfr. éiven Eberstein: Om skydd for individualiteten s. 75 ff.
* Jfr. vidare nedan.

* Se Pehrson s. 292.

* Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 174 f.

* Se SOU 1958:10 s. 136.

* Se ovan novellen om Anvindningstving v. not 158 m. hénv. t. Koktvedgaard i NIR; i samma
anda Stuevold Lassen s. 255 f.

 Se SOU 1967:35 s. 190; jfr. aven Heiding s. 80 ff. Ovriga 4ndringar i 6 § firmalagen i forh4l-
lande till 6 § varumirkeslagen fir anses vara av rent (moderniserande) redaktionell art.

* Se SOU 1967:35 s. 190.
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motiverad, eftersom vilkinda méarken ofta utvecklas till att bli
firmanamn eller till att st& som en symbol for verksamheten som
sddan®.

En stark inarbetning av ett marke anses géra det befogat att
rattsskyddet far en vidare omfattning &n eljest. Daremot ar det
normalt inte fréga om skydd for alla varuslag, utan en sddan omfatt-
ning torde det endast bli friga om ”for ett litet fital med synnerlig
renommé”™®. 1 stillet giller for KODAKregeln, liksom for kdnne-
teckensritten i Ovrigt, att ensamréitten inte skall utstrackas ldngre dn
vad som ir nodvédndigt for att tillfredstidlla de avsedda syftena,
niamligen att ge en grund for niringsidkare att sarskilja sina varor fran
andras och att bygga upp sin goodwill*.

Det utvidgade skyddet ir alltsd, enligt forarbetena, motiverat s3-
vél av hédnsyn till innehavarens goodwill som av hénsyn till kon-
sumenterna. Innehavaren av ett synnerligen vilkidnt mirke skall inte
behova riskera att dess reklamviarde minskas pd grund av annans
anvéindning av méarket for samma varor. Kopare skall inte riskera att
fa den felaktiga forestillningen att med ett sarskilt kint mirke iden-
tiskt eller likartat markta varor hirror fran eller har viss samhorighet
med innehavaren av det kdnda mérket, eller forledas till att tro att
det 4r samma hogkvalitativa varor som siljs av annan under samma
mirke®. Aven om goodwillskyddet framhélls saval i lagtext som motiv
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