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Forord

Min lektor i filosofi vid Nya Elementars gymnasium, Hakan Kjellin,
vickte mitt intresse for 1900-talets sprakfilosofi. Nér jag sedermera som
forskare 1 immaterialritt kom i kontakt med kinneteckensritten, foddes
tanken att filosofi sannolikt har mer gemensamt med kénneteckensrét-
tens féremal och utveckling dn vad som framkommit inom rittsveten-
skaplig forskning.

Undersokningen har genomfors huvudsakligen inom ramen for Cen-
trum for Immaterialritt och Medierdtt vid Handelshogskolan i Stock-
holm (CIM). Manus presenterades vid ett av CIM anordnat seminarium
1 november ar 2002, med foretridare for skilda omraden — akademiker,
lagstiftare, ombud, advokater, domare och niringslivsforetridare. Ett
varmt tack riktas till samtliga seminariedeltagare fo6r virdefulla syn-
punkter och uppmuntran till projektets slutférande.

Jag har ngra vianner som fortjénar sérskilt stora tack. Gunnar Karnell
har foljt arbetets utveckling under lang tid. De konstruktiva och analy-
tiska diskussioner som f6rts 6ver denna tid har varit en viktig katalysa-
tor for projektets genomforande. Av stor betydelse for mig, sérskilt i ar-
betets slutskede, dr Sten Tengelin med allt det intresse och engagemang
som han har visat undersékningen. De har bada ldst manuskript och
lamnat vardefulla synpunkter, savil generellt som i enskildheter.

Ett generost stipendium for undersékningens genomforande har gi-
vits av Institutet For Rittsvetenskaplig Forskning, vilket mojliggjort
studieresor till bland annat det europeiska Harmoniseringskontoret
(OHIM) i Alicante och Max-Planck-Institut fiir Geistiges Eigentum,



Wettbewerbs- und Steuerrecht i Miinchen. Tryckningsbidrag har erhal-
lits av AWAPATENT ABs Stiftelse for Framjande av Immaterialratts-
lig Vetenskaplig Forskning samt av Emil Heijnes Stiftelse for Rttsve-
tenskaplig Forskning.

Slutligen vill jag rikta varma tack till eddy.se ab for professionell
hjélp med séttning och produktion samt till Mirja Colt for ett tdlamods-
provande arbete med korrekturldsning av manuskriptet. Aterstiende
korrekturfel ma tillskrivas forfattarens tilldgg och dndringar i bokens
produktionsskede.

Framstdllningen speglar den svenska varumérkesrétten under véren
ar 2004.

Stockholm i april 2004

Per Jonas Nordell
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1. Kdnnetecken och kdnneteckensritt

Signs are taken for wonders. ‘We would see a sign!’
The word within a word, unable to speak a word,
Swaddled with darkness. In the juvescence of the year
Came Christ the tiger

T.S. Eliot, Gerontion

Kénnetecken har kommit att 6ka markant i betydelse under det senaste
seklet och den utvecklingen fortskrider stadigt. Det géller inte bara rent
ekonomiskt for foretagen och omséttningskretsen, utan ocksa juridiskt
sett inom kénneteckens- och marknadsritten. Utvecklingen har sin
grund i samhéllsutvecklingen och har medfort att niringsidkarnas in-
tresse kommit att riktas mot de mojligheter som kannetecknet ger for att
oka omsittningen.! Inom s&vil marknadsforingsteori som rittsveten-
skap har kdnnetecknets funktioner, omséttningsmajligheter, egenskaper
och viirde kommit att framstd som allt viktigare. Aven hos férbrukarna
har virderingarna 6ver tid pd manga sétt d&ndrats. Konsumentkollektivet
ser ut pa ett helt annat sétt i dag dn vid sekelskiftet 1900. Konsumtions-
sambhéllet har avigabragt en 6kad medvetenhet om kénnetecknets bety-
delse, vilken medfort att kinnetecknet givits nya egenskaper och funk-
tioner inom marknaden.” Mycket har ocksa skett under det halva sekel
som den gillande svenska varumérkeslagstiftningen varit ikraft. Inte
minst dr det nya media som mojliggjort marknadsforing genom expone-
ring av kdnnetecken pa ett sitt som tidigare inte varit mojligt. Detta ger
uttryck at en for hela immaterialrdtten tydlig immaterialiseringstrend.
For kénneteckensrattens del méirks den genom att kidnnetecknen frigors,
inte bara fran sina bérare, utan dven fran sina ursprung.’ I beaktande hi-
rav finns det dirfor anledning att pé flera plan och fran skilda utgéngs-

Jfr Pickering, Trademarks in Theory and Practice (cit. Pickering) s. 1.
2 Jfr Michael i MA 1994 s. 22.
> Troller i Festschrift fiir Philipp Mohring s. 292 f.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

punkter géra mer fordjupade studier av kénneteckensrittens féremal,
utveckling och framtid. Med den moderna informationsteknologin har
kannetecknet s att siga kommit in i hemmet. Kdnnetecknet har ddrmed
ocksa @ndrat karaktir. Ménga kinnetecken har kommit att bli vérlds-
mdirken®* eller premiummdirken® som #r kiinda av alla virlden 6ver. Med
marknadsforing via Internet blir dartill — i vart fall teoretiskt sett — all
marknadsforing global. Kénnetecknet har blivit ett viktigt kommunika-
tionsmedel. Det star i ménga fall inte bara for egenskaper hos varan och
dess kommersiella ursprung, utan dven for egenskaper och attityder hos
forbrukarna. Branding (varumérkeskommunikation), d.v.s. att kommu-
nicera ett varumérke, har blivit en allt viktigare del i en medveten varu-
mirkesstrategi.®

Semantiskt sett kan ordet kdnnetecken forklaras som en utmérkande
egenskap eller ett sidrdrag (jfr vidare nedan s. 130 ff.). [ juridisk bemér-
kelse stills emellertid helt andra, speciella och formella krav. Det skall
t.ex. ha s.k. sdrskiljningsformdga. Det far inte vara forvdixlingsbart med
annans kdnnetecken. Det far heller inte vara vilseledande. Det blir dér-
med pa visst sdtt sndvare dn vad som avses med kidnnetecken i gramma-
tisk eller semantisk forstaelse. Det blir vidare om kénnetecken skall om-
fatta dven egennamn vilka ju, till skillnad fran vad som giller inom
sprékteori, inom kénneteckensritten — i vart fall i vid bemérkelse — an-
ses utgora kénnetecken. (Foér den ndrmare avgransningen mellan kénne-
tecken och egennamn hénvisas till avd. 3.2.4, nedan s. 132 ff.)

Vad som &r kdnnetecknets foremal i semantisk forstaelse har i och for
sig uppméarksammats, i vart fall sedan slutet av 1800-talet. Med ut-
gangspunkt i en rad undersékningar inom ramen for modern spréakfilo-
sofi har man dér nétt mycket langt i beskrivningen av fecknets, ordets,
egennamnets och kdinnetecknets semantiska foremal, egenskaper och
formaga. Négon mer utforlig analys av eller diskussion kring vad som
ar kianneteckensrittens egentliga kdrna eller foremal forefaller inte pa

Se Momberg/Ashton, Strategy in the use of intellectual property (cit. Momberg/Ashton)
s. 199 ff.

> Se Borgenhill i NIR 2000 s. 157.

Se Levin/Wessman, Varumarkesrittens grunder (cit. Varumérkesrittens grunder) s. 21 ff.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensriditt

samma sitt ha utvecklats, d4ven om det pa senare tid kan skonjas ett ny-
mornat intresse i den riktningen. Inneborden av ordet kdnnetecken &r
olika ocksa i juridisk terminologi, & ena sidan, och det allménna spraket,
a den andra. Som pa sa manga andra omraden, har lagstiftaren valt som
term ett ord som férekommer i det allménna sprakbruket, men som ge-
nom sin egenskap av just juridisk term far en mycket speciell innebord.
Detta forhallande far kanske sérskilt stor betydelse inom detta omrade,
eftersom ndgon mer utf6rlig analys av vad som skiljer det juridiska kén-
neteckensbegreppet fran det semantiska inte har foretagits.

Immaterialrittigheter forutsitter ett skyddsobjekt. En visentlig fraga
inom samtliga immaterialréttigheter &r sdledes bestdimningen och av-
gransningen av det immaterialréttsligt skyddade objektet. Kinneteck-
ensrdtten utgor en del av immaterialrdtten och som saddan en del av den
civilrattsliga formogenhetsritten.” Emellertid finns inom den kénne-
teckensrittsliga sfaren 4ven moment som nirmast dr hanforliga till sa-
vil offentlig rdtt som marknadsrtt och specialstraffitt.® Till den of-
fentliga ritten hor de delar av kdnneteckensritten som ror registrering
av kinnetecken. Till specialstraffriatten hor de till kénneteckensritten
knutna straffrittsliga sanktionerna och till marknadsrétten hor framst
mdjligheterna att forbjuda otillborliga marknadsforingsbeteenden, men
delvis dven de konkurrensbegrinsningsrittsliga mojligheterna att at-
komma konkurrensbegriansande kénneteckensanvéindning. Pa visst sétt
finns ocksa kidnneteckensrittsliga aspekter av skilda slag inom nérings-
lagstiftningen och associationsritten.

Nedan i detta kapitel ges en introduktion till framstillningen. Forst
gors en kort presentation av kénneteckensréttens foremal (avd. 1.1) och
kannetecknet i den moderna marknaden (avd. 1.2). Dérefter sétts kin-
netecknet in 1 sitt historiska sammanhang (avd. 1.3) och i avd. 1.4 be-
handlas nagra metodfragor. Avslutningsvis (avd. 1.5) presenteras den
fortsatta framstdllningen i huvuddrag.

Jfr Koktvedgaard, Konkurrencepragede immaterialretspositioner. Bidrag til leeren om de lov-
bestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret (cit. Immaterialretspo-
sitioner) s. 189.

Jfr op. cit. s 191.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt
1.1 Kédnneteckensrittens foremal

Kénneteckensritten ger ett immateriellt réttsskydd at en rad foreteelser
med sarskiljningsfunktion. Skilda typer av kidnnetecken regleras enligt
svensk ritt genom en rad lagar. | dag utgor varukdnneteckensrditten den
svenska kénneteckensrittens viktigaste del. Den regleras framst i 1960
ars varumdrkeslag (VmL) som ger skydd for varumérken och andra va-
rukdnnetecken. Varumirkeslagen kompletteras av 1960 ars kollektiv-
mdrkeslag. Enligt 1 § kollektivmérkeslagen kan en forening av nérings-
idkare forvirva ensamritt till varumirke eller annat varukénnetecken att
av medlem anvéndas for varor eller tjanster som han tillhandahéller i sin
rorelse. Firma, d.v.s. namnet pa en niringsverksamhet regleras i 1974
ars firmalag (FL). Ritten till namn regleras framst i 1982 ars namnlag
(NamnL), men dven genom 1978 ars lag om namn och bild i reklam.
Genom 1970 ars lag om skydd for vapen och vissa andra officiella be-
teckningar ges ett sdrskilt skydd for statsvapen, statsflagga eller annat
statsemblem eller statlig kontroll- eller garantibeteckning. Sarskilda be-
stimmelser om skydd for titlar pa litterdra och konstnirliga verk ges i
upphovsrittslagstiftningen. Till kéinneteckensrétten i vidare mening kan
i dag hénf6ras dven skyddet for domdnnamn, geografiska ursprungsbe-
teckningar, liksom #dven det skydd som genom marknadsrdtten ges mot
vilseledande eller eljest otillborligt utnyttjande av annans kidnnetecken.

Inom varukédnneteckensritten skiljer man mellan varumdrken och an-
dra kéinnetecken. Aven om ordet varumcdirke i dagligt tal — dven i juridisk
terminologi — vanligen avser savil varumdrken som varukdnnetecken,
ar varumirke i strikt kdnneteckensrittslig beméirkelse snidvare. Det
framgar av en noggrann ldsning av bestdmmelserna i forsta kapitlet
VmL. I 1 § forsta stycket VmL anges att ensamriétt till ett varumdirke,
sasom sarskilt kdnnetecken for varor som tillhandahalls i en nérings-
verksamhet, kan férvirvas genom registrering. Vad som kan utgora ett
varumarke definieras vidare i 1 § andra stycket VmL till att kunna besta
av alla tecken som kan dterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet person-
namn, samt figurer, bokstiver, siffror och formen eller utstyrseln pa en
vara eller dess forpackning, férutsatt att tecknen kan sdrskilja varor som
tillhandahalls i en niringsverksamhet fran sddana som tillhandahalls 1
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1.1 Kdinneteckensrdittens foremal

en annan. Av 2 § forsta stycket VmL framgér att rétten till varumérken
erhalls d&ven genom inarbetning. 1 2 § andra stycket VmL anges sedan
att ensamritt genom inarbetning kan forvirvas ocksa till andra sarskil-
da varukdnnetecken som anvinds i en nédringsverksamhet. Det betyder
saledes att varukdnnetecken ar den Gvergripande termen for alla regist-
rerade eller inarbetade varukdnnetecken som skyddas av VmL. Efter-
som de flesta kidnnetecken uppfyller registreringskraven och eftersom
dessutom registrerade och inarbetade kénnetecken erhaller s gott som
enahanda skydd, har skillnaden mellan dessa begrepp vanligen inte né-
gon storre praktisk betydelse.” Nir det i undersékningens materiella del
ar fraga om just varumdirke, t.ex. i fraga om registreringspraxis, anvands
foljdriktigt ordet varumdrke. Emellertid blir det, fran kinneteckens-
rattslig synpunkt, 4nda mest adekvat att tala om kénnetecken sdsom na-
got som &r kénneteckensrittsligt skyddat eller eljest tydligt uppfyller
kraven for kdnneteckensskydd. I 6vrigt, t.ex. dér fraga om réttsskyddet
ar oklart, blir det mest adekvat att tala om tecken eller, vid registrering,
miirke."°

Kéanneteckensrittens foremal skiljer sig fran andra immaterialratts-
ligt skyddade foreteelser, fraimst genom att det representerar nagot an-
nat dn sig sjdlvt. Det har ddrmed pa sétt och vis ansetts inte vara ett ob-
jektsskydd i egentlig bemirkelse. Det gor att kdnneteckensrittens fore-
mal framstar som nigot sirdeles abstrakt eller immateriellt."!

Knoph konstaterade att ocksa firma- och varumairkesritten hade ett ule-
gemlig objekt. Genstand for retten er icke det papierstykke som firmanav-
net er skrevet pa eller som gjengir varemerket, men merket som idé eller ab-
straksjon, der bevarer sin identitet selv om dets enkelte uttrycksformer ikke
er ganske ens. Om en uvedkommende derfor reproduserer merket pa egen

°  Jfr Kobbernagel som i en liknande argumentation i stillet for “kendetegn” stannade for ”meer-

ker” (Konkurencens retlige regulering II (cit. Kobbernagel II) s. 13).

1% Rent semantiskt klargérs pa sitt och vis ocksé denna skillnad. Nir man talar om att mérka en
vara s& avser ju det ndgot mer hangripligt 4n att kidnneteckna den. I registreringspraxis talas
vanligen ocksa om det sdkta mdrket for att framhéva att fraga inte séikert &r om ett varumcdirke.

" Jfr Inmaterialretspositioner s. 161.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

hand, far han icke i den anledning rett til & bruke det, og heller ikke om han
forandrer litt pa det i kantene.'?

Denna undersokning syftar for det forsta till att beskriva kidnneteckens-
rittens foremal eller objekt, sédant det kommit till uttryck i framst
svensk ritt. For det andra, syftar undersokningen till att beskriva hur
kénneteckensritten ger skydd for olika aspekter av det sdlunda definie-
rade objektet. Ett tredje syfte, dr att undersdka i vad mén det sa bestim-
da objektet och de rittsliga verktyg med vilka det avser att skyddas till-
godoser réttighetshavare och forbrukares intressen i enlighet med kén-
neteckensrittens syften och funktioner.

En forsta och grundidggande hypotes som unders6kningen bygger pa
ar att kinneteckensritten har tva foremal. Det ena utgors av kinneteck-
nets referens, d.v.s. kopplingen mellan kénnetecknet och framst vara,
men dartill &ven — och i 6kande omfattning — dess kommersiella ur-
sprung, d.v.s. ytterst kdnneteckenshavaren. Kidnnetecknets andra fore-
mal utgérs av dess mening, d.v.s. dess konnotativa eller associativa
egenskaper och virden. Hypotesen om mening och referens bygger pa
semantisk teori, fraimst Freges atskillnad mellan ordens Sinn och Be-
deutung. Vad som nedan kallas mening respektive referens svarar sale-
des mot det som Frege avsag med Sinn respektive Bedeutung.

Den tyske logikern och sprékfilosofen Friedrich Ludwig Gottlob Frege
(1848-1925) var en foregangsman inom sprakfilosofin. Han studerade vid
universiteten i Jena och Géttingen, dir han disputerade ar 1873 pa en av-
handling i geometri. Ar 1896 utnimndes han till ordinarie professor i ma-
tematik i Jena. Freges storsta vetenskapliga insatser torde vara inom mate-
matiken dir han byggde vidare pa Boole. Hans centrala monografier &r hans
Begriffsschrift (1879), Grundlagen der Arithmetik (1884) och Grundgeset-
ze der Arithmetik I och IT (1893 och 1903)."* Hans ar 1892 publicerade ar-
tikel om mening och referens. (Uber Sinn und Bedeutung)' ir emellertid
pa manga sitt ink6rsporten till 1900-talets sprakfilosofi och dess mycket

12 Knoph, Andsretten (cit. Andsretten) s. 362, jfr s. 430.
13 Se Lundahl, Freges Filosofi s. 11.
14 Frege, Uber Sinn und Bedeutung, Ztschr. f. Philos. u. philosos. Kritik, NF 100, 1892, S. 25 ff.
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1.1 Kdinneteckensrdittens foremal

omfattande sprékfilosofiska debatt, vilken forts vidare fraimst av Wittgen-
stein, men ocksé av Russel, Quine, Carnap, Husserl m.fl. och dartill d&ven
inom semiotiken (jfr nedan s. 165 ff.).

Den i dag till synes vanligaste Gversittningen till svenska av Bedeutung
ir betydelse."” Emellertid har forekommit att Sinn har dversatts med be-
tydelse medan Bedeutung Sversatts med beteckning,' vilket kan skapa
forvirring. Jag har av det skilet valt den angivna terminologin: mening
respektive referens. Med inspiration fran anglosachsisk sprakfilosofi ta-
las oftast om samma fenomen som konnotation och denotation.'” Nir
det snarare framstar som lampligare att tala om denotation eller att ett
ord denoterar respektive konnotation eller att ett ord konnoterar (vilket
modalt sett anger mer av en riktning &n en egenskap) anvénds i stillet
den terminologin. For att undvika missf6érstand, anvénds séledes orden
mening och referens 1 denna framstdllning vanligen inte sdsom eljest i
gingse sprakbruk, utan huvudsakligen som sprakfilosofiska termer. For
att undvika missforstdnd, kursiveras mening och referens alternativt de-
notation och konnotation nér det dr det som avses.

Eftersom det inte gjorts ndgon skillnad av detta slag mellan kidnnetecknets
mening och referens i nordiskt kéllmaterial, kan det ibland vara svéart att rik-
tigt forstd vad som dr &mnat att avses med kénnetecknets betydelse, en term
som ofta terkommer i motiv och doktrin. Aven om dirmed som regel sy-
nes avses mening, kan det, sdsom den fortsatta framstéllningen avser att for-
klara, understundom leda fel, att forbehallslost sétta likhetstecken mellan
betydelse i dessa sammanhang och mening.'®

Se Wedberg, Filosofins historia. Fran Bolzano till Wittgenstein, (cit. Wedberg) s. 125; Frege,
Skrifter i urval (cit. Frege) s. 34 och v. Wright, Logik, filosofi och sprak. Stromningar och
gestalter i modern filosofi (cit. v. Wright) s. 172.

Jfr Andersson/Andersson/Thompson, Filosofi fér Gymnasieskolan s. 12 f.

Jfr Regnéll, Semantik, 2 uppl., (cit. Regnéll) s. 53, vilket da undantagsvis svarar mot de dven i
dag inom savil semantiken som semiotiken anvinda begreppen konnotation och denotation.
Till saken hor att savil i lagmotiv (se t.ex. SOU 1958:10 s. 103) som i doktrinen traditionellt
har talats om kdnnetecknets betydelse, varmed nidrmast synes forstas ett slags mening i vidare
bemirkelse, men som understundom kan uppfattas som att dven omfatta referens (se t.ex.
Holmqvist, Varumérkens sarskiljningsférméga (cit. Varumérkens sarskiljningsformaga) s. 35,
dar Holmgqvist talar om sekundirbetydelse och det inte klart framgar om det 4r de uteslutande
meningsbdrande forhallandena som avses).
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

Utgangspunkten i Freges sprakfilosofi var att ord kunde ha bade mening
och referens. Med referens avses objekten i mangden som ordet refere-
rar till, d.v.s. varje foreteelse som hor till ordets logiska omfang eller
extension. Om man talar om ett ords referens i storsta allménhet, utan
att tinka pa ett sérskilt anvéndningstillfille, ar det alltsd ordets omfang
som avses, d.v.s. midngden av alla existerande foremal som det kan dsyf-
ta, referera till eller denotera."® Ordet stol refererar siledes till alla sto-
lar som existerar i sinnevirlden. Med mening avses ddremot de associ-
ationer eller kvaliteter som kan forknippas med ordet. Stol &r t.ex. ndgot
att sitta pa. Ordets mening ar ddrmed detsamma som ordets innehall el-
ler intention for alla dem som kan skapa sig en uppfattning om dess me-
ningsinnehdll *°

Undersokningen syftar séledes till att beskriva hur kdnneteckensrét-
ten i vidare bemirkelse kan utgora skydd for mening och referens.”!
Hérvid provas hur vil hypotesen om kénnetecknets mening och referens
som objekt for kdnneteckensritten, passar in i traditionella kénneteck-
ensrittsliga beskrivningar av kdnneteckensrittens objekt. Undersék-
ningen avser sedan att materiellt préva vilka skyddsmojligheter som
tillhandahalls f6r skydd av mening och referens inom ramen for den gél-
lande svenska kénneteckensritten. Detta ger underlag for 6verviganden
om den gillande svenska kéinneteckensritten tillgodoser marknadens
ansprak pa ett effektivt kanneteckensréttsligt skydd.

Den andra hypotesen &r att mening och referens, sedda over tid, fatt
nya och andra innehéll. Tydligast verkar vara att utvecklingen har gétt,
och alltfort gar, mot att kiinnetecknets mening blir allt mer framtrddande

19" Jfr franskans dénoter som kan oversiittas till kinneteckna.

20 Se Regnéll s. 58; Holmqyvist, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects
of Use on Trade Mark Distinctiveness (cit. Degeneration of Trade Marks) s. 68 f.

Man skulle hirtill kunna ifragasitta om inte undertiteln pa denna undersokning egentligen
borde ha varit omvind, d.v.s. Om ordkénnetecknets referens och mening, eftersom referensen
enkelt tar utgangspunkt i kinnetecknets sérskiljningsformaga (se vidare nedan avd. 4.3), medan
dess mening avser mer komplexa sammanhang om uppfattningar, associationer och virden,
vilka dértill kan paverka kdnnetecknets referens, men som ocksa har karaktéren av att framsta
som ett objekt i sig for skyddet, vilket kommer i fraga forst sedan referensen ér sikerstilld.
Emellertid har jag, av forklaringsmissiga och delvis dven sa att siga estetiska skil, valt att
ansluta titeln till Frege.
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1.1 Kdinneteckensrdittens foremal

medan dess referens i allt hogre grad tenderar att trdda tillbaka eller
marginaliseras. Medan den dldre kidnneteckensritten utgatt endast ifran
att, genom en av det allménna tillférsikrad registrering av kannetecken,
skapa och uppritthalla en referens mellan kannetecken och de varor for
vilka kdnnetecknet tjanar som sirskiljningsobjekt, har utvecklingen
inom kénneteckensritten gatt mot ett allt starkare skydd for den mening
som kénnetecknet genom inarbetning kunnat tillskapa. Denna mening
har i kdnneteckensritten huvudsakligen kommit att kallas goodwill,
men kan avse dven annat.”? Sedda &ver tid har skilda legala verktyg an-
vénts for att tillgodose kénneteckenshavarens intresse av att skydda den
mening som initialt eller genom inarbetning tillforts kédnnetecknet. I det-
ta hianseende dr senare EG-rittslig praxis intressant, kanske sérskilt ef-
tersom utvecklingen pa skilda sitt forefaller ga mot ett 6kat skydd for
kannetecknets mening. Av sirskilt intresse for svensk ritt 4r ocksé den
utveckling som skett inom ramen for den s.k. marknadsforingslagstift-
ningen, dér ett, genom Marknadsdomstolens (MD) praxis under senare
ar, stirkt skydd mot renommésnyltning och vilseledande efterbildning-
ar kan iakttas.

En delhypotes dr ocksa att referensen tenderar att avse nya foreteel-
ser. Medan den tidigare kunde uppfattas som relativt entydig till att ska-
pa en koppling mellan kénnetecken och vara och ddrmed medelbart till
ett visst kommersiellt ursprung, kan referensen i dag i storre eller min-
dre grad ses som en koppling endast till ett kommersiellt ursprung. Det
géller sdrskilt i fraga om notoriskt kéinda kénnetecken. Vilka varor som
sedan kinnetecknas, blir av mindre vikt. A andra sidan ses en trend att
kénnetecken anvénds som handelsvaror. I sé fall star ju kénnetecknet
inte nédviandigtvis for ett visst kommersiellt ursprung. I samband hér-
med kan ocksé erinras om det i doktrinen uppméarksammade sakforhél-
landet att ett kdnnetecken i 6kad omfattning tenderar att uppfattas som
ett objekt i sig.”® I sa fall kommer kinnetecknet att referera till sig sjilvt
och dirmed framstd som ett immaterialréttsligt metaobjekt. Det kan

22 Jfr tex. Knoph som pekade pa virdet i sjilva rorelsen (forrettningsverdi) (Andsretten s. 363).
B Jfr Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave (cit. Oversikt) s. 7.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

ocksa antas att kdnnetecken i sddana situationer kan komma att referera
till en viss kvalitet eller vissa egenskaper.

En tredje hypotes av mer konkret slag, dr att olika aspekter av skydd
for kanneteckens referens och mening kommit att — pa till synes ganska
oklara grunder — regleras pa skilda sitt enligt svensk ritt.

1.2 Kéinnetecken och marknad

Inom den foretagsekonomiska nomenklaturen, skiljs vanligen mellan
trademarks och brands, dir med trademark avses nirmast sjilva varu-
mdrket, medan med brand forstas nagot vidare. Det avser snarast varu-
mirket inklusive dess goodwill eller den styrka som kdnnetecknet har i
den marknadsposition som produkten har. Det kan bli liktydigt med
kinneteckenshavarens eller varans totala prestation och relationer.*
Detta ger ocksa uttryck at en utveckling som paverkar kénneteckensrét-
ten och som kommer att gora sig allt starkare pamind.?® Det som beho-
ver skydd &r inte sjdlva kdnnetecknet, utan vad det star f6r i en mark-
nadssituation och den som blir ytterst ansvarig for skyddet i en sadan ar
kanneteckenshavaren.

Traditionellt har varukidnnetecken ansetts skilja sig fran andra imma-
terialrittigheter genom att de inte &r resultat av ett konstnarligt eller in-
tellektuellt arbete. I dag kan man emellertid kanske 6verviga det riktiga
i det. Naturligtvis har manga kidnnetecken tillkommit mer eller mindre
slumpmaéssigt och utan ndrmare overviganden. Allt vanligare blir dock
att kdnnetecken tillkommer som ett resultat av ett mycket langsiktigt
och medvetet utvecklingsarbete som visserligen i méanga fall kan ses
skilt frén dess slutgiltiga uttryck i ett visst kénnetecken. Redan 1936

2% Enligt the American Marketing Associations definition &r ett brand “a name, term, sign, sym-

bol, or design, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller
or group of sellers and to differentiate them from those of competitors.” Se hartill Kotler/Arm-
strong som utvidgar definitionen till att avse &ven attributes, benefits, values, culture, persona-
lity och user (Marketing Management s. 404 f.). Se hértill dven defintionen i Hakansson/Wah-
lund, Varumirken fran teori till praktik s. 9 ff.

% Jfr Klein, No Logo: Taking aim at the brand bullies (cit. No Logo).
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1.2 Kéinnetecken och marknad

konstaterade Knoph att ”[n]ar det ikke er medfet eller laget av publi-
kum, trenges det riktnok bade kunstnerisk og kundepsykologisk forsté-
else for 4 lage dem. Men selv om prestasjonen er mindreverdig i s& méa-
te, blir rettsvernet ett og det samme. Noe annet er att hvis varemerket er
ett virkelig kunstverk, nyter det ogsa vern”.?® For att visa att kiinneteck-
ensritten vilade pa en liknande réttsgrund som andra andliga skapelser,
var det enligt Knoph vidare nédvindigt att gora en liten “digresjon og
stanse et gjeblikk ved noen begreper som spiller stor rolle i moderne er-
hvervsliv, nemlig forrettningsverdi og goodwill”*’

26
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Ett kdnnetecken som &r inarbetat brukar sdgas ha forvérvat ett mervdrde el-
ler egenviirde.® Detta mervirde avser det ekonomiska virde som uppkom-
mit for kdnnetecknet genom marknadsforing, d.v.s. vad som investerats i
kénnetecknet utéver kostnader for att ta fram kénnetecknet, registrering-
skostnader m.m. Mervirdet brukar ofta dven uttryckas som goodwill,” vil-
ket snarast tar sikte pa hur kdnnetecknets mervirde uppfattas av omsitt-
ningskretsen eller allménheten. I stillet for goodwill, ett ord som tidigare
uttryckligen anvéindes i lagen, talas i dag som ett resultat av implemente-
ringen av EGs varumérkesdirektiv om vd/ ansedda kénnetecken (6 § andra
stycket VmL). Ofta talas, fraimst inom marknadsfoéringslagstiftningen, sy-
nonymt hirmed om vdlrenommerade kannetecken. Pa senare tid har MD
ocksa 1 6kande omfattning borjat tala om ett uppmdrksamhetsviirde hos
konsumenterna.>® Att ett kinnetecken forvirvat goodwill, ér vélrenomme-
rat eller dr vil ansett, behdver emellertid inte innebira att det avser séirskilt
exklusiva varor, utan nirmast att det star f6r varor med en jimn och férut-
sebar kvalitet. Vissa synnerligen starkt inarbetade kdnnetecken kan kallas
Kodakmdirken.

Andsretten s. 361 (not 1).

Op. cit. s. 363; jfr hértill ocksa Immaterialretspositioner s. 184 ff.

Jfr Riis i NIR 2000 s. 18; Immaterialretspositioner s. 15 och 161 ff.; Madsen, Markedsret Del 2,
4. udgave (cit. Markedsret) s. 130.

Jfr Immaterialretspositioner s. 164 ff.

Se hdrom Nordell, Marknadsrittens goodwillskydd (cit. Marknadsrittens goodwillskydd)
s. 22 ff.; Rosén i Festskrift til Mogens Koktvedgaard s. 484 samt vidare nedan avd. 7.1.2.2,
s. 524 ff.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

Enligt den moderna varumérkesteorin existerar kdnnetecknet ofta i for-
brukarens medvetande.®! Varumirket har kommit att uppfattas inte bara
som ord- eller figurkdnnetecken, utan dven som foretagsidentitet, de-
sign, personlighet, d.v.s. allt det som gor kénneteckenshavaren synlig.
Ett sadant kinnetecken kan inte uppsté pa annat sitt &n genom marknad-
spenetration — inarbetning. Genom medveten och langsiktig bearbet-
ning av omséttningskretsen, forvirvar kdnnetecknet siledes successivt
vissa avsedda kdrnegenskaper. Inom foretagsekonomin talar man déarfor
ofta om att hygga varumirken.*

I en marknadsforingsstrategi maste en rad 6verviganden goras med
hénsyn tagen inte bara till varukdnnetecknet, utan dven till arten av va-
ror som skall kénnetecknas och dem som avses handla med varorna el-
ler tjdnsterna — omsdittningskretsen. Till att bérja med maste klargoras
om marknadsforingen av en vara eller en tjanst 6ver huvud taget skall
goras under nagot sérskilt kdnnetecken. Vidare maste stéllning tas till
om varje vara skall mérkas, eller om endast vissa varor skall mérkas och
om endast ett kinnetecken skall anvindas, eller om flera, t.ex. savil séir-
skilda varukidnnetecken, sdsom en firmadominant, skall anvidndas. Dar-
till maste dvervéigas om endast en eller flera produkttyper skall bira ett
och samma kinnetecken.* Ett Gvervigande som ocksa kan géras, dr om
det &r ett eget kéinnetecken, som skall anvindas, eller om det &r fradga om
nagon annans kidnnetecken — pé basis av varumérkeslicensavtal, mer-
chandisingavtal eller franchiseavtal eller eljest — som skall anvéndas,
och vem som 1 sa fall skall bira kostnader och risker for det, liksom 1
ovrigt fordelning av rittigheter och befogenheter mellan réttighetshava-
re och nyttiggorare. Detta dr nagra av rittighetshavarens stillningsta-
ganden utifrdn vad han vill tillskapa och avsitta.

Valet av kdnnetecken har sedan betydelse for dess skyddsvérdighet
och skyddsomfang. Ett bra kdnnetecken skall vara létt att minnas, 14tt

Jfr Varumirkesrittens grunder s. 26.

Se Melin, Varumarkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varuméarken (cit. Varumarkes-
strategi), dens. Varumairket som strategisk tillgang (cit. Varumérket som strategisk tillgdng).
Jfr Kotler/Armstrong, Principles of Marketing, Fifth Edition, (cit. Principles of Marketing) s.
260 ff.
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1.2 Kéinnetecken och marknad

att uttala pa flera sprak, fantasibetonat sa att det direkt uppfattas som
sirskiljande och ha en hog penetrationsforméaga.** Vissa grundliggande
krav stills pa kdnnetecknet for att alls kunna skyddas. Det méaste ha scir-
skiljningsformaga. Om t.ex. kdnnetecknet dr deskriptivt eller generiskt,
kan det inte skyddas. Ett kdnnetecken kanske kan vinna skydd for vissa
varor eller varuslag, men inte for andra. Vissa kdnnetecken &r dessutom
battre dgnade i sig som kénnetecken &n andra. Kénnetecken med storre
distinktivitetsgrad kan fa ett mer omfattande skydd &n sddana som é&r
mindre distinktiva.

Kénnetecknet far dessutom inte vara forvixlingsbart med annans
kannetecken. Kénneteckensskyddet och skyddets omfattning kan sedan
vara beroende av hur det anvénds inom marknaden. I vissa fall kan t.ex.
skydd vinnas endast efter inarbetning och graden av inarbetning kan fa
betydelse for kdnnetecknets skyddsomfang. Kénneteckenshavarens val
av kidnnetecken kan medféra avsevirda konsekvenser om hans handlan-
de inte svarar mot de faktiska forutséttningarna for hans handlingar och
hans tillhandahallande av varan. Konsekvenserna har att géra med vem
kianneteckenshavaren &r, vad han vill, varifran han kommer och vad han
garanterar. Men det har ocks4 att gora med till vem han riktar sig liksom
omsittningskretsens kunskaper, forviantningar och méjligheter att ta till
sig information.

Kénneteckenshavaren maste ocksa varda sitt kénnetecken och de in-
vesteringar som gjorts i det. Nir kdnnetecknet dr inarbetat och har en
stark position inom marknaden, kan investeringarna i kénnetecknet ut-
nyttjas for egen produktutveckling och varumérkesutvidgning. De kan
aven lagga grunden for licensiering av kdnnetecknet, men samtidigt kan
det i manga fall bli kénsligt f6r yttre paverkan. Har far avtal med kin-
netecken som objekt allt storre betydelse. Det kan slutligen bli begérligt
for andra att utnyttja det merviarde som kan ha skapats i kénnetecknet.
vérsta fall kan det — genom eget eller annans missbruk — urvattnas eller
helt degenerera.®

3 Se Levin i NIR 1995 s. 466; jfr SOU 2001:26 s. 160; Varumirkesrittens grunder s. 27.
35 Jfr Varumirkesrittens grunder s. 36.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

I och for sig blir ett varukdnnetecken i vésentlig grad vad som genom
produktutveckling, marknadsféring, servicedtaganden m.m. kommer att
knytas till det. Det kan alltsa, fyllas med olika slags mening.

Ett pd manga sitt talande exempel som givits av Armstrong och Kotler ér
den moderna parfymindustrin dir man i en marknadsforingsprocess vanli-
gen borjar med att definiera malgruppen. Den ténkta produkten skall t.ex.
spegla en viss livsstil eller ett forhallningssétt till verkligheten. For att mél-
gruppens livsstil eller 6nskade livsstil skall svara mot den avsedda produk-
ten, dr det viktigt att produkten har form, firg, kdnnetecken och marknads-
fors pa det sitt som effektivast svarar mot den avsedda livsstilen. Nar dessa
komponenter vél dr utarbetade kan en doft som svarar mot produkten viljas
och slutligen fylla produkten med innehall.*®

Hir ses en visentlig skillnad mellan varukénnetecknets féremal och an-
vandningsomrade sadant det sag ut for ett sekel sedan och hur det ter sig
i dag. Dé framstod sjdlva namngivningen ndrmast som sekundér och det
namn som valdes da, var ofta deskriptivt eller eljest av underordnad be-
tydelse. Om négon moda nedlades p& namngivningen, var det en nira
till hands funnen bendmning pa varan — nagot kolonialt eller exotiskt,
nagot deskriptivt, ndgot modernt eller ndgot annat néra till hands liggan-
de. Det som var primért var att varan asattes ett namn — vilket som helst
— d.v.s. att kénneteckensritten 1 ménga fall uppfattades ndrmast som
formell och valet ofta tangerade det generiska. | dag framtrider varu-
kannetecknet som allt viktigare. Det giller inte minst i férhallande till
andra kdnnetecken sdsom firma och namn (se hdrom nedan avd. 1.3).

I den juridiska doktrinen har, av naturliga skél, kidnnetecknet alltid
beskrivits utifran sig sjalvt och definierats som det av lagen skyddade
objektet. Inom den foretagsekonomiska marknadsféringsteorien tar
man diremot som utgangspunkt fér undersokning och analys hellre
funktionen, d.v.s. objekt som de facto kan fungera som kénnetecken
inom en marknad. Symptomatiskt verkar vara att medan kénneteckens-
ritten och semantiken i stor utstrackning dgnar sig t att beskriva hur na-
got — ett kéinnetecken — &r beskaffat eller spraket fungerar eller vilka

36 Jfr Principles of Marketing s. 251 ff.

30



1.2 Kéinnetecken och marknad

egenskaper det har, dgnar sig den del av foretagsekonomin som studerar
kannetecken framst at att beskriva hur man skall gora for att astadkom-
ma nagot — ett starkt varumdrke. Saledes talas om varumdrkesbyggan-
de,”” om strategic brand management,’® om varumdrkesstrategier” och
om positionering,* eller brand planning. Hur detta nagot sedan ser ut
och vilka egenskaper det har, utgar saledes framst ifrdn vad som har
gjorts eller inte gjorts och hur det har gjorts for att &stadkomma ett visst
resultat. Intressant dr hur som helst att det i bada fallen talas om varu-
mdrken, dven om de har olika innebord. Ocksa allménhetens uppfatt-
ning skiljer sig savél fran det juridiska som foretagsekonomiska kénne-
teckensomradet. Hér saknas enligt min uppfattning en diskussion om
kannetecknets minsta gemensamma ndmnare, d.v.s. det som &r kidnne-
tecknets gemensamma egenskaper inom kdnneteckensriditt, sprakfilosofi
och marknadsforingsteori, liksom vad som hos forbrukarna anses vara
ett kénnetecken. Det dr forst ndr den 4r definierad som en beskrivning
av kinneteckensrittens foremal kan goras och ett effektivt kdnneteck-
ensskydd kan &stadkommas.

Forskningen 1 kénneteckensritt, sdvil i Norden som internationellt,
har under lang tid varit ett relativt eftersatt omrade. Medan fragorna om
ensamrittens foremal kommit att utredas och teoretiseras inom andra av
immaterialrittens omraden — framst upphovsrittens och patentrittens —
har forskningen om kénneteckensrittens objekt undersokts endast spo-
radiskt och oversiktligt. Man kan fraga sig varfor det blivit sa, och var-
for intresset blivit eftersatt for att forsoka vdva samman kannetecknets
objekt med behovet av ett materiellt kdnneteckensrttsligt skydd, pa
samma sitt som bestdmningen av t.ex. konstens féremal forsokt sittas i
relation till dess upphovsrittsliga skyddsforutséttningar. Det kan bero
pa att konstnérliga och litterdra verk lange uppfattats som omfattade av
ett allménintresse, medan intresset for kinnetecken varit ett sdrintresse
for berorda néringsidkare och ett marginellt foremal for konsumenterna

37
38

Jfr Varumirket som strategisk tillgang samt Varumérkesstrategi.

Jfr Keller, Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity
(cit. Keller).

Jfr Murphy, Brand Strategy (cit. Murphy); Varumérkesrittens grunder s. 21 ff.

Se Allmént, Varumirkesstrategi.
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i deras sokande efter ritt vara. Intresset for de konstnarliga och litteréra
skapelserna &r eller har i vart fall sdledes varit langt mer allméngiltigt
och allomfattande 4n det som gillt fér kidnnetecken.

I dag kan dock iakttas ett tydligt 6kat allménintresse for reklam och
diarmed ocksa for kdnnetecknet som reklambérare. Det mérks givetvis
tydligast inom niringslivet.* Men &ven inom omsittningskretsen och
dess konsumentled kan ett patagligt nymornat intresse for kédnneteck-
nens egenvirde, betydelse och funktioner iakttas. Det torde i stor ut-
strackning ha att géra med ett 6kande intresse fér media i allménhet och
media som kulturyttring i synnerhet.*” Inte heller har samma oenighet
som inom upphovsritt och patentritt, uppkommit om vilken terminolo-
gi som skall anvindas och vilka metoder som skall tillimpas f6r bedom-
ning av skyddsvirdigheten av kénnetecken. Tekniskt sett liknar emel-
lertid distinktionen mellan kénnetecken och objektet for kéinneteckens-
ritt pd manga sitt skillnaden mellan vad som under lang tid ansetts vara
konst inom de skona konsterna 4 ena sidan och vad som varit att anse
som ett konstnérligt verk inom upphovsritten. Ett tydligt problem som
konstaterats i den upphovsrittsliga verksdebatten har varit de svarighe-
ter som uppstatt nir det skall faststidllas vad som &r ett verk i immateri-
alrittslig bemaérkelse till skillnad fran vad som &r konst eller litteratur i
konst- eller litteraturvetenskap. Vad som &r konstnérligt eller litterért
har ju diskuterats av ménniskan i artusenden. Vad som &r ett namn eller
ett kannetecken och vilka egenskaper detta namn eller kdnnetecken kan
ha, kan visserligen ha en ldngt dldre historia och vara linge diskuterat,
men det dr forst under 1900-talet som de varit foremal for utforlig och
ingdende analys inom vetenskapen — framst sprakfilosofin. Pa liknande
sdtt dr ocksa i1 dag de krav pa vad som skall skyddas som en uppfinning
mycket tekniska och artspecifika och skiljer sig ddrmed vésentligen fran
vad som i allménna ordalag kan antas falla inom ett sedan arhundraden
av den breda allménheten uppfattat uppfinningsbegrepp.

41 Tydliga tecken i Sverige hirpa ér tillkomsten av tidskriften Brand News som foljer kanneteck-

ensrittens i vid mening utveckling.
Jfr Levin som konstaterat att varumérken och kdnnetecken under senare ar vésentligt har accen-
tuerat i ekonomisk och kulturell betydelse (SOU 2001:26 s. 19).
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1.2.1 Internationalisering och globalisering

Eftersom immaterialrattigheter — inte minst kénneteckenskyddade varor
och tjanster — dgnar sig vil for handel 6ver landsgrénser, dr det av han-
delspolitiska skél viktigt att alla linder som omfattas av handeln kan
tillforsdkra ett effektivt skydd for kdnnetecknen. Detta astadkoms ge-
nom internationella konventioner och — f6r den Europeiska marknaden
— genom direktiv och férordningar och avgoranden fran EG-domstolen.
Av grundldggande betydelse ér den s.k. Pariskonventionen for industri-
ellt rattsskydd av ar 1883 (PK), vilken ocksa innehéller regler om otill-
borlig konkurrens. PK har reviderats vid ett flertal tillfdllen, senast i
Stockholm ar 1967. PK bygger pa principerna om minimiskydd, d.v.s.
den lagsta skyddsnivé som medlemslidndernas lagstiftning skall upprétt-
halla, nationell behandling (art. 2 PK), d.v.s. att medlemslédnderna més-
te bereda annat konventionsland minst lika omfattande rittsskydd som
ges at egna medborgare samt konventionsprioritet, d.v.s. att tidpunkten
for en ansdkan om varumérkesregistrering som gors i en medlemsstat
skall gilla #ven om ansdkan gors senare i en annan medlemsstat.*’ Be-
stimmelserna om kénnetecken finns i PKs art. 6-9.%

Niér den s.k. Uruguay-rundan av det davarande GATT-avtalet (Gene-
ral Agreement on Tariffs and Trade)* initierades, kom immaterialrit-
tigheter upp pa agendan. I samband ddrmed ombildades GATT till en
varldsomspannande handelsorganisation, under vilken det. s.k. TRIPS-
avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights), som séledes reglerar forutséttningarna for handel mellan lander
med immaterialrittigheter, lyder.*® Avtalet antogs ar 1994 tillsammans
med de andra avtalen i den nybildade Virldshandelsorganisationen
(WTO) och tradde i kraft ar 1996. Savil EU som dess medlemslénder
ar avtalsparter. Avtalet forpliktar medlemslénderna att upprétthalla den

# Se Oversikt s. 455 .

# Se Morcom/Roughton/Grahm, The Modern Law of Trade Marks (cit. The Modern Law of
Trade Marks) s. 499 ff.

Se hidrom Bernitz, Internationell marknadsritt s. 18 ff.

Se Gervais, The TRIPs Agreement, Drafting History and Analysis; Beier/Schricker (Hrsg.),
From GATT to TRIPs.
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skyddsnivé som foljer av den senaste texten av PK. Liksom PK bygger
TRIPS pé principen om nationell behandling. Den bygger liksom
GATT-avtalet ocksa pé s.k. mest-gynnad-nationsbehandling, vilken lik-
nar principen om nationell behandling och innebér att varje forman i
frdga om immaterialréttsligt skydd som en medlemsstat beviljar vilken
som helst annan medlemsstats réttssubjekt skall medges réttssubjekten
i alla andra medlemslénder. Avtalets materiella bestimmelser om kén-
netecken finns i dess andra avdelning, art. 15-21, bland annat bestdm-
melser om vilka tecken som skall kunna skyddas som varumirken, om
ensamrittens omfattning och om sanktioner.

Pa det Europarittsliga planet &r radets forsta direktiv (89/104/EEG)
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas va-
rumérkeslagar (Varuméirkesdirektivet) av central betydelse. Direktivet
innehéller bestimmelser om harmonisering av skyddet for registrerade
varumérken. Hartill kommer Rédets forordning nr 40/94 (EG) av den 20
december 1993 om gemenskapsvarumirken (Varumérkesforordning-
en), vilken reglerar registreringen av gemenskapsvarumérken (EG-va-
rumérken).

Négon virldsévergripande konvention finns inte p4 marknadsréttens
omrade, men hir boér ndmnas Internationella Handelskammarens (ICC)
Grundregler for reklam och sdljfrdmjande datgdrder. De &r 1 praktiken
antagna av alla ledande néringslivsorgan och har inte bara haft betydel-
se for utformningen av den svenska marknadsforingsritten, utan har
ocksa kommit att spela en viktig roll som tolkningsunderlag i MDs do-
mande verksamhet. P4 det Europarittsliga planet bér ndmnas dven di-
rektivet 84/450/EEG om vilseledande reklam, vilket dndrats genom di-
rektiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 sa att detta omfattar jamforande
reklam (Direktivet om jamf6rande reklam). Trots att ICCs grundregler
inte har nagon formell status, har de haft betydelse i harmoniseringsar-
betet med den gemensamma marknadsforingsritten. Om reglerna for
marknadsforing inom Europa var stringare dn vad som géllde interna-
tionellt, skulle det naturligtvis kunna ge upphov till obalans i handeln
med lander utanfor den gemensamma marknaden.
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Geografiska ursprungsbeteckningar skyddas savil enligt PK (art.
10.2) och TRIPS (art. 22-24) *’ som enligt den s.k. Madridéverenskom-
melsen om undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar pa han-
delsvaror och den s.k. Lissabondverenskommelsen om skydd for ur-
sprungskinnetecken och sddanas internationella registrering. Bada &r
tillkomna inom ramen for Parisunionen och har ldngre gaende forplik-
telser an PK. Sverige har tilltritt endast Madridéverenskommelsen.*®
Vissa geografiska ursprungsbeteckningar skyddas genom EGs forord-
ning om skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar for jord-
bruksprodukter och livsmedel.*” For alkoholhaltiga drycker finns sir-
skilda forordningar som reglerar skyddet for sddanas geografiska ur-
sprung.*

Det omfattande harmoniseringsarbetet inom EU, liksom tillkomsten
av WTO, &r viktiga faktorer i arbetet med stravandena att &stadkomma
en effektiv handel mellan lénder. I det perspektivet bor uppmérksam-
mas det vixande motstdndet mot den s.k. globaliseringen, vilket kom-
mit till uttryck i samband med protestaktioner mot toppméten inom sa-
vil WTO och EU som den s.k. G8-gruppen.’' Debatten om globalise-
ring fokuserar i hog grad pé den tilltagande virldshandeln. Kritiken mot
globaliseringen av ekonomin tar sikte huvudsakligen pa den decentrali-
serade produktionen och bristande miljomedvetande. Utgangspunkten
ar att frihandeln gynnar stora multinationella mérkesforetag som av
ekonomiska skal flyttar tillverkningen till lander i tredje varlden dér 16-
nerna dr ldga och dér hinsyn inte behover tas till social sidkerhet och ar-

7 Se Levini SOU 1993:59 5. 664 f.; Knaak i GRUR Int. 1995 s. 642; The Modern Law of Trade-
marks s. 508 ff.

Se harom Levin, "Made in Sweden”. Vilket skydd behovs i dag for geografiska ursprungsbe-
teckningar? (cit. "Made in Sweden”) s. 24; dens. i SOU 1993:59 s. 660, 664 och 670 ff. samt
Bellander, Vilseledande om geografiskt ursprung s. 20 ff.

4 Radets forordinng nr 2081/92 (EEG) av den 14 juli 1992 om skydd for geografiska och
ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel.

Radets férordning nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden for vin samt Radets foérordning nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allménna
bestammelser for definition, beskrivning och presentation av spritdrycker.

Se allmint om Globalisering, Micklethwait/Wooldridge, Global. Reportage fran en virld i for-
andring.
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betsmiljo, nagot som medfor att klyftorna vixer mellan lander. Globa-
liseringen anses ocksa intensifiera exploatering av naturresurser och ar-
betskraft, pd bekostnad av miljén och konsumenten. En del av kritiken
gar ndmligen ut pa att de stora kidnneteckenshavarna, genom effektiv
marknadsforing, forsoker tillskapa en oeftergivlig lojalitet, sarskilt hos
unga konsumentgrupper, vilka betraktar sin identitet som summan av de
mirkesvaror som de konsumerar, och att mirkesforetagens verksamhet
i utvecklingsldnderna inte pa nagot sétt bidrar till en hogre levnadsstan-
dard, utan uteslutande till tillskapande och vidmakthallande av starka
kénnetecken. I denna protest mot globaliseringen har den kanadensiska
journalisten K/ein kommit att inta en sérstéllning, genom sin bok No Lo-
g0,°% i vilken hon beskriver hur varukinnetecken, genom medvetna stra-
tegier, tranger in i alla delar av inte bara massmedia, utan d&ven samhal-
let i stort.>

1.3 Kénneteckensrittens utveckling

For att kunna forsta varfor kdnneteckensritten har fatt den utformning
som den har i dag och vad som ir kédnnetecknets rittsliga féremal och
dess skilda funktioner och syften, liksom dven varfor den kan ha kom-
mit att utvecklas till ndgot delvis nytt under senare tid, krdvs en viss
uppfattning om kénneteckensrittens utveckling dver tid. Hér ges endast
en skissartad och visentligen forenklad 6versikt over relevanta forhal-
landen som lett fram till den i dag géllande svenska kénneteckensrétten.

Kinneteckensrittens ursprung finns i ritten till ett namn®* och namn
antas ha funnits sa linge minniskan har haft ett sprak.>® Ritten till namn
har ett ndrmast mytiskt ursprung. Redan i 1 Mos. 2 kap. beréttas om hur
Herren férde markens alla djur och himlens faglar till Adam for att se

52 Klein, No Logo.

33 Se Bovallius och Toivio i Holger/Holmberg (red.), Identitet — om varumirken, tecken och sym-
boler (cit. Identitet) s. 22.

% Jfr Andsretten s. 370.

5 Jfr SOU 1960:5 s. 34.
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vad han skulle kalla dem; "ty sdsom mannen kallade var levande varel-
se, skulle den heta. Och mannen gav namn at alla boskapsdjur, at fag-
larna under himlen och at alla markens djur.”® I 1 Mos 4:1-17 berittas
vidare om hur Herren 14t méirka Kain med ett mirke i pannan sa att alla
skulle kinna igen honom.”” Minniskan forvirvade snart kunskapen att
kidnneteckna dven andra foremal, kanske med inspiration av dessa bada
séarskiljningstyper. Under antiken var det brukligt att skoldar och hjal-
mar mérktes med bédrarens sérskilda kénnetecken. Under medeltiden
aterupptogs detta bruk och de medeltida riddarna prydde sina skoldar,
hjilmar och standar med sitt vapen.*® I staden Pisa tillkom sa &r 1286 en
lag i vilken stadgades straff for den som anvinde annans vapen.*® En an-
nan form av kdnnetecken som torde ha lika stor betydelse for varukin-
neteckensrittens utveckling, var bruket att mérka dgodelar, djur, virke
och strandfynd.®® En tredje form av mirken #r konstnérers och hantver-
kares signering av sina verk och alster. Redan vid 1200-talet fanns en-
ligt Bjiarkoaritten en plikt att anviinda mérken vid forsiljning av varor.?!
Under medeltidens skravisende var det ocksa brukligt att hantverkarna
som var medlemmar i hantverksgillet mérkte sina varor med ett sérskilt,
av gillet godként, mérke sé& att det skulle vara mojligt att hérleda ur-
sprunget ifall t.ex. kvalitetsbrister uppdagades.®> Under skravisendets
senare tid blev praktiskt taget alla tillverkare av varor skyldiga att mirka

56 Jfr hartill Mollerup, The Marks of Excellence. The History and Taxonomy of Trademaks (cit.

The Marks of Excellence) s. 16.

Jfr Pawlo, En tandlos tiger. En kritisk studie av inférandet av anvéndningstvang i svensk varu-
markesritt s. 5. Skillnaden mellan de bada fran gamla testamentet angivna exemplen &r slaende.
Medan den forra typen av tecken dr av samma slag som vanliga substantiv och egennamn, ar
den senare monoreferentiell, d.v.s. av samma slag som ortnamn och firmor (se hirom nedan
s. 169 f.). Observeras kan hértill, att de bada exemplen snarast ger uttryck for en namnplikt och
inte en namnrétt, nadgot som i de flesta réttsordningar forefaller ha langt dldre réttsgrund &n
namnritten (jfr Andsretten s. 372).

% Jfr Pickering s. 37.

% Kohler, Das Recht des Markenschutzes s. 19; Tisell, Om varumérkesskydd och varumirken
(cit. Tisell) s. 8).

Rikliga exempel fran antik och medeltida ritt liksom fran svenska landskapslagar och annan
nordisk ritt ges av Tisell s. 9 ff.

1 Se SOU 1958:10 5. 29.

92 Se Kohler, Warenzeichenrecht s. 15 ff.; jfr SOU 1958:10 s. 29 och Pickering s. 37 f.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

sina varor, varigenom de iklidde sig ansvar for varans egenskaper.®’
Under merkantilismen tillkom genom skra-, hall-, fabriks- och hant-
verksordningarna en méngd stadganden som pabjéd mirkning, huvud-
sakligen i syfte att kontrollera att tillverkningen dgde rum i féreskriven
ordning. Till dem ansl6t sedermera enligt 1734 ars lag en sdrskild straff-
bestammelse i 11:1 HB i syfte att upprétthalla kontrollsystemets effek-
tivitet.**

I och med att hantverken industrialiserades, 6vergick kénnetecknen
till fabriks- eller handelsmérken for att pa detta sitt ange tillverkarens
forhallande till produkten samt for att kunna bibehélla och utvidga
kundkretsen pa ett sdtt som inte gdrna varit mojligt att gora personli-
gen.® Under 1800-talet utvecklades i liberalismens anda den privat-
rittsliga ensamritten till varumérken, delvis genom omvandling av 4ld-
re offentligrittsliga detaljregler om skyldighet att méirka varor. Namn-
ratten och firmaritten, priglades emellertid da fortfarande av det
allménnas absoluta krav pa namnplikt, vilket bérjade framsta som allt
mer omotiverat.5

Overgangen till niringsfrihet mérks i svensk ritt kanske tydligast ge-
nom 1848 ars fabriks- och hantverksordning samt 1864 ars néringsfri-
hetsforordning. Fér varumérkesrittens del kommer den till uttryck i
1862 ars kungorelse angdende upphorande av stadgandet om vissa in-
hemska fabrikstillverkningars och hantverksvarors forseende med till-
verkningsstimpel m.m.®” Enligt forordningen skulle det foljaktligen an-

% SOU 1958:10 s. 29; jfr Mollerup i Identitet s. 31 f.

6 »Hvar som sitter annar handtverkares mirke 4 sitt arbete, béte femtijo daler. Finnes dher i flird
eller fals, plichte ther til som sagdt 4r.” Bestdmmelsen overfoérdes 1858 till 38 § i forordningen
om forfalskning m.m. och infordes som 22:16 i 1864 ars strafflag (jfr hartill SOU 1958:10 s.
51).

5 Jfr Tisell s. 15.

% Jfr Andsretten s. 375 och 390. Knoph konstaterade dven att bade i gamla dagar och *nu for

tiden’ tanken om “alménheten stadig i underbevisstheten, nar kjennetegnenes rett skal ordnes,

og selv om den ikke gir sig tilkjenne som virkelig firma- og merkeplikt, forer den iallfall inn et
visst offentligrettslig element i rettigheten som man ikke har maken til i resten av &ndsrtten

(Andsretten s. 368).

K. M:ts nad. Kung., ang. upphérande af stadgandet om vissa inhemska Fabrikstillverkningars

och Handtverksvarors férseende med tillverkningsstimpel, m.m.; d. 13 juni 1862.
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1.3 Kdinneteckensrdittens utveckling

komma pa fabriks- och hantverksidkarna sjélva att, om de fann sa for
gott, pa sina arbeten anbringa egna stimplar eller méarken och offentli-
gen tillkdnnage dessa stimplars eller mérkens utseende och beskaffen-
het.%

Genom ritten till firma kunde néringsidkaren med ensamritt anvénda
sitt eget namn som beteckning #ven for sin niringsverksamhet.®’ Hiri-
genom gavs mdjlighet att utnyttja det goda rykte som var forknippat
med namnet ocksa i en ndringsverksamhet. Det tydliggor hur firmart-
ten var en naturlig och pa sitt och vis nédvindig utveckling av namn-
ritten.”” Aven om nigon materiell ritt till firma inte fanns enligt 1887
ars firmalagstiftning, synes man redan dessférinnan ha utgatt ifran att
det fanns en tyst forutséttning att en sddan fanns. Enligt Eberstein var
denna, oberoende av uttryckligt lagstadgande, inte ndgon individualrétt,
utan hade firman sjdlv till foremél. Det var inte tvivel om att det var
namnets ekonomiska virde som astadkommit att ritten till firma kunnat
av sig sjdlv, utan uttrycklig auktorisation, framvéxa och som givit den
dess gestaltning. Namnet hade framstatt sasom ett sjalvstandigt foremal
med ett formogenhetsvirde.”' Firma reglerades fram till ikrafttridandet
av 1974 ars FL i 2 kap i 1887 ars lag om handelsregister, firma och pro-
kura. Regleringen av firma i den lagen visar tydligt hur firma uppfatta-
des som en formell beteckning for niringsverksamheten och pa den
funktion som firma hade att f6r allménheten sékerstélla vem som stod
bakom foretaget. Firmans kianneteckensrittsliga aspekter var enligt sjil-
va lagen vid den tiden séledes av helt sekundért slag. S& smaningom
vicktes emellertid medvetenheten om att firman, anvind pa visst sétt,
kunde ha varukinneteckensrittsliga egenskaper.

% Jfr SOU 1958:10s. 51.

% Enligt 1884 ars varumérkeslag skulle namnet pa en néringsidkares fastighet ocksa ha samma
stillning som sliktnamn och firma (jfr Holmqvist i NIR 1975 s. 270); jfr Andsretten s. 485.
Jfr Gotting i Festgabe fiir Friedrich-Karl Beier s. 233 ff.; dens. Personlichkeitsrecht als Vermo-
gensrechte s. 76. Detta forklarar varfor det for ca ett sekel sedan f6ll sig naturligt att behandla
laran om namn och firma inom ramen for en och samma monografi (se Eberstein, Bidrag till
laran om namn och firma enligt svensk ritt (cit. Ldran om namn och firma) s. 4 ff.).

Léran om namn och firma s. 41.

2 Se op. cit. s. 54 f.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

Namnrittens utveckling &r intressant i sig pa grund av dess starkt person-
lighetsrittsliga pragel och diarmed for dess tacksamhet som verktyg for att
befista skilda rittsfilosofiska uppfattningar. Namnritten sdsom ensamrtt
kan sidgas ha kommit till uttryck forst som en dganderitt. Var och en skulle
ha en oinskrénkt ritt till sitt eget namn och tredje mans oauktoriserade an-
vindning skulle dirfor kunna forbjudas for alla ssmmanhang. " I den kin-
neteckensrittsliga doktrinen kring sekelskiftet 1900 poéngteras ocksé tyd-
ligt att kiinneteckensritten var att anse som en personlighetsritt,”* d.v.s. ett
slags individualitetsrétt. P& det sittet lever ett skydd av det slaget vidare i
upphovsrittens droit moral enligt 3 § URL liksom i dess titelskydd (50 §
URL) och den koppling som kénneteckensritten dértill ger genom att titlar
och konstndrsnamn utgdr registreringshinder enligt 14 § VmL och 10 § FL
(jfr nedan avd. 4.4.3-4). Ett slags modern hybrid av en sddan personlighets-
ritt 4r ocksa den sirskilda straffrittsliga lagstiftningen om namn och bild i
reklam. Aven om den skyddar alla personer, ir det emellertid uppenbart att
den kommit att f& barkraft framst till skydd for kdnda personer som forvér-
vat ett renommé. Namnet och portrittbilden har ju genom reklamen eller el-
jest kommit att fa ett uppmdrksamhetsvdrde och diarigenom forvirvat kin-
neteckensegenskaper.

Firmarétten framstod snart som otillriacklig som grund for ett effektivt
varukénneteckensrittsligt skydd. Den industriella produktionens ut-
veckling och de allt bittre lagrings- och transportmdjligheterna medfor-
de att ritten maste kunna utstrickas till ett geografiskt omrade langt ut-
anfor tillverkningsorten.” For att vidmakthdlla namnet och firmans ga-
rantifunktion, d.v.s. att garantera kvalitet och ursprung (se hdrom nedan
2.3), maste skyddet sdledes utstriackas till att gélla &ven andra produkter
som salufordes inom ramen for ndringsverksamheten. Darmed fick va-
rukcnnetecknet 6kad betydelse. Det individualiserade alltsa ursprungli-
gen forhallandet mellan varan och dess egenskaper. Varukédnnetecknet
blev dirmed huvudsakligen en ren sakbenimning,’® men kom s& smé-

3 Jfr op. cit. s. 4 ff.

™ Se Kohler, Warenzeichenrecht s. 1 ff.; jfr Gétting i Festgabe fiir Friedrich-Karl Beier s. 233 ff.
5 Jfr Stuckel, Die Integritit von Marke, Ware und Verpackung s. 7 och Pickering s. 39.

6 Jfr Tisell s. 15.
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1.3 Kdinneteckensrdittens utveckling

ningom att utstriacka sig till att avse ndgot mer — en lank mellan konsu-
ment och tillverkare. Det finns séledes ett néra samband mellan utveck-
lingen av immaterialrédtten och den samhéllsekonomiska utvecklingen
fran privilegiesystem 6ver merkantilismens statsdirigerade naringsreg-
lering till liberalismens niringsfrihet och dagens marknadsekonomi.”’
Liksom vad giller formdgenhetsritten i stort, har den svenska kénne-
teckensritten i betydande utstrackning paverkats av tysk rétt och sir-
skilt den tyska lagstiftning som i stor skala tillkom efter det tyska rikets
enande ar 1871. Saledes antogs redan ar 1874 en, for hela Tyskland gél-
lande, varumaérkeslag. Det stora framsteget med den tyska lagen var att
skyddet inte grundades pa anvindning, utan i stéllet tillerkdndes den
forsta anmilaren.”® Aven om den lagen hade ménga brister, blev den in-
spirationskélla for en rad andra europeiska ldnder, dédribland England
(1875), Schweiz (1879), Danmark’ och Holland (1880), Portugal
(1883), Norge och Sverige (1884). Bristerna i den tyska lagen utgjordes
da framst av att det saknades nyhetsgranskning, liksom en central re-
gistreringsmyndighet. Dértill saknade lagen mojligheter till skydd for
ordmirken i alla former. Dessa brister kom emellertid snart att tickas.™
I Sverige togs det stora steget fran ett tvangsmirkningssystem av va-
ror med grund i merkantilismen till en privatrittslig kdnneteckensrétt
genom 1884 irs lag om skydd for varumirken.®! Varumirkesskydd
uppkom enligt 1884 ars lag genom registrering (1 § 1884 ars varumir-
keslag). Néagra krav pa inarbetning fanns inte och ndgon nidrmare insikt
om att en sddan tilldelning av en formell rétt maste ske enligt andra prin-
ciper #n for fast egendom fanns inte heller.®” Enligt 1884 ars varumiir-

77 Jfr Ebersteins konstaterande att sivil firmalagen som namnforordningen saknade materiella

bestaimmelser. Lagarna dgde ett annat huvudsyfte, ndmligen att ge den yttre formen enligt vilka
den av lagarna oberoende firma- och namnritten hade att utveckla sig (Ldran om namn och
firma s. 37); jfr Bernitz m.fl., Immaterialritt och otillborlig konkurrens 8 uppl. (cit. Immateri-
alritt) s. 187 f.

78 Se Kohler, Warenzeichenrecht s. 38 ff.

Se Koktvedgaard/Wallberg Varemerkesloven og Fellesmerkeloven, 2. udg. (cit. Koktved-

gaard/Wallberg) s. 3.

80 Se Kohler, Warenzeichenrecht s. 45 f.

81 Jfr Holmqvist i NIR 1975 s. 258.

82 Jfr op. cit. s. 259 och Oversikt s. 190.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

keslag anségs varumérket vara narmast ett tillbehor till den rorelse i vil-
ken det anvindes. Om rorelsen dverlits, 6vergick dven ritten till de kén-
netecken som begagnades for rorelsen.®

Skyddet enligt 1884 ars varumérkeslag var, i likhet med den tyska la-
gen, ursprungligen begrinsat till figurmdrken.3* 14 § 1 stadgades nim-
ligen att varumérket inte fick registreras om det bestod endast av siffror,
bokstéver eller ord som inte utmérkte sig genom sa egendomlig form,
att mirket kunde anses sdsom figurmirke. Det ansags vid den tiden inte
lampligt att ge en ensamriitt till anvindning av det allménna spraket.®
Emellertid fanns enligt en 6vergangsbestimmelse i 15 § 1 1884 érs va-
rumérkeslag mojlighet for nédringsidkare som vid lagens ikrafttridande
lovligen brukade sirskilt mérke, och som viss tid efter det att lagen trétt
ikraft ansokt om registrering, att hindra annan fran att anvinda mérket,
dven om det endast eller huvudsakligen bestod av siffror, bokstiaver el-
ler ord, vilka inte utmirkte sig genom egendomlig form.*®

Redan ar 1897 utvidgades skyddet for varumirken till att omfatta
aven ordmérken som da kunde anses sdsom sirskilt uppfunna bendm-
ningar for de varor som ansokan avsig.®” Ett visst skydd for ord fanns
ocksa redan i 1884 ars varumérkeslag genom hindret i 4 § 2 mot regist-
rering av annans namn eller firma eller namnet pa fast egendom. Fir-
marittens ndra samband med varumérkesritten gjorde sig siledes redan
hér tydligt, genom att ett kénnetecken som utgjorde firma ocksa kunde

30U 1958:10s. 36.

8 Jfr Andsretten s. 413 och 419.

Se Forslag till lag angéende skydd for varumirken. Utarbetat av de dansk-norsk-svenska kom-

mitterade, 1882 (cit. 1882 ars motiv) s. 17 ff. och 25; Tisell s. 29; jfr Pehrson i And og Rett s.

807 och Uggla i NIR 1955 s. 24; jfr ocksé den i engelsk ritt pa motsvarande grunder ldnge for-

hirskande synnerligen skeptiska instillning till méjligheten att registrera ordmérken. (I Eng-

lands varumirkeslag av 1875 godkandes for registrering endast a distinctive device, mark,

heading, label or ticket” till vilka emellertid kunde fogas bokstéver, ord eller figurer, ndgot som

kommit att fa betydelse for engelsk varumairkesritt langt in i modern tid).

8 Jfr SOU 1958:10's. 275.

87 Jfr Andsretten s. 421; Eberstein i TfR 1910 s. 415 och hirtill, Koktvedgaard i TR 1987 s. 317;
dven Pehrson i And og Rett s. 807; Uggla i NIR 1955 s. 25; SOU 1958:10 s. 52 (I Tyskland
genomfordes motsvarande reform ar 1894).
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1.3 Kdinneteckensrdittens utveckling

vara ett varukénnetecken och ddrmed omfattas av varumirkeslagstift-
ningen.

I'1 § sista stycket i 1884 ars varumérkeslag angavs ursprungligen att
varumérke anbringas pa sjdlva varan eller pa kérl eller emballage i vil-
ket varan forvaras. Den legala varumérkesritten strickte sig vid den ti-
den allts3 inte utanfor detta omrade.*” Med tiden fick man emellertid
upp 6gonen for hur varukidnnetecknet kunde frigoras fran sin materiella
birare och siledes peka direkt tillbaka pa varumirkeshavaren. Aven om
tillimpningsomradet inte ansags tillgodose ensamrittens grundlidggan-
de syften, var det forst genom en dndring av varuméirkeslagen ar 1931
som detta stycke stroks.”® Samtidigt foretogs en éndring av 12 § dr det
straffbara omradet for varumarkesintrang utvidgades till att inte uteslu-
tande omfatta den som obehdrigen satte annans varumérke eller firma
pa sina varor eller saluférde varor, vilka honom veterligen blivit obeho-
rigen mérkta, utan dven den som obehorigen brukade annans sadan be-
teckning pé anslag, skylt eller ddrmed jimforlig anordning eller i an-
nons, cirkulér, prospekt, priskurant, bruksanvisning eller annan afférs-
handling.”!

Registrering var linge en nodvindig forutséttning f6r skydd av varu-
kinnetecken i Norden,”” och #r internationellt sett fortfarande vanligen
en nodvindighet for varumirkesskydd i snivare bemérkelse. Aven om
det i praxis tillerkénts ett skydd genom inarbetning, togs det forsta ste-
get mot ett uttryckligt inarbetningsskydd i Sverige genom att det ar
193414 § 61 1884 ars varumirkeslag infoérdes ett stadgande, enligt vil-
ket varumérke inte fick registreras om det var helt och hallet likt eller
latt kan forvixlas med mirke som redan &r hér i riket for annan inarbetat
sasom i handeln géllande varukénnetecken.” Skyddet gillde endast
inom varuslaget.” Bestimmelsen motiverades nirmast av den ar 1925

88 Jfr Oversikt s. 4.

Jfr op. cit. s. 1 och 4 samt Andsretten s. 447.

Prop. 1930:215; Heiding, Om registrerade varumérken och inarbetade kédnnetecken (cit. Hei-
ding) s. 40.

1" Prop. 1930:215; Heiding s. 40.

%2 Jfr Oversikt s. 190.

% Se SOU 1932:32 5. 31 ff.; prop. 1934:4 5. 40 ff.

43
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i PKs Haagtext inforda art. 6° om skydd for notoriskt kiinda mérken (jfr
hiarom vidare nedan s. 299 f.). Nigon ritt for inarbetaren att inskrida
mot annans anvindning av det inarbetade, men oregistrerade, kidnne-
tecknet fanns emellertid inte.** Det andra och principiellt intressanta
steget mot ett inarbetningsskydd togs ar 1942 genom inforandet av be-
stimmelseni9 § 1 1931 ars lag med vissa bestimmelser mot illojal kon-
kurrens (IKL). Bestimmelsen stadgade straff for den som i néringsut-
O0vning anvdnde namn, firma, varumérke, utstyrsel eller annat kénne-
tecken i uppsat att framkalla forvixling med ett hir i riket inarbetat
kénnetecken for annans nédringsverksambhet eller déri utbjudna varor el-
ler prestationer. 9 § IKL géllde alltsa inte uteslutande registrerade varu-
mirken. Aven sddana som inarbetats skulle kunna skyddas.””> Redan av
uttrycket kdnnetecken skulle framgé att viss sdrskiljningsformaga krév-
des. Regelns placering kan forklaras av den differentiering som fanns i
synen pa det skydd for varumérken som tillhandah6lls genom registre-
ring & ena sidan och det skydd som skulle ges at dem vid intrdng.”®

1.3.1 1960 ars varumiirkeslag

Sett till marknadsutvecklingen, &r det kanske framst efter tillkomsten av
1960 ars VmL som utvecklingen kommit att g& fran varumdrke till
marknadsvara. Begreppsvixlingen dr komplex, men samtidigt slaende.
Varukdnneteckensrittens grundférutsittningar avser samtliga varor,
men vissa av dem har kommit att framstd som mer skyddsvirda @n an-
dra. Det giller framst s.k. mdrkesvaror — oavsett varuslag och mark-
nadsomstidndigheter. Varumirkes- och firmautredningen (VFU) kon-
staterade i motiven till 1960 rs VmL att en revolutionerande utveckling
hade dgt rum 1 friga om bade produktion och distribution av varor under
de drygt sjuttio ar som gatt sedan den da géllande varumérkeslagen trad-

%% Jfr SOU 1958:10 s. 53. Viss héinsyn hade emellertid i praxis tagits redan fore ikrafttriidandet av
4 § 6 varumirkeslagen till inarbetade oregistrerade kdnnetecken (se NJA 1929 s. 44 (Tenax)
och NJA 1932 A 575 44 (Wilco).

% Prop. 1942:257 s. 17; jfr hirtill Holmqvist i NIR 1975 s. 260.

% Jfr hartill SOU 1958:10s. 37 f. och 54.
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1.3 Kdinneteckensrdittens utveckling

de ikraft. Den industriella produktionen hade slagit under sig allt storre
omraden och mérkesvaror hade kommit att spela en allt storre roll. Ut-
vecklingen mot 6kad forsédljning av mérkesvaror pa olika omraden var
resultatet av flera samverkande faktorer. En férutsittning for mirkesva-
rusystemet konstaterades vara masstillverkning. Genom de rationalise-
ringar i tillverkningen och 6kade forsknings- och utvecklingsarbete som
massdistributionen majliggjorde, skapades forutsittningar for forbétt-
rad kvalitet och ldgre priser. Ett villkor for massdistributionen var att
varan, genom effektiv reklam, kunde na efterfragan i allt vidare konsu-
mentkretsar. Jaimsides med den industriella och kommersiella utveck-
lingen hade ockséa en motsvarande utveckling skett pa reklamens omra-
de. Varumirket var ett nddvéindigt moment i den moderna ekonomins
massproduktion och -distribution.”’

1960 ars VmL utarbetades i nira nordiskt samarbete och innebar att
stora likheter uppndddes mellan de nordiska varumirkeslagarna. Aven
1974 ars firmalag tillkom i nordiskt samarbete, men motsvarande rétts-
likhet som pa varukdnneteckensrittens omrade uppnaddes denna gang
inte.”® Varumirkeslagarna i Finland, Norge och Sverige har sedan inte
andrats i sina huvuddrag. Dédremot har de blivit féremal for partiella
andringar och 6versyn, frimst som f6ljd av varumérkesrittens anpass-
ning till ataganden gentemot EG/EES och vissa andra internationella
ataganden. Den viktigaste dndringen torde vara anpassningen till EGs
varumirkesdirektiv.” T Danmark antogs ar 1991 dock en helt ny varu-
mirkeslag,'” vilken emellertid inte heller den avviker i sina grunddrag
frén de Ovriga nordiska landernas varumirkeslagar.

Den storsta materiella nyordningen med 1960 ars varumairkeslagstift-
ning, sedd till kinnetecknets objekt, var att det skydd som tidigare fun-
nits for inarbetade kdnnetecken i 9 § IKL 6verfordes till ett inarbet-
ningsskydd i egentlig bemirkelse (se nedan s. 183) och inférandet av

7 SOU 1958:10 s. 46 f.; jfr Heiding s. 15.

% Seprop. 1974:4 5. 111 f.

9 Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar.

100 Se Koktvedgaard/Wallberg s. 3.

45
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den s.k. Kodakdoktrinen i 6 § VmL med mojligheter till skydd utéver
varuslagslikhetsomradet (se nedan s. 300 ff.). Harigenom kom bada
dessa foreteelser séledes att omfattas dven av det rent civilrittsliga kin-
neteckensskyddet. I och med dverforingen av 9 § IKL till 1960 ars VmL
mojliggjordes ocksé registreringsskydd for utstyrslar.

Enligt 1884 ars varumérkeslag omfattades figurkdnnetecken alla va-
ruslag. Diaremot kunde ordkdnnetecken registreras endast for sérskilt
angivna varuslag. Forst genom 1960 ars reform infordes ett klassregist-
reringssystem i egentlig bemérkelse. Begrinsningen till vissa varuslag
hade inte kunnat hindra sdkande fran att till ansékan foga varuforteck-
ningar dver stora antal varugrupper, vilket visat sig skapa tréangsel i re-
gistret, med f6ljd att det blivit allt svarare att fa igenom nya registrering-
ar.'"! Klassregistreringssystemet kompletterades i 1960 ars lag med vis-
sa regler om anvindningstvang.'*

Som ett resultat av att den materiella kdnneteckensritten skulle om-
fattas av varumirkeslagen, omvandlades de delar av 9 § IKL som géllde
vilseledande varukinneteckensanvindning till 35 § VmL. Av primér
betydelse hir dr kanske bestimmelsen i 35 andra stycket VmL. Enligt
den far férbud meddelas, diar varukdnnetecken dr vilseledande eller
innehavare av varukinnetecken eller annan med dess medgivande an-
vinder kinnetecknet pa sidant sitt, att allménheten vilseleds. Aven om
tanken med den bestdmmelsen var att atkomma vilseledande kdnne-
teckensanvindning, kom den aldrig att fA ndgon praktisk betydelse. For-
klaringen hartill kan ha varit, dels att det ankommer pa allmén aklagare
att fora talan om forbud, dels att det i motiven papekades att bestammel-
sen skulle ha betydelse pa det principiella planet och att man inte rikna-
de med att bestimmelsen skulle komma att tillimpas i praktiken annat
4n i undantagsfall och med varsamhet (se harom vidare nedan s. 342).'%
Emellertid har de kanske nagot olyckligt formulerade motivuttalandena
i motiven till VmL, lett till ett i stora delar effektivt skydd mot vilsele-

191 Se SOU 1958:10 5. 35.

12 Se hirom Levin, Noveller i varumirkesritt (cit. Noveller) s. 41 ff., Pawlo i NIR 1998 s. 4 ff.
och Oversikt s. 161 ff.

103 SOU 1958:10 5. 327; prop. 1960:167 s. 172; jfr Nordell i NIR 1992 s. 499.
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dande genom mdjligheterna till forbud enligt marknadsféringslagstift-
ningen (se vidare nedan s. 52 och s. 445).!%

1.3.2 1993 ars revision

Ett antal grundldggande fordndringar gjordes i VmL som effekt av Sve-
riges tilltrdde till EES genom inférlivandet av EGs varumérkesdirektiv
med varumirkeslagstiftningen.'?® Det gillde bland annat avgrinsningen
av vilka kiannetecken som kunde vara varumirken, vad som var regist-
reringshinder och grunder for att upphéva ritten, vilka réttigheter som
var knutna till ett varuméirke och att mérket méste anvindas for att re-
gistreringen inte skulle kunna upphévas (anvindningstvanget). Efter-
som direktivet harmoniserar endast skyddet for registrerade varumar-
ken, kom vissa bestimmelser om kénnetecken, framst 5 § VmL och 6 §
FL inte att dndras vid den revisionen, ndgot som véllat vissa — ibland av-
sevirda — tillimpningssvarigheter.'*

1.3.3 Varumiirkeskommittén

Andrade marknadsstrukturer och marknadsforingsmetoder har vickt
frdgan om det inte vore motiverat att se 6ver den nordiska kénneteck-
enslagstiftningen i grunden. Ocksé de problem med 6verensstimmelsen
mellan varumérkesritten och firmaritten, vilka successivt kommit i da-
gen, synes ha motiverat overviganden om att, efter tyskt monster,'"’
sammanfora varumirke och firma i en lag. Med hénsyn till den utveck-
ling som &gt rum, har frigan om en 6versyn av lagen forts fram i olika
sammanhang, bland annat vid det XXII Nordiska moétet f6r industriellt
rittsskydd ar 1994.!1% Den svenska regeringen tillsatte dirfor i oktober
1997 en kommitté — Varuméarkeskommittén (VK) — for att gora en sam-

104 Jfr Marknadsrittens goodwillsskydd s. 51 ff.

105 Se Ds 1992:13 och prop. 1992/93:48.

106 6 § FL andrades dock i enlighet med 6 § VmL redan 1995.
197 Jfr Fezer, Markenrecht, 2 Aufl. (cit. Fezer) s. 106 ff.

108 Se NIR 1994 5. 516 f; jfr Carlson i NIR 1998 s. 580.
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lad 6versyn av den svenska kénneteckensrétten. Motsvarande utredning
har skett i Finland och Norge.

I direktiven till VK'% uttalades, att det kanske allra viktigaste skilet
till en 6versyn av lagstiftningen pa kanneteckensrittens omrade var den
betydande utveckling och fordndring av kdnnetecknens funktion och av
affirs- och distributionsformer som gt rum sedan de nordiska lagarnas
tillkomst ar 1960. Denna utveckling hade enligt direktiven gjort att kén-
neteckensritten fatt en helt annan innebord 4n tidigare.''°

Kommitténs uppdrag omfattade enligt direktiven en fullstindig ge-
nomarbetning av den svenska kdnneteckensritten. Det var angelédget att
bibehalla nordisk réttslikhet pd varumaérkesrittens omrade. Vid over-
laggningar mellan de nordiska ldnderna 6verenskoms ocksé att Gversy-
nen skulle goras i nordiskt samarbete. Darvid skulle kommittén striva
efter att Astadkomma inte bara principiellt likartade 16sningar, utan ock-
sa regler med samma sakliga innehall och @ven likartad avfattning. Det
efterstrivades en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna.'!!

Nir det gillde innehallet i sak var det enligt direktiven viktigt att
Overviga forprovningssystemets utformning. Den tdmligen omfattande
materiella forprovningen i de nordiska linderna skilde sig fran vad som
giller pd manga hall internationellt. Kommittén skulle ddrfor 6verviga
om granskningen borde begridnsas och avse t.ex. bara de absoluta re-
gistreringshindren. Oavsett vilken bedémning som skulle komma att
goras 1 forprovningen, skulle kommittén dndé 6verviga om det var moj-
ligt och lampligt att inféra en ordning dér en registrering kunde hivas i
administrativ ordning.'?

En viktig fraga for varumirkesritten var, enligt direktiven, hur den
borde vara samordnad med andra ensamritter, kanske frimst firmarit-
ten. Skilda typer av kidnnetecken ansags kunna ha delvis likartade funk-
tioner inom marknaden. S& hade varukdnnetecken och niringskanne-
tecken blivit allt mer 6verlappande utan att varuslags- och branschlik-

19 Dir. 1997:118.
10 Op. cit. s. 7.
M Op. cits. 7 1.
2 Op. cit. s. 8.
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hetsbegreppen samordnats. Kommittén skulle darfér undersoka vilka
samordningsbehov som fanns och hur en ldmplig ordning kunde uppnas
i detta avseende.'"

En sarskild fraga som fatt 6kad aktualitet var anvandningen av varu-
mérkesrittigheter inom globala digitala nitverk. Kommittén skulle ock-
sé §vervdga om det i nadgot avseende fanns anledning att reglera detta i
en ny varumirkeslag.''*

VK uppmirksammade de flesta av de ovan beskrivna utvecklingslin-
jerna inom kénneteckensritten. Ett primirt syfte for utredningen var att
overviga kanneteckensrittens nya behov och att ge underlag med for-
slag till en kénneteckenslagstifining som svarade mot moderna fore-
stdllningar om kdnnetecknets funktion och syften. VK konstaterade att
produktutvecklingstakten stdndigt hade dkat och att livscykeln for en-
skilda produkter forkortats. Ett annat forhallande var att foretagen stré-
vade efter att minska sina produktsortiment, vilket kunde mojliggéra
langre produktionsserier och mindre lager. Detta hade lett till att pro-
dukter i allt storre utstrickning forpackas i enhetliga internationella for-
packningar, vilket i sin tur krdvde att varumérket var enahanda i alla
lander dir produkten séldes. En annan utvecklingstendens var koncen-
trationen inom distributionsledet och faktum att dagligvaruhandeln tagit
over distributionen av manga produkter som tidigare saldes endast ge-
nom fackhandeln. Stora kedjor hade vuxit fram inom dagligvaruhan-
deln och de internationaliserades i 6kande takt. Det féreldg en tendens
for kedjorna att profilera sig och bland annat detta ledde till att det ska-
pades starka varumirken for sjdlva kedjan. I frdga om marknadsféring
som riktade sig till professionella férbrukare, framhélls bland annat ten-
densen att producenterna forsokte marknadsfora inte endast en produkt
eller en tjénst utan ett system av produkter eller tjanster. Det fanns ocksa
en del leverantorer, vilka snarare hade ett behov av skydd for ett na-
ringskédnnetecken som kénnetecknade foretaget som sadant én av ett va-
rumirke som kinnetecknade foretagets olika varor och tjinster.'!?

113 Op. cit. s. 9 f. (jfr ovan).
114 Op. cit. s. 10; se om kommitténs arbete vidare Carlson i NIR 1998 s. 580 ff.
15 30U 2001:26 5. 19.
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VK foreslog i sitt betdnkande att en ny varumérkeslag skulle ersitta
1960 ars VmL. Kommittén féreslog ocksa dndringar i FL. Dessa hade
till stor del samband med kommitténs forslag till varumérkeslag. Men
de innebar ocksa en del andra nyheter.!'¢

VKs forslag innebar materiellt, i enlighet med direktiven, att official-
provningen av relativa registreringshinder skulle upphévas. Det fanns
flera skél for det. Ett skél var att det inte gick att gora en tillrackligt till-
forlitlig provning av sddana hinder, eftersom det blivit allt svérare att fa
till stind ett nagorlunda fullstidndigt provningsunderlag. Det viktigaste
skilet hingde dock samman med systemet med gemenskapsregistre-
ringar, d.v.s. att det genom ett sérskilt forfarande gick att f& varuméarken
registrerade med verkan i hela EU, och utan att Kontoret for Harmoni-
sering av den Inre Marknaden (OHIM) i sitt forfarande sjdlvmant tog
hinsyn till relativa hinder.""” Férfarandet borde dérfor omskapas till ett
renodlat invandningsforfarande. Om négon anség att mérket inte borde
vara registrerat, t.ex. pa grund av att det skulle inkrékta pa annans en-
samritt, skulle han kunna gora en invdindning mot registreringen. Efter-
som Patent- och registreringsverket (PRV) inte sjdlvmant skulle komma
att ta hansyn till de relativa hindren, skulle invindningsforfarandet fa
okad betydelse.!'®

1.3.4 Marknadsforingsritten

Trots att det huvudsakligen &r skilda skyddsintressen som ligger till
grund for kinneteckensritten och marknadsféringslagstiftningen (se vi-
dare nedan kap. 6), finns en verlappning mellan de bada rittsomrade-
na.'" Den svenske lagstiftarens kamp med kinneteckensrittens grins-
dragning mot lagstiftningen mot illojal konkurrens har varit lang och

16 Op. cit. s. 17.

7 Op. cit. s. 20 f. PRV skall emellertid enligt forslaget kunna gora en viss undersokning, men i
vilken omfattning detta skall ske ankommer pa regeringen att besluta om.

18 Nir detta skrivs, under i varen 2004, finns fortfarande ingen konkret tidplan for ett fortsatt lag-
stiftningsarbete.

119 Se Marknadsrittens goodwillskydd s. 11 och 125 ff.; jfr hartill Nordell i NIR 1998 s. 228 ff.
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segsliten.'*” Samtidigt som marknadsritten successivt utvecklats till ett
eget rittsomradde, har kéinneteckensritten blivit allt mer konkur-
renspriaglad. Har dr ocksa att mérka hur skilda landers, ibland relativt
patagligt varierande lagtekniska 16sningar av skydd mot illojal konkur-
rens, har medfort att vad som hénf6rs till den objektsrelaterade kianne-
teckensritten eller till lagstiftning mot illojal konkurrens i vid bemér-
kelse, har kommit att variera vésentligt fran land till land. For svensk
ratts del framstar sédrskilt inarbetningsskyddet och det utdkade skyddet
for vil ansedda kénnetecken historiskt sett ddrvidlag ndrmast som en
marknadsrittslig hybrid av den egentliga kinneteckensritten. A andra
sidan har — @ven sett till 6vriga Norden — Sverige pad manga sitt langt in
i modern tid haft ett relativt svagt skydd mot illojal konkurrens gene-
rellt.

Enligt Holmgqvist dndrades varumirkeslagstiftningens fysionomi genom
mgjligheten till skydd for inarbetade kdnnetecken, sa att den mer &n tidigare
borjade 1ata varumirkesritten framsta som en del av konkurrensritten.'?!
Nir det giller det utékade skyddet for vil ansedda kidnnetecken har ifraga-
satts om det alls hér hemma inom kinneteckensritten.'*> Anledningen till
att man kan uppfatta Kodakskyddet som artfrimmande inom kidnneteckens-
rdtten, och sdledes ndrmast sdsom av marknads- eller konkurrensrittslig art,
torde vara inte bara den otillborlighetsbedomning som skall foretas, utan
ocksa, sdsom visas nedan (avd. 4.4.5.1), att objektet for skyddet, sddant det
ges, inte primért dr ett skydd for ett kénnetecknets referens, utan i stillet
skydd for dess mening.

Den svenska marknadsrittens utveckling tydliggors kanske bést genom
studium av tillkomsten och avvecklingen av IKL (jfr ovan s. 44 ff.). Det
giller savil utvecklingen av marknadsritten som helhet som koppling-
en mellan marknadsritt och kdnneteckensritt. Fran en heterogen sam-
ling av regler i IKL, vars huvudsakliga syfte var att styra marknadens
aktorer 1 skilda hidnseenden, utvecklades under 1960-70-talet ett mer

120 Se Marknadsrittens goodwillskydd s. 14.
12l Holmqvist i NIR 1975 s. 260.
122 Jfr Lassen i NIR 1989 s. 535 och Wessman i NIR 1993 s. 204.
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homogent rittsomrade med MD som specialdomstol till skydd, framst
for konsumenter, mot otillborliga marknadsforingsatgirder. Marknads-
ritten har kanske darfor, liksom syftet var med IKL, snarast kommit att
bli ett regelverk som syftar till att stivja vissa dtgirder inom marknaden,
vilka i och for sig ar tillatna enligt allménna civilrittsliga regler, men
som av nagon anledning ansetts otillborliga frén allmén synpunkt.

Fragan om grénsdragningen mellan kidnneteckensritten och lagstift-
ningen mot illojal konkurrens var foremal for 6vervidgande av VFU. Ut-
redningen konstaterade att 1942 ars inforande av 9 § IKL i allménhet
uppfattats som ett provisorium. Eftersom VFU foreslog att det varumér-
kesrittsliga skyddet exklusivt skulle regleras inom ramen for varumir-
keslagen, saledes dven i form av ett skydd for inarbetade kdnnetecken,
fanns det dérfor anledning att 6verfora denna bestdmmelse till den ma-
teriella kinneteckensritten (jfr nedan s. 183).!%

Pé grund av brister av olika slag i kdnneteckensritten, bland annat
den 1 praktiken inte tillimpade bestimmelsen om forbud mot vilsele-
dande kdnnetecken i1 35 § andra stycket VmL (jfr ovan s. 46 och nedan
s. 342), kom vilseledande kdnneteckensanvindning i stdllet att i stor
omfattning regleras inom marknadens sjidlvreglerande organ — Nérings-
livets Opinionsndmnd (NOp). Lagstiftaren fick dérfor anledning att &ter
ta stéllning till vilseledande kénneteckensanvindning i samband med
tillkomsten av 1970 ars marknadsforingslagstiftning. Departementsche-
fen angav att provningen av om kénneteckensanviandning innebar in-
trang 1 en ensamritt, visserligen borde goéras av domstol enligt reglerna
i varumérkeslagen. Som grund for forbud enligt generalklausulen borde
dérfor inte kunna aberopas att atgirden innebar intrdng i en kénneteck-
ensritt. Ddremot skulle Marknadsradet (sedermera MD) kunna férbjuda
anvindning av ett visst kinnetecken under hénvisning till att det var for-
véxlingsbart med ett annat kidnnetecken och dérigenom vilseledde all-
minheten om ett kommersiellt ursprung.'** I denna bedémning skulle
det i princip sakna betydelse om atgédrden ocksé innebar intrang i en en-

123 Jfr SOU 1958:10 s. 326 f.
124 Prop. 1970:57 s. 90; se hirtill daven prop. 1994/95:123 s. 57 f.
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samritt. Departementschefen papekade dock att det ofta kunde vara
svart att halla isidr de bada fragorna. Marknadsradet hade t.ex. i vissa fall
tvingats att prova om ett kiinnetecken var inarbetat.'*> Eftersom mojlig-
heterna till forbud mot vilseledande kdnnetecken enligt 35 § andra
stycket VmL delvis hade ett annat syfte, férordades att sddana skulle
kunna komma att férbjudas dven enligt 1970 ars marknadsforingslag-
stiftning.'?® En tydlig effekt av att marknadsforingslagstiftningen till-
handahaller ett skydd mot vilseledande kénneteckensanvéndning &r att
betydelsen av varumérkeslagens bestimmelser till skydd mot saddana
minskat visentligt.'?’

Det finns saledes en direkt koppling mellan kdnneteckensrétten och
lagstiftningen mot illojal konkurrens. Det normala &r internationellt sett
att endast registrerade kédnnetecken omfattas av kédnneteckensritten,
medan inarbetningsskyddet omfattas av skyddet mot illojal konkurrens.
Historiskt har kidnneteckensritten i linder med ett common law-system
sitt ursprung i bland annat skadestandsrittsliga regler (torts) riktade mot
otillbérliga konkurrensatgirder inom ramen for passing off.'*® 1 vara
nordiska grannldnder — framst Danmark och Norge — har forstaelsen for
samspelet mellan kdnneteckensritt och marknadsritt kanske ocksé varit
storre @n 1 Sverige. Det géller da framst mojligheten till kumulation av
talan om immaterialrittsintrdng och talan om illojal konkurrens. Mark-
nadsritten maste emellertid ses i sitt vidare konsumentrdttsliga perspek-
tiv. Syftet med 1970 ars marknadsf6ringslagstiftning var i hog grad att
skydda allméinheten mot framstillningar som var vilseledande.'” Med
stod av generalklausuleni 1 § i 1970 ars lag om otillborlig marknadsfo-
ring kunde det ddvarande Marknadsradet vid vite férbjuda anvindning
av sadana kinnetecken, vare sig de atnjot varumirkesréttsligt skydd el-
ler inte. Detta medférde, enligt departementschefen i propositionen till
1970 ars marknadsforingslagstiftning, att ett och samma forfarande

125 Prop. 1970:57 s. 90; jfr prop. 1994/95:123 s. 58.
126 Se prop. 1970:57 s. 89 f.

127 Jfr Marknadsrittens goodwillskydd s. 15.

128 Jfr Immaterialretspositioner s. 58 ff. och 206 f.
1% Se SOU 1966:71 s. 45 ff.
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kunde bli foremal for tva fristdende vitesforbud pa i stort sitt samma
grunder.'*°

I propositionen till 1970 &rs marknadsforingslagstiftning utvecklade
departementschefen ocksé fragan om kompetensférdelningen mellan
vad som tekniskt skulle hinforas till immaterialrdtten och marknadsrét-
ten. De framstod enligt honom ofta som mer eller mindre pragmatiska
l16sningar av lagstiftaren. Man kunde ténka sig olika utvagar for att und-
vika en dubblering. En moéjlighet var att undanta fragor om vilseledande
varukédnnetecken fran tillimpningsomradet for lagen om otillborlig
marknadsforing. En annan var att &ndra varumirkeslagen s att det en-
ligt den inte tillmittes ndgon betydelse att ett kéinnetecken var vilsele-
dande. Ingetdera alternativet forefoll godtagbart. Det forsta skulle skapa
stora gransdragningsproblem och i betdnklig mén minska mojligheterna
att ingripa mot otillbérliga marknadsforingséatgirder. Det andra skulle
innebdra ett brott mot den s.k. sanningsgrundsatsen (se om sannings-
grundsatsen nedan s. 86 ft.), som var en viktig princip inom den moder-
na varumérkesritten, och dessutom goéra det omojligt att beivra vilsele-
dande varukinnetecken som anvindes i andra sammanhang &n vid
marknadsforing. Departementschefen kom dérfor till slutsatsen att 4 ena
sidan lagen om otillb6rlig marknadsforing borde vara fullt tillimplig
aven pa varukdnnetecken och att 4 andra sidan nagon dndring i VmL
inte borde goras. Det dubbla systemet ansags inte heller vara forenat
med nagra oldgenheter av egentlig praktisk betydelse. Hade ett vitesfor-
bud meddelats av en myndighet, borde den andra myndigheten anses
forhindrad att forbjuda ett forfarande som helt tcicktes av det redan med-
delade forbudet. Hade den ena myndigheten avslagit begédran om vites-
forbud, innebar detta inte nagot hinder mot att den andra bifoll en mot-
svarande ansokan. Det praktiska resultatet hdrav blev att den myndighet
som tillimpade de stringaste bedomningsnormerna fick det avgorande
ordet."!

130 Prop. 1970:57 s. 89 f.

131 Op. cit. s. 90. Hir kan dock konstateras att en sidan princip knappast kan anses vara gillande i
dag, i vart fall inte efter 1994 ars revision av immaterialréttens sanktionssystem. I stillet star
domstolarna helt fria i forhallande till varandra, nagot som ocksé ar rimligt i.0.m. att kanneteck-
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Genom 1996 &rs MFL har delvis, och pé visst sitt, den tidigare inom
svensk marknadsritt gillande s.k. missbruksprincipen, som bygger pa
ett system med allmint héllna generalklausuler, dvergivits till forméan
for en forbudsprincip, med visentligt battre mojligheter till effektiva
sanktioner. Vissa marknadsforingsatgirder i MFL é&r direktsanktionera-
de med en sdrskild s.k. marknadsstorningsavgift och bittre mojligheter
till skadestdnd &n atgirder som faller endast under ndgon av general-
klausulerna.'*?

Forbudsprincipen 1 géllande MFL bor dock ses i ljuset av de sérskilda
straftbestimmelser som fanns i 6-8 §§ 1975 ars marknadsforingslag. Har
var 6 § som straffsanktionerade uppsatligt vilseledande marknadsf6ring, av
sdrskild betydelse. Bestimmelsen var huvudsakligen av generalpreventiv
karaktir och kom mycket séllan att tillimpas direkt i praktiken. Effekten av
den var i stéllet ndrmast att KO, vid 6vervigande om férbud, kom att se sér-
skilt allvarligt pa de atgiarder som omfattades av det straffsanktionerade
omradet och dirfor regelméssigt forde férbudstalan i MD om rekvisiten i
6 § var uppfyllda.'*®

Aven om det i 1996 ars MFL fortfarande dr konsumenterna som sitts i
forsta rummet, har 1996 ars lag pa flera sitt stirkt skyddet f6r konkur-
rerande niringsidkare.'** Generalklausulen kan p4 olika sitt komma i
berdring med varumirken.'3* Av intresse hir torde frimst vara otillbor-
lighetsgrunderna renommésnyltning och misskreditering. | MFL omfat-
tas vilseledande marknadsforing (6 § MFL), vilseledande efterbildning
(8 § MFL) och otillborliga och vilseledande direkta jimforelser (8 a §
MFL) av sérskilda direktsanktionerade foérbudsbestimmelser. Mark-
nadsforingsatgérder som inte star i 6verensstimmelse med kraven en-
ligt de direktsanktionerade bestimmelserna, kan nu sdledes bemdétas,

ensbegreppen dr nagot olika enligt den civilrittsliga kdnneteckensritten a ena sidan, och mark-
nadsforingsritten & den andra.

132 L agens huvuddrag presenteras av Bernitz i NIR 1996 s. 128 ff.

133 Se Bernitz, Otillbérlig konkurrens mellan niringsidkare (cit. Otillborlig konkurrens mellan
néringsidkare) s. 111.

134 Jfr Marknadsrittens goodwillskydd s. 16.

135 Prop. 1970:57 s. 89.
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inte bara med ett vitessanktionerat forbud eller aliggande enligt 14—15
§§ MFL, utan ocksa med en sanktionsavgift — marknadsstorningsavgift
—enligt 22 § MFL.

Bestdmmelsen i 35 § andra stycket VmL torde numera helt ha skjutits
4t sidan till forman for MFLs stora generalklausul'*® och méjligheten att
forbjuda vilseledande kénnetecken enligt de direktsanktionerade bes-
tdimmelserna i 6, 8 och 8 a §§ MFL. Sett till 1996 ars MFL, tillkommer
dartill de visentligt battre mojligheterna att fa skadesténd enligt 6 och 8
a §§ MFL som en ytterligare morot, samtidigt som talan i dag fors som
ett eninstansfoérfarande i MD.

1.3.5 Sammanfattning

Av den ovan beskrivna utvecklingen av kdnneteckensritten framgar hur
kénnetecknet har haft olika syften och funktioner under skilda tider.
Kanneteckensritten har utvecklats med samhéllsutvecklingen i stort.
Det ar saledes en pataglig skillnad mellan kdnneteckensritten under
merkantilismen och industrialismen. I det ssmmanhanget bor det upp-
mirksammas att dagens kédnneteckensritt i stort fortfarande bygger pa
industrialismens fundament. Mycket liten moda har dgnats &t att beskri-
va kinnetecknets rittsliga stillning i det postindustriella samhallet.'*’
Det kan emellertid antas att kénnetecknet far nya syften och funktioner
i ett informationssamhille. Sedan kan stillas fragan vilken som é&r kin-
netecknets roll i det som kommit att kallas den nya ekonomin. Samman-
fattningsvis star vi sdledes infor ett objekt som definieras och avgransas

136 Pehrson, Varumirken fran konsumentsynpunkt (cit. Varumirken fran konsumentsynpunkt) s.
282 jfrs. 293; dven Bernitz i NIR 1975 s. 184 f. I beaktande av den anférda tillampligheten av
forbudsbestimmelsen i 35 § VmL, &dr det anméarkningsvirt att KO beslutat att avskriva drende
om otillbérligt utnyttjande av annans varuméirke med motiveringen att fragor om ingripande
mot slavisk efterbildning inte skulle provas enligt MFL, eftersom varumérkeslagen “ger allmén
domstol mojlighet att vid vite férbjuda vilseledande kannetecken.” Enligt Bernitz kunde f6rbud
inte meddelas med stod av VmL. Bernitz konstaterade att KOs avskrivningsmotiveringar ofta
inte harmonierade med radande réttsforhallanden (Bernitz i Festskrift till Kurt Gronfors s. 53
f.; jfr Nordell i NIR 1992 s. 499).

137 Slaende ér likheten mellan VKs och VFUs beskrivnigar av hur infrastruktur och handel ndrat
forutsittningarna (jfr t.ex. SOU 2001:26 s. 19 med SOU 1958:10s. 46 £.).
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inte bara av kidnneteckensritten 1 sndvare bemairkelse. Dess omrade be-
stams dértill stor och 6kande omfattning av marknadsforingsrétten.

1.4 Syfte och metodfragor

Infrastrukturens tilltagande komplexitet, med allt mer komplicerade
floden av varor och tjinster och forbéttrad informationsteknik, har &nd-
rat forutsittningarna for avsittningsfrimjande atgiarder. Den har givit
kannetecknen en starkare och viktigare roll och ddrmed 6kad ekono-
misk betydelse. Detta paverkar pa ménga sétt ocksa kdnneteckensritten.
Det &r inte bara s att kdnneteckensrétten fatt 6kad betydelse, utan déir-
till ocksa @ndrade syften och foremdal. Forevarande undersokning dr mo-
tiverad av den okade betydelse, fraimst fér marknadens aktorer, som
kannetecknet har kommit att fa under senare tid. Det bor séledes vara ett
primért intresse att beskriva de ensamriétter och andra befogenheter som
ges at kdnneteckenshavarna i belysning av kédnnetecknets faktiska
sprakliga foremal och i relation till marknadens egen kénneteckensdefi-
nition och kinneteckensanvindning.

Undersokningen kan kanske kallas tvirvetenskaplig. Val medveten
om det ndrmast vaghalsiga i att ge sig in i ett sddant foretag, viljer jag
anda att betrdda omradet. Kénnetecknets objekt kan ses i manga per-
spektiv, men i detta ssmmanhang kan de inskrinkas till tre: det juridis-
ka, det filosofiska och det ekonomiska eller praktiska. Det dr kdnneteck-
nets juridiska kdrna som ar undersokningens priméra féremal. Darfor
kan det vara vanskligt att féra in alltfor mycket stoff fran omradet utan-
for rattsdogmatikens hign. Emellertid finns, sdsom redan angivits, ett
varde i fokuseringen pa semantiken i och med att objektet for undersok-
ningen har sin materiella grund i spraket och dess ramar. Det dr ocksa
det som kommer att bli bestdende for ordkdnnetecken over tid. Ordkén-
neteckensrittens semantiska grund &r saledes ett slags fixpunkt f6r un-
ders6kningen.

De semantiska teorierna kan uppfattas som svara att anpassa till en
kénneteckensritt som hittills eljest ansetts relativt praktisk och konkret.
Jag har anda ansett att den 6kade kunskap om kénnetecknets foremal
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som undersokningens semantiska del kan ge, kan vara av vérde trots att
den inte kan resultera i att slutgiltigt bestimma skyddsféremalets grian-
ser eller att sétta kidnneteckensrittens konkurrensrittsliga optimala ba-
lans inom marknaden. Fastmer dr mélséttningen att presentera ett tanke-
monster som kan animera till nya landvinningar. For att det hela inte
skall forloras i en semantisk teoribildning, 4r ambitionen att applicera
teorierna om kénnetecknets objekt som skydd for referens och mening
pa en sa konkret kénneteckensrittslig verklighet som mojligt, genom att
lata framst svensk kidnneteckensritt, sddan den utvecklats i lagstiftning
och praxis fram till borjan av 2000-talet, f4 exemplifiera hur den kom-
mit att avse skilda aspekter av kdnnetecknets mening och referens.

Det finns naturligtvis inte nagot egenvirde i att problematisera och
komplicera det som é&r enkelt, men samtidigt kan ifragaséttas om inte
lagstiftare och rittsvetenskap ldnge har forbisett ndgot hédr. Samtidigt
kan ocksé emotses att en debatt, motsvarande den inom upphovsritt och
patentritt, kommer att vickas inom kénneteckensritten som ett resultat
av det s.k. informationssamhéllet m.m.

Ett visst intresse for studiet av kdnneteckensrittens féremal har for-
visso lange funnits. Redan vid mitten av 1960-talet forsokte Troller for-
klara varuméirkets viasen med hjélp av Husserls s.k. fenomenologi (jfr
nedan s. 168)."%® For nordisk ritts del bor uppmirksammas frimst
Holmqvists ansats och landvinningar nir det géller varumérkesdegene-
ration.'* Intresset har emellertid okat under senare tid. Fran rent ritts-
vetenskapligt hall bor ndimnas Holmgvists senare studium av kdnneteck-
nets sdrskiljningsformaga, vilken bygger pa en utforlig undersdkning
av kinnetecknets semantiska eller semiotiska egenskaper. Aven Wess-
man har uppmérksammat kanneteckensritten i ett sprakfilosofiskt per-
spektiv.!4

138 Se Troller i Festschrift fiir Philipp Méhring s. 302 ff.

13 Degeneration of Trade Marks.

140 Wessman presenterade vid ett seminarium anordnat av IFIM den 20 februari 1998 hur varumir-
kesritten kunde tolkas enligt Wittgenstein; jfr ocksd Wessman, Varumirkeskonflikter. Férvix-
lingsskydd i varumérkesritten, (cit. Varumérkeskonflikter) s. 89 f.
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I de flesta ldarobdcker i marknadsforing har varumérken behandlats
relativt oversiktligt. Vanligen presenteras de inom ramen for produkt-
placering eller produktstrategier, vilket medfor att varumérket fram-
stélls som ett av flera produktattribut. Denna syn pa varumarket var for-
hérskande fram till borjan av 1990-talet, nér intresset for varumaérkets
strategiska virde uppméirksammades. Sedan dess har det skett en patag-
ligt 6kad forskning om varumérken inom foretagsekonomi. Nar det gél-
ler intresset for varumérken i ett féretagsekonomiskt perspektiv, kan for
svensk del nimnas den forskning som bedrivs i Lund av Melin'*' och
Urde."** Vid Handelshéogskolan i Stockholm har Hakansson ocksa in-
tresserat sig for varumirken nérmast fran ett organisationsperspektiv, '+’
men ocksd mer allmént har fokus riktats mot kénnetecknet som mark-
nadsforingsinstrument.'* I Danmark har Mollerup genom sin veten-
skapligt amnade, men populdrvetetenskapligt presenterade, framstéll-
ning om The Marks of Excellence. The History and Taxonomy of
trademaks byggt en varumirkestaxonomi, huvudsakligen p& den ameri-
kanska varumirkeslagstiftningen.'*> Aven Séderlund har analyserat hur
varumérken fungerar som kommunikationsmedel mellan varumérkes-
havare och konsumenter.'*¢

1.4.1 Kiillor och kiillanvindning

Undersokningen vilar pa rittsvetenskaplig grund. Avsikten ar darfor
huvudsakligen att anvénda en rittsdogmatisk metod, d.v.s. att géllande
ritt skall beskrivas och analyseras utifran traditionella svenska rattskal-
lor — lag, prejudicerande praxis, lagmotiv, doktrin och handelsbruk.**’

11 Varumirket som strategiskt konkurrensmedel; Varumérkesstrategi.

142 Urde, Mirkesorientering. Utveckling av varumirken som strategiska resurser och skydd mot
varumirkesdegeneration (cit. Mérkesorientering).

143 Hakansson, Beyond Private Lable — the Strategic View on Distributor Own Brands.

144 Hakansson/Wahlund, Varumirken — frén teori till praktik.

145 The Marks of Excellence s. 96 ff.

146 Se Soderlund, Den lojala kunden och dens. Den nojda kunden. Kundtillfredstillelse — orsaker
och effekter (cit. Den nojda kunden).

147 Jfr Peczenik, Vad ir ritt? Om demokrati, rittssikerhet, etik och juridisk argumentation (cit.
Vad ér rdtt?) s. 215 f.
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Som ovan beskrivits, bygger undersékningen emellertid ocksé vésentli-
gen pa en tes som hérrdr frén sprakfilosofin, varfér grunden for stéll-
ningstaganden av vissa slag om vad som kan vara kénneteckensréttens
foremal, grundas i sprakfilosofiska killor.'3

For att beskriva kinnetecknets semantiska egenskaper och funktion
anvinds kéllor inom sprakvetenskapen. Nagon heltickande semantisk
studie har av naturliga skél inte kunnat féretas. Endast undantagsvis an-
vands primérkéllor. Ett klassiskt svenskt standardverk som i stor ut-
strackning legat till grund for beskrivningen av semantikens grunder &r
Regnélls Semantik.'® Ofta har emellertid #ven modernare svenska
hand- och lirobscker anvints. '

Eftersom undersokningen avser att belysa kénneteckensrétten ocksa
fran ett konkurrentperspektiv eller ett niringsidkarperspektiv, maste
dven kiannetecknens faktiska foremél och funktion inom marknaden un-
dersokas. Av det skilet anvinds visst kdllmaterial fran det foretagseko-
nomiska marknadsforingsomradet, vilket beskriver marknadsf6rings-
metoder och -strategier. Kdnnetecknens faktiska foremal och funktion
inom detta omrade dr mycket litet belyst i svensk litteratur. Ddremot
finns en relativt rikhaltig utlindsk (foretrddesvis amerikansk, fransk och
tysk) litteratur inom omradet fér marknadsforingsteori som belyser
dessa fragor. En utgdngspunkt dr att uppgifterna i vad géller dessa kéllor
presumeras vara giltiga i sina huvuddrag dven pa svenska marknadsfor-
héllanden. Sadana kéllor anvéands for att teckna en bild av den kommer-
siella verklighet mot vars bakgrund kdnneteckensritten i dag kan ses.
Eftersom anvindning av ett sidant kéllmaterial kan ge upphov till miss-
tolkning, har jag forsokt att forhalla mig till icke-juridiskt killmaterial
av senare angivet slag sa kritisk och med sa stor forsiktighet som mgj-

148 Nar det giller det arbete som utgor den filosofiska utgangspunkten for undersskningen, Freges
Uber Sinn und Bedeutung, har jag utgatt ifrin den svenska dversittningen (Skrifter i urval), vil-
ken dock studerats mot bakgrund av den ursprungliga tyska versionen.

14 Regnéll, Semantik 2 uppl. 1971.

150 Hir kan namnas Linell, Manniskans sprak; Dahllof, Spraklig betydelse; Hallberg, Litterir teori
och stilistik; Segerdahl, Sprakteorier och sprakspel; Sigurd, Sprak och sprékforskning; af
Trampe, Sprakbrukaren och orden.
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ligt. Ambitionen &r i ménga fall ocksé snarare askadliggorande 4n be-
féstande.

Genom att relatera uttalanden om den kommersiella verkligheten till
géllande ritt, kan uttalanden ex anfe goras. Sddana kan besta savil av
prognosen om en domstols uttalande i en eventuell tvist som av uttalan-
den om rittens i sig eventuella &ndamélsenlighet, d.v.s. for varumérkes-
rittens del om i vad méan de syften att skydda varumérkeshavare, kon-
kurrenter och konsumenter som lagstiftaren asyftat att dstadkomma
med lagen, svarar mot dess avsedda funktion. Detta dr mycket svart. [
forevarande arbete finns sévil beskrivning av varumérkesanviandning
och fordndringar i den faktiska varumirkesanviandningen 6ver tid som
uttalanden om faktiska forfoganden Gver kidnnetecken, vilka inte kom-
mit att belysas av domstolarna. For sddana beskrivningar av verklighe-
ten dr det i manga ldgen nédviandigt att gora avsteg fran en traditionell
rattskéllelédra. I stéllet anvinds da andra kéllor, frimst inom foretagse-
konomi som kan ge en relevant bild av den verklighet som lagen 4r av-
sedd att reglera.

1.4.2 Nagra avgrinsningar

Kénnetecknets semantiska funktioner har beskrivits tidigare av Holm-
qvist. Till skillnad fran Holmgqvist, som analyserat dem huvudsakligen i
vad avser kinnetecknets forvirv och forlust av scrskiljningsformdaga,'>!
avser jag hér att undersdka kidnneteckensrittens skydd av mening och
referens 1 samtliga aspekter. Framst dr det da forvédxlingsbarhetsfragan
som tillkommer. Emellertid avser undersékningen att beskriva kénne-
teckensrittens foremal i vidare bemérkelse, dér séledes dven skyddet for
kannetecken utanfor kdnneteckensritten i trangre bemérkelse, under-
s6ks. Framst blir det friga om det skydd som ges genom marknadsfo-
ringslagstiftningen och dess bestimmelser om forbud mot renommés-
nyltning, efterbildning, misskreditering och vilseledande kidnneteckens-
anvindning.

151 Varumérkens sarskiljningsformaga s. 19 ff.; Degeneration of Trade Marks s. 68 ff.
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Eftersom undersékningen &r begrinsad till kdnnetecknets foremal,
faller det sig naturligt att fokus riktas ndrmast mot kdnneteckensréttens
skyddsforutsittningar i form av sdrskiljningsformaga och avsaknad av
forvéxlingsbarhet. Kannetecknets objekt kan emellertid fa betydelse 1
en rad situationer som inte direkt har fokus just pa kénnetecknets sér-
skiljningsformaga och forvixlingsbarhet. Ett sddant dr den kinneteck-
ensrittsliga forfoganderdtten i vid bemérkelse. I undersékningen (kap.
5) behandlas nigra sddana forfoganderittsliga frdgor som har ansetts
sdrskilt intressanta. Aven om bestimningen av kinnetecknets foremal
kan fa betydelse d4ven pa annat sitt, t.ex. i friga om sanktioner — kanske
framst skadestdnd!*?> — liksom i friga om bestimningen av avtalsfore-
maélet vid licensiering, har jag valt att inte ndrmare behandla dessa as-
pekter av kdnneteckensrittens foremal.

Undersokningen omfattar gdllande svensk rdtt. Det betyder att den
bas som anvénds for att beskriva kidnnetecknets objekt och hur kinne-
teckensritten fungerar inom marknaden, utgdrs av svensk ritt och
svenska marknadsforhéllanden. Undersékningens dogmatiska grund
kan uppfattas som bricklig, eftersom den presenteras infor en aviserad
nyordning pé den svenska kénneteckensrittens omrade. Unders6kning-
en dr dock avsedd att beakta Varumirkeskommitténs slutbetinkande
med forslag till ny VmL och dndringar i FL. Eljest bygger den i allt vi-
sentligt pa rittskillor grundade i 1960 ars svenska kinneteckensritt,
géllande marknadsforingslagstiftning och beaktar praxis som preciserat
och kompletterat dem. Vissa stillningstaganden om vad som dr géllande
ritt kan darfor antas snart bli obsoleta. Eftersom den rittspraxis som ut-
vecklats av EG-domstolen pa ett tydligt sétt kommit att bli en del av den
nationella kdnneteckensritten, beaktas dven de visentliga avgorandena
fran EG-domstolen, vilka foljaktligen sitts in i det svenska kénneteck-
ensrattsliga systemet.

Kénnetecken 4r i stor utstrackning internationella. Varor skall typiskt
sett vara dgnade att rora sig over landsgrianser. Den allmidnna samférd-
seln och dértill mer eller mindre véirldsomfattande konventionsatagan-

152 Se hirom Borgenhill i NIR 2000 s. 153.
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den har bidragit till att kinneteckensrittens grundfunktioner och -prin-
ciper aterfinns i de flesta lander. Det har i praktiken sin forklaring i att
de flesta lander i dag har tilltrétt PK och TRIPS. Detta vicker fragan om
det inte &r ett alltfér snévt nationellt perspektiv som valts for undersok-
ningen — inte minst i en immaterialrittslig vérld som stidndigt vidgar sig.
Medveten om detta faktum och att ytterligare aspekter pa synen pa kén-
neteckensrittens foreméal som skydd for mening och referens, sasom
t.ex. en fordjupad studie av det Europarittsligt praglade associations-
skyddet eller det amerikanska urvattningsskyddet, far 6kad biring ock-
s& pa svensk ritt, har jag, av praktiska avgrinsningsskil, anda valt att
begransa unders6kningen till den svenska kidnneteckensrittens sfir,
dven om manga paralleller dras till férhallanden utomlands. Med ut-
géngspunkt i hypotesen att olika aspekter av skydd for kénneteckens re-
ferens och mening kommit, att — pa till synes ganska oklara grunder —
regleras pa skilda sétt just i svensk rétt, 4r begransningen emellertid be-
fogad. En fraga som kan stillas i anslutning hértill &r om det inte hade
varit vardefullt att jamfora skilda rattsordningar for att pa sa sétt nd kun-
skap om det dirvidlag foreligger fundamentala skillnader i forhallande
till svensk rétt. En sddan undersokning hade dock blivit s& omfattande
att den l4tt kommit att férlora i fokus.

Aven om en undersdkning av kinneteckensrittens foremal vore vi-
sentligen betjant av en total beskrivning av alla de uttryck som kan ges
kénneteckensegenskaper, vilka d& skulle inkludera figurkénnetecken
och utstyrslar — d.v.s. allt sddant som hor till varukidnneteckensrittens
moderna kidrnomrade — har jag dnda valt att begrénsa mig till ordkdnne-
tecken. Ordkannetecken ses dock hér i vidare bemirkelse — inbegripan-
de bokstavs- och sifferkombinationer.'>® Kombinerade ord- och figur-
kinnetecken berdrs i férekommande fall.'>* Visserligen har den kinne-

153 Jfr Holmqvist som konstaterade att det genom 1993 érs revision av VmL stréingt taget inforts
en ny varumirkeskategori i svensk ritt: bokstavsmérken som dr registrerbara om de, liksom
6vriga kategorier av varumérken, har ursprunglig sirskiljningsférmaga (Holmqvist i NIR 1996
5. 45).

154 Med ett ordkinnetecken forstis en kombination av bokstiver som bildar ett ord och som saledes
kan uttalas. Om kombinationen inte kan uttalas, foreligger bokstavs- eller sifferkdnnetecken.
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teckensrittsliga forvixlingsldran, liksom fragor relaterade till kdnne-
tecknets egenvdrde, vilka &r vésentliga i undersokningen, manga
implikationer for andra kidnnetecken @n ordkénnetecken. I manga sada-
na fall gors darfor 6verviganden som tar i beaktande dven andra kdnne-
tecken &n ordkdnnetecken. Skilet till den huvudsakliga begrinsningen
till ordkannetecken dr ocksa pedagogiskt. Med tanke pa att undersok-
ningen bygger pé sprékfilosofisk grund, faller det sig naturligt att be-
gransa undersokningen till just sddana, eftersom en sddan begriansning
gagnar jaimforelsen mellan semantik och kénneteckensritt. Begréins-
ningen till ordkénnetecken ar rimlig ocksé med tanke pé att ordkénne-
tecken 4r den langt vanligaste typen av kinnetecken.'> Dirtill finns
pragmatiska skil. Dels skulle en undersdkning som tog i beaktande alla
slags kdnnetecken tendera att bli s& omfattande att den vore svar att ge-
nomfora under rimlig tid och med acceptabla krav pa noggrannhet, dels
gor den valda avgrdnsningen det mojligt att inte behova férdjupa fram-
stdllningen i nya utvecklingstendenser av sarskilt slag, sdésom t.ex. skyd-
det for ljud-, doft- och firgkinnetecken,'>® liksom till det pa sitt sitt spe-
ciella kdnneteckensrittsliga utstyrselskyddet och dess grians mot mark-
nadsritt.'>” Efter relativt omfattande studium av omradet, inklusive
skydd for ljud- och doftkénnetecken, har jag dessutom funnit att under-
sokningen kan begrinsas till ordkédnnetecken, utan att ldmna alltfor
manga fragor 6ppna i det som slutligen skall besvaras. Det bor dock un-
derstrykas, att principerna om mening och referens kan antas vara lika
géllande for andra typer av kinnetecken som for ordkédnnetecken.
Eftersom senare sprakfilosofi i hog grad har byggt vidare pa Freges
utgangspunkter,'*® kan det forvisso anses otillrickligt att stanna vid
Frege. Jag har énd4, av flera skél, valt att gora det. For det forsta har den
fortsatta sprékfilosofiska utvecklingen i stora delar rort andra ord eller

155 Se Markedsret s. 139; Koktvedgaard i TfR 1987 s. 317; jfr Koktvedgaard/Wallberg s. 43.

156 Se om doftmirken Lunell i NIR 2003 s. 124 ff. samt generellt, Salomiki, Nya typer av varu-
mirken — registrerbarheten av farg, lukt och ljud som gemenskapsvarumérken.

157 Se om det sirskilt Nordell i NIR 1998 s. 205 ff. och Marknadsrittens goodwillskydd s. 51 ff.

158 Se hirtill Lundahl, Freges filosofi; jfr &ven nedan avd. 3.3.4.
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objekt dn substantiv.'”’ For det andra framtrider Freges verk om me-
ning och referens med sédan klarhet att det &r létt att folja utan ndrmare
besvir dven for den som inte satt sig djupare in i 1900-talets sprékfilo-
sofi. For det tredje dr det enligt min uppfattning tillrdckligt for att be-
skriva kdnneteckensrittens huvudforemal i dag. Hér 6ppnas det séledes
flera mojligheter for andra att ta vid. Det kan gilla dels studier av andra
slags kénnetecken dn ordkdnnetecken, dels studier i kidnneteckensrét-
tens foremal baserade pa den sprakfilosofiska utvecklingen efter Fre-
ge.'®® En forhoppning 4r dérfor att mina hér presenterade landvinningar
skall kunna laggas till grund for andras studier av kénnetecknets seman-
tiska féremal inom vidare ramar dn vad som omfattas av just denna un-
dersokning.

Eftersom undersdkningen &r avgrinsad till ordkdnnetecken, kunde
det ligga néra till hands att ndrmare studera dven firma- och namnrétten,
som ju avser endast ordkénnetecken. Sérskilt inom firmarétten finns rik-
haltig administrativ praxis som kan sétta granser for vad som kan utgoéra
firma enligt svensk rétt. Undersokningen dr emellertid huvudsakligen
begrénsad till varukdnnetecken. 1 beaktande av att det varit lagstiftarens
avsikt att den materiella firmarétten skulle motsvara den materiella va-
rumirkesritten,'®! blir i delar dven den si att siga varumirkesrittsliga
aspekten av firmaritten hur som helst bade direkt och medelbart fore-
mal for undersdkningen.'®? Av olika skil 4r det knappast heller intres-
sant att ndrmare fordjupa sig i administrativ firmaréttspraxis. Firmarét-
ten blir i stéllet intressant ndrmast mot bakgrund av hur den kommer till
uttryck i varuké@nneteckensrittslig praxis.

Hir kan slutligen, med all rétt, ifrdgaséttas om beskrivningen av kin-
netecknets mening och referens inte hade kunnat komma till battre ratt

159 Nirmast till hands torde vil da ligga att séka vidare i den relativt konkreta utvecklingen av just

Freges sprakfilosofi som foretagits kanske framst av Quine, men ocksa den utveckling som

skett inom semiotiken, vilken ju sarskilt inriktats mot tecken, nagot som av naturliga skil ligger

ndra till hands for ett teoretiserat inriktad studium av kinnetecken.

Jfr t.ex. Wittgenstein, Anmérkningar om farger.

1! Jfr SOU 1967:35 s. 187

192 Jfr Eberstein som redan 1952 konstaterade att firma- och varumérkesfunktionerna var helt
infldtade i varandra (Eberstein i NIR 1952 s. 22); jfr dven SOU 1967:35 s. 187.
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1. Kéinnetecken och kdnneteckensrditt

i artikelform, varvid l&nga avsnitt med beskrivning av dldre kdnneteck-
ensrittsligt allmédngods och redogorelser for dldre och samtida praxis
hade kunnat avvaras. Det dr forvisso ocksa sa, att den teoretiska ut-
gangspunkten for undersokningen hade kunnat sammanfattas i mer
kondenserad form. Inte minst f6r att bygga en stabil grund for mer ge-
nerella pastienden om géllande svensk kdnneteckensritt och ddrmed for
att kunna visa pa hur det svenska rittslédget gestaltar sig i dag, och for
att ddrifran kunna verifiera de inledningsvis stéllda hypoteserna, har jag
anda valt att géra en mer omfattande studie. En sddan far anses vara
battre dgnad att ge barande premisser for hur mening och referens kan
ha spelat skilda roller inom kinneteckensritten under den moderna kén-
neteckensrittens utveckling i Sverige. Detta medfor onekligen vissa sa
att siga transportstriickor.'®

1.5 Den fortsatta framstédllningen

I den fortsatta framstéllningen beskrivs och analyseras kdnneteckensrét-
tens foremal, framst utifrdn hypotesen att kdnneteckensritten ger skydd
for referens och mening. Med referens avses relationen mellan kénne-
tecken och vara, liksom dess kommersiella ursprung. Med mening avses
kannetecknets egenvirde, framst den goodwill, det renommé, anseende,
uppmdrksamhetsvirde eller eljest de associationer eller uppfattningar
om varan som kinnetecknet har eller ger.'®* Undersskningen har tvé hu-
vudavdelningar. I den forsta (kap. 2—-3) beskrivs de bada slagen av ob-
jekt rent principiellt. I den andra avdelningen (kap. 4—6) provas de ovan
(s. 22 ff.) stdllda hypoteserna pa framst svensk kdnneteckensritt mate-
riellt, d.v.s. sa att dven de kidnneteckensrelaterade momenten 1 mark-
nadsforingslagstiftningen beskrivs. Har ackompanjeras framstillningen
dven av vissa jamforelser med europeisk och amerikansk kédnneteckens-

163 Bristen pa svenskt killmaterial har under storre delen av 1900-talet varit pataglig inom kanne-
teckensrittens omrade. Det giller inte bara i Sverige, utan dven i 6vriga Norden och ocksa inter-
nationellt.

164 Jfr Riis i NIR 2000 s. 18 ff.
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1.5 Den fortsatta framstdllningen

ritt. Detta forklarar och motiverar ocksd den ymniga forekomsten av
hinvisningar framat i framstéllningen fran den principiella delen till den
materiella.

Den forsta avdelningen inleds strax nedan i kapitel 2 med en gransk-
ning av de syften och funktioner som kinnetecknet har. Underlaget for
beskrivningen dirav antas i delar vara foéraldrat. Darfor gors ett forsok
att redogora for savil de rittsliga som de utomréttsliga syffen och funk-
tioner som ett kidnnetecken de facto kan ha i dag. Ocksé den framstéll-
ningen ir visentlig for forstaelsen av den materiella beskrivning som
gors 1 undersokningens andra huvudavdelning. [ kapitel 3 Beskrivs kén-
netecknets semantiska foremal. Dér forklaras kortfattat egenskaper hos
ord, tecken, egennamn och kinnetecken m.m. i savil semantiskt som
kanneteckensréttsligt perspektiv.

Nér den principiella plattformen dr lagd, fordjupas underskningen
om kénnetecknets rdttsliga foremal (kap. 4-6). Mot bakgrund av be-
skrivningen av kdnnetecknets de facto-egenskaper samt dess juridiska
egenskaper och skyddsforutsittningar, foretas en studie av négra rele-
vanta och aktuella kdnneteckensrittsliga materiella omraden. Har foku-
seras sérskilt pd vidden och omfattningen av det kidnneteckensrittsliga
skyddet och vilka faktorer som bestammer skyddet — dess omfang och
styrka. I kapitel 4 beskrivs kidnneteckensrittens skyddsforutsittningar
med tonvikt pa sdrskiljningsformaga — distinktivitet — och forvdixlings-
barhet. 1 kapitel 5 behandlas nagra centrala aspekter av kdnneteckens-
rattens forfoganderitt, d.v.s. kidnnetecknets férfogandeobjekt. I kapitel
6 beskrivs hur kdnnetecknets mening och referens kan skyddas péa skilda
sdtt ocksd inom ramen for marknadsforingslagstiftningen. Undersok-
ningen avslutas med en sammanfattande analys (kap. 7).
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2. Kénnetecknets syften och funktioner

I doktrinen har over tid forts en relativt omfattande diskussion om kén-
netecknets syften och funktioner. De avser pé skilda sétt och i olika as-
pekter att beskriva kénnetecknet och kinneteckensritten. De gar dér-
med pé skilda sétt ocksé in i varandra, ndgot som enligt min uppfattning
ofta inte uppmérksammats i tillrdcklig grad. Inte heller synes faktum att
kénnetecknets funktioner kan ha adndrats som resultat av fordndrade
marknadsforutsattningar och marknadsforingsstrukturer med nya mark-
nadsforingskanaler och tillkomna marknadsforingsformer, ha uppmérk-
sammats i den utstrickning som kan vara nodvindig for att kénneteck-
nets syften och funktioner skall kunna beskrivas pa ett adekvat sitt i
dag. For att forsta den beskrivning av kdnnetecknets syften och funktio-
ner som gjorts i doktrinen, maste man dérfor i méanga fall betéinka effek-
terna av den samhélleliga och infrastrukturella utveckling som kan ha
skett sedan ett visst uttalande gjordes.'

I direktiven till VK konstaterades att ett varumaérke tidigare betrakta-
des som ett tillbehor till en rorelse, dgnat att sdrskilja innehavarens va-
ror och tjénster frén andras. Manga varumérken anvindes emellertid
inte for att utmérka ett kommersiellt ursprung, utan konstaterades i stél-

I direktiven till VK antogs att varumérkenas funktion kunde ha forandrats jamfort med forhal-
landena vid varumérkeslagens tillkomst. Det angavs att kommittén skulle 6verviga hur fordnd-
ring av kdnnetecknens funktion pa marknaden, bl.a. som en f6ljd av nya affars- och distribu-
tionsformer, borde fad genomslag i kinneteckensritten. Kommittén skulle ocksa bedoma om de
nya typer av kdnnetecken som forekom pa varu- och tjanstemarknaderna borde beredas ett
rattsskydd.

69



2. Kdinnetecknets syften och funktioner

let ha fétt en sjdlvstandig symbolisk karaktir och en karakteristisk profil
som var oberoende av de varor och tjinster for vilka de avsags bli an-
vianda. Manga varuméirken hade dirigenom kommit att representera ett
sjdlvstindigt kommersiellt virde, ofta till foljd av betydande investe-
ringar, vilket kunde vara skyddsvirt.? Uttalanden i direktiven till VK
liknar pd manga sitt vad som uttalades av VFU i betdnkandet med for-
slag till 1960 ars VmL.? Harvid #r det virt att betéinka att det inte r sa
mycket kdnnetecknets syften och funktioner i sig, vilka &ndrats (jfr
ovan), utan snarare marknadens forutséttningar. Detta kan i sin tur ha
medfort att kinnetecknets syften och funktioner har fatt olika innebor-
der och férhallanden sinsemellan. Till detta hor faktum att kdnneteck-
nets foremal 1 sig kan ha dndrats, sé att den gillande kénneteckensritten
i dag ger skydd for andra féremal &n vad som gillde vid lagens till-
komst, vilket har visentlig betydelse for fragan om kénneteckensrétten
ger ett effektivt skydd i dag.

For att inte bara forstd kianneteckensrittens objekt, utan dven dess
syfte och funktioner, méste man ha ganska klart for sig vad som kan kal-
las kdnnetecknets fyrpartsforhdllande. Parterna i detta forhallande &r
kdnnetecknet 1 sig som dr rittens huvudféremal, varan eller tjidnsten
som kénnetecknet skall symbolisera, den som innehar kénnetecknet —
kdnneteckenshavaren — som kan vara tillverkaren eller ndgon annan och
slutligen omsdittmingskretsen, till vilken hor inte endast slutforbrukare
eller konsumenter, utan dven andra mellanled — grossister, licenstagare,
detaljister — vilka tar befattning med varan. Med avséttningen som rikt-
ning och kénnetecknet som utgangspunkt pekar vissa relationer bakat
mot vara, och kidnneteckenshavare medan relationen till omséttnings-
kretsen/forbrukaren kan sigas peka framét.* Samtliga parter i fyrparts-
forhallandet har relationer av skilda slag till varandra.

Melin har, for att beskriva kénnetecknets funktioner, utgatt ifran i vems per-
spektiv kdnnetecknet betraktas. Harvid har han hévdat att kiinnetecknet kan

> Dir 1997:118 5. 9.
3 Se SOU 1958:10 5. 46 f.; jfr ovan s. 44 f.
4 Jfr Riis i NIR 2000 s. 29; jfr @ven Troller i Festschrift fiir Philipp Méhring s. 304
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

sédgas vara av intresse for fyra olika aktorer inom marknaden och att det dér-
for kan diskuteras i fyra olika perspektiv: lagstiftarens, kdnneteckenshava-
rens, konsumentens eller konkurrentens. Melin anvinde sedan en metafor
dédr marknaden skulle utgora en teaterscen och dér kénnetecknet skulle vara
centrum for ett triangeldrama, i vilket handlingen utspelades pa tva plan.
Det ena planet var kinnetecknets position inom marknaden och det andra
var dess plats inom marknaden. Huvudaktérerna var mirkeshavaren och
konsumenten, vilka ingétt ett slags pakt. Malséttningen enligt Melin var att
méirkeshavaren skulle sluta avtal med s& manga konsumenter som mgjligt
genom att dstadkomma mérkeslojalitet. Konkurrenterna som hade en biroll
i dramat, strivade i stillet efter att bryta pakten.’ Denna bild visar iter pa
hur man inom marknadsforingsteorin tenderar att beskriva skeenden snara-
re 4n sakforhallanden, foremal eller positioner. Melins metafor syftar vis-
serligen till att beskriva kinnetecknets funktioner inom marknaden, men
kan kanske samtidigt uteldmna flera funktioner, genom att se framst till vis-
sa handlingsmonster inom marknaden.

Kénnetecknets syften och funktioner later sig knappast klart definiera,
precisera eller skilja. De olika funktioner som kidnnetecknet kan ha, tar
ocksa sikte pa olika aspekter av de ovan presenterade partsrelationerna.
Grinserna 4r i manga fall vaga® och efter nidrmare studium av dem kan
man ibland fraga sig om inte vissa funktioner endast ger skilda uttryck
for olika aspekter av samma forhallande.” Inte desto mindre, kan det fin-
nas anledning att belysa de i motiv och doktrin angivna funktionerna var
for sig, for att darefter kunna jamfoéra dem och analysera pé vilka sitt de
ar relaterade till varandra, liksom till kdnneteckensrittens skydd for re-
ferens eller mening.

6
7

Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 25 f.; Varumérkesstrategi s. 36 f.
Jfr Immaterialretspositioner s. 164 och 171.
Jfr op. cit. s. 171 och Riis i NIR 2000 s. 20.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

2.1 Symbol-, sérskiljnings- och
individualiseringsfunktionen

I sig sjélvt dr kdnnetecknet en symbol. Losryckt fran sin konkreta kom-
mersiella milj6 har det, till skillnad frén t.ex. litterdra och konstnérliga
verk, endast i undantagsfall sjélvstindig mening eller eget virde. Dar-
med skiljer sig kdnneteckensritten pé ett avgorande sétt fran andra im-
materialrittigheter, vilka skyddar objekt av skilda slag under forutsétt-
ning av viss egen referens. Varumérket blir ddremot till ndgot forst i en
konkret miljo.® Kénneteckensritten kan pa det sittet sigas ge ett medel-
bart objektskydd. Kénneteckensrittens krav pa sirskiljningsféormaga
skiljer sig ifrdn upphovsrittens originalitetskrav och patentrittens krav
pa uppfinningshojd. Ett kinnetecken kan ha tillracklig sérskiljningsfor-
maga dven om kénneteckenshavaren inte sjilv har skapat det och dven
om det har varit kédnt i &rhundraden. Man kan t.ex. tilldgna sig en egyp-
tisk hieroglyf eller en antik grekisk dekoration och anvidnda den som sitt
eget kénnetecken. Helt vardagliga ord och symboler kan med tiden fa
en Gverford betydelse inom ett bestimt omrade for en viss vara.’ Det
som kinneteckenshavaren maste géra med sitt kinnetecken ar dock att
uppritta relationen mellan tecken och vara for att det som sadant skall
fa sin nodvindiga referens.

Saval symbol- som sdrskiljningsfunktionen tar sikte pa relationen
mellan vara och kdnnetecken. Att nagot dr en symbol innebér att det
anger ndgot utan att sjalvt vara det. Kannetecknet i egenskap av symbol,
utpekar siledes varan.!® Detta #r kiinnetecknets symbolfunktion, d.v.s.
att ange varan utan att vara sjdlva varan eller ange varuslaget i sig. Med
kannetecknets sdrskiljningsfunktion avses att det maste kunna sérskilja
en viss niringsidkares varor fran andras varor.!" For att detta skall kun-

Koktvedgaard/Levin, Lirobok i immaterialritt, 7 uppl. (cit. Koktvedgaard/Levin) s. 276; jfr
Immaterialretspositioner s. 161 ff.

°  Koktvedgaard/Levin s. 281; Jfr Andsretten s. 361 och Troller i Festschrift fiir Philipp Méhring
s.292 och 301.

Jfr Immaterialretspositioner s. 163.

1" Se Andsretten s. 419 f; jfr Vanzetti i GRUR Int. 1965 s. 133.
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2.1 Symbol-, sdrskiljnings- och individualiseringsfunktionen

na ske, maste kinnetecknet siledes ha kdnneteckensrittslig symbol-
egenskap. Detta foljer ocksa pa sétt och vis av 1 § andra stycket VmL.
Ett kdnnetecken som inte har ndgon sérskiljningsforméga, kan 6ver hu-
vud taget inte tjdna som sadant. Sarskiljnings- och symbolfunktionen
kan ddrmed anses utgora en och samma sak, men medan symbolfunk-
tionen tar utgadngspunkt i kidnnetecknets semantiska egenskaper, avser
sarskiljningsfunktionen kénnetecknets rent juridiska egenskaper att
kunna verka som kdnnetecken, d.v.s. som individualiseringsmedel t6r

vararnmn. 12

Nér man talar om kravet pa symbolegenskap bér det inte uppfattas i bok-
stavlig bemirkelse. Holmgvist tog namn som exempel dir fasthallande av
ett bokstavligt symbolkrav skulle kunna ge horribla foljder. Da skulle t.ex.
en medlem av slikten Bonde forlora ritten till sitt efternamn om han dgnade
sig at jordbruksverksamhet (ndgot som sett 6ver tid forvisso varit en typisk
syssla for den sldkten). Likasé skulle den som hette Frisk fa skydd for sitt
sliktnamn forst sedan han drabbats av ohilsa.'* Resonemangets orimlighet
kan dras till sin yttersta spets genom argumentet att mérket Klass 15 inte
skulle kunna registreras for varor i klass 15 (musikinstrument).

Sarskiljningsfunktionen har bade en positiv och en negativ komponent.
Den positiva komponenten innebér att alla varor som &r forsedda med
varumirket skall ha ndgot gemensamt med varandra. Fréan rittslig syn-
punkt skall denna minsta gemensamma ndmnare vara att de har samma
kommersiella ursprung. Men hit hor ocksé i viss man att varorna skall
halla en viss kvalitet, varfor sédrskiljningsfunktionen glider 6ver i kén-
netecknets garantifunktion (se vidare nedan avd. 2.3).

Klister kan anges som ett exempel. Detta ord har inte en symbolfunktion
utan en ren angivelsefunktion som namn pa sjélva varutypen. Pa liknande
sdtt anses en ren avbildning av varan inte kunna f& skydd om varan inte har
givits en form direkt med tanke pa att ha sérskiljande funktion; och &ven om
en varu- eller férpackningsutstyrsel kan fa kénneteckensskydd, kan det inte
ges om varan eller dess férpackning har former som uteslutande &r funktio-

12" Se Tiili i NIR 1970 s. 241.
1 Varumirkens sirskiljningsforméaga s. 31.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

nellt betingade (jfr 13 § andra stycket VmL). Inte heller kan deskriptiva
kinnetecken, d.v.s. sddana som anger féremalets utseende eller egenskap,
skyddas.

Sarskiljningsfunktionen relaterar emellertid, till skillnad frdn symbol-
funktionen, dven till konkurrerande néringsidkare. Det racker inte med
att kannetecknet har symbolegenskaper. Det skall drtill skilja en viss
nidringsidkares varor fran andra niringsidkares varor av samma slag och
far dirmed inte likna annans kdnnetecken. Sérskiljningsfunktionens ne-
gativa sida uttrycker att kannetecknet i princip infe far utpeka ndgon an-
nans varor (jfr vidare nedan avd. 4.4) och blir som sadan en sirskild
komponent i kdnneteckensrittens forvéaxlingsldra (jfr 4 § forsta stycket
VmL, enligt vilken annan 4n innehavaren inte far i niringsverksamhet
anvénda ett ddrmed forvaxlingsbart kannetecken).

Nér man stélls infor kénnetecknets individualiseringsfunktion, fragar
man sig kanske pa vad sitt den skiljer sig fran sérskiljningsfunktionen.
Négot givet svar synes inte sté att finna och kédnnetecknets allt mer kom-
plexa funktion inom marknaden synes bidra till att viva samman dessa
bada funktioner.!* Emellertid forefaller kinnetecknets sirskiljnings-
funktion ndrmast anknyta till de mer fundamentala kénneteckensrattsli-
ga egenskaperna, d.v.s. att skapa referens mellan kinnetecknet och dess
foremal. Individualiseringsfunktionen synes ddremot ndrmast avse rela-
tionen mellan kidnneteckenshavare och omséttningskrets, d.v.s. hur kin-
netecknet kommunicerar och individualiserar varan gentemot omsétt-
ningskretsen. Saledes far individualiseringsfunktionen en vésentligt
tydligare béring pa kénnetecknets mening dn vad giller sarskiljnings-
funktionen, eftersom sarskiljningsfunktionen endast syftar till att sédr-
skilja, medan individualiseringsfunktionen dértill 4ven synes verka till
att kvalitativt differentiera kidnnetecknet.

Nér man i dag talar om en individualiseringsfunktion ar det négot
mangfacetterat som man stélls infor. Det som skall individualiseras &r

14 Jfr Riis i NIR 2000 s. 20 f. angaende forhillandet mellan individualiseringsfunktionen och kéin-
netecknets vriga funktioner.
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2.1 Symbol-, sdrskiljnings- och individualiseringsfunktionen

inte bara en néringsidkares produkter, utan dven niringsidkaren sjélv,
produkternas egenskaper, konsumenterna och deras efterfragan.

Kénnetecken kan ha en individualiseringsfunktion, d&ven om kénne-
teckenshavaren inte 4r kéind. Man fragar efter en viss typ av varor, och
vet att de mirkta varorna #r av viss typ.!> Medan sirskiljningsfunktio-
nen har som syfte att skapa en relation mellan vara eller tillverkare och
kannetecken i relation till andra, tar individualiseringsfunktionen alltsa
sikte pa kdnnetecknet och dess mojligheter att kommuniceras till om-
séttningskretsen. Medan sérskiljningsfunktionen saledes ar kvantitativ
forefaller individualiseringsfunktionen vara pé ett annat sétt kvalitativ;
det r en fradga om att omséttningskretsen skall kunna méta varans egen-
skaper mot egenskaper hos andra varor av liknande slag, d.v.s. att kunna
individualisera den i forhallande till andra varor — inte bara skilja den
frén andra varor.

Man skulle hir naturligtvis kunna tala ocksa om en sirskild kommu-
nikationsfunktion."® I anslutning till det ovan beskrivna fyrpartsforhal-
landet, ligger det néra till hands att uppfatta kénnetecknet som budska-
pet i en kommunikationsmodell, ddr kidnnetecknets kommersiella ur-
sprung blir sidndare och omsittningskretsen blir mottagare. Som
konstaterats redan inledningsvis, har kédnnetecknet blivit ett viktigt
kommunikationsmedel som i manga fall, star inte bara fér egenskaper
hos varan och dess kommersiella ursprung, utan dven for egenskaper
och attityder hos férbrukarna. Det dr uppenbart att denna funktion har
blivit allt viktigare och kanske kan ses ndrmast som en av kénnetecknets
nya funktioner. Antalet olika kommunikationsmodeller som presente-
rats 6ver tid dr omfattande och tar sikte pa skilda aspekter, tillviga-
gangssitt och syften med kommunikationen. Ett ndrmare studium av
dessa modeller visar tydligt hur de ser ut att pa skilda sétt motsvara olika
marknadsforingsbeteenden och -strategier. Om man sedan jamfor olika
kommunikationsmodeller'” med ovan angivna funktioner, framstir

15 Koktvedgaard/Levin s. 336.

Se Schneider i Schweizeriche Mitteilungen iiber Immaterialgiiterrecht 1993 s. 406.

17" Se Fiske, Kommunikationsteorier. En introduktion (cit. Fiske) s. 16 ff. och 37 ff; Linell, Mén-
niskans sprak s. 236 ff.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

kannetecknets kommunikationsfunktion emellertid ndrmast som en dy-
namisk aspekt av dessa funktioner.

Enligt Melin innebar, fran kénneteckenshavarens synpunkt, kénne-
tecknets individualiserande och identifierande formaga, att det skulle
vara en utmarkt birare av information, varmed avsags konkreta fakta
om produkter som rorde t.ex. innehall, kvalitet och pris. Informationen
grundade sig huvudsakligen pad produkternas funktionella egenskaper
och framfordes vanligen med hjilp av rationella argument.'®

Ensamritten till kdnnetecknet gav enligt Melin kénneteckenshavaren moj-
lighet att bygga upp en unik méarkesidentitet, vilken kunde sdgas vara en so-
fistikerad form av marknadsforing som forsokte renodla ofta subtila skill-
nader mellan olika méarkesprodukter. Identiteten formedlades genom inves-
teringar i mérkesuppbyggande reklam, som ofta baserade sig pa emotionel-
la argument.'® Fran konsumentsynpunkt kunde kinnetecknet enligt Melin
vara en informationskélla. Till f61jd av kédnnetecknets identifierande och in-
dividualiserande férméga, kunde konsumenten, inte bara léttare orientera
sig inom marknaden, utan dven ldttare fa information om mérkesvarans
pris, kvalitet, och funktion. Genom att anvidnda varumérket som referens-
punkt, kunde konsumenten enkelt jamfora de olika markesprodukterna med
varandra, for att utvédrdera vilken produkt som var ”bést kop”. Kénneteck-
net underlittade ddrigenom for konsumenten att orientera sig.”” Nar indivi-
dualiseringen har gatt sa langt, tangerar den kdnnetecknets garanti- och
kvalitetsfunktioner (jfr nedan avd. 2.3).

Medan den sida av individualiseringsfunktionen som ber6rs ovan kan
sdgas ha varit av objektivt och statiskt slag, i det att den har att géra
framst med faktiska egenskaper hos savil vara som kénnetecken, kan
kinnetecknets imageskapande funktion®! sigas utgora individualise-
ringsfunktionens subjektiva och dynamiska sida. Den information som
omsittningskretsen tar till sig &r inte bara rationell, utan i stor utstrack-
ning ocksd emotionell. Kénnetecknets image kan da vara mycket viktig

18 Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 26; Varumérkesstrategi s. 38.
19 Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 27; Varumérkesstrategi s. 38.
2 Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 28; Varumirkesstrategi s. 40.
2L Jfr Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 29; Varumérkesstrategi s. 41.
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2.2 Ursprungsangivelsefunktion

bade for den enskilde konsumentens sjilvbild och konsumentkollekti-
vet. Den relation som det hér &r friga om &r siledes framst relationen
mellan kénneteckenshavare och omséttningskrets. Kdnneteckenshava-
ren vill pdverka omséttningskretsen, inte bara till att képa varan, utan
dven till att identifiera sig med den.??

Symbol-, sérskiljnings- och individualiseringsfunktionerna kan séale-
des ses som skilda aspekter av en och samma sak, ndmligen kdnneteck-
nets unicitet. Medan symbolfunktionen avser en viss egenskap hos sjil-
va kénnetecknet, tar sédrskiljningsfunktionen sikte pé relationen mellan
kénnetecken. Individualiseringsfunktionen siktar slutligen pa relationen
mellan kénnetecken och forbrukare eller férbrukarens uppfattning om
kannetecknet. Nar man talar om sdrskiljningsforméga eller distinktivitet
ar det frdga om ett krav pa savil symbol- som sérskiljnings- och indivi-
dualiseringsegenskaper.

2.2 Ursprungsangivelsefunktion

Ursprungsangivelsefunktionen avser, forenklat uttryckt, relationen mel-
lan kénneteckenshavare och omsdittningskrets. For ett stort antal varor
utgor varukdnnetecknet en forbindelseldnk och ett kommunikationsme-
del mellan kdnneteckenshavaren eller néringsidkaren och forbrukaren
eller konsumenten. Kénnetecknet skyddar da ytterst forbindelseliinken
mellan néringsidkarens foretag och hans kundkrets.*® Ursprungsangi-
velsefunktionen maste betraktas som kinnetecknets #ldsta funktion.?*
Den ir nira forknippad med kinnetecknets sirskiljnings- och symbol-
funktion, men avser, till skillnad fran dem, inte relationen mellan kin-
netecken och objekt, utan tar utgangspunkt i foremalet och pekar med
kannetecknets hjdlp ut en hdrkomst. Tanken dr att alla varor som bér
samma kinnetecken skall utpeka ett gemensamt ursprung.” Ocksé ur-

Se Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 29 f.; jfr Immaterialretspositioner s. 162.
2 Jfr Koktvedgaard/Levin s. 275.

24 Se Riehle, Markenrecht und Parallelimport (cit. Riehle) s. 107.

% Jfr Loc. cit.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

sprungsangivelsefunktionen synes vara flertydig. Den giller séledes
inte endast varans kommersiella ursprung, utan dven pa visst sitt dess
faktiska, eller geografiska, ursprung. Kénnetecken har som regel sitt ur-
sprung i en viss miljo. I vissa fall vill kdnneteckenshavaren att det geo-
grafiska ursprunget skall bli ként inom omséttningskretsen, sdsom Hus-
gvarna eller Hambergs i Viindel *® 1 andra fall 4r forhallandet det mot-
satta. Ndr man talar om ursprungsangivelse, maste saledes beaktas att
ursprung kan vara av skilda slag. Man maste skilja mellan faktiskt och
kommersiellt ursprung. Med faktiskt ursprung kan avses, dels den som
faktiskt producerat varan, dels varans geografiska ursprung.?’ Ordet ur-
sprungsangivelse leder darfor latt fel. Man kan forledas att s6ka efter en
fabrik eller en geografisk plats i sjdlva kidnnetecknet. Omséttningskret-
sen kan emellertid i manga fall férvintas forutsitta att alla produkter
med ett visst varumirke har samma faktiska ursprung.”® Det var ju tidi-
gare ocksé vanligt att kéinnetecknet var beskaffat sé att det pekade ut sin
faktiska hirkomst.?’

En varas faktiska ursprung kan bli bekant for képaren genom att kén-
neteckenshavarens namn eller firma anvénds som ett komplement till
kidnnetecknet. Men dven om varukidnnetecknet kan ha den funktionen,
ar det knappast i dag nagon primér uppgift for kdnnetecknet att ge upp-
lysning om vem som faktiskt har framstillt varan eller eljest stir bakom
dess marknadsforing.>* Det blir i stillet kiinnetecknet i sig som #r varans
kommersiella ursprung i egentlig bemirkelse.’' Detta anges ocksa med

26 Jfr Werkman, Trademarks, Their Creation, Psychology and Perception (cit. Werkman) s. 6 f.

och 25 ft.

Jfr MDs uttalande i MD 1989:9 (Svita) att "uttrycket kommersiellt ursprung” inte &r helt enty-

digt. ”Det kan i skilda sammanhang syfta pa olika forhallanden, t.ex. vem som tillverkar eller

importerar eller salufér en produkt.” Ett varuméarke pa en produkt knyter i allmanhet produk-

tens kommersiella ursprung till markets innehavare. Denne kan ha befattat sig med varan sasom

tillverkare eller aterforsiljare eller pa annat sitt.

2 Jfr Riehle s. 107.

2 Se op. cit. s. 108 f; jfr dven det nedan (s. 452 ff.) berorda Marknadsdomstolsavgorandet MD
2003:25 (Ullared).

30 Se Werkman s. 18 ff.; jfr Tiili i NIR 1970 s. 242.

Jfr Holmgvist i NIR 1975 s. 270 som anger att det kommersiella ursprunget ér ett foretag eller

en naringsidkare.

27
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2.2 Ursprungsangivelsefunktion

hjdlp av varumirket. Kidnneteckenshavaren kan antingen vara varans
tillverkare eller ndgon annan. Kédnnetecknets ursprungsangivelsefunk-
tion later sig darfor knappast beskriva utan viss aterkoppling till varu-
kénneteckensrittens grund i firma- och namnrétten och till kanneteck-
ensrittens utveckling i stort. Medan det tidigare s& gott som uteslutande
radde total enhet mellan faktiskt och kommersiellt ursprung i det foretag
som producerade en viss vara, och som ursprungligen dartill stddse var
beldget pa en viss plats, har varans ursprung kommit att diversifieras i
takt med att produktionsstéllen har flyttats och utokats. Fran att saledes
det faktiska geografiska och det kommersiella ursprunget varit ett och
detsamma, har omséttningskretsen fatt lira sig att alla varor med ett
visst varumarke inte nédvéndigtvis dr tillverkade pa en och samma plats
och av ett och samma foretag.

Dirtill kommer 1900-talets samhillsutveckling, dédr varukénneteck-
nets immaterialisering (jfr ovan s. 17) har bidragit till att forflytta varu-
kannetecknet fran att vara ett fabriksmdrke till ett handelsmdrke. Kort
sagt, medan varumérken ursprungligen var fabriksmérken, dr de numera
i basta fall vad som tidigare kallades for handelsmérken. Inte ens dis-
tinktionen mellan fabriksmdrke och handelsmdrke dr dock dandamalsen-
lig i dag.

Tisell konstaterade redan ar 1913 att man fann olika bendmningar for de
egentliga varumirkena — &n handelsmérken, dn fabriksmérken. Medan fa-
briksmaérket ursprungligen var avsett att ange varans producent, skulle han-
delsmérket ange varans mellanhand vid forséljning. 7isell konstaterade sa-
ledes redan vid den tiden, att man i allménhet inte skilde mellan dessa be-

grepp.>?

I dag ligger det, pa grund av en rad faktorer, inte néra till hands for om-
séttningskretsen att relatera ett varukénnetecken till en viss tillverkare
eller en viss bestdmd ort. Det maste ddrmed vara uppenbart att det kom-
mersiella ursprunget pa flera sétt har kommit att férindras over tid.
Aven om kirnan i uttrycket kommersiellt ursprung alltid varit den ni-

32 Se Tisell s. 157; jfr PK, dir termerna handels- och fabriksmirke anvinds konsekvent.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

ringsidkare som producerar en vara med ett visst kénnetecken eller el-
jest stir bakom varukénnetecknet i marknadsforingen av varan, har ak-
térerna bakom de under ett visst kidnnetecken marknadsférda varorna
delats upp.*® Vad avser produktions-, distributions och marknadsfo-
ringssidan, har det skett savél vertikalt som horisontellt. Vertikalt kan
produktionen ligga hos flera olika foretag, varav ett eller flera kan dgas
av kinneteckenshavaren, vars firmadominant traditionsenligt, men inte
nodviandigtvis, 4r densamma som varuméarket. Komponenter — mer eller
mindre visentliga — kan vara legotillverkade. Legotillverkarens kom-
mersiella ursprung ér det kéinnetecken som bér hans komponenters kin-
netecken, men det kommersiella ursprunget for den slutgiltiga varan &r
den kanneteckenshavare som marknadsfor slutprodukten under sitt kin-
netecken.

Ett exempel som visar pa att lagstiftaren inte f6ljt kéinnetecknets férdndrade
kommersiella ursprung kan ocksé vara kravet pa sdndarangivelse i 5 §
MFL. Det forekom enligt Marknadsforingsutredningen (MU) i betydande
omfattning att niringsidkarna i stillet for sin firma anvinde ett varuméirke
eller annat kdnnetecken som beteckning for rorelsen. [ ménga fall anvandes
ocksa varumirket som beteckning dven for de varor och tjanster som bjods
ut. Om ett sddant varumérke bedémdes vara etablerat bland konsumenter
eller andra forbrukare, borde huvudkravet pa firmaangivelse kunna efter-
ges.** Det forutsitter emellertid att kiinnetecknet inte 4r licensierat eller att
licenstagaren tydligt ger sig till kdinna som rittighetsinnehavare, ndgot som
inte alltid sker.

Pa det horisontella planet kan iakttas tva huvudspar. Det ena avser att
ett foretag licensierar tillverkning av mérkesvaror till andra niringsid-
kare som antingen levererar de firdiga varorna for distribution och
marknadsforing till licensgivaren, eller inom ramen for licensen fér rtt
att savil producera som leverera varorna till avndmarkretsen. I det sena-
re fallet blir kopplingen mellan ursprung och kénnetecken synnerligen
svag, genom att det kommersiella ursprunget begrinsas endast till den

3 Jfr Vanzetti i GRUR Int. 1965 s. 136.
3 SOU 1993:59 s. 393 f; se Hirtill Nordell i SVJT 1999 s. 849 och 856.
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2.2 Ursprungsangivelsefunktion

givna licensen.”® I det forra fallet dr det kommersiella ursprunget star-
kare i.o.m. att de sd att sdga legotillverkade varorna dndd fors ut pa
marknaden av kdnneteckenshavaren.

Det andra huvudsparet ar att foretag fusionerar eller att ett foretag
sdljer en del av sin verksambhet till ett annat foretag i samma bransch,
ndgot som har blivit en del av den moderna foretagsmarknaden.*® Detta
skapar problem vad avser en rad kdnnetecken. Ett talande exempel kan
vara Volvo, dir Volvos tillverkning av personbilar har salts till Ford som
i dag dger dven bland annat Mazda, Jaguar och Aston Martin. Det andra
exemplet dr Rolls-Royce, vars personbilstillverkning i dag dgs av Volks-
wagen, medan flygplansmotortillverkningen finns kvar i det ursprung-
liga foretaget. Manga andra liknande exempel kan ges fran livsmedels-
industrin, dér vissa féretag notoriskt kopt upp mindre foretag. Ett exem-
pel kan vara Marabou som koptes av det norska foretaget Freia som
koptes upp av det multinationella livsmedelsforetaget Kraft Food (Kraft
Freia) som ingar i Philip Morris-koncernen (numera Altria). Ett annat
exempel kan vara GB-Glace som i dag dgs av Unilever. (Motsvarighe-
ten till GB-Glace heter t.ex. i Portugal Ola och tillhandahéller praktiskt
taget samma utbud som GB). Detta kan ocksa vicka fradgor av mer prin-
cipiellt slag om kénneteckens vilseledande egenskaper (se hdrom vidare
nedan avd. 4.5 och 6.4).

I manga fall kan antas att samhallet har &ndrats inom ramen f6r den
ovan beskrivna immaterialiseringstendensen (se ovan s. 17 och nedan s.
530 ff.), sa att manga forbrukare i dag 4r medvetna, savil om att skilda
kéannetecken kan byta kommersiella ursprung, som att varor med sam-
ma kénnetecken kan ha skilda faktiska ursprung. Medan ursprungsangi-
velsefunktionen tidigare siledes torde ha uppfattats som en angivelse
om ett faktiskt ursprung, torde huvudregeln i dag vara att nér man talar
en ursprungsangivelsefunktion, det snarast dr fraga om varans kommer-
siella ursprung — den som ar kianneteckenshavare. Detta kompliceras na-
turligtvis ytterligare av att manga kénnetecken licensieras, inte bara till

35 Jfr Troller i Festschrift fiir Philipp Méhring s. 292 f.
3¢ Jfr op. cit. s. 293 ff.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

nationella generalagenter eller motsvarande, utan dven till skilda art-
frimmande produktkategorier. Genom t.ex. s.k. merchandising kommer
de att fa olika de facto kommersiella ursprung.

Kannetecknets ursprungsangivelsefunktion i dag later sig saledes inte
klart definiera. I vissa fall tar den fortfarande sikte pa en viss plats eller
ett visst tillverkningsstille. (I de fallen tar den fortfarande klart sikte pa
en viss referens.) 1 de flesta fall star det emellertid klart att den dr mer
eller mindre 16sgjord fran ett tydligt faktiskt ursprung. Aven om det
kommersiella ursprunget alltid tagit sikte pa den aktuelle varukinne-
teckenshavaren, vars anknytning till varan och dess ursprung kan vara
starkare eller svagare, dr det tydligt hur den materiella forbindelsen mel-
lan produktion och kidnnetecken forsvagats. Det betyder att utifran ut-
vecklingen av kidnnetecknets ursprungsangivelsefunktion, savil kidnne-
teckensrittens referens som mening kommit att férsvagas. Det &r i dag
sjilvklart att kdnnetecknet varken star for en given referens eller me-
ning. Dessa kan dndras med forutsittningarna. En licenstagare torde
emellertid som regel, vara tvungen att verka for att den mening (ev. dven
referens) som finns i ett kdnnetecken vidmakthalls. I licensavtal, sdr-
skilt av kvalitetsvaror, dr det darfor av visentlig betydelse for kdnne-
teckenshavaren att han forser avtalet med klausuler om minimikvalitet
och kvalitetskontroll (jfr nedan s. 363 f.). Kontrollen blir da alltsé inte
bara ett sitt for kéinneteckenshavaren att skydda goodwill, utan ocksa att
skydda sig fran angrepp mot varumérket pa grund av vilseledande om
egenskap.’’ Klausuler om kvalitetskontroll 4r sérskilt viktiga nir licens-
givarens och licenstagarens varor siljs parallellt pA samma marknad un-
der samma varumirke.*® En forvirvare av ett kinnetecken for en viss
produkt torde normalt sett ocksé vara bendgen att behélla den mening
eller goodwill som finns i det férvirvade kannetecknet. Man kan dock
tanka sig att forvdrvaren, om utrymme dirf6ér finns i férvarvsavtalet,

37 Se Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 357 ff. och s. 393 ff. Dir behandlas riskerna samt
konsekvenserna av att konsumenten vilseleds beroende pa att varornas kvalitet inte &r 6verens-
stimmande.

38 Se op. cit. s. 141 vad giller sistnamnda forhillande.
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2.2 Ursprungsangivelsefunktion

viljer att sa att sdga ploja ned kénnetecknet for de férviarvade varorna
till féormén for egna konkurrerande varor.

Ett konkret exempel pa hur kravet pa ursprungsangivelse kommer till ma-
teriellt uttryck &dr geografiska ursprungsbeteckningar (se hdrom nedan avd.
4.3.5.1). Medan det tidigare var sjédlvklart att tillverkningskompetens och
geografiska sdrforhallanden gjorde det antingen praktiskt eller ekonomiskt
uteslutet att tillverka produkter med motsvarande kvaliteter utanfor det
geografiska omradet, har kompetens och skicklighet utokats geografiskt, sa
att det i dag i praktiken dr mojligt att producera det mesta utanfor det geo-
grafiska omradet med motsvarande eller i vart fall likvérdig kvalitet, ndgot
som fatt geografiska ursprungsbeteckningar att utvecklats till ett eget slag
av skydd f6r ursprung.

Av allt att doma, dr manga kidnnetecken i dag i sjdlva verket metaobjekt
— de dr kénnetecken per se — vilket medfor att deras kommersiella ur-
sprung i egentlig bemirkelse blir den juridiska person som for tillfallet
4r innehavare av kinnetecknet.*” Alternativt blir kinnetecknets kom-
mersiella ursprung immaterialiserat till sjdlva kénnetecknet i sig. Detta
har blivit tydligt pa senare tid pa vissa marknader, dels livsmedelsmark-
naden, dir synnerligen starka varukidnnetecken synes ha blivit en han-
delsvara i sig, dels bilmarknaden inom vilken bilmérken byter dgare allt
oftare. Ytterligare ett fall dér detta har tydliggjorts kan vara merchandi-
sing av skilda slag, dér vil ansedda kénnetecken eller andra foreteelser
licensieras som kinnetecken for artfrimmande dndamal.** Man kan i
dessa fall med fog fraga sig, for det forsta, vilket som &r ett sadant kén-
neteckens verkliga kommersiella ursprung och fér det andra, om ut-
trycket kommersiellt ursprung alls har nigon faktisk innebord.*!

3 Enligt Koktvedgaard sakanade sadana kinnetecken en bestimd symbol-funktion (se Immateri-

alretspositioner s. 161 ff.).
Se harom Noveller s. 221; Ruijsenaars, Character Merchandising in Europe s. 1 ff.
41 Jfr hartill Levin i NIR 1994 s. 520.

40
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2.3 Garanti-, kvalitets- och informationsfunktion

Ursprungsfunktionen har ett direkt samband med varumérkets garanti-

funktion. 1 det s k. Arsenal-avgérandet*” (varom mera nedan s. 404 f.)
forklarade EG-domstolen hur varumérkets grundlaggande funktion var
att for konsumenten eller slutanvindaren av en vara eller tjanst som
tiacks av varumérket garantera dess ursprung, sa att denne utan risk for
forvixling kunde sirskilja denna vara eller tjénst fran andra med ett an-
nat ursprung. For att varumirket skulle kunna fylla denna funktion och
vara ett vasentligt inslag i det system med sund konkurrens som Europa-
fordraget syftade till att infora och upprétthélla, maste det némligen ut-
gora en garanti for att alla produkter eller tjanster som bar det, hade
framstillts eller tillhandahéllits under kontroll av ett enda foretag som
ansvarade for deras kvalitet (p. 48).%

VFU uttalade att varumérkena tjanade till ledning f6r konsumenterna
i valet mellan olika konkurrerande varor. Genom varumérket kunde ko-
paren identifiera den speciella vara som han hade anledning att tro bést
motsvarade hans sérskilda behov och 6nskemal. I varumirket sag han
ett slags garanti for att varan hade de egenskaper eller den kvalitet som
han férband med en viss tillverkning eller hade vant sig att finna hos
den.*

Det &r viktigt att papeka, att kvalitet i denna bemirkelse inte behover
innebdra att kdnnetecknet dr béttre ju hogre kvalitet som varorna har.
Det viktiga &r i stéllet att ett visst kidnnetecken skall ange varor med en
konstant och garanterad kvalitet.*” Kannetecknet mojliggér for konsu-
menten att identifiera den vara som han vill ha. Om han har kopt varan
tidigare, vet han av erfarenhet vilken kvalitet som varan har haft hittills
och ddrmed hur vil den kunnat tillgodose hans 6nskemal. Nér forbruka-
ren finner varan, bor han pa goda grunder kunna forlita sig till att den

42 Mal C-206/01 (Arsenal).

4 Domstolen aberopade hir mal 102/77 (Hoffmann-La Roche) och méil C-299/99 (Philips).
# SOU 1958:10s. 48.

45 Jfr Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 29.
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har samma kvalitet som tidigare eller vad som utlovats i reklamen.*°
Detta gynnar pa sikt inte bara omséttningskretsen utan ocksa kénneteck-
enshavaren.*’

Enligt Tiili var de med kénnetecknet férbundna kvalitetsuppfattning-
arna subjektiva. En varas kvalitet berodde pa den forestdllning som ko-
paren hade om kvaliteten. Det kunde da ségas vara likgiltigt om en pro-
dukt gynnades p& grund av verkliga eller inbillade egenskaper. Dock
borde det konstateras, att garantifunktionen i allminhet hos koparen
framkallade forvéntningar som hade sin motsvarighet i verkligheten,
medan reklamfunktionen (se om den strax nedan) ater skapade férvint-
ningar som i manga fall inte hade nagon reell bakgrund, utan bara exis-
terade i koparens fantasi.*®

Inget ekonomiskt system kan fungera utan en kontinuerlig strém av
information. Saledes kan inte forbéttringar av produkter och nya an-
viandningsomraden for dem, liksom inte heller lanseringen av nya pro-
dukter, ske utan informationsférmedling av nigot slag. Den l6pande
marknadsinformationen férmedlas pa skilda végar, beroende bland an-
nat av omsittningskretsens storlek och efterfragan, marknadens geogra-
fiska omrade, produktslag samt vad informationen avser.*’ I en mark-
nadsforingssituation kan kidnnetecken i stor utstrickning anviandas som
verktyg for att formedla denna information.*

Aven om s k. deskriptiva kinnetecken, d.v.s. kiinnetecken som anger
egenskaper hos varan eller dess anviandningsomrade (se vidare nedan
avd. 4.3.3.2) inte kan atnjuta kdnneteckensrittsligt skydd, &dr det uppen-
bart att kidnnetecken pa visst sitt eljest kan fylla en informationsfunk-
tion 1 vidare bemirkelse. Till att borja med kan kénnetecknet vara sug-
gestivt (se vidare nedan s. 215 ff.) och ddrigenom antyda vissa egenska-
per eller anvindningsomraden. Det kan ocksé vara attributivt pa ett eller
annat sétt (jfr t.ex. det tdnkta kdnnetecknet Triton f6r ndgot som har med

4 Se Riehle s. 110; jfr Tiili i NIR 1970 s. 243.

47 Jfr SOU 1958:10 5. 48.

* Tiili i NIR 1970 s. 246; Tiili hanvisar till Riehle s. 119 f.

4 Se Albinsson/Tengelin/Wirneryd, Reklamens ekonomiska roll s. 144 f.
30" Jfr Swann/Davies i TMR 1994 s. 276.
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hav eller sjofart att gora).”! Emellertid torde kinnetecknets informa-
tionsfunktion framtrada tydligast efter inarbetning. Nar ett kinnetecken
inarbetats, kommer det att beteckna ndgot som omséttningskretsen kan
forlita sig till.>* Nér garantifunktionen avser varornas kvalitet, kan den
funktionen kallas @ven kvalitetsfunktion.>> Om forbrukarna dirmed kan
reducera sin osékerhet om varans egenskaper, genom att kopa vélkianda
varuméirken, blir de ocksa beredda att betala f6r denna trygghet. Genom
att bli kint inom marknaden for att std for vissa egenskaper, viss pris-
klass eller serviceniva, vinda sig till vissa grupper av forbrukare, t.ex.
ungdomar, eller sta for viss kvalitet, kan kdnnetecknet signalera infor-
mation om egenskaper m.m. hos sjédlva varan. Om varan generellt inte
kan svara mot sddana egenskaper, kan kénnetecknet, i vart fall teoretiskt
sett, anses som vilseledande. Sddana effekter torde kunna uppsta framst
om kannetecknet 6verléts eller licensieras till nigon som inte kan upp-
ritthélla overlatarens eller licensgivarens tidigare hallna kvalitetsniva
eller garantier gentemot forbrukarna. Kénneteckenshavaren foérsoker i
ménga fall anpassa den information som kénnetecknet skall formedla
till omsittningskretsen, inte bara i fradga om praktiska, utan dven sociala,
psykologiska, estetiska och andra funktioner.>*

Enligt den s.k. sanningsgrundsatsen skall en forbrukare emellertid
kunna forlita sig till att en vara med ett visst kdnnetecken skall ha ett
visst ursprung med antagna kvalifikationer, d.v.s. att kdnnetecknet till
sitt innehall skall 6verensstimma med sanningen.>® Det far inte vilsele-
da om den vara eller tjanst som kinnetecknet avser.>

Enligt Kobbernagel hade sanningsgrundsatsen med sékerhet sitt ursprung i
rent offentligrittsliga bevekelsegrunder. De éldsta firmarittsliga bestim-

St Jfr Werkman s. 12 ff.

52 Tiili i NIR 1970 s. 245; Melin talar om kiinnetecknet som en riskreducerare (Varumirket som
strategiskt konkurrensmedel s. 29).

%3 Se Tiili i NIR 1970 s. 242.

3% Jfr Albinsson/Tengelin/Wirneryd, Reklamens ekonomiska roll s. 146.

Se Andreasen, Varemerkeretten i Konkurrenceretlig Belysning. En retssammenlignende Ana-

lyse af Varemaerkerettens Grundbegreber og en Fremstilling af Ejendomsretten til Varemeerker

(cit. Andreasen) s. 221 ff.; Kobbernagel II s. 114 ff.; jfr Koktvedgaard/Levin s. 355.

% Se Bernitz i NIR 1975 s. 183 ff. Bernitz hanvisar pa s. 184 allmént till Kobbernagel, Konkur-
rencens retlige regulering I s. 80 ff.
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melserna syntes tillkomna med hénsyn till myndigheternas 6nskan om in-
syn i vem som bedrev en viss verksamhet och vem som i férekommande
fall kunde hallas ansvarig for kontraktsbrott.”” I varumirkeslagen &terfanns
sanningsgrundsatsen i de bestimmelser som skyddade forbrukarna, medan
ensamrittsprincipen uttrycktes i de bestimmelser som skyddade niringsid-
karna, pa ett sddant sétt att det inte alltid var litt att se vilket motiv som var
birande.*®

Vid inarbetning av ett kinnetecken dr det ett visst beteendemonster hos
omsittningskretsen som inarbetas. Nar omséttningskretsen kidnner igen
en viss vara, bor dven viss kunskap om varans prestanda — styrka, talig-
het, livslangd m.m. — vara kénd hos omséttningskretsen. Eftersom detta
beteendemonster inarbetas med hjélp av kdnnetecknet, kommer beteen-
det (med Sartres terminologi) att fastna pa kannetecknet. Kénnetecknet
blir dirmed en symbol, inte bara for ett visst kommersiellt ursprung,
utan ocksa for en viss kvalitet och vissa egenskaper. Denna koppling
mellan vara och kinnetecken dr en viktig bestdndsdel i kdnnetecknets
goodwill eller renommé. Det blir tydligast, kanske fraimst om kinne-
teckenshavaren missbrukar kdnnetecknets kvalitetsgaranti, genom att
forsdmra kvaliteten pa varorna sa att omséttningskretsen far simre pro-
dukter &n véntat.

VmL innehaller ett par bestimmelser som mer direkt syftar till att till-
godose sanningsgrundsatsen och uppritthélla kidnnetecknets kvalitets-
funktion. Enligt 35 § forsta stycket VmL kan en kénneteckenshavare
forbjudas att anvinda ett varukdnnetecken, om det efter 6verlatelse eller
licens 4r vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand.
Sanningsgrundsatsen tar dirmed snarast utgdngspunkt i laran om vilse-
ledande kdnnetecken enligt 14 § forsta stycket 2 VmL och 10 § forsta
stycket 3 FL.*’ Enligt Koktvedgaard/Levin, blev emellertid sannings-
grundsatsen (eller sanningsprincipen), dven om den ocksa fanns inom

57 Kobbernagel II s. 116.

8 Op.cit.s. 117.

% Ett visst forbud mot registrering av vilseledande kinnetecken hade kommit till uttryck i praxis
redan innan 1960 ars VmL (se RA 1944 H. 7 (Dentaletten) och RA 1944 H. 47 (Mycell)); jfr
Heiding s. 204.
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varumérkesritten, sirskilt tydlig inom firmarétten, eftersom firman ofta
innehéller vésentliga upplysningar om néringsidkaren och hans verk-
samhet.%

14 a § andra stycket VmL finns ocksa en sérskild bestimmelse som
tar sikte pa tredje mans handhavande med varorna, till skydd for kanne-
teckenshavaren, enligt vilken kénneteckenshavaren kan forhindra tredje
man att anvinda kédnnetecknet for varor som finns inom marknaden, om
varornas skick har fordndrats eller férsdmrats eller om det finns ndgon
annan skilig grund for kdnneteckenshavaren att motsétta sig anvind-
ningen (se vidare nedan s. 413 f.).

Nér man talar om kénnetecknets garantifunktion, &r det viktigt att
forst understryka att med garanti kan forstas olika saker. Det kan rora
sig antingen om en garanti att varan med ett visst kdnnetecken har ett
visst ursprung (jfr ovan om ursprungsangivelsefunktionen), eller att va-
ran har viss given kvalitet. Dessa bada foremal kan ju ocksa delvis sam-
manfalla, om ursprunget i sig borgar for viss kvalitet. Kénnetecknets ga-
rantifunktion i bada dessa hdnseenden har sirskilt papekats av EG-dom-
stolen i ett antal avgéranden om ompaketering av likemedel, dar garanti-
forpliktelser naturligtvis blir av sérskild betydelse fran sdkerhetssyn-
punkt. Uttolkningen av inneborden av dessa avgoranden kompliceras
delvis av att det inte alltid framgéar vad som avses med garanti.

Det forsta avgorandet, dédr garantifunktionen papekades, var det s.k.
Centrafarm-avgorandet®! dir just sanningsgrundsatsen poingterades
och dér det uttalades att kanneteckensrittens funktion var att garantera
ett visst ursprung. Domstolen uttalade att varumérkets huvudfunktion
bestod i att for konsumenter eller andra foérbrukare garantera produk-
tens ursprung sa att de utan forvaxlingsrisk kunde skilja den fran pro-
dukter av annat ursprung. Ett liknande uttalande gjordes av domstolen i
Hoffman la Roche-avgérandet.®> Domstolen uttalade dér att varumir-
kets grundlidggande funktion var att garantera mirkesvarans ursprungs-
identitet f6r konsumenten eller den slutlige anvédndaren, genom att gora

% Koktvedgaard/Levin s. 355; jfr SOU 1958:10 s. 326.
' Mal C-16/74 (Centrafarm). Se om det nedan s. 421 ff.
2 Mal C-102/77 (Hoffman la Roche). Se om det nedan s. 423.
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2.3 Garanti-, kvalitets- och informationsfunktion

det mojligt att utan forvaxlingsrisk sérskilja den frén sddana varor som
hade ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebar niarmare att
konsumenten eller den slutlige anvindaren kunde vara siker pa att en
mirkesvara som erbjéds honom inte pé ett tidigare stadium av omsétt-
ningen hade varit foremal for ett ingrepp som hade utforts av tredje man
utan innehavarens tillstdnd och som hade paverkat varans ursprungliga
beskaffenhet.*

I det dirpa foljande Terranova-avgérandet® uttalade domstolen att
varumérkets huvudfunktion att garantera konsumenterna att likadant
mirkta varor hade samma ursprung redan kunde vara underminerad pa
grund av frivillig mérkesuppdelning.

Kénnetecknets garanti- och kvalitetsfunktioner var ocksa féremal for
overviganden i de senare i Hag II-,% Ideal Standard-*® och Canon-av-
gorandena.®’” 1 det senare uttalade domstolen, med hénvisning till Hag
Il-avgorandet, att varumérkets grundlaggande funktion var att f6r kon-
sumenten eller slutanvéindaren av en vara eller tjanst som ticktes av va-
rumirket garantera dess ursprungsidentitet, sa att denne, utan risk for
forvaxling, kunde sérskilja denna vara eller tjénst frén andra med ett an-
nat ursprung. For att varumérket skulle kunna fylla denna funktion och
vara ett visentligt inslag i det system med sund konkurrens som Europa-
fordraget syftade till att infora och upprétthalla, maste det utgora en ga-
ranti for att alla produkter som bar det hade framstillts under kontroll
av ett enda foretag som var ansvarigt for deras kvalitet (p. 28).°® Har ar
det saledes fraga ytterst om en ursprungsgaranti som i sig avser att varor
med ett visst kinnetecken héller den kvalitet som férknippas med varor
av visst kommersiellt ursprung.

Garantifunktionen har séledes ocksa flera komponenter. Naturligtvis
star varans kvalitet i centrum. Men kvaliteten méste relateras till det va-

% Se Mal 102/77 (Hoffmann-La Roche) p. 6-7; jfr mal C-443/99 (Merck) p. 12.
% Mal C-119/75 (Terranova).

% Mal C-10/89 (Kaffee Hag IT).

% Mal C-3/93 (Ideal Standard).

7 M4l C-39/97 den 29 september 1998 (Canon). Se hirom vidare nedan s. 266 f.
8 Jfr hartill de mer specifika kvalitetskraven i ompaketeringsavgsrandena.
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rumirke som varan bir, savil som till omséttningskretsens uppfattning
om vilken kvalitet som kan erfordras av varor som bér ett visst kéinne-
tecken, och kinneteckenshavarens vilja och forméga att kunna tillgodo-
se de emotsedda kraven. Det gor att man kan tala bade om objektiv och
om subjektiv kvalitet hos en vara. Med objektiv kvalitet forstas varans
faktiska prestanda. Den subjektiva kvaliteten avser varans forméga att
tillfredsstilla en bestimd férvéntan hos koparen, sadan den har kommit
till uttryck genom marknadsforing av den kinnetecknade varan.® Kéin-
netecknet blir fér omsittningskretsen en symbol som koordinerar var-
ans karaktéristiska och typiska egenskaper. Kidnneteckenshavaren kan
ddarmed, med kdnnetecknets hjélp, fraimja avséttningen av sin produkt
genom att tillgodogora sig det goda renommé som kénnetecknet forvar-
vat.”

Genom att kdnnetecknet har sérskiljningsfunktion, kan det framkalla
uppfattningen hos omséttningskretsen att de varor som &r forsedda med
ett visst kannetecken skiljer sig fran varor som inte dr férsedda med det
kénnetecknet. Detta kan ses som garantifunktionens negativa sida.”' En
serids naringsidkare maste tinka langsiktigt. Déarfor ar det viktigt att
marknadsforingen traffar rétt forbrukare. Den som koper varan maéste
veta vad han skall ha den till. Det 4r ocksa viktigt att varorna héller en
viss, jimn — hog eller 1ag — kvalitet. Har de sdmre kvalitet 4n konsumen-
ten haft anledning att forvéanta sig, finns risk att han inte koper varan fler
an en gang. Detsamma blir risken om marknadsf6ringen traffat fel mal-
grupp. Pa grund av att en fordndring av varans kvalitet i forhallande till
omsittningskretsens forvintade uppfattning om den inte direkt, har att
gora med kinnetecknets eller kénneteckensrittens uppkomst, bestand
eller skydd mot intrdng, utan med missbruk av rittigheten, har omsétt-
ningskretsens uppfattning av kiannetecknets kvalitet fraimst ansetts hora
hemma inom marknadsrditten, eftersom en kidnneteckenshavare i sin
marknadsforing hos omséttningskretsen kan astadkomma uppfattning-

% Se Schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht (cit. Schluep) s. 71 f.; jfr Tiili i NIR 1970
s. 242.

™ Tiili { NIR 1970 s. 243.

' Se Riehle s. 107; jfr Vanzetti i GRUR Int. 1965 133 f.; Schluep s. 68; Tiili i NIR 1970 s. 241.
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en att varor som bér ett visst kinnetecken, har en viss kvalitet. Om va-
rornas kvalitet fordndras, frimst forsdmras, kan konsumenterna vilsele-
das att tro att vad de koper ar battre dn forvintat. Det finns flera regler
som syftar till att férhindra sddant vilseledande, bade inom och utanfor
kanneteckensritten. Eftersom omsittningskretsen ofta utgors av konsu-
menter, kan fragan om kénnetecknets garantifunktion i férekommande
fall aven fa konsumentrittsliga effekter.”” Det torde emellertid vara al-
lom bekant att vilrenommerade foretag verkar for att bibehalla kvalite-
ten hos miérkta varor. Gor de inte det, kommer varumérket snabbt i van-
rykte.”

Ett motiv till det utvidgade skyddet f6r vil ansedda kénnetecken i 6 §
andra stycket VmL (varom mera nedan avd. 4.4.5) var enligt VFU att
det kunde hénda att koparen visserligen insdg att en vara inte kom fran
innehavaren av det vilrenommerade kénnetecknet, utan fran nagon an-
nan, men pé grund av att bida anvinde samma kénnetecken, kunde han
bibringas forestillningen om en viss samhorighet mellan rorelserna.
Han forleddes hirigenom att tro att den garanti som han férband med
mirkeshavarens varor omfattade dven den andres varor.” Motivet bak-
om det utvidgade skyddet for vél ansedda kdnnetecken &r dérfor inte
minst att uppritthdlla kdnnetecknets garantifunktion. Det som medfor
att ett kdnnetecken blir vil ansett, dr ju framst att de varor som mark-
nadsforts under kénnetecknet under lang tid, kunnat garantera en viss
jamn kvalitet. Skyddet i 6 § andra stycket VmL siktar darfor till att stir-
ka kdnneteckenshavarens majligheter att bevara omsittningskretsens
uppfattning om att varor som marknadsfors under kénnetecknet ocksé
motsvarar den forvintan om kvalitet som inarbetningen tillskapat. Det
utgor i den aspekten séledes ett direkt skydd f6r mening.

™ En pa senare tid uppmirksammad fraga ar hur och i vilken utstrickning varumérkesritten i

sadana sammanhang korresponderar med det i sig fran konsumentsynpunkt lagreglerade och
Europarittsligt harmoniserade produktansvaret och om varumérkeshavaren, i egenskap av
licensgivare, omfattas av produktansvarslagens (Se Plogell i NIR 1995 s. 76 ft.).

7 Koktvedgaard/Levin s. 276.

™ SOU 1958:10 s. 135. T utredningen hénvisas hir till Andsretten s. 450 not 2.
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En fordndring av den objektiva kvaliteten kan, men behover inte all-
tid, medfora att den subjektiva kvaliteten &ndras. Fordndringen av den
subjektiva kvaliteten ar beroende ocksa av om den for produkten typiska
formagan att tillfredsstilla ett behov dndras. Den subjektiva kvaliteten
andras darfor bara om ocksd produktens karaktiristiska och typiska
kvalitativa egenskaper #ndras.”

I marknadsforingslitteraturen talas om produktpositionering.”® Pro-
duktens position kan definieras som det sétt pa vilket produkten uppfat-
tas av konsumenten med hénsyn till dess utseende eller andra viktiga
attribut i relation till konkurrerande produkter. Vissa bilméarken &r t.ex.
positionerade som lyxbilar, andra som familjebilar, andra éter ar posi-
tionerade som stadsbilar. En enkel vig att positionera en vara pa ar ge-
nom jdmforande reklam eller jaimforelser i reklam dér den produkt som
skall jamforas antingen relateras till produkter av ett visst slag eller till
en eller flera konkurrenters produkter (se vidare nedan avd. 6.5). Jim-
forelse i marknadsforing kan ske ocksd genom att niaringsidkaren abe-
ropar annans skyddade kdnnetecken (se vidare nedan avd. 5.3).

I anslutning till garanti- och kvalitetsfunktionen kanske man ocksa
skulle kunna tala om en kénnetecknets informationsfunktion. Genom att
anvianda kinnetecken kan foérbrukarna fa en férhandsuppfattning om
vilka varor som de koper och vilka egenskaper som de har kopt, utan att
behova dgna tid och moda at att inférskaffa information om varje en-
skild vara vid varje koptillfille.

2.4 Reklamfunktion

Som ovan antyds, kan i den senare utvecklingen av kdnneteckensritten
urskiljas en immaterialiseringsdimension (jfr ovan s. 17 och nedan
s. 528 f.). Fran att det tidigare var varan som stod i centrum och kénne-
tecknet som utgjorde forbindelseldnken mellan vara och néringsidkare,

7> Schluep s. 71 f.; Tiili i NIR 1970 s. 242.
76 Se Principles of Marketing s. 235 ff.; Keller, passim; Varumérket som strategiskt konkurrens-
medel s. 146 ff.; Varumairkesstrategi s. 96 ff.
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genom att varorna férsags med néringsidkarens namn, har pa den aktu-
ella marknaden i senare tid kéinnetecknet blivit en sjédlvstindig bestands-
del i en medveten marknadsforingsprocess, dir den vara som skall
marknadsforas, kanske blir det sista och 1 vart fall inte det mest domi-
nerande momentet i marknadsforingsprocessen (jfr ovan s. 30).”’

Eftersom néringsidkaren som regel dr intresserad av att skapa en
identitet at sina kénnetecken, dr det naturligt att den astadkoms genom
att anvinda varumirket i marknadsforing.”® Marknadsféringen av varor
och tjanster utgor saledes granssnitt mellan producent och konsument.
For producenten dr det huvudsakliga malet att langsiktigt fa sa stor av-
séttning som mdojligt for sina varor. I denna strivan dr effektiv mark-
nadsforing ett viktigt instrument. For att en marknadsforingsprocess
skall lyckas, maste det dérfor finnas en strategi,” dir varukinnetecknet
i dag intar en viktig plats. For riktigt starka kdnnetecken utgor kénne-
tecknet i sig ofta tillricklig uppmirksamhet for att ge avsittning for de
varor som marknadsfors under det. Ytterligare information om varans
egenskaper, anvindningsomraden eller kvalitet blir da 6verflodig. Be-
tydande reklam gors i det fallet ofta i stor utstrackning redan genom att
ritt kategori av médnniskor omger sig med, och pa avsett vis exponerar,
varukénnetecknet. Det ger i sig indikation om varans egenskaper och
kvalitet.%’ En bra vig till reklamfunktion ir att med hjilp av kinneteck-
net erbjuda identifikationsmojligheter. Det kan ske genom att ett visst
kénnetecken i marknadsforingen identifieras med vissa egenskaper eller
ménniskotyper. Genom att kopa den sérskilda varan skall koparna fas
att tro att de samtidigt forvédrvar de egenskaper, den livsstil eller 4r en
sadan minniskotyp som reklamen forsoker identifiera.®!

77
78

Jfr Schneider i Schweizeriche Mitteilungen iiber Immaterialgiiterrecht 1993 s. 405 f.
Pickering s. 47; jfr Heiding som konstaterade att omséttningen ocksa kunde befordras genom
reklam och i vara dagar har reklamen fétt en allt stérre omfattning. Varumirket ar darvid ett
utmirkt hjédlpmedel.” (Heiding s. 15).

" Se Murphy s. 1 ff;; jfr Riis i NIR 2000 s. 21

Jfr Immaterialretspositioner s. 168.

81 Jfr Tiili i NIR 1970 s. 244; jfr Vanzetti i GRUR Int. 1965 s. 141 som i samband med reklam-
funktionen talade om kannetecknets suggestionsfunktion.
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Reklamfunktionen kan ségas vara den bakre delen av individualise-
ringsfunktionen och avser da kdnneteckenshavarens relation till kdnne-
tecknet.®* Med reklamfunktion avses att kinnetecknet som sadant pa-
verkar avsittningen.*> Syftet med anvindningen av ett kinnetecken
med reklamfunktion blir da inte framst att ange ett ursprung, utan mer
renodlat att 6ka omsittningen, eller snarare att paverka omséttnings-
kretsen till att fatta kopbeslut. I viss man kan en sddan paverkan ocksé
avigabringas genom val av mérken som 1i sig sjdlva suggererar kopare
av skilda kategorier till att kopa varor med vissa kénnetecken. De kan
da kanske ytterst vidja till 6kad konsumtion. Detta paverkar inte bara
minniskors olika smak, utan ocksa deras formaga att projicera sig sjilva
i saker omkring dem.*

Enligt T7iili skapade kénnetecknets reklamfunktion forvéntningar
som i méinga fall inte hade ndgon reell bakgrund, utan bara existerar i
koparens fantasi.®® Reklamfunktion kan uppkomma pa olika sitt. For
det forsta kan man tdnka sig att kdnnetecknet till sin typ &r dgnat att
fanga omsittningskretsens uppmérksamhet. Vanligare torde emellertid
vara att kénnetecknen far ett reklamvirde efter inarbetning. Genom
ihdrdig inarbetning, kan ett kéinnetecken fa sadant renommé att det i sig
kan ge reklam at produkten. Ett inarbetat kédnnetecken, kan fa en image
som kan skapas genom vil genomford marknadsforing. Denna form av
psykisk sérskiljning av varor &r tydligast niar produkter endast obetyd-
ligt skiljer sig fran varandra i friga om pris eller kvalitet.

Reklamfunktionens betydelse har varit foremal for provning i en rad
avgoranden av EG-domstolen under den senare delen av 1900-talet. I
EG-domstolens s.k. Dior-avgérande®” ville den nationella domstolen
veta om varumérkets reklamfunktion dventyrades genom att en aterfor-
séljare, pa grund av det sitt pa vilket denne anvinde varumiérket i sin

82 Jfr Riis i NIR 2000 s. 21.

83 Jfr Tiili i NIR 1970 s. 243 f.

Jfr Immaterialretspositioner s. 162.

85 Se Tiili s. 246; Tiili hinvisar till Riehle s. 119 f.

8 Jfr Tiili i NIR 1970 s. 244 f.

87 Mal C-337/95 (Dior). Se om det vidare nedan s. 419 f.
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reklam, skadade den bild av lyx och prestige som var knuten till det
(p. 39).

Med hénvisning till Bristol-Myers Squibb-avgoérandet,” anférde domstolen
att skada som dsamkades varumirkets anseende, i princip kunde vara skélig
grund, i det hdnseende som avségs i art. 7.2 i direktivet, for innehavaren att
motsitta sig fortsatt marknadsféring av varor som hade forts ut pa& markna-
den av honom eller med hans samtycke (p. 43). Detta betydde att nir en
aterforséljare anvinde ett varumérke for fortsatt marknadsféring av varor,
det skulle goras en avvédgning mellan a ena sidan varumirkeshavarens be-
rittigade intresse av att skyddas mot aterforséljare som anvinde hans varu-
maérke i reklamsyfte pa ett sitt som kunde skada varumérket och & den andra
sidan &terforsdljarens intresse av att kunna silja de ifrdgavarande produk-
terna genom att gora reklam for dem pa sitt som var vedertagna i hans
bransch (p. 44). Om det var frdga om lyxiga och prestigefyllda produkter,
fick aterforsdljaren inte handla illojalt mot varuméarkeshavarens beréttigade
intresse. Han maste saledes anstringa sig for att undvika att hans reklam pa-
verkade varumirkets virde genom att skada de ifrdgavarande produkternas
dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx (p. 45).

t,88

Intressant att uppmérksamma i Dior-avgorandet dr hur EG-domstolen
saledes relaterar omfanget for rittens utévande till egenskaper hos va-
rumirket ifraga. Det framgar av domstolens motivering inte helt tydligt
om det med lyxiga och prestigefyllda produkter avses produkter som i
sig — pa grund av sin materiella kvalitet eller utformning — signalerar /yx
och prestige, eller om det #r en forvirvad mening som avses. Aven om
det i detta avgérande uppenbarligen var fradga om kiannetecken med for-
véarvad mening, kan det inte uteslutas att dven andra egenskaper, sdsom
produktutformning, distributionskanaler och pris, vilka pé sitt och vis
ocksa — direkt eller medelbart — kan paverka kiannetecknets mening, kan
bli avgorande for aterforsiljarens handlingsfrihet. Dessa aspekter av
kannetecknets mening far saledes betydelse for savil kéinnetecknets

88 De forenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Bristol-Mayers Squibb). Se om det
nedan s. 422 f.
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skyddsomfang som for kénneteckensréttens omfattning i det enskilda
fallet.

2.5 Marknadsstyrande funktion och konkurrensfunktion

Inarbetade kénnetecken utvecklas vanligen till en av kdnneteckenshava-
rens viktigaste tillgdngar. Enligt Melin hade etablerade kinnetecken
ofta en bred bas av mirkeslojala konsumenter, vilken fungerade som en
svarforcerad intrddesbarridr for potentiella etablerare. For kdnneteck-
enshavaren borde malsittningen dérfor vara att utveckla miarkeslojalitet
och bygga upp intridesbarrizrer.*

Ett kdnnetecken har ocksa en marknadsstyrande funktion. Det &r vik-
tigt for en naringsidkare att vilja ett bra varukénnetecken frén borjan.
Genom valet av kidnnetecken kan omsittningskretsen paverkas att kopa
en viss vara. Enligt VFU hade varumirket formaga att stimulera en
verksam konkurrens mellan olika féretag genom att det kunde vigleda
koparen till det inkép som han fran sina synpunkter med hénsyn till be-
hov, 6nskemaél, pris och kvalitet, ansdg mest formanligt. Till f61jd ddrav
var varumérket kanske den mest betydelsefulla av de olika faktorer som
kunde frimja konkurrensen mellan enskilda foretagare.”® Hir kan man
emellertid tdnka sig att denna funktion kan komma i konflikt med den
ovan berdrda sanningsgrundsatsen och kdnnetecknets garantifunktion,
namligen f6r det fall att kdnnetecknet i sig signalerar viss kvalitet, vissa
egenskaper eller ett ursprung som inte motsvarar varans.

Melin talade om kinnetecknet som positioneringsinstrument,’ vilket
nirmast torde hora hemma under vad som traditionellt har hanf6rts till
kénnetecknets marknadsstyrande funktion. Med utgédngspunkt i kdnne-
teckenshavarens segmentering av marknaden, kunde kénnetecknet en-
ligt Melin anvindas som ett effektivt positioneringsverktyg. Ett foretag

% Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 56; jfr Soderlund, Den lojala kunden s. 114 ff.
och 159 ff.

% SOU 1958:10 s. 48.

1" Varumirket som strategiskt konkurrensmedel s. 27.
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2.5 Marknadsstyrande funktion och konkurrensfunktion

kunde t.ex. betjdna en marknad med flera kénnetecken, vart och ett dis-
tinkt positionerat med utgéngspunkt i skilda malgruppers behov och
med hinsyn tagen till konkurrerande mérkesvarors positioner inom
marknaden. Ett foretag kunde dven vilja att anvénda ett givet mark-
nadssegment med ett flertal varukénnetecken med likartad positione-
ring, s.k. multibranding (se nedan avd. 6.8 om kinneteckensdifferentie-
ring).”? Overvigandena méste emellertid goras dven utifran juridiska
forutsittningar. Kénnetecknet far ju t.ex. inte positioneras s& att det
inom omsittningskretsen uppfattas som vilseledande eller forvéixlings-
bart med annans kannetecken.

Det kan ocksa finnas en risk med att f& en alltf6r stark marknadspo-
sition. Melin tog under rubriken om varumdirkets olika funktioner ocksa
upp kénnetecknet som konkurrensmedel. Han konstaterade dér att en av
kannetecknets viktigaste funktioner var att det tilldt kinneteckenshava-
ren att kommunicera direkt med konsumenten utan att gd omvigen via
detaljisten, vilket gjorde att ett foretag som lyckats bygga upp en bred
bas av mirkeslojala konsumenter, dven skapade ett starkt konkurrens-
medel gentemot detaljister.”?

I och med att de immateriella ensamrétterna fungerar som rdttsligt
monopol, finns en naturlig risk for att en rittighetshavare, med rétten i
sin hand, kan missbruka den pa ett sddant sétt att det i praktiken uppstar
ett faktiskt monopol inom marknaden.’® Detta problem #r kanske mest
patagligt inom patentrittens och moénsterrdttens omraden, men det har
4dven visat sig inom upphovsritten.” For kinneteckensritten #r det ju
endast rétten till sjdlva kidnnetecknet som omfattas av monopolet.

I den konkurrensinriktade néringslivsstruktur som efterstrivas i en
marknadsekonomi, skall vem som helst ha ritt att dra till sig kunder ge-
nom att erbjuda bittre och billigare varor &n konkurrenterna. De imma-
terialréttsliga lagarna har alla konkurrensbefrimjande syfte, men kan

Loc. cit.

Loc. cit. Se dven Soderlund, Den ngjda kunden.

Jfr Immaterialretspositioner s. 37 ff.

Se harom Ekl6f, Upphovsritt i konkurrens — sérskilt om tvangslicensiering.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

samtidigt ha konkurrensbegrénsande effekter.”® Det 4r i det samman-
hanget viktigt att peka pa den medelbara kopplingen mellan regler som
syftar till att skydda en konkurrent i det enskilda fallet och regler som
4r avsedda att skydda den allménna konkurrensen inom marknaden.”’
Inom konkurrensriitten har samhiillsintresset satts i forgrunden.”® Det
tillgodoses enligt den konkurrensrittsliga lagstiftningen genom att
skydda naringsidkare och konsumentkollektivet mot otillborliga atgér-
der inom marknaden, vilka dr konkurrensbegrinsande, d.v.s. vilka stor
en effektiv marknadskonkurrens. Vid prévning av vad som i ett enskilt
fall skall anses som skadlig verkan av konkurrensbegrinsning bor en at-
gird bedémas inte bara med hénsyn till sina direkta verkningar. Den
maste ocksé sittas in i vidare sammanhang som inte r teorins fria kon-
kurrens, utan en ur samhdéllelig synpunkt effektiv eller fungerande sa-
dan, vilket kan beskrivas som en konkurrens som driver utvecklingen i
den riktning som pé langre sikt kan formodas innebéra det bista utnytt-
jandet av samhilleliga resurser.”” For att astadkomma en fungerande
konkurrens krévs avviagningar mellan skilda, ofta oférenliga, intressen.
Samhéllspolitiska mélséttningar kan std mot marknadsparternas vilja.
Konkurrenslagen (KL) mojliggor ingripande mot konkurrensbegrén-
sande avtal (6—8 §§ KL) och férbud mot missbruk av dominerande stéll-
ning (19 § KL). Vissa av de gruppundantag som géller f6r konkurrens-
begransande avtal, har baring pé kédnneteckenslicenser. Primért r grupp-
undantaget for vertikala avtal av intresse hér.

Eftersom kénneteckensritten innebér en ritt att anvinda kénneteck-
net som just individualiseringsmedel for varor eller tjcinster, kan rétten
till mycket starkt inarbetade kédnnetecken medfora att en monopollik-
nande situation uppstar for en viss vara — uppfattningsmonopol, de fac-
to-monopol eller kvasimonopol — d.v.s. att omsittningskretsen riktar
blicken endast mot en sirskild mirkesvara, trots att det finns andra, lik-

96
97

Se Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 108 ff.

Se Immaterialretspositioner och Schovsbo, Grensefladespergsmal mellem immaterialretten og
konkurrenceretten.

% Se SOU 1993:59 s. 69 ff.

% Jfr Konkurrensverkets instruktion.
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2.5 Marknadsstyrande funktion och konkurrensfunktion

virdiga varor inom marknaden som marknadsf6rs under andra kénne-
tecken.'” Varan som dr omfattad av uppfattningsmonopolet kan visser-
ligen teoretiskt sett sigas mota konkurrens fran andra varor, vilka ob-
jektivt sett dr likvardiga, men kdnnetecknets starka stdllning medfor att
kanneteckenshavaren far en dominerande position i distributionskedjan.
Den ensamritt som foreligger till en produkts vil ansedda kénnetecken
kan dérfor skapa en monopolliknande situation genom att kinnetecknet
i forbrukarnas 6gon sérpriglar varan pa ett sitt som forsvarar effektiv
konkurrens fran till och med identiskt lika varor, eftersom konsumen-
terna far den uppfattningen att det inte finns substitut. Ddrmed forelig-
ger i och for sig en konkurrensbegransning. Hér spelar naturligtvis dven
substituerbarheten for den vara eller tjédnst som omfattas av rittigheten
en avgorande roll.'”! Det #r littare 4n eljest att framkalla ett kiinneteck-
ensmonopol nér det dr svart att jamfora kvaliteten mellan varorna. Det
4r fallet t.ex. nir kvaliteten inte kan avgéras av det yttre utseendet.!%?
Desamma torde vara fallet betrdffande tjanster.

Konkurrensritten mojliggor forbud mot sddan anviandning av kdnne-
teckensritten som syftar till eller som far som f6ljd att konkurrensen
inom marknaden himmas eller snedvrids. Aven konkurrensbegrins-
ningsritten avgransar ddrmed pa sétt och vis medelbart kdnneteckens-
rittens féoremal. Den kan inte hindra sjédlva innehavet av en kdnneteck-
ensritt, men vil utévandet pa ett konkurrensbegrinsande sitt av den.'®
Konkurrensritten hotar ddrmed knappast kénnetecknets referens, utan
nidrmast vissa aspekter av dess mening.

Kéanneteckensritten har ocksa, i egenskap av individualiseringsmedel
som sagt, samtidigt en konkurrensbefrimjande effekt, eftersom den ger
rittighetshavaren ett investeringsincitament. Vissa begridnsningar av

190" Jfr Martenius, Konkurrenslagstiftningen s. 46 och 52.

101 Se Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher I (cit. Marke und Verbraucher) s. 50; Varu-
marken fran konsumentsynpunkt s. 111; Jfr Martenius, Konkurrenslagstiftningen s. 46.

192 Detta kan exempelvis vara vanligt betriffande reservdelar (jfr Varumirken fran konsumentsyn-
punkts. 111).

13 Jfr EG-domstolens i ett flertal fall markerade distinktion mellan rittens specific subject mat-
ter” och dess “essential function”. Se hdarom Pehrson, EG och immaterialritten s. 35 ff.; jfr
Noveller s. 141.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

konkurrensen &r inte bara godtagbara, utan forménliga och rent av néd-
vindiga, frdn samhillets synpunkt. I dess egenskap av individualise-
ringsmedel differentierar kénnetecknet produkterna i konsumenternas
ogon.'™ En niringsidkares befogade intresse att i sin niringsverksam-
het anvianda annan niringsidkares kénnetecken (jfr nedan avd. 5.3-6) &r
saledes 1 visentlig grad av konkurrensrittslig beskaffenhet.

2.6 Sammanfattning och utgangspunkter

Ovan har foretagits endast en oversiktlig undersékning av kénneteck-
nets syften och funktioner i dag. Det dr emellertid viktigt att skilja mel-
lan kénnetecknets faktiska funktioner och de funktioner som erkénns av
kanneteckensritten. Nir kédnnetecknets funktioner behandlas i litteratu-
ren, blandas ofta kdnnetecknets faktiska funktioner samman med de
funktioner som r erkinda av kénneteckensrdtten.'” For att fa en 6ver-
blick 6ver kdnneteckensrattens foremal och dess granser, bor dérfor be-
lysas savil kidnnetecknets faktiska funktioner och egenskaper som de
egenskaper och funktioner som &tnjuter rittsskydd.'%

Enligt EG-domstolens praxis kan det slés fast att varukdnneteckens-
ritten omfattar i vart fall savil ett skydd for ursprungsangivelsefunktio-
nen som for reklamfunktionen.'”” Nar det giller symbol-, scrskiljnings-,
individualiserings och ursprungsangivelserna, kan konstateras att dessa
kan anses omfattade av det kdnneteckensrittsliga skyddet, satillvida
som de avser skilda aspekter av kdnneteckensrittens fundamentala
skyddsforutsittningar — sérskiljningsférmaga och férvaxlingsbarhet.
Enligt Holmgqvist forekom ibland en del oklart tdnkande som berodde pa
att den kénneteckensrittsliga sédrskiljningsformagan inte alltid holls klart

104 Op. cit. s. 117; SOU 1958:10 s. 48; prop. 1981/82:165 s. 189; SOU 1978:9 s. 143; Sandstrém
i NIR 1982 s. 444.

195 Jfr Immaterialretspositioner s. 171.

106 En sadan avgrinsning foretas ocksa av Riehle som skiljer mellan kinnetecknets verkliga och
skyddade funktioner (se Riehle s. 106).

197 Varumirkeskonflikter s. 330; jfr Sack i GRUR 1996 s. 669 ff.

100



2.6 Sammanfattning och utgangspunkter

isdr fran kdnnetecknets faktiska individualiserade verkan av det bruk
som gjorde beteckningen till ett varukédnnetecken i omséttningskretsens
C')gon.w8

Man kan vél inte sdga att kdnnetecknets kommunikationsfunktion i
sig dr foremal for skydd i direkt bemirkelse.!” Kommunikationsfunk-
tionen kan emellertid bli av medelbar rittslig betydelse sedd t.ex. till
kannetecknets associationsskydd, forbudet mot vilseledande kénne-
tecken, skyddet for vél ansedda kdnnetecken m.m. alltefter kanneteck-
nets formaga att just kommunicera associationer, vilseledande egenska-
per eller eget eller annans anseende. Enligt Levin var det uppenbart att,
precis som vad giller varukdnnetecken, ursprungsbeteckningar ocksa
ofta hade négot slags kommunikationsfunktion. Konsumenten fick vik-
tiga upplysningar om verklig eller inbillad kvalitet i vid bemérkelse och
hans rationella eller irrationella val bland produkter inom marknaden
underléttades. Ddarmed innebar utnyttjandet av geografiska ursprungs-
beteckningar ett ovirderligt hjalpmedel nir det géllde att erévra mark-
nader.'!?

Ursprungsangivelsefunktionen ar en sida av symbol- och sirskilj-
ningsfunktionen och i den delen skyddad primért av kdnneteckensrat-
ten. Andra delar av den, t.ex. i fraga om faktiskt ursprung, ar skyddade
av kinneteckensritten enligt 14 § VmL. Andra ater, atnjuter skydd en-
ligt marknadsritten. For de geografiska ursprungsbeteckningarna star
naturligtvis ursprungsangivelsefunktionen i centrum. Genom att anvén-
da sddana pekas varor ut efter deras bestdimda nationella, regionala eller
lokala ursprung och sarskiljer sig ddrigenom fran andra varor med annat
geografiskt ursprung.'!!

Sérskilt nér det giller ursprungsangivelsefunktionen, men i princip
dven i vad avser andra — symbol-, sdrskiljnings- och individualiserings-
funktionerna — sa ger kdnneteckensrétten ett skydd mot att kénnetecknet

1% Holmgqvist i NIR 1975 s. 257.

199 Jfr generaladvokatens uttalande i det s.k. Siekmann-avgorandet (mal C-273/00) p. 19; jfr Varu-
markeskonflikter s. 331.

110 »Made in Sweden” s. 12.

1 Se op. cit. s. 11.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

i sig inte blir vilseledande eller mot anvindningen av ett kénnetecken
som &r vilseledande om egenskap eller ursprung. Ocksa nir det géller
informations-, garanti-, och kvalitetsangivelsefunktionerna, kan tdnkas
att kanneteckensritten ger skydd mot att ett kannetecken vilseleder om
varans kvalitativa egenskaper, servicegrad m.m.

Nér man talar om kdnnetecknets garantifunktion, dr det vart att pa-
minna om att den inte avser funktioner som uttryckligen omfattas av det
kanneteckensrittsliga skyddet. Emellertid har den forts fram som en
viktig kénneteckensrittslig funktion i rdttspraxis, fraimst fran EG-dom-
stolen. Nagra av kdnneteckensrittens regler ror dock, 1 vart fall medel-
bart, kdnnetecknets garantifunktion. For det férsta bér nimnas bestim-
melsen i4 § andra stycket VmL som giller situationen att varan har for-
andrats eller férsdmrats sedan den forts ut pd marknaden. Vidare kan ju
de bestimmelser som primért syftar till att skydda konsumenter eller
forbrukare, sdsom mojligheten att enligt 35 § VmL forbjuda en vilsele-
dande anvdndning av ett kinnetecken, ha biring pa kiannetecknets ga-
rantifunktion. I dvrigt regleras faktiskt ursprung enligt regler om geo-
grafiska ursprungsbeteckningar, vilka som regel garanterar att varorna
har en viss kvalitet eller sérskilda egenskaper. Vilseledande om faktiskt
ursprung kan ocksa dtkommas med marknadsforingsrittsliga regler.

Kénnetecknet kan i sig inte medfora nagot atagande for kdnneteck-
enshavaren. Om kinnetecknets garantifunktion inte ar juridiskt exigi-
bel, kan fragas vilket virde eller realitet — om alls — som den har.!'? T
sjdlva verket torde garantifunktionen pa manga sitt relativt effektivt
anda tillgodoses genom dagens marknadsforingslagstiftning. Om ett
kannetecken signalerar en egenskap som inte motsvaras av forbrukarnas
forvéntningar, ar ju kdnnetecknet de facto vilseledande enligt 6 och 8 a
§§ MFL!!? (se hirom vidare nedan under 6.4—5) och dirmed direkt ska-
destandsgrundande gentemot naringsidkaren (som férvisso inte beho-
ver vara densamme som kdnneteckenshavaren), ndgot som ju inte ar
mojligt vid forbud enligt 35 § VmL. En annan och mer komplicerad fra-

12 Jfr hirtill Pickering s. 46 f.
113 Jfr Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 100.
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2.6 Sammanfattning och utgangspunkter

ga dr sedan hur skadan skall uppskattas. Hur som helst kan antas att ett
av kdnneteckenshavarens frimsta syften med att marknadsfora sina va-
ror under ett visst kinnetecken &r att férbrukarna skall bli n6jda med va-
ran och pa nytt efterfriga varor med samma kinnetecken.''* Den me-
ning som utvecklats i kdnnetecknet, genom att forbrukarna nyttjat va-
ran, kan séaledes dven ha utstrickts till férvantningar om andra varor
med samma kénnetecken, vilket ger férvantningar hos dem om enahan-
da kvalitet hos samtliga varor som bir kénnetecknet, ndgot som det na-
turligen ligger i kdnneteckenshavarens intresse att tillférsikra.

Aven om rent civilrittsligt ansvar inte kan antas komma ifrdga for en
garanti av det slag som beskrivits strax ovan,'!® kan man #nda tinka sig
att kinneteckensrittens garantifunktion kan fa rent civilréttsliga uttryck
i vissa sdrskilda situationer. Det giller kanske framst i forhallande till
den skadestindsrittsliga produktansvarslagstiftningen. Enligt 6 § 4 pro-
duktansvarslagen foljer nimligen ett strikt ansvar for produktskada for
den som marknadsfort en produkt med skadebringande egenskaper och
genom att forse den med sitt namn, varumérke eller annat kdnnetecken.
Bestimmelsen motsvaras ndrmast av produktansvarsdirektivets art.
3.1.1M0

Ett garantidtagande kan ocksa uppfattas som en #énst, och man skul-
le ddrmed kunna uppfatta varumérkets garantifunktion som en med kin-
netecknet forknippad utfistelse att verka for att varor med ett visst kén-
netecken héller viss kvalitet. Aven om ett sidant dtagande inte kan géras
obligationsrittsligt giltigt, har manga vélrenommerade kdnneteckens-
havare dndéa som policy gentemot férbrukarna att atgérda fel i varorna.
Det giller ofta langt utover vad som eljest foljer av obligationsrittslig
lagstiftning. Virt att observera hér dr dock hur marknadsféringslagstift-
ningens bestdimmelser om vilseledande marknadsforing medelbart
fungerar som ett remedium for att garantifunktionen skall upprétthallas.
Marknadsforingslagstiftningens mojlighet till erséttning for skador dven

114 Se Soderlund, Den lojala kunden och Murphy s. 7; jfr Pickering s. 46 f.

15 Jfr Markedsret s. 138.

116 Direktiv 85/37/EEC om produktansvar. Se om detta problem utforligt Plogell i NIR 1995 s. 76
ff.; jfr dven Koktvedgaard/Wallberg s. 2.
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hos konsumenter fungerar hos ménga seridsa aterforsiljare och detaljis-
ter ddrmed sé att sdga som garant for att kédnnetecknen héller vad de lo-
var.

Reklamfunktionen kan uppfattas som en del av den marknadsstyran-
de funktionen. Varken reklamfunktionen eller den marknadsstyrande
funktionen synes vara omfattad av kinneteckensritten, i vart fall inte i
trangre bemérkelse, men om kénnetecknet kan styra marknadsaktorerna
pa ett samhillsskadligt sitt som rubbar marknadskonkurrensen, skulle
man kunna ténka sig att konkurrensritten kan anvindas som korrek-
tionsinstrument.

Konkurrensfunktionen kan pa visst sétt uppfattas som en aspekt av
sarskiljningsfunktionen, men omfattas inte av kdnneteckensritten i den
del som den syftar till att astadkomma monopol — i vart fall inte uppfatt-
ningsmonopol. Dock &r det, i vart fall teoretiskt sett, mdjligt att atkom-
ma ett sddant monopol med konkurrensrittsliga medel, om ett sddant
monopol skulle anses som missbruk av en dominerande stillning och
medfora skadlig paverkan inom marknaden.

Ett exempel pa méjlighet att med hjalp av konkurrensrétten atkomma
missbruk av starka kdnnetecken kan vara leveransvdgran, d.v.s. att en
kanneteckenshavare végrar att leverera till vissa underleverantérer eller
detaljister. Enligt den éldre 1982 ars KL alades i ett antal fall mérkesva-
ruféretag att leverera till vissa lagpriskedjor och lagprisvaruhus.'!” S k.
selektiv forsdljning har emellertid i praxis godtagits ndr det varit fraga
om ett konsekvent tillimpat selektivt system, ddr det samtidigt finns till-
géngliga substitut och inga allménna synpunkter talar for en genombryt-
ning av systemet.''® Om en foretagare pa ett konsekvent sitt och efter
rent foretagsekonomiska 6verviganden begrinsade sin forsdljning till
vissa kopare, ansags det av MD inte heller utgora diskriminering av dem

117 Se MD 1991:14 (Sko Kanonen) angaende skor av mirket Eco, MD 1982:17 (Levi’s) som gillde
leveransvégran av jeans till ett lagprisvaruhus samt MD 1991:4 (Hedbergs Guld & Silver II),
MD 1992:1 (Hedbergs Guld & Silver III), MD 1984:7 (Guldkedjan) och MD 1983:4 (Ur och
Penn), vilka samtliga géllde leveransvégran av ur.

18 Fejo, Monopolret og marked. Studier i EF-konkurrenceretten med US-amerikansk antitrustret
som sammenligningsgrundlag og med stotte i markedsekonomisk grundteori s. 314 ff.; jfr NO
dnr 92/1957 (Wasabrdd) och SOU 1978:9 s. 114.
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2.6 Sammanfattning och utgangspunkter

med vilka afférsforbindelse inte upptogs. Ett exempel kunde vara att en
tillverkare eller grossist fann det fordelaktigt att i varje stad silja endast
till en eller nagra fa detaljister, eftersom han pa sé sétt fick avtala med
den som sirskilt intresserade sig for hans produkter.''” Andra exempel
kunde vara att en tillverkare fann det mest ldmpligt att sélja endast ge-
nom grossister eller att en tillverkare av halvfabrikat utforde direktleve-
ranser endast till storre foretag. Forutsittningarna for att enligt géllande
ritt forbjuda séddan selektiv forsédljning dr emellertid vasentligt mer be-
grinsade, eftersom det krévs att det leveransvigrande foretagets kénne-
tecken har en de facto dominerande stillning inom marknaden, nagot
som séllan torde vara for handen med tanke pa att det som regel alltid
finns substitut.

Som regel krivs séledes dven andra, tekniskt betingade, omsténdig-
heter for att en produkt med visst kdnnetecken och som nétt en sddan de
facto dominerande stéllning skall kunna dtkommas konkurrensrattsligt.
Ett i det sammanhanget belysande avgorande enligt dldre svensk ritt
gillde fragan om konkurrensbegrinsande utévande av kédnneteckens-
ratt, dar fraga var om rétten att aterfylla och distribuera kolsyrecylindrar
till liskedrycksmaskiner av mirket Sodastream.'*® Medan det varumir-
kesrittsliga malet i intrangsfragan'?! var foremal for provning i TRn tog
Néringsfrihetsombudsmannen (NO) upp konkurrensbegransningsfra-
gan efter anmidlan av aterfyllningsforetaget.

NO konstaterade att om Sodastreams talan 1 intrangsmaélet vann bi-
fall, skulle det kunna leda till att 4ven andra gasleverantérer borjade
mérka sina forpackningar, vilket i sin tur kunde fa en konkurrensbe-
gransande effekt inom marknaden. Enligt NO hade nagra direkta kon-
kurrensbegriansande effekter emellertid inte uppstatt, varfér han valde
att avvakta domstolens utslag. Om talan ddremot vann bifall, vilket se-
dan ocksa skedde, var det inte otdnkbart att fragan kunde tas upp pa nytt.
En mojlig atgérd for att undanrdja den skadliga verkan kunde i1 sddana

19 Jfr NFR 1963:6 (Master).

120 NO beslut 1983-01-04; PoK 1983/2 s. 67 (Sodastream I).

121 NJA 1988 s. 183 (Sodastream). Se om avgorandet vidare nedan under avd. 5.4. Se om avgoran-
det dven Karnell i JT 1989/90 s. 642 ff. och Nordell i NIR 1992 s. 487.
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2. Kdinnetecknets syften och funktioner

fall vara att kidnneteckenshavaren alades att anbringa varumairket sa att
det latt kunde avldgsnas eller tickas over. I den senare prévningen av
drendet'?? uttalade NO att Sodastreams tillvigagangssitt principiellt
kunde anses monopolbildande. Emellertid hade 16nsamheten successivt
forsdmrats pa grund av konkurrenslidget. NO anség darfor att ett ingri-
pande kunde leda till att Sodastream tvingades ldmna den svenska
marknaden, varfor tillrackliga skél for ett ingripande inte forelag.

122 NO beslut 1985-12-09; PoK 2/1986 s. 35 (Sodastream II).
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3. Kénnetecknets semantiska
foremal och egenskaper

Ordkéannetecknet, &r varans namn. Det tjanar som symbol f6r en viss né-
ringsidkares varor. Konsumenter identifierar produkten genom att utta-
la produktens namn och i ménga fall utgors varukénnetecken ockséa av
andras — traditionellt sett vanligen producentens — egennamn.!

Med ord kan ménniskor férmedla tankeinnehall. De kan vara horbara
eller synliga men dven kidnnbara. Ett ord kan vara mer eller mindre be-
stamt. Sett till substantiv kan man tala om féremal vilket som helst inom
en viss kategori. Ju mer deras variationsomrade begrénsas genom in-
skrinkande bestimningar, desto mer bestdimda blir de, t.ex. nagot, vara,
godis, Mars, i vad avser choklad, eller vad giller personer: varelse,
mdnniska, poet, Eliot. Ett ord kan ocksa bestimmas av de yttre omstén-
digheter som utmirker den situation eller det sammanhang i vilket det
yttras.> Om man fragar ndgon om han har képt Mars eller Bounty, upp-
fattas det knappast sa att han har kopt planeten Mars eller skeppet Boun-
ty, utan choklad av det ena eller andra mérket. Om han svarar Japp!, blir
det oklart vad han egentligen har kdpt — chokladprodukter av endera sla-
get? Av sammanhanget torde emellertid i vart fall folja att han inte kopt
t.ex. en borr av mérket Japp.

Ett ord har i grunden tva bestandsdelar: form och innehall. Medan
formen avser sjédlva uttrycket, en serie sprakljud eller en kombination av

' Werkman. s. 5.

2 Jfr Regnéll s. 62.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

bokstiver, avser ordets innehall vad ordet stir for eller symboliserar.
Denna dubbla egenskap — bipolaritet — &r en nédvéndig forutsittning for
alla ord. Utan den finns inget sprak.*

Ord har eller far olika semantiska egenskaper, inte bara utifrén hur de
tillkommer, utan dven utifran hur de kommer till anvindning och upp-
fattas av skilda ménniskor. De far dirvid olika mening och referens. |
detta kapitel beskrivs vad som karaktériserar ordkédnnetecken och ord-
kannetecknets framst semantiska egenskaper i belysning av sina juridis-
ka skyddsforutsittningar. Hér ges sdledes en teoretisk underbyggnad
dér kénnetecknets semantiska egenskaper star i centrum och dér kénne-
tecknets semantiska féremal och kdnneteckensrittens skyddsobjekt be-
skrivs.

3.1 Mening och referens

Utgangspunkten i Freges teori om mening och referens ér logiken. Den
s.k. Leibnitz’ lag (eller substitutionsprincipen) gar ut pa att om man har
en formel och i formeln ersitter ett namn med ett annat som betecknar
samma individ, blir resultatet en formel som dr sann om, och endast om,
den ursprungliga formeln 4r sann,’ d.v.s:

a=a och a=b.

Att det finns en skillnad mellan satsen a=a och a=b ér sjilvklart. Skill-
naden dr att a=a giller a priori, medan sanningen i a=b har att gora med
vad a och b star for. Om a och b avser, betyder eller star for samma sak
borde a=a vara lika giltigt som a=b.

Frege konstaterade att medan a=a, i enlighet med Kant, kunde anses ana-
lytisk, inneholl satsen a=b emellertid ofta en virdefull utvidgning av kun-
skapen och den kunde inte alltid réttfardigas a priori. Om man betraktade

Jfr, Linell, Méanniskans sprak s. 165.
Varumirkens sdrskiljningsférméga s. 15.
5 Jfrv. Wrights. 171.

108



3.1 Mening och referens

likheter som en relation mellan det som namnen a och b betydde, verkade
a=a och a=b inte skilja sig 4t om a=b var sann. Det som hir uttrycktes
skulle vara ett tings relation till sig sjélvt, d.v.s. den relation som varje ting
hade till sig sjdlvt, men inte till ndgot annat. Vad man ville sdga med a=b
verkade vara att tecknen eller namnen a och b betydde detsamma, men re-
lationen mellan dem skulle bara besta i den man de betecknade eller betyd-
de nagot. Den vore en féormedlad relation genom att vart och ett av de bada
tecknen forknippats med ett och samma betecknat.® Om tecknet a skiljer sig
fran tecknet b endast som féremal (genom sin gestalt), och inte som tecken,
d.v.s. inte genom séttet pa vilket det betecknar, skulle kunskapsvérdet hos
a=a vara vésentligen detsamma som det hos a=b, om a=b vore sant. En
olikhet kunde komma till stind bara genom att skillnaden vad gillde teck-
net motsvarade en skillnad i det sitt pa vilket det betecknade var givet.’

Saledes har ord sé&vil referens som mening. Ordets referens ér dess om-
fang eller extension och avser mdngden av foremal som svarar mot or-
det ifraga. Ordets mening avser daremot den uppfattning eller de kvali-
tativa eller associativa egenskaper som ordet har. Medan ett kanneteck-
ens referens ér alla varor eller det kommersiella ursprung som kénne-
tecknet denoterar eller refererar till, avser kannetecknets mening den
kvalitativa uppfattningen — dess konnotationer — av kiannetecknet hos
omsittningskretsen.

3.1.1 Flera referenser och meningar

Varje mening kan ha olika referenser.® Det #r ofta svart att avgora om
full referenslikhet foreligger mellan ord i ett givet fall. Man maste ta
hinsyn till alla de skilda slag, former och aspekter av referens som
finns. En forsvarande omsténdighet dr att s4 manga uttryck dr mer eller
mindre obestimda eller vaga. Ocksé nér det géller ett enskilt konkret
sammanhang, kan av det skélet skilda personer ha skilda asikter om for-
hallandet mellan skilda uttrycks referens. Sprakkénslan kan ge olika ut-

Frege s. 34.
7 Op. cit. s. 35.
8 Op.cit.s. 27.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

slag hos skilda individer.” Vissa kan t.ex. uppfatta att det finns en skill-
nad mellan orden ur och klocka, medan andra kan anse dem helt syno-
nyma. Annu mycket vanskligare r det att avge ett generellt omdome
som skall géra ansprak pa att tdcka en svaréverblickbar méngd av en-
skilda fall. Det finns da risk, att man generaliserar.'°

Aven om tvé ord har en och samma referens, kan de ha olika mening.
Man kan vara inriktad mot féremalet i dess helhet men séarskilt upp-
mérksamma en viss sida av det, samtidigt som man dnda har andra sidor
i tankarna mer eller mindre medvetet. Man kan ocksa vara inriktad mot
foremalet 1 en bestdimd aspekt eller situation, men inte i andra. Likvil
ser man fortfarande sé att séiga helheten i delen. Man kan slutligen in-
rikta sig mot en sida, del eller speciell egenskap som en enhet for sig
sjalv och inte endast som representant for helheten.'' Solen har en enk-
lare syftning &n t.ex. varsolen eller vintersolen, vilka hanfor sig till so-
len i olika aspekter. Aspektskillnaderna ar sarskilt framtriddande i fraga
om beskrivande uttryck. Ett sddant beskrivande uttryck kan besté av ett
egennamn i kombination med en bestdmning, t.ex. Cicero som ung eller
det medeltida Stockholm. Det kan ocksa vara ett uttryck sasom den
storsta planeten eller den rikaste mannen. En bestimning kan alltsd
ange en egenskap eller ett forhallande som tillkommer det refererade
foremalet. Nar man betraktar ett foremal, 4r det i allminhet nadgon sida
eller ndgon egenskap som star i forgrunden for uppmérksamheten eller
intresset, ndgonting som man sérskilt féster sig vid och kanske senare
minns béttre dn annat. Skilda betraktare kan fista sig vid olika sidor av
samma sak, och en och samma iakttagare kan vid skilda tillfdllen ta fas-
ta pa @n den ena sidan och 4n den andra.'? 7.S. Eliot kan uppfattas t.ex.
som amerikansk savil som brittisk poet, och dartill som poet, savil som
dramatiker, professor eller forlagsdirektor. Skillnaderna kan forefalla
att vara subtila, men motsvaras inte bara av sprakliga, utan dven av kéin-
neteckensrittsliga skiljaktigheter. Detta dr kéinda och observerade egen-

Jfr Regnéll s. 68.
10 Jfr op. cit. s. 68.
" Op. cit. s. 53

12 Op. cits. 52 f.
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3.1 Mening och referens

skaper hos kinnetecken'* som kommer till uttryck t.ex. vid s.k. kinne-
teckensdifferentiering. Trots att t.ex. Ford och Volvo personvagnar i
dag har samma kommersiella ursprung (jfr ovan s. 81), ger de ju var for
sig uttryck at skilda egenskaper och uppfattningar hos omséttningskret-
sen; de har delvis samma referens, men olika mening.

Det kan i teorin finnas flera andra egenskaper #n de av ordet direkt
utldsbara. En /iksidig triangel ar i sjdlva verket detsamma som en /ik-
vinklig triangel. Att dra upp diagonalen i en kvadrat innebér detsamma
som att dela kvadraten i tva lika delar o.s.v."* Det som &stadkoms kan
med andra ord beskrivas pa flera olika sétt, och vart och ett av dem mar-
kerar skillnaden mellan ett slags foreteelse och alla andra, t.ex. uppdel-
ningen av kvadraten i fyra lika stora trianglar. Uttryck som omsesidigt
implicerar varandra logiskt, kan dd ségas ha samma referens. De kan
emellertid samtidigt ha olika mening i ett annat hinseende. Meningen
kan nidmligen ha flera olika definitionsaspekter, d.v.s. den kan skiljas
fran andra meningar pa flera olika sitt, vilket kan skapa problem frén
ett kdnneteckensperspektiv dir kannetecknens forvixlingsbarhet skall
bedémas ocksa utifrén ett associationsperspektiv. Skillnaden mellan
t.ex. liksidig triangel och likvinklig triangel géller endast definitionsas-
pekten, men kanske inte associationsaspekten.'

Det finns saledes situationer dir formeln a=a och a=b inte fungerar.
Det giller t.ex. i fraga om det som brukar kallas intentionala eller opa-
ka, d.v.s. ogenomskinliga uttryck'® (jfr nedan s. 120 om egennamnens
som regel, arbitrdra egenskap). Detta illustrerades av Frege genom det
som sedermera har kommit att kallas Morgonstjdrnans paradox: En
aldre forestillning hos ménniskan var att Morgonstjdrnan (a) och Af-
tonstjdrnan (b) var tva skilda foreteelser. Man visste inte att det var en
och samma himlakropp — planeten Venus.'” Hade d4 dessa stjirnbenim-
ningar samma referens, trots att man inte visste det? Man kan séga att

Se allmént, Varumairkens sérskiljningsformaga.

14 Jfr Frege s. 35.

5 Jfr Regnéll s. 60 f.

Se Degeneration of Trade Marks s. 81 ff.; jfr Varumirkens sirskiljningsférmaga s. 27.
Frege s. 27. Detta har stundom dven kallats for Aftostjarnans paradox, alt. Freges gata.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

daven om Aftonstjdrnan och Morgonstjirnan har olika mening for dem
som talar om dem eller fér dem som ser pa4 dem, har de samma referens
i planeten Venus.'® Frege 16ste problemet genom att utga ifran att den
hir typen av uttryck i normala fall syftade pa referens (Bedeutung), men
att de i opaka kontexter syftade pa mening (Sinn).

Kdéinnetecken kan pa samma sitt ha savil flera referenser som flera
meningar. Ett ordkdnnetecken kan som bekant vara antingen ett fanta-
siord" eller ett ord som redan finns. Medan ett kiinnetecken som har till-
kommit som ett fantasiord, t.ex. Kodak, endast har som referens alla
Kodaks produkter,? ir referensen hos t.ex. ordet tiger alla existerande
tigrar. Anviant som kannetecken kommer det emellertid dartill att refe-
rera till alla varor som bar kdnnetecknet Tiger. Kodak, ddremot, kan —
sa ldnge det uppfattas som ett kéinnetecken — endast referera till varor av
mirket Kodak.?' Den kinneteckensrittsliga forvixlingslirans huvudre-
gel, enligt vilken kénnetecken ar férviaxlingsbara endast om de avser va-
ror av samma eller liknande slag (se nedan avd. 4.4.1.5), skapar ocksa
semantiskt sett en paradox. Den mojliggér ju att identiska kédnnetecken
kan fa tva eller flera referenser: Mercedes kan referera till savél en bil
som till en cigarett eller en ros. Det som gor att omsittningskretsen kan
skilja dem at, ar i stillet deras vitt skilda meningar.

3.1.2 Polysemi och homonymi

Ord har skilda referenser med hénsyn till skilda individers eller grup-
pers sprakvanor. Om tvé individer eller tva grupper anvdnder samma ut-
tryck mer eller mindre olika, kan man inte alltid for den skull dra slut-
satsen att ndgot av anvindningssitten ar felaktigt.*>

Frege s. 35.

14 § forsta stycket i 1884 ars varumirkeslag talades om sdrskilt uppfunnen bendmning (se
harom Varumairkens sérskiljningsformaga s. 76 f.).

20" Jfr Uggla i NIR 1955 s. 26 och Mirkesorientering s. 83.

21 1 Frankrike forekommer uttrycket kodak som generiskt namn pa en instantkamera.

2 Regnéll s. 90.
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3.1 Mening och referens

Manga ord eller uttryck har ocksé olika mening i skilda sprak och i
skilda situationer. Ett ord ar ofta flertydigt. Knoph konstaterade att or-
dens mening inte alltid sammanf6ll med deras rent sprakligt filologiska
betydelse. ”Valgrer avhenger av miljoet og situationen, slik at det ikke
er noe i veien for at samme ord kan ha flere betydninger, brukt til forsk-
jellig tid og under ulike forhold. Icke minst i handelslivet er det almin-
delig at ordene tas i annen mening enn den offisielle, at de m.a.o. har en
sekundcer betydning ved siden av denne. Det kan ha mange grunner,
men en av de viktigste er sikkert at de sprogdannende processer her ofte
blir drevet med full bevissthet och stor energi. Den som vil arbeide et
merke inn, sgker nemlig & gjore sproget til sin spesielle tjener ved a gi
det en ny og serlig betydning, mens konkurrentene til et godt ordmerke
gjerne vil trekke merket inn i den vanlige sprogbruk, for & kunne vanne
det ut og bruke det selv.”*

Flertydighet eller polysemi foreligger, endast nér de skilda orden pa
ett eller annat sétt hor samman eller &r besldktade med varandra frén
innehallslig synpunkt. Exempel pa sddana, polysema uttryck av det mer
konkreta slaget kan vara en kofot som kan vara sévél en kos fot, d.v.s.
klov, som ett brdickjdrn. En annan typ av flertydiga ord kan vara ord som
markis och kanapé. En tredje typ kan vara ord sdsom krona, blad, grund
och vdg. Fran ord av detta slag skiljs s.k. homonyma ord som har helt
olika meningar, men rakar vara likalydande, t.ex. jul och hjul (homo-
fona) eller tiger (djuret) och tiger (vara tyst) (homografa).** Det kan
fran flera synpunkter vara svart att dra gransen mellan polysema och ho-
monyma ord, eftersom de kan ses dels frdn etymologisk synpunkt, dels
endast med hinsyn till samtida sprakbruk.> De har saledes i manga fall
fatt sdvil annan stavning som innehéll, p& grund av utvecklingen i skil-
da sprék och 6ver tid. Om man ser till den kénneteckensréttsliga forvax-
lingsldran, diar huvudregeln &r att en helhetsbedomning skall géras (ned-
an s. 255 ft.), tenderar kdnnetecken som i sig kan ha helt olika asyftning-
ar pa grund av semantiska bakgrundsfakta, dnda att uppfattas som

2 Andsretten s. 442.
24 Se af Trampe, Sprakbrukaren och orden s. 30 och Dallsf, Spriklig betydelse s. 65.
2 Regnélls. 64 f.
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forvixlingsbara. Saledes blir orden Ajul/ och jul att anse som forvix-
lingsbara dérfor att de &r just homofona, trots att de som ord betraktade
har helt olika referenser.

3.1.3 Synonymi

Tvé skilda ord kan ha en och samma mening. Man talar da om synonymi.
Nér man vill férklara innebodrden av ett ord, gors det genom att ndmna
ett annat ord eller uttryck med samma eller ungefir samma mening.
Ordbockernas ordforklaringar dr av detta slag. Detsamma géller om ex-
plicita vetenskapliga definitioner.’® Absolut synonymi forutsitter att tva
ord har savil samma mening som referens, nagot som regelmassigt inte
forekommer inom kénneteckensritten, (se nedan s. 248 och i friga om
kanneteckensdifferentiering avd. 6.8). En annan sak ir att forvixlings-
laran i sig skapar en kidnneteckensrittslig motsvarighet till just synony-
mi, eftersom den bygger péa en helhetsbedomning.

Om meningen ir kdnd, kan man fraga vilken som &r meningens refe-
rens, d.v.s. for vilka existerande féremal meningen ir triffande. Man
forsoker ofta bestimma inneb6rden av synonymi genom att forklara, att
skilda ord har samma referens i ett givet sammanhang, om de kan uzby-
tas mot varandra utan att innehallet av det sagda éndras.?” Det skall vara
mojligt att d&ndra det ena uttryckets grammatiska form efter monster av
det andra, utan att betydelsen i dess helhet dndras. Ett exempel som gavs
av Regnéll var att en forntida persisk inskrift och en antik iransk inskrip-
tion kan ha samma mening. Ddremot har en liksidig triangel och likvink-
lig triangel det inte, eftersom sida och vinkel har olika mening.*® Lexi-
kalisk synonymi finns t.ex. i de fall dir ord har samma referens i skilda
sprak. Den utbytbarhet som ges av synonymin ir inom kénneteckens-
ritten egentligen nagot sekundirt som f6ljer av likheten i fraga om me-
ning.*® Diarmed trider den kinneteckensrittsliga forvixlingsliran tydli-

% QOpecit.s. 67 f.
2 QOp cit. s. 68.

8 QOpcit. s. 62.

2 Jfr op. cit. s. 68.
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gare 1 dagen, eftersom den tar hansyn édven till andra, meningsbdrande,
aspekter, sdsom sprak, uttal, stavning och — i bista fall — hur kdnneteck-
en upplevs inom omséttningskretsen. Av sérskilt intresse dr da kanske
forvixlingsldrans s.k. associationsskydd (se nedan avd. 4.4.6).

Det ir i realiteten svart att finna exempel pa tva ord som i alla avse-
enden &r synonyma, alltsé inte endast betréffande referens utan ocksa
betriaffande samtliga meningsaspekter — kinsloton, stilvédrde o.s.v. Van-
ligen kan man konstatera dverensstimmelse 1 nagon eller nagra me-
ningsaspekter, men inte i alla. Ordens mening eller referens kan ocksa
till storsta delen vara identiska eller ocksa kan en eller ett par, men inte
alla referenser och meningar vara desamma som i ett annat uttryck.> I
fraga om varukdnnetecken kan man kanske hévda att Coca-Cola och
COKE #&r synonyma. Teoretiskt sett skulle kanske dven slogans eller
slagord, sdsom ’Stoppa en tiger i tanken!” vara synonymt med Esso,
men dven anvint som varukidnnetecken kan antas att slagordet, ocksa
efter langvarig inarbetning, far en nagot annorlunda mening én det va-
rukdnnetecken som varan dértill dr asatt, sdsom Esso. Anledningen hér-
till torde vara att det inte &r vart och ett av de i slagordet ingdende ordens
semantiska relation till varan som skall bedémas, utan hela frasens re-
klamkaraktr, vitsighet, fyndiga formulering e.d. och samtidigt dess be-
skrivande och berémmande karaktir, vilket gor att slagordet savél de-
noterar som konnoterar nagot annat, och kanske mer, n sjdlva ordet
Esso eller de varor som Esso skall kinneteckna.®! T friga om kinneteck-
ensdifferentiering dr det emellertid fraga om skilda meningsaspekter,
eftersom varan i sig &r en och densamma (se harom utférligt nedan avd.
6.8).

Tvéa uttryck, av vilka det ena dr sammansatt och det andra osamman-
satt, kan ha en och samma referens, t.ex. europeisk bison och visent. Ar
bada uttrycken sammansatta, maste man undersoka vilka meningar de-
ras respektive osammansatta element har. Det kan tinkas, att man ut-

30 Jfr Regnéll s. 70. Det ér t.ex. vanligt att man har dels ett inhemskt ord och dels ett utifrin lanat

ord med ungefir samma betydelse. Det utldndska ordet har dock i allménhet ett annat stilvirde
4n det inhemska och ofta ocksa en annan valor (se Regnéll s. 69).

31 Jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 430.
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tommande kan analysera vart och ett av uttrycken sé att mot ett element
i det ena svarar en del i det andra med alldeles samma mening. Om vi-
dare ordf6ljden och den grammatiska formen i 6vrigt 4r av samma typ,
kan man konstatera att meningen dr densamma. Det forutsétter dock, att
inget av deluttrycken har vare sig s.k. noll-konnotation eller universell
konnotation (jfr strax nedan om s.k. noll-denotation). Semantiskt ovi-
sentliga skillnader i frdga om ordfoljd och annan grammatisk form kan
forekomma utan att for den skull uttrycken behover ha olika mening.*?

Nagot av en paradox som kan vara vird att berdra hér ar att den bild som
visas pa cigarrettpaketen av mirket Camel i sjédlva verket dr en dromedar.
Emellertid &r den svenska lexikaliska definitionen av kamel enligt den
Svenska akademiens ordlista enpucklig kamel. Fragan ar da om en drome-
dar &r en dromedar eller ett slags kamel och blir ytterst en frdga om vilken
referens eller mening ordet kamel respektive dromedar har eller inte har.
Enligt den lexikaliska betydelsen skulle i sa fall alla dromedarer referera
till eller denotera alla kameler, men meningen maste dnda vara helt annan,
d.v.s. att i vart fall ingen dromedar kan ha samma mening som en kamel,
eftersom kamelen definitionsméssigt har tva pucklar. Inte heller ordet ka-
mel kan gidrna ha samma mening som dromedar, eftersom den sa att sdga
har en puckel for mycket.

3.1.4 Endast mening

Ordet referens kan vara vilseledande satillvida som de sokriktningar
som anges leder till foremal som erfarenhetsméssigt inte existerar. I
stéllet for att sdga att ett ord saknar referens, kan man séga att det har
noll-denotation eller tom denotation. Exempel hirpa kan vara abstrakta
konstruktioner sdsom sagofigurer och mytologiska foreteelser.® Har
t.ex. namn pa mytiska vdsen, saisom Poseidon och hans folje av tritoner,
vilka ménniskor en gang i tiden fullt och fast trott pa, referens? Ocksa
tiden &r en abstrakt, av ménniskor skapad konstruktion, som, trots sin
fundamentala faktiska mening fér det moderna livets mekanik, inte har

32 Regnélls. 61 f.
3 Jfr Frege s. 28.
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nagon pataglig referens. Det finns inte nagot foremal som denoterar
tid.>* Hit hor pa sitt och vis dven kiinnetecken utan forvirvad primdirre-
ferens — fantasiord. Men sddana kan ha sé&vil referens som mening for
det féretag som anvinder dem. Har forefaller det mest naturligt att sdga,
att beskrivningen saknar referens®® iven om den har viss mening. Det
ar emellertid kanske rimligt att hdvda, att de mytiska figurerna hade re-
ferens, d.v.s. att de faktiskt existerade. Hur skall man da resonera nér det
géller namn pa personer som man vél vet bara dr uppdiktade, t.ex. Sher-
lock Holmes eller James Bond? Fiktionen kan hér ha sa stark verkan att
det faller sig naturligt att sdga att Sherlock Holmes eller James Bond re-
fererar till en fiktiv person — en person i diktens vdirld. Nér sadana fore-
teelser anvidnds som kénnetecken, blir fradgan emellertid irrelevant, ef-
tersom foreteelsen da far referens 1 sitt objekt — varan. Namnlagen ger
ett visst skydd for namnet pa saddana fiktiva personer, eftersom sérskilt
skapade namn som ingar i upphovsrittsligt skyddade verk inte far re-
gistreras som efternamn enligt 13 § namnlagen (jfr nedan s. 290). Emel-
lertid far man enligt registreringshindren i 13 § forsta stycket 7 §
NamnL inte anta ett nytt efternamn som l4tt kan forvixlas med en titel
pa nagon annans skyddade litterdra eller konstnirliga verk, om titeln &r
egenartad, eller ett sérskilt skapat namn som férekommer i ett sddant
verk och vars utnyttjande skulle innebéra en krinkning av ndgon annans
upphovsritt till verket.

Observeras i det sammanhanget bor att VK foreslagit att det s.k. titelskyd-
det avskaffas som registreringshinder i VmL och FL,*® men att nagot for-
slag att avskaffa det i namnlagen inte har lagts. Daremot finns enligt VKs
forslag dven fortsatt ett hinder mot registreringens bestand for titeln till an-
nans litterira eller konstnarliga verk.’’

Viirldens storsta djur har samma betydelse som val, men meningen &r inte densamma hos de
tva uttrycken. Det finns namligen inte nagot logiskt orimligt i antagandet, att det skulle kunna
finnas storre djur 4n valar (se Regnéll s. 60).

Se Regnéll s. 52. Hir kan hénvisas till Russels teori for bestdmda beskrivningar i detta samman-
hang och till vissa klassiska utredningar av Quine om vad det vill sidga att ha en viss “ontolo-
gisk” uppfattning.

36 Se SOU 2001:26 5. 21; jfrs. 174.

37 Se Regnéll s. 58.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

Hur dr det slutligen om det varken i logikens eller erfarenhetens eller
ens i fiktionens vérld finns ett foremél som svarar mot en viss beskriv-
ning, t.ex. en cirkelrund kvadrat? Hur som helst kan alla sddana forete-
elser som saknar ursprunglig referens, forvirva sadan, nir de anviands
som kannetecken. Inom kénneteckensritten talas om secondary mea-
ning (sekunddrmening). Eftersom referensbegreppet inte nirmare synes
ha varit foremal for den kidnneteckensrittsliga teoribildningen, torde se-
condary meaning traditionellt sdledes anses omfatta dven den for ordet,
anvint som kinnetecken, férvirvade referensen.

Det &r ocksa en omstridd logisk och sprakfilosofisk fradga om uttryck
for egenskaper, férhallanden, begrepp, arter, tal o.s.v. kan referera till
individuella foremal i vanlig bemérkelse eller 6verhuvud taget till nagot
slags foremél. Ordkombinationen réd blomma har t.ex. referens, liksom
ordet hlomma, men rod dr inte ett sjdlvstindigt namn utan bara en del
av en bendmning. Hur som helst denoterar uttrycket rod blomma alla
roda blommor. Det faktum att man pa ett meningsfullt sétt kan anvénda
egenskapsord 4r alltsa i sig inte ett bevis for att egenskapsord sjdlva har
referens.*® Ord hinvisar ofta uttryckligen eller implicit till egenskaper
eller forhallanden som kénnetecknar de foremal som de avser. Dessa
egenskaper eller forhallanden kan dé sidgas vara medbetecknade eller
-konnoterande och ger at orden dirmed en viss mening.*® P4 samma sitt
kan naturligtvis ett kinnetecken ange vissa egenskaper. Om dessa egen-
skaper inte dverensstimmer med angiven mening, kan det vara vilsele-
dande. (Se hirom nedan avd. 4.5 och 6.4).

Ord, sddana som ideal och super,*® ir i sig positivt laddade. De kan
som ord inte ha ndgon referens, men de kan ha mening relaterade till ett
foremal. Hur fungerar de som kinnetecken? Man kan t.ex. tidnka sig att
kénnetecknen vicker associationer om andra kringuppgifter, t.ex. att
varans pris dr idealiskt (jfr registreringshindren i 13 § forsta stycket
VmL).*! Av detta skil har sddana kiinnetecken inte ansetts kunna regist-

38 Op. cit. s. 55.

¥ Se op. cit. s. 53.

40 Jfr Schliiter i MA 1967 s. 159 f.
41 Se op. cit. s. 160.
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3.1 Mening och referens

reras pa grund av bristande sérskiljningsférmaga, nagot som kan disku-
teras (se vidare nedan s. 204 ff. och s. 535). Det behover inte nodvén-
digtvis vara s, att den positivt laddade meningen avser just egenskaper
hos varan.

Eftersom registreringsmyndigheten stélls infér en beddmningssitua-
tion, ddr det sokta kénnetecknet ofta inte har anvénts (se hirom nedan
s. 385, s. 549 ff. och 568 ff.), maste man soka efter alla aspekter av or-
dets formaga att ge association till egenskaper hos de varor som kénne-
tecknet skall individualisera. Det innebér att registreringsmyndigheten
dé maste fatta beslut oberoende av omsténdigheter relaterade till kéinne-
tecknets faktiska egenskaper och de varor, for vilket det faktiskt an-
viands. Men nér kidnnetecknet vil har anvénts, har det kunnat inarbetas,
pa sa sétt att det ofta mycket vil kan skilja kdnneteckenshavarens varor
frén andras.

Det finns ocksa ord med universell denotation, d.v.s. ord som utpekar
vad som helst. Hit rdknas ord som ndgot och allt. Summan av deras méj-
liga referens blir klassens alla foreteelser.*> Det som ligger kinneteck-
ensrittsligt ndrmast till hands 4r vil kanske generiska beteckningar sa-
som vara, tjdnst, kdnnetecken, men de &r ju inte av slag som vanligen
lockar som kannetecken — vare sig som varukédnnetecken eller nérings-
kannetecken.

3.1.5 Endast referens

Ett namn, har det sagts, ger exempel pa ndgot som till skillnad fran ap-
pellativer inte har mening. Redan Mill hivdade att egennamn enbart
hade referens.*> Egennamn refererar till alla individer som bir namnet,
men siger typiskt sett inget om egenskaper hos dess birare. Aven om
namn kan besta av meningsfulla element, har ju namnets barare inga ge-
mensamma egenskaper,** eftersom de flesta namn inte markerar ndgon

42 Se Regnéll s. 59.

# Mill, A system of logic. Ratiocinative and inductive. Being a connected view of the principles
of evidence and the methods of scientific investigation. Vol. 1 s. 34.

4 Jfr Varumérkens sarskiljningsformaga s. 29.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

bestdmd mening, och framfor allt behdver inte meningen spela nagon
primdirt bestimmande roll vid namnets anvindning.* Det 4r emellertid
en visentlig skillnad hir mellan vanliga personnamn och ménga andra
egennamn. Medan de forra normalt i sig inte kan ha ndgon gemensam
mening, ar det vanligt att egenartade personnamn, konstndrsnamn och
namn pa geografiska platser kan ha eller forvirva sadan. I sjdlva verket
ar manga egennamn och ortsangivelser ursprungsangivelser eller egen-
skapsangivelser, ma vara sedan att egenskapen eller ursprunget inte
kommit att 1dda vid den eller det som bir namnet.*®

En skillnad mellan egennamn och varukénnetecken dr att egennamn
i realiteten fortfarande ofta uppkommer spontant eller viljs urskilj-
ningslost eller tillkommer slumpmaéssigt — dr arbitrdra — medan framst
varu- men ocksa niringskinnetecken i dag vanligen viljs strategiskt.*’
De skall vara suggestiva. De skall antyda arten av vara eller verksamhet
eller egenskaper hos den eller klinga positivt etc. [dén med ett varukin-
netecken &r visserligen att det skall utgdra namn pa en viss vara (jfr ovan
(s. 36 ff.) om varumirkesrittens utveckling fran namnritten), men dess
symbolfunktion i forening med att det inte far vara férvaxlingsbart med
annans varumérke, medfor att det ocksé har eller far mening.

Aven om det i sliktnamn fortfarande kan ingd information om en
mingd egenskaper och forhéllanden som karaktiriserar namnets bérare,
maste man atminstone i dag kunna kénna igen den enskilde bararen och
ha ett visst begrepp om honom for att kunna anvéinda namnet riktigt.
Dessa — om nagra — utmarkande egenskaper kan dock vixla och forand-
ras, d.v.s. sd mycket som &r forenligt med att foremalet i fradga behéller
sin identitet. En ménniska, ett land eller en stad kan ju foréndras i hog
grad men dnda forbli samma ménniska, samma land och samma stad
utan att forlora sitt namn.*®

4 Se Regnéll s. 54.

4 S4 giller dven for manga kiinnetecken som anger en unicitet, t.ex. 471/ som ju avser en adress
1 Koln och La Cupole. (La Cupole dr namnet pa en legendarisk restaurang i Paris som utmérks
for sin takkupol.)

47 Se, Momberg/Ashton s. 196 ff.

4 Regnélls. 53 f.
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3.1 Mening och referens

Om egennamn i allménhet hade en for sprakbruket bestimmande me-
ning, skulle den vara lika med definitionen av respektive tings individu-
albegrepp. Med individualbegrepp menas det system av bestimningar
som tillkommer ett individuellt féremal. Meningens bestimmande roll
for sprakbruket dr emellertid i det hidnseendet sekundir, sétillvida som
namnet fran borjan kan tillforsikras en bestimd individ, helt oberoende
av dess egenskaper. Det dr da frdga om en alldeles godtycklig namngiv-
ning. Hér &r att mérka att medan firma é&r ett individualbegrepp i egent-
lig bemirkelse, eftersom den refererar till ett enda singulért foremal, dr
varukdnnetecken det inte. Emellertid kan varukdnnetecken anses som
skenbara individualbegrepp i det att de utpekar en viss vara, om man
bortser ifran att en vara tillverkas i flera exemplar. Av sérskilt slag ar
kollektivmirken och skyddet for geografiska ursprungsbeteckningar.
De ger ju samma ensamritt till samtliga dem som uppfyller kraven for
skyddet. Saledes kan skyddet ges &t ett obestdmt antal rittighetshavare.

Aven om egennamn som sidana, fir anses sakna mening, kan man
dock hivda att egennamn pa sétt och vis kan férviarva mening vartefter
man lir kiinna egenskaper hos namnets bérare.* I en viss aspekt har sa-
ledes varje namn en mening. Det dr darfér som man kan anvénda be-
skrivningar som en Caesar, en Judas eller en Quisling. Sddana kinne-
tecken har fatt ett slags secondary meaning (se hirom nedan s. 146 ft.)
utan att ha ndgon primér sddan. Har kan man saledes skilja mellan egen-
namnets ursprungliga, inre eller inneboende mening a ena sidan och
dess forviarvade mening. Medan orter som Séderhamn och namn sdsom
Ulf ar exempel pa det forra, dr Quisling och Krosus exempel pa det se-

nare.50

# Jfr Varumirkens sarskiljningsformaga s. 29. (Holmqvist aberopar Jespersen, The philosophy
of grammar s. 66.)
0 Jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 30.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper
3.2 Substantiv

Bland de substantiv som inte dr egennamn, skiljer man mellan appella-
tiver och massord. Appellativer eller artnamn, betecknar riknebara in-
divider eller foreteelser. De kan vara antingen konkreta eller ha konkret
betydelse, sdsom t.ex. tiger, stol, skog, eller vara abstrakta, sdsom t.ex.
foreteelse eller tanke. Massord dr sddana substantiv som inte betecknar
individer eller enskilda saker och dérfér normalt inte kan véxla mellan
singularis och pluralis. De 4r med andra ord ordknebara. Exempel pa
massord &r t.ex. sémn och regn (konkreta dmnesnamn), lycka och hu-
mor (abstrakta dmnesnamn).”' Sasom antytts, hor dven egennamn till
substantiven. Dessa har sina egna sidregenheter och f6ljer egna seman-
tiska lagar. De skapar pé sérskilda sitt &ven egna problem genom att de
juridiskt, i vart fall enligt svensk ritt, dr kidnnetecken.

Niér det giller kdnnetecken, bor papekas att de, semantiskt sett, ar att
anse som substantiv, vilka i manga fall kan ha haft ett ursprung i ett
egennamn, ett massord — kanske dven adjektiv eller verb — men som ge-
nom att bli kéinnetecken har forvandlats till appellativer. Saledes beteck-
nar A/bin alla batmotorer av mirket A/bin. Péa annat sitt forhaller det sig
med egennamn i egentlig bemérkelse. Ett personnamn bendmner ju vis-
serligen en individ och skiljer den frén andra individer som bér andra
namn, men hindrar som regel inte att skilda individer kan ha samma
namn. En annan sak &r att ytterligare identifieringsmedel behdvs nér
manga individer bar samma namn.>? Enligt Holmgvist framstod forhal-
landet mellan appellativer och egennamn som tydligast i gransfallen dér
egennamnen angav vissa egenskaper sisom t.ex. Soderhamn.> Dirtill
kommer att manga kdnnetecken ursprungligen har varit egennamn. Sé-
ledes betecknar det spanska egennamnet Mercedes alla bilar av mirket

1 Jfr Wittgensteins uttalande i Tractatus (2.02331) att ett ting antingen har egenskaper som intet

annat har, och att man da utan vidare kan sirskilja det frdn de andra genom en beskrivning, eller
ocksa finns det flera ting som har samtliga egenskaper gemensamma, och att det da 6ver huvud
taget 4r omojligt att peka pa ett av dem.

Varumirkens sdrskiljningsférméga s. 17.

3 Op. cit. s. 18.
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3.2 Substantiv

Mercedes oavsett form, modell och storlek m.m. For att komplicera bil-
den férekommer, sisom ovan redan antytts, att varor med skilda kom-
mersiella ursprung kan ha ett och samma kinnetecken. Mercedes kianne-
tecknar saledes dessutom alla rosor av den varumirkesskyddade vixts-
orten Mercedes, samtidigt som det ar ett vanligt spanskt egennamn.

3.2.1 Tecken

Den mer exakta gransen mellan tecken, symbol och kdnnetecken ar svar
att dra. Savil tecken som symboler och kinnetecken formedlar viss in-
formation eller star for en viss betydelse. Anda foreligger det skillnad i
komplexitet och dverforing av information dem emellan. Bokstiver och
siffror &r tecken. De star for nagot. Ett kryss pé skattkartan dr ett tecken
som anger var skatten finns, men séger inget om skattens innehall, dess
beskaffenhet eller virde. Pa det sittet dr ett tecken statiskt. Det dr ocksa
faktiskt i den bemaérkelsen att det motsvarar ett visst nagot i sinnevérl-
den — det har endast ren 6verféringsfunktion.

Med ftecken forstas bild, ljud, gest m.m. som férmedlar viss informa-
tion. Tecknens uppgift 4r att representera andra foreteelser som inte &r
direkt givna.>* Med tecken avses vanligen nigot, i och for sig relativt
obetydligt, men som star i samband med négot som har storre intresse.
Ett tecken kan spela flera roller. Det kan forestélla nagot, ge uttryck at
nagot, hdnvisa till sin egen materialkaraktir, anspela pa nagot, och vara
metafor eller nigot annat slags symbol for nadgot annat &n sig sjalvt. Vad
som kan avses med ett tecken har analyserats ingdende av semiotikens
— d.v.s. vetenskapen om tecken och deras mening — stora banbrytare,
den schweiziske sprakvetaren de Saussure och den amerikanske filoso-
fen Pierce.

Enligt de Saussure bestod ett tecken av signifiant och signifié. Med
signifiant forstods tecknets materiella uttryck. Man kan hir kanske tala
om tecken i inskrankt bemérkelse (p& engelska oftast uttryckt som sign
vehicle, d.v.s. formedlare eller barare). Detta var enligt de Saussure ar-

3 Regnélls. 13.
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bitrdrt, d.v.s. det sdger inte i sig ndgot om forhallanden eller egenskaper
hos sitt objekt. Exempel hirpa kan vara ett vigmérke som varnar for dlg
— vilken som helst — utan att utpeka nagon individ eller ndgon sérskild
egenskap hos den. Med signifi¢ avsags dess innehall, d.v.s. dess korre-
lat. Enligt de Saussure var uttrycket, likavil som innehéllet, delar av
tecknet, och forst tecknet som helhet stod for verkligheten, till vilken
det forholl sig relativt fritt. Med andra ord var tecknet inte identiskt med
vad det star for — inte ens teckeninnehallet.”> Hos Pierce motsvarades
signifiant av vad han kallade representamen. Signifié motsvarades hos
Pierce av object. Med representamen forstods saledes det materiella ut-
trycket, och med objekt forstods det som representamen refererade till
— dess innehall. Pierce hade emellertid en mer komplex uppfattning om
tecknet. Det hade enligt honom inte som hos de Saussure endast tva be-
stdndsdelar, utan dven en tredje: interpretant, varmed forstods snarast
uppfattningen om hur representamen och objekt férenades. Varje teck-
en kunde kategoriseras i enlighet med de tre sétt pa vilka vart och ett av
de tre leden kunde skifta efter uttryckets egen natur, den relation som
sammanband uttryck och innehall och tillimpningens sérart. Tecknet
bestod séledes av en relation och de tva objekt som relationen férband.

Tecken kunde enligt Pierce vidare vara av tre olika slag: ikon, index
eller symbol. Ikoner var tecken vilkas uttryck och innehéll i en eller an-
nan bemérkelse hade samma egenskaper. Ikoner dr tecken som har en
fysisk likhet mellan uttrycket och tecknets innehall — det 4r avbildande.
Exempel pa ikoner kan vara t.ex. ett vigmirke som avbildar en dlg. Vis-
sa sprakliga tecken &r ocksé ikoner. Det géller kanske i1 férsta hand ono-
matopoetiska ord.”® Man kan ocksa tinka sig avbildande skrivtecken,
sasom hieroglyfer. Kanneteckensrittsligt skulle kanske s.k. suggestiva
kannetecken (jfr nedan s. 215 ff.) pa visst sétt kunna anses vara ikoner
av detta slag, liksom andra kénnetecken som pa ett eller annat sétt anty-
der varans anvindning eller egenskaper. Index var tecken, dar uttryck
och innehall, alldeles bortsett fran teckenrelationen, stod 1 férbindelse

3 Jfr Fiske s. 61.
3¢ Jfr af Trampe, Sprékbrukaren och orden s. 14.
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av ett eller annat slag med varandra, t.ex. dérfor att de var eller hade va-
rit ndra varandra, eller genom att de var delar av varandra. De bada ob-
jekten betingade alltsd varandra oberoende av teckenrelationen. Med
symboler forstods tecken, vilkas delar inte forbands av nagon av dessa
relationer, utan bara av sjilva teckenrelationen.”” Ett exempel hirpa
skulle kunna vara rok som ir ett tecken pa eld.*®

I Marc-Wogaus Filosofisk uppslagsbok definieras tecken som nagot sinn-
ligt givet som uttrycker, representerar eller betyder nagot (det betecknan-
de). Ett tecken 4r ett led i en treledsrelation (teckenrelation), d.v.s. relatio-
nen mellan tecknet, teckentolkaren och det betecknade. Ett tecken betydde
ioch for sig ingenting; det betydde nagot f6rst f6r den som tolkade (forstod)
det. Hér konstateras ocksa att dven andra viktiga distinktioner har framhal-
lits. Det hinvisas till Husserl, Logische Untersuchungen dér Husserl skilde
mellan tvé slags tecken: Anzeichen (kdnnetecken) och Ausdruck (uttryck),
dér det forra (t.ex. ett lands flagga) betecknade nagot, medan det senare
(t.ex. ett ord) betydde négot. Det konstaterades vidare att terminologin i fra-
ga om tecken och ddrmed besléktade termer (signal och symbol) i nyare de-
batt var mycket skiftande.*

Hir bor alltsa observeras att vad som inom semiotiken avses med tecken
ar nagot mer komplext &n det som avses hirmed i allmént sprakbruk el-
ler eljest inom semantiken. Nir man talar om tecken avses vanligen nér-
mast endast dess uttryck, medan det inom semiotiken avser uttrycket i
dess vidare sammanhang, d.v.s. uttrycket och dess féremal, och liksom
hos Pierce i forekommande fall &ven uppfattningen om uttryck och fo-
remal.* Det semiotiska kinneteckensbegreppet kan siledes jaimforas
nidrmast med det vidare varukédnneteckensbegrepp som ofta anvinds
inom marknadsforingsteorin, nir man dér talar t.ex. om brands.

57 Pierce, Collected Papers; jfr Fiske s. 64 ff.

3 Jfr af Trampe, Sprakbrukaren och orden s. 14.

Mark-Wogau, Filosofisk uppslagsbok s. 301. Se vidare dir givna exempel pa teckenanvind-
ning i den senare debatten.

Jfr, N6th, Handbook of Semiotics s. 79. Denna distinktion 4r emellertid inte konsekvent upp-
ritthdllen ens inom semiotiken, vilket stundom medfort att distinktionen mellan tecken och
uttryck kommit att bli oklar.

59
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3.2.2 Symbol

Liksom tecken, anger symboler nadgot annat, utan att vara sig sjilva.
Man kan emellertid tala om symboler i vidare och i tringre beméirkelse.
Med symboler i vidare bemirkelse avses da alla foreteelser som har
symbolegenskaper, d.v.s. att peka ut ett annat objekt utan att vara objek-
tet 1 sig — det symboliserade. Ddarmed blir dven fecken (jfr strax ovan)
och kiinnetecken (jfr nedan s. 130 ff.) att anse som symboler. Aven van-
liga appellativer, sdsom bord och stol, fungerar dérmed tekniskt sett
som symboler, eftersom de star for sitt foremal. Symbolegenskap &r
ocksa en fundamental forutséttning for att nagot 6ver huvud taget skall
kunna skyddas som kannetecken. Inom kanneteckensritten uttrycks
denna funktion framst som sdrskiljningsformaga, eller distinktivitet (jfr
nedan s. 201 ff.), men blir i férlingningen dven dér att uppfatta som ett
krav pa avsaknad av forvaxlingsbarhet, eftersom symbolen inte far re-
ferera till andra konkurrerande varor.®! I princip fungerar ocksi mass-
ord som symboler i vidare bemérkelse. Ordet regn, blir symbol f6r alla
regn — forekommande savil som tinkta. Aven orden ord, tecken och
namn blir symboler. Sddana ord symboliserar alla ord, tecken och
namn, vilka i sig f6ljaktligen dr symboler f6r nagot annat 4n sjédlva ordet.
Dessa ord &r semantiska termer till skillnad fran substantiva ord i var-
daglig bemirkelse, sdsom tiger och stol, vilka hanfor sig till foreteelser
som inte har nadgon spraklig uppgift. Ord av det senare slaget kan kallas
objektord. De semantiska orden har en rad fran logisk-semantisk syn-
punkt intressanta egenskaper.®? De kan ge upphov till logiska svarighe-
ter som rojer vissa ytterst problematiska drag, inte bara hos det naturliga
spraket, utan ocksa fér dem som forséker forsta kdnnetecknets faktiska
eller juridiska karaktér.

En paradox &r att ordet ord i sig dr ett ord och séledes forefaller syfta pa sig
sjalvt. Om ord syftar pa sig sjélva, borde de vara ett med sitt objekt, men si
ar det ju inte. Den reala referensen hos ett ord kénnetecknar i grunden inte

1 Jfr Kobbernagel som slog fast att mirkets foremal var att differentiera, d.v.s. att itskilja den ene
néringsidkarens produkt eller verksamhet fran andras (Kobbernagel II s. 205).
2 Regnéll s. 76.
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en symbol, utan nagot fiktivt. Medan ordet ord har ordegenskaper, har ordet
stol ddremot inga stolegenskaper. Ordet sfol pekar i stéllet pa sitt foremal —
das Ding an sich. Det kan dérfor inte syfta pa sig sjdlvt i den betydelse som
ord tycks kunna gora.®®

Som symboler i tringre bemirkelse &r att anse endast foreteelser som
pekar ut eller anger ett vidare meningsinnehall. De leder bortom sig sjil-
va och dr sinnebilder fo6r ndgot. Till skillnad frén en bokstav eller en sift-
ra, kan t.ex. den svenska flaggan uppfattas som en symbol for Sverige
utan att det for den skull kan anlidggas likhetstecken dem emellan. Kén-
netecken 1 juridisk forstaelse dr vanligen symboler av detta slag (jfr
ovan s. 72). De anger nagot som &r storre &n sig sjdlva, men forhallandet
ar mer komplicerat 4n sé pa grund av dess sérskilda juridiska egenska-
per.

Aven om det i detta sammanhang kan anses frimmande fér en be-
skrivning av kénneteckensrittens symbolbegrepp, vill jag 4nda dberopa
den belgiske surrealisten Magrittes verk L usage de la parole I, dir en
bild av en bojd pipa atfoljs av texten ”Ceci n’est pas une pipe”, d.v.s.
”Detta &r inte en pipa”. Det dr forvisso létt att sédga att bilden av en pipa
inte dr en pipa och att kannetecknet pa motsvarande sitt inte dr det kin-
netecknade. Men liksom kénnetecknet kan verka som négot stérre, av-
sag nog Magritte (utan att fordjupa sig alltfor langt i den surrealistiska
erfarenheten) nagot storre dn vad som angavs i texten (la parole):

I den konstvetenskapliga litteraturen finns i anslutning till Magrittes alster
mycket tolkat och forklarat. En for denna framstéllning vilfunnen och ini-
tierad tolkning — oaktat faktum att surrealism inte later sig tolka — &r att bil-
den av pipan genom inskriften férvandlas till nagot helt annat; en bild av ett
skenbart vilkant foremal som i sjdlva verket dr helt oként. ”Bortsett fran de
yttre egenskaper, detta foremal tycks dela med pipan, kénner vi inget till om
det, och dessa yttre egenskaper tycks vara helt vilseledande for var stravan
att fa grepp om dess natur. For att ingen skall tro att denna tolkning ar slut-
giltig bor det tillfogas att bilden dven kan uppfattas som ett ifragasittande

av ordens vanliga betydelse”.*

% Op. cit.s. 77.
6 Sjslin, Den surrealistiska erfarenheten. Upplevelsen. En tolkning av surrealismens askidnings. 83.
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Exemplet ger utgangspunkt for tvd huvudtyper av symbolegenskap.
Den ena giller frdnvaro av igenkénning — den arbitrdra. Den andra gil-
ler igenkédnning, d.v.s. att man spontant kidnner igen féremalet efter att
ha sett symbolen, vilket torde vara fallet i exemplet med vigmarket som
varnar for dlg.

3.2.2.1 Metafor, attribut, metonymi och emblem

En metafor dr ett slags forkortad liknelse eller en inte utford jamforel-
se.® En #kta metafor bestar av tva led — sakledet och bildledet. Om man
sdger att manen ar en gul ost, avser manen sakledet, d.v.s. vanligen ett
materiellt objekt, medan en gul ost, séledes ir bildledet.®® I en sddan me-
tafor far regelmassigt bildledet symbolegenskaper (t.ex. ost for mane)
och skulle darfor teoretiskt sett i en kidnneteckensrittslig situation direkt
kunna tjdna som kénnetecken for objekt inom sakledet, eftersom det au-
tomatiskt ges primdrreferens (jfr nedan s. 144 ft.) och ddrmed symbol-
egenskap (jfr ovan s. 72 ft.), vilken dock i denna bemérkelse inte dr ma-
nen som sadan.

Det metaforiska uttrycket kan dock sa att sdga blekna som sadant. Till
sist far det en allmént erkénd ny referens vid sidan av den ursprungli-
ga.’” Ett bra exempel kan vara krona som stér savil for kungakronan
som for en valuta. [ vissa fall har allmént k&nda metaforer ocksa kommit
att bli generiska varubeteckningar. Belysande exempel kan vara akvavit
(aqua vitae) och eau de vie, d.v.s. livets vatten for sprit.

Som ett slags symboler av sérskilt slag framstar de attribut som horde
till den antika mytologins gudar och visen: Poseidons treudd, Mars’
lans och skold, Athenas hjalm och uggla, Apollons lyra och béage, Justi-
tias sviard och vag och Herakles’ skinn och klubba. I konsten och litte-
raturen har man saledes ofta kunnat lata attributen symbolisera dessa fi-
gurer eller deras egenskaper. Ofta férekommer de dven i kdnnetecken
for varor eller verksamheter som anknyter till figurernas egenskaper.

% Wellander, Riktig svenska s. 631 f.; jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 41.
% Qe hartill Hallberg, Litterir teori och stilistik s. 76; jfr Varumérkens sérskiljningsformaga s. 41.
7 Regnéll s. 74 f.; jfr Varumérkens sirskiljningsformaga s. 41 f,
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Ytterligare en form av symboler dr den s.k. metonymin. Exempel pa
metonymi ar kronan for staten, kungahuset eller monarkin och alfaret
for kyrkan. En metonymi ir, liksom attribut, en anvindning av ett ord
som innebdr att ordet far beteckna nédgot som pa ett eller annat sétt star
i samband med den foreteelse som ordet egentligen betecknar. Vanligen
framhéver det en sérskild omstindighet eller egenskap i det som avses
att beskriva. Besldktad med metonymin &r synekdoke eller pars pro toto,
d.v.s. att lata en del beteckna helheten. Dessa foreteelser liknar séledes
pa manga sitt vad som brukar kallas for suggestiva kannetecken (se hi-
rom nedan s. 215 ff)).

Symbolen bor ocksa jamforas med den i litterér stilistik ofta anvinda
foreteelsen emblem. Diarmed avses konkreta metaforer, saisom duvan
som star for fred eller palmen som stir for seger. Emblematiken hade
sin blomstringstid under 1500- och 1600-talen, dd man lade upp verita-
bla samlingar av illustrationer med tillh6rande foérklarande bildtexter
om vad som symboliserades. Emblemen gick ofta tillbaka till antika att-
ribut och forestillningar.®® Emblematiken har ocksa haft visst genom-
slag i val av kénnetecken, sdrskilt i dldre tider och ar pa sétt och vis nédra
forknippad med vad som kallas kdnnetecken med primdrmening (se ha-
rom vidare nedan s. 144 ft.). I det perspektivet framtrader ocksa grians-
dragningen mellan deskriptiva och suggestiva kidnnetecken sirskilt tyd-
ligt, eftersom emblemen sedan lang tid anvénts som vedertagna och all-
mént omfattade omskrivningar for sitt foremal (jfr vidare nedan avd.
4.3.3.2). Darfor framstar t.ex. kdnnetecknet Triton som sérskilt attrak-
tivt, eftersom det under lang tid statt for ett séirskilt meningsinnehall

% Se Hallberg, Litterir teori och stilistik s. 45.

% Jfr dock avgorandet av det norska av Patentstyrets 2. avdeling 21. oktober 1998 i sak nr. 6777
dar ordmairket Gaia inte ansags registrerbart pa grund av forvéxlingsbarhet med Gaio. Att ordet
Gaia var namn pa en guddom i grekisk mytologi hade ingen betydelse, eftersom det i den aktu-
ella varans omsittningskrets antogs att fler &n en obetydlig del inte hade kunskap om det.
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3.2.3 Kiinnetecken

Hur man 4n s6ker i den mer grundldggande semantiska beskrivningen
av vad som ma vara skillnaden mellan inte bara symboler och kdnne-
tecken, utan kanske sirskilt fecken och kénnetecken, synes nagon for-
klaring till skillnaden dem emellan inte sta att finna. Ett kéinnetecken &r
ett slags tecken (jfr ovan s. 123). Det 4r ocksd en symbol (jfr ovan
s. 126). Darmed bor kdnnetecknet, for att kvalificera sdsom sadant, ha
mer eller mindre tekniska symbolegenskaper. Det maste kunna sta for
nagot annat &n sig sjilvt. Det synes ocksa vara mer kvalificerat pa ett
eller annat sétt 4n symboler och tecken. Detta utesluter att det &r ett rent
tecken (jfr nedan s. 215 ff. om deskriptiva kénnetecken). Kdnnetecknet
maste dértill ha vissa egenskaper som inte finns hos alla tecken eller
symboler. Det skall kunna fungera som igenkdnningsmairke. Lexikalis-
ka definitioner kan vara utmdrkande egenskap eller scirdrag.” Det mo-
tiverar att man inom kénneteckensritten talar om fecken eller mdirke néar
det inte stér klart att foremalet ifriga kvalificerar for skydd.”' Kinne-
tecknet méste séledes kunna fungera som en egen meningsbdrare. Den
rent semantiska skillnaden mellan fecken, symbol och kdnnetecken sy-
nes sdledes nidrmast ha att goéra med forhallandena mellan subjekt och
objekt. Den synes dértill variera med hénsyn till skilda vetenskapsdisci-
pliner och disciplinéra férhéllningssatt m.m.

Att orden fecken, kinnetecken och mdrke inte later sig tydligt definiera kan
illustreras av deras motsvarigheter i andra sprék. Tecken oversitts till eng-
elska ndrmast med sign eller — mer tekniskt — foken. Kénnetecken dversitts
ndrmast till mark och séledes blir varumérke trademark. Emellertid fore-
kommer som bekant, for ett &n vidare begrepp, ordet brand. Dock forekom-
mer som motsvarighet till det vidare begreppet kidnnetecken dven sign. Pa
tyska heter tecken Zeichen, kinnetecken Kennzeichen och varumirke Wa-
renmarke. P& franska heter tecken signe medan négot ord som motsvarar
kinnetecken i semantisk forstaelse inte synes finnas. Daremot kan kénne-

™ Jfr Bonniers svenska ordbok.
" Anmirkningsvirt hir kan dock vara att man vanligen anvinder ordet tecken endast for ord- och
bokstavs- eller siffertecken, men inte for t.ex. utstyrslar.
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tecken i juridisk forstaelse overséttas med margue eller signe distinctive.
Varumirke oversitts till franska vanligen ritt och sléitt med marque.

Vanligast torde vara att ett appellativ viljs som kidnnetecken for en vara.
Dérigenom uppstér vad som kan kallas en namnbildning eller proprie-
sering av appellativet.”” Till skillnad frin vanliga personnamn och
manga kinnetecken, kan kdnnetecken, liksom for Gvrigt manga ort-
namn, antyda en egenskap hos de varor som de kinnetecknar. Det kan
vara t.ex. ett faktiskt ursprung i form av en ort, sisom Emmaljunga, Sve-
dala eller Molnlycke eller en dgare sdsom Nobel, Munktell eller Erics-
son. Det kan dven vara en egenskapsangivelse hos varan, sdsom Svar-
ten.”® 1 manga fall kan kinnetecken pa ett mer abstrakt plan ocksa ha en
redan for annan kind referens eller mening. Flora &r ju t.ex. ursprung-
ligen en blomstergudinna. Anvént som kénnetecken f6r margarin anty-
der kinnetecknet i sig att produkten #r gjord av vegetabiliska ravaror.”*
Pé liknande sitt antyder Hdistens for sdngar att madrassen dr framstalld
av tagel. Har kan man tala om kénnetecken med s.k. primdrmening (se
hiarom vidare nedan s. 144 ff.).

Ett viktigt pdpekande &r ocksa att ord tillhérande andra klasser 4n just
substantiv, sdsom framf6r allt kanske vissa adjektiv och verb, kan an-
vindas som kdnnetecken och ddrmed forvirva substantivegenskaper.
Inget hindrar t.ex. att orden bl/a eller prata anviénds eller skyddas sasom
kinnetecken, men de dndrar ddrmed semantisk karaktir utan att for den
skull den ursprungliga egenskapen som ordet star for (firgen bla eller
att prata) gér helt forlorad.

1 1958 ars motiv till VmL konstaterades dock att dittillsvarande registre-
ringspraxis hade stillt sig kritisk, om ock ej alldeles avvisande, till verbfor-
mer som ordmérken. Dylika ord dgnade sig enligt VFU merendels mindre
vil som kénnetecken och fara var stundom att man genom skyddet for ett
dylikt mirke sokte bereda sig en ensamritt till ett tekniskt forfarande e.d,
vars skydd i stéllet borde vara beroende av patentritten. En reserverad in-

™2 Se Varumirkens sirskiljningsformaga s. 34.
3 Jfr op. cit. s. 18.
™ Jfr op. cit. s. 19.
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stillning till ifrigavarande mirken var dirfor dven i framtiden berittigad.”
Detta uttalande torde knappast dga giltighet i dag, inte minst i beaktande av
de registreringsforutsittningar som sedan 1993 giller for varumérken (jfr
nedan s. 177 ff.).

Genom att inspirationen till ett antal kdnnetecken kommer fran en my-
tologisk vérld eller en fantasivérld, for vilka referens i sinnevirlden for-
nekats eller i vart fall varit oklar, sdsom Triton och Jupiter, kan ocksa
de, genom att férvandlas till kdnnetecken forvirva substantivegenska-
per och darmed referens i form av kiannetecken till de varor som de in-
dividualiserar. P4 motsatt sdtt kan vad som ursprungligen uppfattats
som kinnetecken, oavsett till vilken ordklass ordet ursprungligen hort,
genom degeneration (jfr nedan s. 359 f.) komma att uppfattas som ett
appellativ.

Varukdnnetecknet syftar till att férenkla for omséttningskretsen att
minnas en viss vara och dess egenskaper. Ju enklare kdnnetecknet ér,
desto littare 4r det att minnas.”® Nir ett ord, t.ex. tiger anvinds som kiin-
netecken fér det, tillika med sin ursprungliga referens till alla tigrar och
sin mening, d.v.s. vad man generellt uppfattar som en tiger, en referens
till alla varor som kinnetecknet 7iger skall individualisera jaimte den
kommersiella mening som omsittningskretsen forknippar med kinne-
tecknet Tiger. Medan tiger har primdrreferens, har kdnnetecknet Tiger
en sekunddrreferens (jfr nedan s. 144 ff.).”” Tiger anviint som kiinne-
tecken préiglas dirmed av den mening som finns i ordet tiger — dess pri-
mdrmening.

3.2.4 Egennamn

Ett visst immaterialrittsligt skydd ges till namn enligt 1982 ars namn-
lag. Den é&r pa ett helt annat sétt &n kdnneteckensritten i 6vrigt praglad
av familje- och forvaltningsrittsliga inslag. NamnL uppstiller vissa, sa-

5 SOU 1958:10s. 216.
76 Jfr Werkman s. 6.
" Jfr Holmqvist i NIR 1975 s. 256.
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vil sprakliga som andra krav, vilka maste vara uppfyllda for att ett namn
skall accepteras.’”® Nigon definition av namn ges inte i 1982 &rs namn-
lag, ndgot som kan uppfattas som méirkligt pa grund av namnets alder
och sociala betydelse. Enligt 20 § tredje stycket NamnL skall ett effer-
namn anses som egenartat, om det dr dgnat att utmérka tillhorigheten
till en viss slikt.”” I tysk doktrin har namn definierats som “eine
sprachliche Kennzeichnung einer Person zur Untersscheidung von An-
deren. Er ist ein Ausdruck der Individualitit und dient zugleich der
Identifikation des Namenstrdgers. Das Rechtsleben unterscheidet zwei
Arten von Namen, den Zwangsnamen, der dem Namenstréger kraft Ge-
setz anhaftet (biirgerlicher Name, Firma gem HGB 18) und Wahinamen
(Pseudonym, Unternehmensbezeichnungen), die willkiirlich gewdhlt
und jederzeit ablegbar sind.”* Saledes, i vart fall enligt Palandt, skulle
firma, men vél inte varumérke, anses vara namn (Name) enligt tysk ritt.

Enligt NamnL rader namnplikt. Saledes skall enligt 30 § NamnL varje barn
ges ett eller flera fornamn som inom tre méanader fran fodelsen skall anma-
las till skattemyndigheten.®' Nir det giller efternamn r huvudregeln enligt
1 § forsta stycket NamnL att barn till férdldrar med gemensamt efternamn
vid fodelsen férvarvar det namnet. Eljest d4r huvudregeln enligt 1 § tredje—
fjarde stycket NamnL att barnet vid fodseln forvarvar moderns efternamn.

Egennamnen har, forutom att de vanligen skrivs med versal begynnel-
sebokstav, sdrdraget att de vid normal anvindning betecknar individer i
vid bemirkelse: personer, sdllskapsdjur, ldnder, stider, affirer, restau-
ranger etc. En annan grammatikalisk egenhet hos egennamn é&r att de
som regel inte kan ta bestdmd artikel. Man kan t.ex. inte séga den Per

"8 Jfr Immaterialritt s. 236.

Jfr Andsretten s. 381 angdende antalet barare i forhallande till egenartskriteriet.

Palandt, Biirgerliches Gesetzbuch, 57., neubearbetete Auflage, Beck’sche Kurz-Kommentare
§12.1.1.

Enligt 31 § tredje stycket folkbokféringslagen far skattemyndigheten foreldgga ett barns vard-
nadshavare som inte anmélt barnets fornamn inom féreskriven tid enligt 30 § NamnL, att inom
viss tid fullgora denna skyldighet. Aliggandet kan enligt 37 § folkbokforingslagen forenas med
vite.
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eller den Jonas.** Detta ir emellertid inte alltid fallet. For vissa efter-
namn kan man ju t.ex. sdga att han ir en von Habsburg. Undantag géller
ocksa for ett stort antal sjéar och vattendrag, sasom Vinern, Mdlaren
och Judarn vilka 1 sig anges i bestdimd form. Sprakteoretiskt dr egen-
namn ansedda som en egen grupp inom ordklassen substantiv. Intres-
sant 1 detta sammanhang &r att de 1 nordisk ritt dr att anse som kénne-
tecken i juridisk forstaelse sédtillvida som de hor till kinneteckensritten,
men man kan vél varken sédga att de &4r symboler eller kidnnetecken i
grammatikaliskt eller semantiskt hinseende. Emellertid kan man kan-
ske sdga att namn har symbolegenskaper i teknisk bemérkelse och dér-
med kan uppfattas som tecken eller kiinnetecken.™

Grinsen mellan appellativer och egennamn é&r alls inte klar och enty-
dig. I vissa fall kan appellativer anvdndas som egennamn. I andra fall
kan egennamn férvandlas till appellativer.** Exempel pa det forra dr nér
vanliga ord anvénds som personnamn, sdsom Bjorn och Knut. Detsam-
ma giller nir man talar om Radhuset och ddirmed menar ett visst radhus,
trots att det finns flera radhus.®’ Exempel pa det senare kan vara Krdsus
eller Quisling, vilka kommit att bli allmint omfattade termer f6r en rik
person respektive en forradare.®

Vanligen dr egennamn arbitrdra, d.v.s. de dr godtyckliga, betydelse-
[6sa eller ogenomtriingliga/opaka®’ — de sdger inget om egenskaper hos
sin bdrare. Vid arbitrdra ord uppfattas eller igenkdnns inte ndagot be-
grepp eller meningsinnehall bakom uttrycket, 4ven om sadant kan fin-
nas.®® Namnets mening bestims vidare av de egenskaper som béraren
visar sig ha och kanske gradvis utvecklar. Namnet som rent egennamn

Dialektala undantag finns dock. For svensk del kan ndmnas visterbottniskans en och a och
utanfor Sverige kan vi sdka oss till anvéndandet av der och die framfor personnamn i Sydtysk-
land.

Jfr dock Holmgvist som ville hdnfora ordmirken till kategorien egennamn (Varumérkens sér-
skiljningsférméga s. 19). Detta dndrar ddrmed pa visst sétt betydelseaspekten i de aberopanden
som gors av Holmqvist.

Jfr Varumirkens sérskiljningsformaga s. 18.

85 Jfr op. cit. . 22.

Jfr Regnéll s. 54 och Varumirkens sirskiljningsformaga s. 29.

Jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 17 f. och 23; jfr #ven Andsretten s. 371.
Varumirkens sarskiljningsférméga s. 27 f.
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kan aldrig bli otillimpligt som bendmning pa just denna individ, hur han
4n forandras.® Det har att gora med att manga foreteelser, i synnerhet
personer och djur, kan ha samma namn, vilket ju det forutan inte ger
dem nagon gemensam egenskap eller mening, men vil referens.

Eberstein konstaterade att reaktionen mot den s.k. dganderittsteorin for
namn gjorde géllande att rétten till namnet var nagot mer 4n det i verklig-
heten var, ndmligen att den frigjort namnet fran personen med vilken det
var ouppldsligen férbundet, och med orétt givit det en sjdlvstdndig tillvaro:
Namnet var enligt Eberstein emellertid inte i stdnd att vara objekt for en
dganderitt.” I sig sjilvt var namnet endast ett ljud som varje annat, ett intet
som forst genom personen — biraren — blev nagot.”! P4 grund hirav kunde
det inte heller utgora foremal f6r nagon som helst réttighet. Det var endast
ett medel bland andra att uttrycka personen som den fick sitt innehall ifran.
Nér man sade att namnet atnjot skydd, var det endast ett sitt att uttrycka sig
pa, eftersom det inte var namnet, utan personen sjdlv som var féremal for
den ifrdgavarande rittigheten.”

I en given situation kan ett egennamn emellertid ha en unik syftning,
vara monoreferentiellt — ett individualbegrepp — d.v.s. att det utpekar en
viss unik individ, plats eller niringsidkare.”® Det giller kanske framst
namn pa geografiska platser. Forhdllandet tydliggors nir det géller
namn pé vissa geografiska orter som finns pé flera stéllen och som da
ibland anges med ytterligare preciseringar, sdsom Santiago de Compos-
tela, Santiago de Chile och Santiago de Cuba. Pa liknande sitt kan per-
sonnamn som vanligen &r att uppfatta som polyrereferentiella, i skilda
situationer fA monoreferentiell asyftning, t.ex. nir de anvidndas som
kénnetecken eller pa ett kénnetecknande sétt. Man kan t.ex. tala om

% Regnéll s. 54.

% Eberstein hinvisar hér till Schramm, Das Namenrecht s. 103 f. och Isaac, Der Schutz des
Namens nach den Reichsgesetzen s. 29 ff.

Eberstein hidnviser hér till Kohler, Das Recht des Markenschutzes s. 14.

Lédran om namn och firma s. 9. Eberstein konstaterar vidare, med hinvisning till Kohler i
Archiv fiir Biirgerliches Recht 1889 s. 77, att Kohler var den framste och mest konsekvente
foretrddaren av denna asikt.

Varumirkens sirskiljningsformaga s. 67; jfr Gardiner, The Theory of Proper Names. A Con-
troversial Essay, 2nd. ed., s. 5.

91
92
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konstndrsnamn sasom Rembrandt, Degas, eller Magritte. Av storre be-
tydelse hér dr vil kanske anvdndningen av personnamn fér modehus,
designers m.m. sdsom Giorgio Armani, Hugo Boss och Coco Chanel >*

Motsatsen till arbitrir (ogenomskinlig eller opak) ar motiverad,
d.v.s. att ordet star for visst symbolinnehall, meningsinnehall eller visst
associativt innehéll. Grinsen mellan ett arbitrért ord eller kénnetecken
och ett motiverat sadant dr inte skarp. De facto har den i manga fall att
gora med vars och ens kinnedom om ordet eller erfarenheter om dess
mening.”> Ju mer arbitrirt ett ord dr, desto mer kan det anses dgnat att
uppfatta som egennamn.’® Egennamn har visserligen, ofta i sig beskri-
vande innehall — mening — av nagot slag, t.ex. Bjérn och Uggla, men de
siger vanligen inget om reella egenskaper hos namnets barare.”” Nir sa-
dana ord forvirvar egennamnskaraktir talas ibland om propriesering.”®
Nér det géller meningen hos namn kan man darfor till att borja med tala
om den lexikaliska referensen hos det eller de ord varav namnet &r bil-
dat. Detta &r referensen hos namnelementen innan de blev till ett namn.
Den kan inte betraktas ens som en del av namnets referens, men vl som
en killa till dess ursprungliga referenskomponenter. Nir ett appellativ
anvinds som egennamn, trdder formen i bakgrunden, varvid man ab-
straherar till appellativets referens. Enligt Holmqvist var det mot denna
bakgrund forstaeligt att man vid bildande av personnamn strivade efter
att knyta an till ndgot férhéllande som var kénnetecknande for personen
eller hans omgivning: yrke, bostad, utseende o.s.v. Denna princip var
genomgdende 1 all namngivning och var inte ovéintat mycket starkt
framtridande ocksa vid val av de egennamn som utgjorde ordmarken.*’
Valet av fornamn kan ndmligen i ménga fall vara avhingigt av de krav
eller forvantningar som forildrar har pé sitt barn, och pa sin egen roll

% Jfr Oversikt s. 3.

% Se Varumirkens sirskiljningsformaga s. 27.

Se loc. cit. s. 27. Holmqvist hanvisar hér till Jespersen, The Philosopy of Grammar s. 70.

Jfr Andsretten s. 379. Av sirskilt slag dr de gamla soldatnamnen, sdsom Rask, Lédng och Rapp,
vilka ofta var avsedda att ange en egenskap hos den som bar namnet (se hdrom Ekman i Genos
1954 s. 1 ff.; jir Varumérkens sarskiljningsférméga s. 31).

Varumirkens sdrskiljningsférméga. Holmqvist hinvisar hir till Sigurd, Sprék i arbete s. 70 f.
Varumirkens sarskiljningsférméga s. 28.
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3.2 Substantiv

som fostrare. Dessa kan vara olika om de bestdmt sig for att kalla barnet
Johnny, Jon eller Jonas. Att det onekligen &r vanskligt att precisera vari
olikheten 1 valorer bestar och att skilda forédldrar, liksom kommersiella
aktorer, kan ha olika forestdllningar om samma namn eller kénnetecken,
gor inte valoren oviktig eller dess utforskande mindre spznnande.'®

Manga ortnamn anger ocksa geografiska forhéllanden pa orten, sé-
som Soderhamn och Dartmouth, vilka saledes ger namnet viss mening.
Hér kan man tala om en, primdrmening, primafaciemening eller inre/
inneboende mening.'® 1 manga fall har den ursprungliga beskrivande
inneborden — primdrmeningen, glomts bort. 1 andra fall tinker man
knappast pd den. Mill konstaterade att orten Dartmouth skulle komma
att kallas sa dven sedan floden Darts mynning slammat igen och flyttats.
P& liknande sétt heter Hdsselby fortfarande sa, trots att hasseldngarna
som givit dess namn, sedan linge bebyggts. Att orten Dartmouth inte
langre ligger vid flodmynningen, kunde enligt Mi// inte ingd som en del
av ordets mening, eftersom namnet i s fall skulle bytas nar det forhal-
lande som givit upphov till det inte lingre var for handen.'”? Namnet
fungerar da som en i sig sjilvt ganska intetssigande etikett.'®> Dess upp-
gift 4r att symbolisera platsen. Namnets primdrmening kan ocksa fora
vilse. Glansen kring béraren kan ha falnat eller namnet kan ha kommit
att férvirva en god klang pé grund av de kollektiva erfarenheter som
over lang tid har knutits till det och ddrmed skapat férvéntningar om
dess barare pad samma sétt som ett varukidnnetecken efter inarbetning
kan skapa forvantningar om produktkvalitet och gott kommersiellt be-
teende hos kinneteckenshavaren.'%*

Manga orters namn &r ocksa uppkallade efter personer. Typiska ex-
empel dr svenska stider uppkallade efter den kung eller drottning som
grundlade dem: Karlstad och Kristinehamn. Utomlands har det ocksa
varit vanligt att &ven andra framstadende personer givit namn at stider:

190" 7fr Karlgren, Kommersiella namn.

101 Jfr Varumérkens sarskiljningsformaga s. 35.

192 Mill, A System of Logic; jfr Varumirkens sarskiljningsformaga s. 29.

103 Regnéll s. 53.

104 Se Jespersen, The Philosophy of Grammar s. 66; jfr Karlgren, Kommersiella namn.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

Leningrad och Washington. 1 sadana fall &r det uppenbart att orten ar
amnad att forknippas med de egenskaper — den mening — som givit
namn &t den.'® Det samma géller, férvisso i mindre skala, men samti-
digt kanske tydligare, bruket att uppkalla parker och gator efter framsta-
ende personer. Av sitt eget slag dr platser som uppkallats efter deras
upptickare: Barents hav och Berings sund.

Egennamn kan saledes forvirva mening. Det dr t.ex. ofta en skillnad
mellan den bild av namnets bérare som den gor sig som forsta gangen
moter honom och den som finns hos dem som har langre erfarenhet av
namnets barare. Uppfattningen om en ort och dess egenskaper, skonhet
m.m. kan pé liknande sétt ge ortnamnet egen innebord eller mening.
Man kan da tala om namnets sekunddrmening, postfestummening eller
yitre/forviirvade mening.'*® Detta 4r vad som kinnetecknar geografiska
ursprungsbeteckningar, vilka ju som sadana ger en sirskild forvirvad
mening 1 friga om savil det geografiska ursprunget som de varor som
omfattas av beteckningen. En ursprungligen sekundir mening hos ett
egenartat personnamn kan ocksé bli primér, vilket i 6kad utstrackning
sker for s.k. kdndisar av skilda slag. En sddan sekunddrmening hos per-
sonnamn kan i vissa fall gora ansprak pé ett immaterialrittsligt skydd
(jfr t.ex. 14 § forsta stycket 5 VmL) och ror man sig utanfor den direkt
immaterialrittsliga sfaren kan lagen om namn och bild i reklam bli till-
lamplig. Nar det géller just personnamn kan man heller inte bortse ifran
att namnval dr modeinriktade, och den som kan skapa sa att siga good-
will 1 sitt eget, vid viss tidpunkt allmént som apart uppfattade, namn nju-
ter fordelar av det p4 samma sétt som den niringsidkare som lyckas in-
arbeta ett kiinnetecken som saknar primdrmening. I sa fall saknar det be-
tydelse att namnet i sig har en ursprunglig valor eller en ursprunglig
mening. Nir egennamn anvédnds som varukdnnetecken, far de ddrmed
en sekunddirmening.'’’ Det giller for savil ortsnamn som personnamn.

195 Jfr Schliiter i MA 1967 s. 164.

19 Jfr Varumérkens sarskiljningsformaga s. 30.

197 Enligt Holmgqvist innebar den férvandling som de genomgar vid inarbetning, att de kommer att
beteckna ett annat individualbegrepp i stéllet for eller vid sidan av det ursprungliga (Holmqvist
i NIR 1975 s. 256).
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Egennamn kan ocksé forlora sin namnegenskap. Det sker pé sétt och
vis ndr man talar om en Caesar en Krésus eller en Quisling'® men ock-
sé ifriga om andra foreteelser som givits namn av sin upptickare:
Ampere, Celsius, Watt, Rontgen och Ohm. Detta kan kallas f6r depro-
priesering eller generisering (jfr kdnneteckensrittens degeneration).
Namnen ifriga har da blivit eponymer.'” Pa motsvarande sitt kan geo-
grafiska ursprungsbeteckningar degenerera och komma att uppfattas
som generiska beteckningar pa varor av visst slag (jfr nedan s. 359 ff.).

3.3 Kénnetecknets mening och referens

Efter denna oversikt 6ver kidnnetecknets semantiska egenskaper, dér
tonvikten legat pa kdnnetecknets mening och referens och de funktioner
som mening och referens kan ha hos ord i allminhet och kénnetecken i
synnerhet, finns det anledning att narmare studera i vilken utstrickning
kanneteckensritten avser att skydda mening respektive referens hos
kénnetecknet.

Varukénnetecknet betyder, refererar till eller denoterar primért
méngden av varor som lovligen forts ut pd marknaden under ett visst
kiannetecken och dess kommersiella ursprung. Kénnetecknets mening
utgors av de associationer, vilka det ger till varan. Det avser saledes
omsittningskretsens uppfattning om kénnetecknet, varan och dess
egenskaper, d.v.s. dess konnotationer. Medan referens alltsa rent prin-
cipiellt skall vara nagot helt objektivt, &r meningen subjektiv eller inter-
subjektiv, sétillvida som den har grund i ménniskans uppfattningar om
en viss foreteelse.

Det som ursprungligen vickte behovet av en kdnneteckensritt var att
det framstod som omgjligt att héalla varan och dess kommersiella ur-
sprung samman om det inte gavs en rtt att forse varan med tillverkarens
namn. Nér insikten att varor kunde differentieras genom att ge dem, fran

198 Jfr Regnéll s. 54.
19 Varumdrkens sirskiljningsformaga s. 33.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

tillverkarens firma skilda kdnnetecken, inriktades marknadsforingen
mot att forbrukaren skulle kunna referera méarke till vara, d.v.s. att for-
brukaren skulle kunna associera t.ex. 4711 till eau de Cologne, Penta
till batmotorer och Husgvarna till spisar etc. Ett intressant observandum
ar att kanneteckensrittens skyddsforemal traditionellt har varit skyddet
for kdnnetecknets referens. Det framgéar tydligt av deni 1 § VmL fast-
slagna avgransningen av ensamrittens foremal till att just sédrskilja rétt-
tighetshavarens varor fran andras (jfr hirom ovan avd. 2.1 och nedan
avd. 4.3). Darmed framstar referens som ett nodviandigt krav. Eftersom
kravet pa referens ndrmast &r att uppritta en link mellan kénnetecken
och objekt, krivs dérav inget mer &n att lanken &r i vederborlig ordning
skapad. Den kan tillskapas pa skilda sétt. Tydligt dr hur den tillkommer
genom registrering. Det som skyddats genom registreringen &r den
omedelbara kopplingen mellan kénnetecken och vara. Kanske an tydli-
gare dr namntvanget enligt 30 § NamnL. Referens ér séledes fortfarande
utgangspunkten — en av det allménna tillskapad och av sanktioner om-
girdad koppling mellan kidnnetecken och foremal. Kénnetecknets me-
ning har forst senare blivit féremal f6r uppmarksamhet. Sedda i histo-
risk belysning, &r det inte givet att alla av kdnneteckensritt skyddade
kannetecken méste ha mening for att skyddas. I dag framstér emellertid
kannetecknets mening som vésentligare én dess referens. Den skall vara
ett hjdlpmedel f6r ndringsidkaren att né ratt malgrupp samtidigt som den
skall underlétta for forbrukarna att gora ritta associationer i frdga om
kvalitet, servicegrad och pris m.m. nér de star infor kénnetecknet. Kén-
neteckensritten gar emellertid i ménga hénseenden ldngre dn s&. Den
kan ocksa skapa ett skydd for kéinnetecknens mervirde i form av inves-
teringar genom ett skydd mot otillborligt utnyttjande av ett renommeé,
d.v.s. ett skydd for den mening som kinnetecknet forvarvat hos omsitt-
ningskretsen efter inarbetning. Denna funktion dr en medelbar effekt av
det grundldggande referensskyddet, men stéds ocksa uttryckligen av det
kanneteckensrittsliga skyddet for vdl ansedda kiinnetecken i 6 § andra
stycket VmL och 6 § andra stycket FL (se hiarom nedan avd. 4.4.5).
Mening kan komma i fridga dven om andra aspekter dn nér det géller
tillskapande av goodwill eller renommé. Den viktigaste torde vara moj-
ligheten att registrera ett kannetecken efter visad inarbetning (se hirom
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3.3 Kdinnetecknets mening och referens

nedan s. 181 ff.). Inarbetning avser ju en viss grad av meningsskapande
kring ett kdnnetecken, utan att det for den skull behdver ha uppnatt ett
hogre métt av renommé. Dirtill bor uppmérksammas att kdnnetecken
kan f& renommé som Over huvud taget inte kan skyddas. Inget hindrar
att ett kdnnetecken som inte kan skyddas, t.ex. darfor att det pa alla réatts-
liga sétt far uppfattas som generiskt, anvinds som kdnnetecken pé ett sa
overtygande och mélmedvetet sitt att det erhaller de facfo-inarbetning,
med f6ljd att ingen konkurrerande néringsidkare dr benédgen att anta ut-
maningen att ta sig in pad marknaden med samma kénnetecken for lik-
nande varor, d.v.s. att ett s.k. uppfattningsmonopol, de facto-monopol
eller kvasimonopol (jfr ovan s. 98 f.) skapats kring det i sig icke skydds-
bara tecknet.

Situationen kompliceras emellertid av att varukdnnetecknet de facto
synes referera dven till varans kommersiella ursprung. Varukdnneteck-
net 4r ndmligen inte bara en symbol f6r sina varor utan ocksé — och i
manga fall i 6kande grad — for sitt kommersiella ursprung. Detta har att
gora dven med att grinsen mellan varukdnnetecken och firma tenderar
att suddas ut. Objektet f6r firma dr ju just dess kommersiella ursprung —
en niringsverksamhet. Aven manga meningsaspekter synes vara for-
knippade med varukédnneteckenshavaren — hans kvalitetssékringsatgér-
der, garanti- och serviceataganden m.m. och ofta blir det just de som ut-
gor det priméra féremalet vid licensiering av kidnnetecken.

3.3.1 Starka och svaga kiinnetecken och kinneteckenskraft

Man forutsitter ofta att det som uppskattas i sin helhet ocksé har sddana
egenskaper som i allminhet géller som goda. Det rader t.ex. praktiskt
taget allmén enighet om att sjdlviskhet, odrlighet och grymhet &r daliga
egenskaper. En person som utmérks av sadana egenskaper kallas dérfor
inte t.ex. for hedersman. Uttrycket hedersman kan f6ljaktligen sdgas ut-
trycka inte bara detsamma som man i kombination med en positiv vdr-
dering. Det sdger ocksa nagot allmént om vederborandes personliga be-
skaffenhet. Atminstone skulle man i allménhet ta for givet, att mannen
har en rad sddana karaktidrsdrag som betraktas som goda. Karakteristi-
ken en bra bil utesluter pa samma sétt en rad bilegenskaper som enligt
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

samfilld uppfattning #r diliga.''® Av det skilet valdes i Sverige linge
kannetecknet VAZ for bilar vars kdnnetecken utomlands eljest bar kén-
netecknet Lada.

Aven om manga ord de facto betyder detsamma, har de ofta helt olika
stilvdrde, olika social klang, skonhetsvdirde o.s.v. Ord kan vara korta el-
ler 1anga, besvirliga att uttala eller inte. De kan ha ljudlikhet, sa att de
latt kan forvixlas med andra ord eller vicka icke 6nskvérda associatio-
ner. Detta kan ocksa bli avgérande for respektive ords 6de under sprak-
utvecklingen.!!! Detsamma giller for kiinnetecken. Ett kinnetecken kan
till sin typ vara sddant att det p& grund av sitt utseende &r dgnat att pa ett
effektivt sitt finga uppmérksamheten, t.ex. genom att det &r vackert att
se pa.'"? Det kan ocksé ha ett idéinnehall som vicker associationer som
far omsittningskretsen att gynna mérket. Kénnetecknet syftar i enlighet
hiarmed till att forenkla for omsittningskretsen att minnas en viss vara.
Ju enklare kinnetecknet ir, desto littare dr det att minnas varan.''

A andra sidan undviks girna besvirliga eller pa annat sétt misshagli-
ga ord."* Sadana ord forefaller ha nigot som kan kallas ursprunglig
badwill. Att inarbeta dem sé att de blir vél ansedda borde darfor kriava
storre moda och investeringar dn vad som géller for ord, vilka initialt
klingar vackert. Men nér det vél lyckats att inarbeta ett ord med ur-
sprunglig badwill, borde dess viarde som kidnnetecken vara storre dn ett
ord med ursprunglig sirskiljningsférmaga, eftersom det refererar till
och ger mening endast &t varan och inte nagot annat forekommande el-
ler patiankt féoremal. Om kdnnetecknet &r illa valt fran borjan, t.ex. ge-
nom att det refererar s att siga “fel”, blir det ofta mycket dyrt att ge-

110 Regnéll s. 46.

11 Se Regnéll s. 44.

"2 Immaterialretspositioner s. 162. Jfr hirtill Eastmans klassiska beskrivning av tillkomsten av
kannetecknet Kodak. Enligt Eastman maste ett varumérke vara kort, livskraftigt och — for att
inte forstéra varumarkets identitet — mer eller mindre omgjligt att stava fel. Det borde, for att
uppfylla lagstiftningens krav, dessutom vara betydelseldst. K var Eastmans favoritbikstav. Det
var en stark och fristdende typ av bokstav. Darfor var det tvunget att ordet ifraga skulle borja
och sluta med bokstaven K (hir enligt Keller).

13 Werkman, s. 6.

114 Se Regnéll s. 44.
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nom marknadsforing f4 omsittningskretsen att dndra uppfattning om
varans egenskaper. Det budskap som ett kdnnetecken kommunicerar
bor dérfor, om det dr mojligt, std i direkt 6verensstimmelse med den
produkt som kénnetecknet symboliserar och forbrukarens forvéntning-
ar.!’® A andra sidan kan det tinkas att rena fantasiord, eller ord med
”fel” referens eller mening, efter mycket stark inarbetning ocksa far en
synnerligen stark sérskiljningsforméga, eftersom inte gdrna nagon an-
nan vagar ge sig in i kampen om dem.

Vad géller nagra kannetecken, vilka ger en initialt dalig klang — i vart fall
pa den svenska marknaden — kan man emellertid kanske fraga sig hur de
alls kan vara ekonomiskt foérsvarbart att forsoka inarbeta: Braathen for
flygbolag, Krupps for hushéallsmaskiner och Mévenpick och Hacigen-Dasz
for glass.

Enligt Regnéll valde man ofta ett ord framf6r ett annat darfor att man
uppfattade att det var vackrare, finare eller vulgdrare, enklare eller mer
invecklat, bekviamt att uttala o.s.v. Konvenans, etikett och sociala nor-
mer i 6vrigt spelade ocksa ofta stor roll f6r det ord som valdes for en gi-
ven situation. Vad som var pa sin plats i ett ssmmanhang ldmpade sig
kanske inte i ett annat.''® Det finns t.ex. ord som passar i juridiskt sprak
eller i ett hogstamt tal, t.ex. forfdang eller dvlig, men som regelmissigt
inte anvands i vardagslag. Det finns ocksé en tendens att anvénda ord
eller kdnnetecken som &dr pa ett eller annat sétt sprakligt motiverade,
d.v.s. ord som har en symbolisk eller eljest associativ egenskap, framfor
helt arbitrira.'!’

Det kan vara en fordel att ha ett kinnetecken som 4r mangtydigt,
d.v.s. har flera meningar. Det medfor t.ex. att det kan appellera till fler
forbrukare. Den forbrukare som inte uppfattar eller inte faller for en me-
ning, kanske uppfattar eller appelleras av ndgon annan.''® Exempel kan
vara kontakt som betyder sévil en elektrisk kontakt som fysisk och

115 Werkman s. 8.

16 Jfr loc. cit.

"7 Jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 25.
18 Se Schliiter i MA 1967 s. 159.
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minsklig sadan.'”® Ett slags brytpunkt mellan, eller forening av, refe-
rens och mening kan ses i den, enligt min uppfattning, relativt oklara
griansen mellan deskriptiva och suggestiva kidnnetecken. Enligt Holm-
qvist gav rena fantasibenimningar i form av helt nyskapade ord i all-
minhet sdmre stod for minnet dn fantasiord som innehdll igenkénnbara
ordelement eller appellativer, vilka flyttats ut ur sitt sammanhang, d.v.s.
sitt vedertagna semantiska filt.'?° I doktrinen har Bankomat anforts som
ett kiinnetecken dmnat att associera till bade bank och automat, utan att
for den skull vara deskriptivt.'*! (Se hirom nedan s. 218).

3.3.1.1 Primdrmening

Varukédnnetecken med primdrmening (primafaciemening, ursprunglig-
eller inneboende mening) utmérks vanligen av att ha en egen referens
och mening redan innan de fatt kinneteckensfunktion eller av att de latt
kan uppfattas ha en sddan. En sddan mening svarar som regel nidrmast
mot vad kdnnetecknet i egenskap av ord eller eljest motsvarar eller sym-
boliserar. Det &r séledes en skillnad mellan vad som brukar kallas for
primdr, ursprunglig eller inneboende sdrskiljningsformaga och primdir-
mening (primafaciemening, ursprunglig eller inneboende mening).
Med det forra avses att tecknet har tillrdckliga symbolegenskaper for att
kunna tjdna som kidnnetecken. Med det senare avses att tecknet har en
ursprunglig mening genom den referens som ordet har till sitt ursprung-
liga objekt.

Kénnetecken med primdrmening blir vanligen latta att inarbeta initi-
alt, eftersom omsittningskretsen kan relatera kidnnetecknet till nagot
som den &r fortrogen med. Det dr ocksa uppenbart att manga niringsid-
kare foredrar sddana kénnetecken framfoér mer fantasibetonade sada-
na.'”? Men en svaghet med ett sidant kéinnetecken blir att det ges flera

119 Qe op. cit. s. 162.

120 Holmqvist i NIR 1975 s. 271.

121 Jfr Holmgqvists exempel Zinkadus for zinkvaror och Rékling for rokt fisk (Varumirkens sir-
skiljningsférméga s. 39 £.).

122 Jfr Varumérkens sarskiljningsformaga s. 45.
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meningar, varav den priméra dven fortsédttningsvis inte nédvandigtvis
tar sikte pa den specifika arten av vara eller egenskapen hos varuslaget
eller verksamheten o.s.v. Eftersom kénnetecken konkurrerar med asso-
ciationer till foreteelser i sinnevirlden och konkret till andra, kinneteck-
en, blir kinnetecken med primdrmening efter inarbetning vanligen sva-
gare @n vad som giller for fantasibetonade kénnetecken med férvirvad
sarskiljningsformaga genom inarbetning.'*> Genom inarbetning kan sé-
ledes ett ursprungligen svagt kénnetecken bli starkt — ofta starkare — &n
ett kénnetecken med primdrmening.

Ordgruppen bla timmen har en rad konkreta och 6verforda referenser men
som namn t.ex. pa en bar betyder Bla timmen inte bla timmen och séger inte
att baren &r bla, vanligtvis inte ens i ndgon 6verférd bemérkelse. De ger at
baren dock en 6verford mening som utpekar mer én en bar med viss adress
och identitet. Det sdger ocksa, lat vara bara antydningsvis, ndgot om barens
karaktir, och ger at baren en antydan om en avsedd mening. Om barens be-
s6kare inte uppfattar denna mening pa avsett sitt, riskerar den att forlora be-
sokare och namnet riskerar att urvattnas.'>* Det giller for savitt baren inte
pa annat sitt lyckas skapa en kommersiell identitet.

Ett pa alla sitt attraktivt kinnetecken &r Tiger. Anvént som ord refere-
rar det till alla existerande tigrar och har den mening som finns i ordet
tiger. Sa giller ocksa nér det anviands som kénnetecken. Anvént som sa-
dant kommer det dértill att referera till alla varor som det skall kdnne-
teckna. Nér det giller egennamn, kan pa motsvarande sétt Hamilton tas
som exempel. Greve Hamiltons Blandning ar ett vélkant tobaksmaérke,
vars priméra referens inte bara dr en berdomd adelsfamilj utan dértill
dven en stad i Skottland och en kanadensisk storstad. En amerikansk
1700-talspolitiker har ocksa burit namnet. Pa senare tid har det givits yt-
terligare mening genom att Guillou har 1atit huvudpersonen i en rad ro-
maner bdra namnet Hamilton. Sa hir langt forknippas kénnetecknet
med vad som inom Sverige kan uppfattas som positivt och attraktivt,
men vad hénder nir auran kring den ena eller andra referensen falnar.

12 Jfr Oversikt s. 62.
124 Karlgren, Kommersiella namn.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

Till skillnad fran tigrar, vilkas vara och aura 6ver tid kan antas forbli sta-
bila, dr det mervérde, eller den goodwill som 6ver tid samlats i ordet Ha-
milton, pa ett eller annat sitt riskutsatt.'?

3.3.1.2 Secondary meaning

Ord med en ursprungligen helt generisk innebord, kan nyansforskjutas
genom att komma att anvéindas som kénnetecken for produkter av mer
specialiserat slag. Detta kan illustreras av ett avgorande fran MD,'?® déir
det konstaterades att det avgorande for om en firg skulle f& bendmnas
rodfdrg, var dels den faluréda kuléren, eventuellt tillkommen genom
tillsats av jarnoxidpigment, dels den matta ytan.

Den sammantagna utredningen i malet gav anledning att anta att atskilliga
méinniskor fortfarande i férsta hand associerade termen rddfdirg med slam-
fiarg. Dessa riskerade att bli vilseledda nér beteckningen anvédndes pa och
for firg av annan typ. Detta hindrade emellertid inte att rodfdrg for andra
hade en vidare betydelse. Att da forbehalla den for slamfirg enbart, och
alltsé kategoriskt forbjuda beteckningen for annan firg, kunde darfor inte
komma i fraga. Emellertid var det angelédget att den risk for vilseledande
som forelag for nyssndmnd grupp av minniskor motverkades.

Det dr en sddan nyansforskjutning som sker vid inarbetning. Inarbetning
av en beskrivande beteckning innebir att uppfattningen inom omsitt-
ningskretsen férindras till foljd av anvindningen som kannetecken.
”Den beskrivande karaktidren kan visserligen bestd men trider i bak-
grunden och kinneteckenskaraktiren framtrider i stéllet. Darigenom
forvirvar beteckningen sirskiljningsformaga. Detta &r i regel ett succes-
sivt forlopp som gradvis forindrar uppfattningen.”'?’

125 Se Schliiter i MA 1967 s. 162; jfr Aspholm/Oker-Blom i NIR 2000 s. 363 som konstaterar att
en persons stillning kan foréndras.

126 MD 2001:26 (Falu rodfirg). Se om avgorandet vidare nedan s. 451 ff.

127 Grundén i NIR 1995 s. 234,
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3.3 Kdinnetecknets mening och referens

Inom kidnneteckensritten brukar talas om secondary meaning eller
sekundcrbetydelse.'” Det #r inte helt klart vad som skall avses med se-
kunddirbetydelse, eftersom det i hittillsvarande motiv och doktrin inte
klart framgar, om med betydelse avses referens eller mening eller en
kombination dirav (jfr ovan s. 23). Jag har darfor sa langt som mojligt
i stéllet valt att skilja mellan sekunddrmening och sekunddrreferens.

Holmqvist talade om sekunddir konnotation och avsag ddrmed, av allt
att doma, den mening som kénnetecknet fick genom att anvéndas som
sadant for en viss vara. Det exempel som gavs var att anvénda ordet Ga-
sell som kinnetecken for bord. ”Nér det f6rra ordet gores till namn pa
det senare, far det senares form ett nytt och tillfilligt innehall. Det &r
detta nya innehall, denna nya tillfélliga bipolaritet som utgér en sekun-
dar bipolaritet, ett sekundarinnehéll, en ’inneboende’ sekundirbetydel-
se, sirskiljningsforméga.”'?® Detta medforde enligt Holmgvist att VFUs
uttalande, att det lag i sakens natur att sekundirbetydelse normalt inte
kunde uppstad om mirket inte var allmént kéint inom omsittningskretsen,
d.v.s. inarbetat, ' bara var delvis giltigt, ndmligen i de fall dér varumér-
ket av nagot skil var konnotationsfritt, sa att det maste férvirva konno-
tationer genom anvéindning. I alla 6vriga fall fick ordmaérket en innebo-
ende sekundirbetydelse sé snart det gjordes till namn pa varuslaget, var-
efter ordmirket som f6ljd av anvdndningen forvirvade en komplette-
rande sekundirbetydelse av annat omfang. Det fanns enligt Holmqvist
saledes tva slag av sekundirbetydelser, en inneboende och en forvér-
vad."!

Holmgvist anvéinde ordet bisociation for att beskriva en dubbel asyftning.
Dirmed forstods att tva obesléktade associationsfoljder stoter samman i en
viss punkt. Resultatet blir t.ex. att en ljudfoljd plotsligt uppfattas i en ny be-
tydelse eller att ett ord far en ny innebord. Ett mentalt objekt kunde t.ex.
uppfattas samtidigt ur tva olika vinklar. Det var dé inte associerat till ett

128 Jfr Andsretten s. 442.

129 Varumérkens sirskiljningsformaga s. 35; Holmqvist i Vennebog til Mogens Koktvedgaard s.
286 f.

130 SOU 1958:10 5. 103.

131 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 36.
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enda idésammanhang, utan associerades samtidigt med tva var for sig sjalv-
stindiga och 6msesidiga exklusiva betydelser. Den samtidiga associationen
skedde mellan tva begrepp som vanligen var mer eller mindre of6renliga.
De kunde vara logiskt oférenliga men behdvde inte nodvandigtvis vara
det.!*?

Enligt min uppfattning och enligt de teoretiska utgangspunkterna for
denna undersokning bor det som Holmgvist hér vill kalla inneboende se-
kunddrbetydelse emellertid vara den primdra betydelsen eller meningen
hos ett ord, vilken naturligtvis kan ge mening hos omséttningskretsen at
varor som marknadsfors under ett visst kinnetecken, men denna mening
ar ju i sa fall densamma som for sjdlva ordet, d.v.s. primdrmeningen. Ett
ord anvint som kénnetecken kan forvisso ha tillriacklig sarskiljningsfor-
maga utan att ha sekunddrbetydelse eller secondary meaning. Men vissa
ord som saknar ursprunglig mening kan forvirva sddan genom inarbet-
ning, varvid de férvirvar sekunddrbetydelse eller secondary meaning. 1
anslutning hértill kan relateras till Stuevold Lassens tankelinje att man,
ndr ett ord fatt secondary meaning som kénnetecken for en vara, vars ur-
sprungliga meningsinnehall (betydningsinnhold) var ett helt annat, sna-
rare borde tala om en ny primdrmening (primeerbetydning), an att an-
vinda det giingse secondary meaning.'*® Detta 4r ju forvisso helt riktigt,
om kénneteckensrétten skall ses som en egen isolerad semantisk forete-
else, och man saledes bortser helt fran kénnetecknets forankring i spra-
ket. Om med secondary meaning skall forstas att ett kdnnetecken som
eljest inte har sirskiljningsforméga, kan férvirva sdidan genom inarbet-
ning, varvid det forvérvar en mening sasom kdnnetecken, bor betinkas
att varken secondary behover betyda sekunddr eller meaning betyda
mening. Ett rent fantasiord kan som kdnnetecken fa (sekunddir)referens
och foérvirva sekunddrmening, utan att alls ha haft primér vare sig refe-
rens eller mening. Secondary kan ju inte betyda sekundir i egentlig be-
mirkelse i friga om rena fantasiord, eftersom den sekunddrmening som

132 Op. cit. s. 37 (Holmqvist hénvisar hir till Koestler, Insight and Outlook, s. 36 ff. och dens, The
Act of Creation s. 35 ff.).
133 Oversikt s. 99.
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3.3 Kdinnetecknets mening och referens

uppstar vid inarbetning 4r en primér sddan. Om det ddremot &r friga om
ett tecken som har primér — ursprunglig — mening, sdsom ordet tiger,
kan det, anvint som kinnetecken, forvirva en sekundir sadan.'>*

Nir det sedan 4r friga om inneborden av meaning 1 uttrycket secon-
dary meaning, bor beténkas att sarskiljningsformaga i manga fall &r en
kombination av referens och mening. Kannetecknet Tigers primira re-
ferens och mening dr ju detsamma som hos ordet figer, men kénneteck-
nets sekundcdrreferens blir diremot nagot annat &n dess priméra. Dock
kan ordet tigers referens paverka kiannetecknet Tigers sekunddrmening
och foljaktligen dess sirskiljningsformaga. Kiannetecknet Tigers sekun-
dédra mening kan ju ocksa ha konnotationer likavil till ordet tiger som
till egenskaper hos den vara som kinnetecknas.'*®

3.3.1.3 Starka och svaga kinnetecken

Sarskilt i tysk doktrin talas om starka och svaga kinnetecken.'>® Med
starka kannetecken forstas kdnnetecken med utpriglad eller hog sir-
skiljningsformaga, medan suggestiva eller deskriptiva kénnetecken, el-
ler sddana som eljest har ringa sérskiljningsformaga, &r svaga. De svaga
kiannetecknen har ansetts atnjuta ett mer begriansat skydd an de star-
ka. 137

Enligt Heiding bestod ett starkt mérke av en bild eller ett ord som pa
grund av sin egenart litt priglades in i folks medvetande.'*® Sasom ex-
empel pa svaga mirken anférde Heiding ord som anspelade pa sin varas
egenskaper, samt sddana figurkidnnetecken som innehdéll motiv som ofta
begagnades i samband med varan, t.ex. en kringla for brod, eller som el-
jest var av mycket vanligt slag, t.ex. ett lejon. Vid svaga kénnetecken

134 Jfr Gomez Segade i GRUR Int. 1995 s. 946, som av det skiilet foreslog att man i stillet kanske
skulle tala om forvirvad sérskiljningsforméga (hinzugekommener Unterschiedbarkeit), inte
minst for att kunna fanga upp dven andra slags kinnetecken dn ordkannetecken.

135 Jfr Gomez Segade som konstaterade att en forvirvad sekundir mening inte nédvindigtvis med-
forde att den primédra meningen upphdrde (GRUR Int. 1995 s. 952).

136 Se Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht § 31; jfr Heiding s. 88; Kobbernagel 1T s. 89.

137 SOU 1958:10 s. 254; Varumirkeskonflikter s. 177.

138 Heiding s. 88.
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ansags sma avvikelser utesluta mojligheten av férvixling. Skyddet blev
salunda mycket begrdnsat. Vid starka mérken ddremot, ldmnades ett
skydd av mera vidstrickt omfattning. Aven ett mindre originellt mirke
kunde bli starkt genom att inarbetas.'** Observeras bér att medan ett
kénnetecken enligt Heiding kunde vara starkt pa grund av savil innebo-
ende som forvirvad sirskiljningsférmaga, dr i dag den foérhiarskande
meningen i tysk doktrin, ur vilken l4ran om starka och svaga kénneteck-
en vuxit, att starka kdnnetecken férutsétter inarbetning utan avseende pa
deras ursprungliga distinktivitet.'*°

Holmgvist konstaterade att begreppen starka och svaga kidnnetecken inte
var helt klara. Overviigande torde de uppfattas som beteckningar pa hog
respektive laga distinktivitet, men de kunde ocksé férekomma som beteck-
ningar pa skyddsomfang av olika vidd som f6ljd av mérkets stdllning inom
marknaden. Stark skulle i sa fall betyda starkt inarbetad, men vad svag da
skulle betyda var osikert: méjligen icke inarbetad eller urvattnad/banal.'*!

Har ges saledes ett distinktivitetsspektrum fran rent banala tecken — en-
staka bokstédver eller det allménna formforradet — och deskriptiva kéin-
netecken dver sddana som kan forvirva sirskiljningsforméaga efter inar-
betning till rena fantasiord eller — figurer — distinktiva kidnnetecken med
hog inarbetningsgrad.'*?

3.3.1.4 Kdnneteckenskraft

I tysk doktrin har, 1 anslutning till ldran om starka och svaga kanneteck-
en, utvecklats en sérskild liara om s.k. kdnneteckenskraft, varmed forstas
att ju storre sérskiljningsférméga, ursprunglig savil som foérvérvad som
ett kinnetecken har, desto storre blir dess skyddsomfang.'** I doktrinen

13 Loc. cit.

140 Se Fezer § 14, 286.

141 Varumairkens sirskiljningsforméga s. 79.

142 Jfr Wessman som talade om en “gradering” av sirskiljningsformaga (NIR 2000 s. 639 ff.).

143 Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht § 31 (12,2); Schluep s. 17 ff.; Fezer § 14, 271 ff; jfr
Schneider i Schweizeriche Mitteilungen tiber Immaterialgiiterrecht 1993 s. 411 ff. Se ocksa fallet
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har d4ven hévdats principen att ju storre kdnneteckenskraft kinnetecknet
besitter som f6ljd av sévil egenart som kénnedom, desto storre blir ris-
ken for forvixling.'* En forhojd kinneteckenskraft motiverar ett dkat
materiellt skydd mot anvindningen av liknande tecken.'* Enligt Wess-
man kunde man fran férhallandet att ett kinnetecken var vil kint dar-
med inte dra slutsatsen att det var littare for dem som métte kanneteck-
net inom marknaden, att skilja det fran liknande tecken. Daremot foran-
ledde en forhojd kénneteckenskraft ett utokat skydd mot liknande
tecken.'*® Liran om kinneteckenskraft har ocksa utvecklats i senare
praxis frin EG-domstolen.'*’

En f6ljd av principen om kénneteckenskraft ar att kdnnetecknets sér-
skiljningsformaga péaverkas av avstandet till andra kdnnetecken. Av-
standsldran har emellertid i tysk doktrin avfiardats som en exakt metod
for att bestimma skyddsomfanget och innebér dérfor i praktiken knap-
past mer dn att ett kdnnetecken, vars sérskiljningsférmaga ar forsvagad
pd grund av férekomsten av andra liknande mirken, far ett snivt
skyddsomfang.'*

3.3.1.5 Sammanfattning

Genom att knyta samman semantik och juridik, blir det négot léttare att
forklara fenomenet med secondary meaning, starka och svaga kénne-
tecken och kdnneteckenskraft. Genom inarbetning forvirvar kanneteck-
en utan inneboende sidrskiljningsforméga storre kdnneteckenskraft dn
ursprungligen svaga kénnetecken, eftersom de ursprungligen svaga

BGH GRUR 1966, 30 (Konservenzeichen I); jfr Wessman i NIR 1998 s. 490; dens. i NIR 2000
s. 641 ff.; Varumirkeskonflikter s. 177 ff.; 4ven Oversikt s. 35 ff.

144 Se Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht § 31 (12,2); jfr BGH GRUR 1991 s. 609 (SL);
Varumirkeskonflikter s. 177. I tidigare praxis mérks principen om kénneteckenskraft bl.a. i
BGH GRUR 1952 s. 35 (Ardia/Widia) BGH GRUR 1959 s. 182 (Quick/Gliick). P& grund av
att Widia respektive Quick var vil kdnda pa marknaden, forelag forvixlingsbarhet trots kianne-
tecknens relativt stora ordolikhet.

145 Wessman i NIR 1998 s. 490.

146 Varumarkeskonflikter s. 387.

147 Qe sirskilt Mal C-39/97 (Canon) (se hirom vidare nedan s. 266 f.).

148 Varumirkeskonflikter s. 178; Fezer s. 682 ff.
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kannetecknen vanligen antyder eller anspelar pa varan eller verksamhe-
ten. (De kan vara mer eller mindre suggestiva, generiska, beskrivande
eller néra till hands liggande for varan eller verksamheten i fraga.) Ett
starkt kdnnetecken kan ha ursprunglig referens som ord och dirmed me-
ning. | dessa fall ger det medelbart 4ven mening genom sin primdrrefe-
rens till sin ursprungliga lexikaliska mening. Darmed dr det 14tt att sa att
sdga haka upp ordet i dess kénneteckensfunktion pa den redan kénda re-
ferensen och den mening eller de meningar som ordet i sig kan ha. Dér-
efter far det en sekundir mening som kénnetecken efter inarbetning ge-
nom association till viss vara, dir vissa referenser eller meningar hos
ordet kan underlitta inarbetningsprocessen och tillskapande av secon-
dary meaning. Ett starkt kdnnetecken som har mer eller mindre karaktér
av fantasiord, har varken primér referens eller mening. Det &r helt ute-
lamnat at den referens och mening som skapas genom sjilva inarbet-
ningen. Nér ett sdidant ord har inarbetats, blir det séledes starkare dn ord
med primdrmening, eftersom det inte finns ndgon konkurrens om me-
ning eller referens; de belastas inte av andra referenser eller meningar i
egenskap av ord.

Signifikanta exempel kan vara bilmérket Lada som denoterar alla lador och
konnoterar den oonskade uppfattningen om hur illa lador i férekommande
fall fyller sitt indamal som fortskaffningsmedel samt Nilfisk som ju inte &r
avsett att associera med fiskar i Nilen.

3.3.2 Niarmare om kinnetecknets referens

Det mé ha varit ansett som ndrmast ointressant eller av mer eller mindre
begrinsat intresse vilket kinnetecknets referens kan vara,'* men enligt
min uppfattning, dr den snarast lika intressant som det intresse som kan
ligga i dess mening. Det har att gora bland annat med den utveckling
som i dag ses kring kénnetecknets registreringsforutséttningar. Ocksa
en rad andra monster kan ses, vilka har betydelse for kdnnetecknets re-
ferens.

199 Jfr Varumérkens sarskiljningsformaga s. 28.
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For det forsta dr det uppenbart att ju fler foreteelser som bér ett och
samma kénnetecken eller ett liknande sadant, desto mindre blir dess sér-
skiljande formaga (jfr hdrom nedan s. 532 och s. 570 f.). Det leder till
Okade fall av referensgenombrott eller forviaxlingsbarhet.

For det andra, forefaller begreppet betydelse att 1 vissa fall ha en
oklar innebord. Det mérks inte minst i réttsvetenskapliga killor liksom
inom marknadsekonomin, ddr man kan tala om kénnetecknets betydelse
utan att ndrmare ange vad som avses ddrmed.

For det tredje, och det &r det viktigaste for denna studie, suddas refe-
rensen ut av det antal kommersiella ursprung som kan komma ifraga for
ett visst kannetecken. Om utgangspunkten &r att referens avser den di-
rekta kopplingen mellan kénnetecken och de varor som kénnetecknet de
facto avser att vara symbol for, kompliceras situationen nér flera kom-
mersiella ursprung kan vara faktiska, legala ursprung for ett och samma
kiannetecken. Kénnetecknets referens splittras ddrmed upp. Det bor
emellertid redan hér goéras en klargérande anmérkning att referensen
som ursprungligen och ytterst enligt den hér presenterade huvudhypo-
tesen avser sjilva féremalet — varan — tenderar att i allt storre grad avse
ett kommersiellt ursprung av mer abstrakt slag. Det landar i ett féretag
som dger, forvaltar och utvecklar varu- eller niringskidnnetecken. Kéin-
netecknets referens och mening blir dirmed samtidigt férenade delar av
ett foretags marknadsstrategi.

3.3.3 Nédrmare om kéinnetecknets mening

Det har blivit allt vanligare att sédrskild hénsyn tas till kénnetecknets
egenvdrde. Kénnetecknet tenderar att i allt storre omfattning betraktas
som ett, frdn den vara som det 4r tinkt att symbolisera, fristaende o0b-
Jjekt.'® Srskilt vl ansedda kannetecken har fatt en utvidgad funktion

150 Se Landes/Posner som forklarade att varumérket hade a value independent of the good it iden-
tifies [and] itself is a good” (TMR 1988 s. 283); jfr Landes/Posner, The Economic Structure of
Intellectual property Law s. 172 ff.; jfr Koktvedgaard/Levin s. 292; jfr dven Sitt virde pa ditt
mairke passim.
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sasom vara i sig.">' Det medfor inte bara att frigor om varumirkets

goodwill tatt 6kad juridisk betydelse, utan vécker ocksa fragor om sjil-
va kdnnetecknets objekt.

Att ménga kénner till ett visst kdnnetecken, innebér inte att det déri-
genom har fatt ndgon entydig mening. Men inom det kianneteckensratts-
liga omradet har det t.ex. ansetts att vissa grupper inom omséttnings-
kretsen &r sérskilt uppméarksamma pa skillnader mellan olika varor och
varuslag, vilket okar kinsligheten for kdnnetecknets mening och dir-
med skapar grogrund for tillskapande av en intersubjektiv mening i kin-
netecken som eljest borde vara att anse som mindre distinktiva.

Koktvedgaard konstaterade i fraga om vilrenommerade kidnnetecken att
man, nir ett egenvirde uppstod hos kdnnetecknet, hade att gora med ett
psykologiskt fenomen hos konsumenterna som hingde samman med mén-
niskors smak, klddsel och vanor samt ménniskornas tendens att projicera
sig sjélva i varor. Ménniskor kinde sig ofta trogna gentemot sig sjélva nir
de var trogna ett bestamt kiinnetecken.!%?

Marknadsforingen kan betraktas som ett slags investering, 1 vilken ut-
héllighet och konsekvens #r nyckelbegrepp.!>> Genom malmedveten
marknadsforing kan ett kdnnetecken hos omséttningskretsen forknippas
med egenskaper av olika slag hos varan. Sddana egenskaper kan gélla
varornas kvalitet rent generellt, men det kan ocksa gilla andra mer spe-
cifika egenskaper, sdsom teknisk prestanda, servicegrad m.m. Nir kin-
netecknet dr kdnt for att ha vissa egenskaper och viss standard far det,
forutom det virde som finns som resultat av kostnader och anstring-
ningar for att erhalla registrering och investering i marknadsforing
m.m., dven ett mervdrde. Detta mervirde har pa engelska uttryckts som
goodwill. Pa svenska talas lika ofta om renommeé, anseende, eller egen-
vérde. Goodwill 1 kdnneteckensrittsligt avseende &r séledes ett resultat
av atgérder i form av bland annat produktutveckling och framgangsrik
marknadsforing och utgér dirmed ett ekonomiskt vérde 1 form av inves-

151 Noveller s. 101.
152 Immateriaretspositioner s. 162; jfr Tiili i NIR 1970 s. 245.
153 Jfr Mirkesorientering s. 103.
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teringar som gjorts i kidnnetecknet. Dessa investeringar ger effekter
inom marknaden genom att varan hos omséttningskretsen anses ha en
viss jaimn och ofta, men inte nodvandigtvis, hog kvalitet. Det &r saledes
ett ekonomiskt mervirde (se hirom vidare materiellt nedan avd. 4.4.5).
Det &r en tillgang for kénneteckenshavaren.

Genom ihérdig inarbetning kan ett kinnetecken fa sddant renommé
att det i sig kan ge reklam at produkten. For att kidnnetecknets goodwill
skall upprétthallas, méste kdnneteckenshavaren varda kdnnetecknet och
skydda det mot intrang. Varans kvalitet maste sté i paritet med den kva-
litet som inarbetats i kidnnetecknet, nadgot som i sig ar férknippat med
kostnader. Méanga exempel kan anforas pa kénnetecken som missbru-
kats sa att de skapat forvirring inom marknaden eller oklarhet om vad
kannetecknet i fraga statt for. Darigenom framtrader kdnneteckensrét-
ten och dess skydd for mening som ett skydd for en marknadsféringsin-
vestering.

Vad avser goodwill som del av skyddsobjektet, konstaterade redan
Knoph att nér lagen gav ensamriitt till firma och mérke, skedde det ing-
alunda for kiannetecknens egen skull. Det var foretaget och dess good-
will som skyddades eller ndrmare besett det arbete och de kostnader
som lagts ned i tillskapande av dem och som hade varit bortkastade om
andra skulle kunna tillédgna sig kdnnetecknet. Om man var klar 6ver det-
ta ”springer sammenhengen med andsproduksjonen klart i gjene. I beg-
ge tilfelle er det &rlig samfundsnyttig arbeide det gjelder & beskytte, og
hindre at arbeidets frukter kommer snyltere tilgode.”'** Skillnaden mel-
lan upphovsritt och varumarkesrétt var att upphovsmannens ensamrétt
till sjialva verksresultatet skyddades direkt, medan firma och mirke
skyddades som symbol for de virden som lag bakom foretaget.!*®
Goodwill avser ddrmed inte endast egenskaper som har att géra med
sdarskilt hog lyx, kvalitet eller servicegrad, utan maste avse ndrmast en
inarbetad medvetenhet hos omséttningskretsen om en viss bestimd och

154 Andsretten s. 366.
155 Loc. cit.
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3. Kdnnetecknets semantiska foremal och egenskaper

forutsebar kvalitet, servicegrad m.m. som tillhandahalls och att denna
kvalitet kan antas vara bestaende.

Ett obehorigt aberopande av annans kidnnetecken innebér att de in-
vesteringar som kénneteckenshavaren har haft i ndgon man utnyttjas.'>°
Samtidigt uppkommer en minskning av kidnnetecknets goodwillvdrde.
Sa dr fallet atminstone om det utnyttjade kénnetecknet representerar ett
ekonomiskt egenvérde.

Vil inarbetade kdnnetecken med hogt goodwillvdirde kan represente-
ra utomordentligt hoga ekonomiska virden och ett kdnneteckens good-
willvéiirde &r naturligtvis av avgorande betydelse for det intresse som
kan finnas for konkurrerande néringsidkare att dberopa det. Vid &bero-
pandet sker, typiskt sett, en formdogenhetsoverforing.">’ Goodwillskyd-
dets omfattning och fragan om pa vad sitt goodwill kan kopplas till ett
visst kdnnetecken, forefaller ocksa i 6kande omfattning férbunden med
fragor om tillatlighet att &beropa annans kénnetecken (se vidare nedan
s. 402 ff.). Det giller sérskilt i beaktande av utvecklingen i europeisk
praxis. Utvecklingen dér visar tydligt pa att mening i form av goodwill
kan vara ett objekt for kinneteckensritten. Det géller savil inom ramen
for det utokade skyddet for vil ansedda kénnetecken som for det inom
ramen for den allmédnna forvaxlingsbedomningen befintliga associa-
tionsskyddet (se hirom vidare nedan s. 332 ff.). Aven skyddet mot ur-
vattning avser pa sitt och vis ett skydd for mening. Urvattning innebér
ju att kdnnetecknet forlorar sdrskiljningsformaga. Det betyder att den
uppfattning som omséttningskretsen fatt om kénnetecknet borjar suddas
ut i och med att kinnetecknet kommer att i 6kad omfattning forknippas
dven med annat. Nér kdnnetecknet har degenererat helt, har det ju for-
lorat sin ursprungliga kénneteckensegenskap. Det har da ocksé forlorat
sin ursprungliga referens, vilken kommit att bytas ut mot en ny referens
till alla varor av samma slag. Ocksa utvecklingen i USA, dédr man pa sitt
och vis tagit urvattningsrisken som utgangspunkt for definitionen av

13 Jfr Nordell i NIR 1992 s. 482.
157 SOU 1958:10 s. 258; jfr s. 333. En utforlig analys av funktionen i detta skeende och dess effek-
ter ges i Mayer, A och Mayer, R, Imagetransfer, Hamburg 1987 (cit. Imagetransfer) s. 46 ff.
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kinneteckensrittens skyddsobjekt, 4r vird att betinka.'*® Den utveck-
lingen stéller, vilket visas nedan, d&ven svensk kénneteckensritt i delvis
ny dager.'”

Man kan, sdsom redan antytts, inte sétta likhetstecken mellan mening
och renommé eller goodwill. Mening &dr nagot vidare eftersom den avser
alla uppfattningar om kannetecknets kvaliteter och egenskaper. Knoph
talade ocksé om “forrettningsverdi og goodwill”'® och man kan vil tin-
ka sig att i "forrettningsverdi” kan finnas en mening utan att nédvén-
digtvis behova avse just goodwill — i vart fall i tringre bemérkelse. Det
forefaller ocksa som om orden renommé och goodwill 6ver tid kommit
att f4 en @ndrad innebord. Fran att ursprungligen ha avsett ndrmast
mycket starkt inarbetade kvalitetskdnnetecken, forefaller goodwill, i
vart fall i kénneteckensrittsligt avseende i dag, avse ndrmast kénneteck-
en vilka hos omséttningskretsen star for vissa inarbetade egenskaper.

Inom f6retagsekonomisk varuméarkesteori talas om positionering och
om kinnetecknets identitet.'' Kinnetecknets identitet utgérs av ett an-
tal komponenter, sdsom personlighet, kultur, forhallande, reflektion
och image. Genom att ge kidnnetecknet en position inom marknaden,
kan det skilja sig ur méngden och far ddrmed en unik identitet. Positio-
nering kan forklaras som den verksamhet som leder till att kinnetecknet
upptar en distinkt och virdefull plats i férbrukarnas medvetande (jfr
ovan avd. 2.3 och 2.5).1¢?

Kapferer skilde mellan identitet och image. Med image forstods ett
matt pd hur vil foretaget lyckats formedla kidnnetecknets identitet till
forbrukarna. Kénnetecknets image blir sdledes forbrukarnas uppfatt-
ningar om ett kénnetecken som en f6ljd av de associationer som de har
till kénnetecknet ifrdga. Forbrukarna bildar en image genom att tolka de
signaler som de far. Signalerna kommer fran kénnetecknets identitet,

158 Federal Trademark Dilusion Act. Se hirom vidare nedan under avd. 4.7.2 samt utforligt Varu-
mirkeskonflikter s. 293 ff.; jfr d&ven Mostert, Famous and Well-known Marks (cit. Mostert)
s. 449.

159 Jfr Levin i Festskrift till Gunnar Karnell s. 432 (se vidare nedan avd. 4.7)

160" Andsretten sid 363.

161 Se Varumirkesrittens grunder s. 26.

192 Jfr Varumérkesstrategi s. 96 ff.
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men ocksa fran andra kéllor som inte alltid &r 6nskvirda. Icke onskvir-
da signaler kan uppsta nir foretaget forsoker efterlikna konkurrenters
produkter. Forbrukarnas uppfattningar om kénnetecknet blir da splittra-
de. Annan negativ paverkan péa image uppstar nér reklamen f6r kénne-
tecknet dr inkonsekvent eller om de segment som bearbetas &dr for
manga. For féretaget ar det viktigt att image och identitet dr sa lika som
mojligt. D4 har forbrukarna de uppfattningar om kidnnetecknet som f6-
retaget vill att de skall ha. Om kénnetecknet har en image i férbrukarens
medvetande, har ocks ett virde skapats.'®

Inom foretagsekonomisk marknadsféringsteori brukar begreppet
brand management anvindas som ett samlingsbegrepp. Aven om forsk-
ning inom brand management-omradet har gamla anor, ar det forst un-
der 1990-talet som forskningen om kénnetecknens betydelse inom
marknaden utvecklats.'®* Det kan ha skilda forklaringar, men torde sta
att finna framst i utvecklingen inom marknaden, dédr handel med mér-
kesstarka foretag okade patagligt under 1900-talets senare decennier.
Enligt Melin initierades utvecklingen av genombrottet for begreppet
brand equity (vilket vanligen 6versitts till varumdrkeskapital), vilket
blivit nagot av varumirkesforskningens kraftcentrum.'®® Detta relativt
vaga begrepp synes sakna en allmént vedertagen definition, men har i
litteraturen karaktériserats som det merviarde som kéinnetecknet ger at
en produkt.'®® Det dr nirmast friga om det finansiella virde som kinne-
tecknet forvdrvar genom sin styrka. Forskningen inom omradet for
brand equity behandlar skilda aspekter av detta begrepp — hur brand
equity byggs upp, forvaltas och formedlas samt hur det berdknas och re-
dovisas. Varumérkeskapitalet blir dirmed néra forknippat med kénne-
tecknets egenvdirde eller goodwill.'®’ Det som enligt Melin gjorde varu-
mirkeskapitalet till ett sd intressant begrepp var att det kunde diskuteras

163 Kapferer, Les marques, capital de ’entreprise (cit. Kapferer) s. 43 ff.; jfr Heude, ”L’image de
marque” (cit. Heude) s. 1 ff.

164 Varumirkesstrategi s. 59.

165 Loc. cit.

166 Jfr op. cit. s. 45.

17 Op. cit. s. 45 f.; jfr Aaker/Biel, Brand equity and Advertising.
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i sdvil kidnneteckenshavarens som konsumentens perspektiv. “Utgangs-
punkten for diskussionen om brand equity r ndmligen att om varumair-
ket skapar virde for konsumenten, bidrar detta till att skapa virde for
mirkeshavaren. Att varumérket verkligen skapar virde (och ddrmed
dven for mirkeshavaren) manifesterar sig i form av mirkeslojalitet”.!®®
For att lyckas med att ge en heltidckande bild av varumirket som vérde-
skapare, maste man enligt Melin diskutera den virdeskapande proces-
sen i tvé skilda, men intimt férknippade, perspektiv: consumer beaviour
och brand management.'®

Identitet och image dr saledes tva sidor av vad som hér forstas med
kannetecknets mening. Medan identiteten dr den mening som kinne-
teckenshavaren sjilv forsoker ge at kdnnetecknet, dr image den mening
som omséttningskretsen skapar eller ger at kinnetecknet. Brand equity
synes vara ett ekonomiskt (mer)virde som baserar sig pa en rad fakto-
rer, men inte minst pa férdelen av konsumenternas méirkeslojalitet. Den
maste i sin tur huvudsakligen bygga pa kénneteckenshavarens anstrang-
ningar att ge kdnnetecknet mening och konsumenternas eller férbrukar-
nas uppfattning av denna mening. Virt att uppmérksamma dr hur man
inom den foretagsekonomiska kédnneteckensteorin dgnat moda at att de-
finiera vad denna mening kan innehalla. Som synes, framstar kompo-
nenterna déri vara langt mer komplexa och nyanserade &n vad som inom
kanneteckensritten traditionellt kommit att férklaras som egenvdrde el-
ler goodwill. Medan mening saledes tar sikte pa kdnnetecknets samtliga
semantiska meningsegenskaper, avser egenvdrdet en sirskild aspekt av
den kénneteckensréttsliga och ekonomiska delen av kidnnetecknets me-
ningsegenskap. ldentitet och image kan pa liknande sitt utgéra andra
aspekter av kiannetecknets mening.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kidnnetecknets mening kan
vara av olika slag. Mening kan vara n6dvandig for att kinnetecknet skall
anses ha sérskiljningsférméaga och ddrmed alls kunna skyddas just i
egenskap av kdnnetecken. Kdnnetecknets mening kan da, for det forsta,

198 Varumérkesstrategi s. 46.
199 Op. cit. s. 48.
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vara kénnetecknets primdrmening, d.v.s. i detta fall vad ett visst ord re-
fererar till som ord. For det andra, kan mening tillkomma genom inar-
betning, d.v.s. vad som brukar kallas kdnnetecknets secondary mea-
ning. Mening av dessa bada slag utgor eller tillskapar saledes i sig refe-
rens. For det tredje, kan mening avse kdnnetecknets egenvdrde, renom-
mé eller goodwill. Detta kan kanske kallas for mening i tringre
bemaérkelse. Det skydd som ges fér denna mening ir ett skydd for inves-
teringar gjorda i kénnetecknet. Det &r samtidigt ett skydd mot urvattning
och en nédvindighet for att kdnnetecknet skall vara atravért som licen-
sobjekt. Mening i vidare bemirkelse blir d& den marknadsposition som
kénnetecknet far.

3.3.3.1 Meningens intersubjektivitet

Nir kénnetecknets referens &r ett med sinnena patagligt féremal, grun-
das forestdllningarna om det — om dess mening — av med sinnena inldrda
eller upplevda erfarenheter. Regnéll beskrev egenarten hos ordets me-
ning (betydelse) pa ett sitt som sérdeles tjanar kdnneteckensritten nér
han forklarade hur upplevelsen av ordets mening angav vilka konse-
kvenser som ett ord kan ha, vilka &ndamal det kan tjdna och 6ver huvud
taget vilken stéllning som det har i erfarenhetssammanhanget som hel-
het.!”® Eftersom skilda personers erfarenhet kan vara olika, varierar me-
ningsupplevelserna i hog grad fran person till annan. Den ene har kan-
ske endast s mycket kinnedom om foreteelserna inom ett visst omrade
att han rent intuitivt kan skilja mellan de vanligaste variationerna av va-
ror inom ett varuslag, t.ex. bilar, viner eller ostar. Ndgon annan kan vara
expert pa4 omradet och kan skilja mellan olika kommersiella eller geo-
grafiska ursprung inom ett och samma slag. Han kan dérmed ocksa re-
dogora for speciella egenskaper som skiljer varorna fran varandra. Vi-
dare kdnner han en mingd fakta om de olika typerna som andra inte vet
nagot om. Det enda vésentliga som dessa tva har gemensamt i fraga om
meningsupplevelser &r att vissa arter som experten kdnner igen, kinner

170 Regnéll s. 40.
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ocksa lekmannen igen, och vissa distinktioner som experten gér mellan
olika arter, gor ocksa lekmannen, &ven om det sker pa ett mindre reflek-
terat sétt. Det finns alltsd vissa strukturella Gverensstimmelser mellan
de badas skilda erfarenhetsvdridar, samtidigt som de innehallsligt sett
ar mycket olika. Overensstimmelsen kan vara ungefir densamma som
mellan en fyllig eller detaljrik bild och ett torftigt schema eller en skiss
som aterger vissa delar av bilden.!”! Ett ord kan alltsa ha konkurrerande
och olika meningar. Det kan vara friga om regionala eller dialektala
skillnader, men ocksa om varierande sprakbruk hos skilda sociala skikt,
skilda yrkeskategorier eller aldersgrupper.!”> Samma ord kan t.ex. vid
ett tillfalle ha en Aumoristisk och vid ett annat tillfille en allvarlig me-
ning.'” Detta far avgorande betydelse i en rad kinneteckensrittsliga si-
tuationer, t.ex. vid bedomning av forvdxlingsbarhet och kanske sérskilt
ndr den s.k. omsdttningskretsen skall bestimmas (se hdrom nedan avd.
4.2 och 6.2 samt s. 376 ff.). Sddana olika meningar hos ord har ocksa
inverkan pa kianneteckens sdrskiljningsformaga.

Vad som hir avses med mening &r inte en viss persons egen uppfatt-
ning om ett kdnnetecken, utan den mening som kinnetecknet ger hos
omsdittningskretsen 1 stort. Meningen &r alltsd intersubjektiv. Den skall
med avseende pa kidnnetecken vara i stort sett gemensam for alla med-
lemmar av omséttningskretsen. Pa liknande sétt maste forutsittas att all-
mint kidnda symboler, liksom litterdra emblem (jfr ovan s. 129), pa ett
Overgripande plan dr gemensamma for alla eller i vart fall for ett flertal
inom omsittningskretsen. Eljest far de inte avsedd verkan.!™ Nir Frege
talade om mening, uppfattade han den pa liknande sétt — som generell
for alla. Mening ar séledes den gemensamma uppfattningen om inne-
borden av ett ord. Detta dr inte sérskilt komplicerat eller 4gnat att pro-
blematisera sa linge man ror sig pa ett grundlidggande plan. Att stol av-
ser nagot att sitta pa, borde gilla for alla. Meningen ér 1 det hinseendet

" Loc. cit.

172 Se allmint Gregersen m.fl. (red.), Klassprak (cit. Klassprak); jfr Linell, Manniskans sprik
s. 166.

173 Regnéll s. 90 f.

174 Jfr Werkman s. 15.
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saledes intersubjektiv.'” Ord vicker dnda som regel for var och en in-
dividuella minnen och férknippas med individuella kénslor och erfaren-
heter.!”¢ Frege observerade detta faktum, men gick inte nirmare in pa
det och hur det skulle ses semantiskt. Frege skilde dock mellan fore-
stdllningen om ett tecken och dess mening. Forestdllningen var subjek-
tiv medan meningen var objektiv.!”” Med intersubjektivitet avses hir na-
turligtvis inte heller att meningen &r helt absolut, utan ett slags minsta
gemensamma ndmnare for den uppfattning som skapats om ett visst ord
eller kdnnetecken.

Om ett teckens referens ér ett foremal som kunde varseblivas sinnligt, var
enligt Frege forestdllningen om det en inre bild som uppstod genom erin-
ringar av sinnesintryck och genom sévél inre som yttre aktiviteter. Den bil-
den var ofta genomsyrad av kinslor. Samma forestdllning var inte alltid —
inte ens hos en och samma ménniska — forknippad med samma mening. Fo-
restdllningen var i stéllet, som ndmnts, subjektiv: den enes forestillning var
inte den andres. Déarigenom skilde sig forestillningen enligt Frege vésent-
ligt frén tecknets mening som kunde vara nadgot gemensamt f6r ménga och
alltsa inte var en del eller ett modus hos den enskilda sjélen; ty man kunde
inte forneka att ménskligheten hade en gemensam skatt av tankar som gver-
forde sig fran generation till generation.'”

Den intersubjektiva betydelse eller mening som ord har, redovisas van-
ligen i lexika. Man brukar ocksé tala om ordens lexikaliska betydelse.
Den ér ett slags allmdin bruksanvisning for hur orden far anvandas i se-
mantiskt avseende.'” Vad som avses med snigel, tiger eller Hermes kan
besvaras av ett lexikon, men anvidnda som kénnetecken, far de en helt
annan innebdrd. Inom semantiken kallas detta tillfllig, situationell el-

175 Jfr Regnéll s. 41.

176 Jfr Linell, minniskans sprak s. 166.

177 Frege s. 29.

178 Op. cit. s. 37. 1 senare forskning har emellertid fokus riktats nirmare p fragan just om ord och
frasers intersubjektivitet. I viss utstrackning bildar sig ju &nda varje individ en egen uppfattning
om ordens innebord. Detta far, sdsom visas nedan, sérskild betydelse for kdnnetecken. Detta
uppmérksammades sérskilt av den senare Wittgenstein (se Filosofiska undersékningar och
Anmirkningar om firger nr 14 och 57).

179 Se Regnéll s. 42.
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ler ockasionell mening.'™ Eftersom ordkinnetecknet #r ett substantiv i
sdrskild anvéndning, blir den situationella mening hos ordet den inter-
subjektiva meningen hos kiannetecknet.

For att tydliggora skillnaden mellan subjektiv och intersubjektiv betydelse
valde Regnéll att fingera ett sprakligt idealtillstand, i vilket alla ord och for-
mer hade en alldeles bestdmd intersubjektiv lexikalisk och grammatikalisk
betydelse som alla rittar sig efter: Guld var guld for alla och envar liksom
tordyvel. Detta hindrade inte, att foreteelsen guld och féreteelsen tordyvel
kunde ha mycket olika subjektiv betydelse for olika individer och att de
motsvarande orden dérfor ocksa fick det. Eftersom den intersubjektiva eller
lexikaliska och grammatikaliska betydelsen vixlade, var det fraga om ett
helt annat fenomen. Tva biologer som var och en var lika sakkunniga pa sitt
omréde, kunde anvinda samma bendmning for tva olika djurarter. Den enes
sprakbruk skilde sig fran den andres, men samtidigt kunde féreteelserna
sjilva ha samma subjektiva betydelse for dem bada.'®!

Kanneteckensritten har uppenbarligen utgétt ifran att meningen ar inter-
subjektiv. Idealsituationen vore naturligtvis att ett kdnnetecken kunde
ha en fullt objektiv mening, d.v.s. att samtliga egenskaper och relations-
bestdmningar som det faktiskt har, uppfattas lika av alla inom omsétt-
ningskretsen. Detta &r ett ideal som inget kidnnetecken i verkligheten
kan leva upp till. Den subjektiva meningen kan vara endast en storre el-
ler mindre del av detta ideal och dessutom &r den ofta felaktig, satillvida
som nagon pa grund av ockasionella erfarenheter kan lagga en helt irre-
levant eller situationell subjektiv mening i ett kinnetecken. Den infer-
subjektiva meningen dr alltsé samtidigt endast en del av den subjektiva,
en relativt konstant och gemensam del som i stort sett endast giller s&-
dana bestdmningar som dr kdnnetecken eller skiljemérken for arter och
individer och som betingar, att olika ménniskors skilda upplevelsevirl-
dar har ungefiar samma grovstruktur. — Analoga grundldggande betydel-
sedistinktioner #r tillimpliga pa sprakuttrycken”.'®? Ju bittre eller mer

180 Se hirom framst Paul, Prinzipen der Sprachgeschichte; jfr Regnéll s. 42.
181 Regnéll s. 41.
182 Op. cit. s. 42.
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effektivt ett kéinnetecken inarbetas, desto mer kan foljaktligen antas att
intersubjektiviteten okar. Inarbetning innebér sdledes en likriktning
som i sig leder till 6kad sarskiljningsformaga. Om omsittningskretsen i
gemen inte uppfattar en koppling mellan kinnetecken och egenskaper
hos en vara, forlorar kinnetecknet sin kraft som lockmedel och ddrmed
sitt virde ocksa for réttighetshavaren. Det dr ocksé pa det hela taget sjél-
va dndamalet med tillskapande och inarbetning av kdnnetecken. Vad re-
gistreringsmyndigheten har att ta stéllning till i det enskilda fallet 4r sé-
ledes den intersubjektiva mening som kinnetecknet kan antas komma
att ha inom omséttningskretsen. Det dr viktigt att halla i minnet att kén-
netecknets mening dr virdeneutral. Den &r en kénneteckensrittslig
egenskap. Kdanneteckensrittens virdeladdning &r en indelningsgrund av
samma allménna typ som storlek, alder, kon m.m. Den vill ange en
egenskap hos varan. Det viktiga &r att med hjélp av kdnnetecknet ge at
omsittningskretsen en uppfattning om varans egenskaper i alla hinse-
enden. Nér det har lyckats, har kdnnetecknet fatt en intersubjektiv me-
ning och ett egenviirde.'s

Wessman forklarade i anslutning till det engelska s.k. kamelharsav-
gorandet'®* att nir man sokte efter ett varumirkes betydelse, sdg man
kanske till uppfattningen pa marknaden, “en slags mental bild hos ko-
parna. Betydelsen finner man knappast i en ordbok, utan i en viss upp-
fattning pa marknaden, eller — mer exakt — i ett ’sprakspel’ pd markna-
den. Marknadens sprakspel dr mycket komplicerat. Séljare och kdpare
talar’ med varandra pa olika sitt och med olika nyanser.”'® I kamel-
harsavgorandet hade ett foretag under lang tid anvént kidnnetecknet Ca-
mel Hill for sina driviemmar. P4 marknaden anvéndes ordet som en be-
teckning for kdrandens drivremmar, inte som en beteckning pa ett visst
material. Det var enligt Wessman denna speciella anvindning av orden
i marknadens sprakspel som visade vad Camel Hill egentligen betyd-
de.186

18 Jfr Heude och Kapferer som kallar detta kinnetecknets image.
184 Reddaway v. Banham (RPC 1896 s. 218) (Kamelhar).

185 Varumarkeskonflikter s. 88; jfr nedan 3.3.4 ang. sprakspel.

18 Varumirkeskonflikter s. 88.
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Om kénnetecknets mening skall vara intersubjektiv, maste kénne-
teckenshavarens ambition vara att styra omséttningskretsens uppfatt-
ning om kénnetecknet. Darmed blir det naturligt for kdnneteckenshava-
ren att astadkomma en mening for sig sjilv, vilken &r entydig med kén-
netecknets och densamma for samtliga varor som marknadsf6rs under
kannetecknet. Det 4r ju i grunden inte namnet som sadant, utan produk-
ten och dess leverantdr som har ett anseende, och namnet framjar for-
sédljning i huvudsak endast nir det uppfattas som tecken pd onskvirda
egenskaper hos det marknadsférda. Ett namn har i kommersiella sam-
manhang sélunda en mening utdver den elementéra att peka ut sin béra-
re.!®” Hur detta skall foretas, synes i dag nirmast vara overlimnat at
marknadsforingsteorin. '8

3.3.4 Nagot om den sprakfilosofiska utvecklingen efter Frege

Fragan om ords mening och referens blev inte utttmmande undersokta
av Frege. Snarast kan ségas att han vickte ett nytt sétt att tinka — att se
pa forhallandet mellan sprak och foremal. Forklaringen kan finnas na-
turligt i svil faktum att han mer eller mindre skapade brytpunkten for
en modern sprakfilosofi ddr manga ords semantiska egenskaper och for-
maga dnnu inte utretts, som i faktum att han stod med ena foten i mate-
matiken och den andra i sprakvetenskapen. Den framsta bristen i Freges
girning r kanske att han i princip stannade vid substantiv.'®* Aven om
han ju pekade pa de problem som uppstér for ord som saknar mening —
t.ex. egennamn — och referens — sagovisen m.m. — lamnade han filtet i
ovrigt pa det hela taget 6ppet. Principerna klargjordes men konsekven-
serna utreddes aldrig. Aven om Frege ocksi kom in pa mening och re-
ferens hos satser, dr det i grunden ordens, frimst substantiv, av det slag
som ovan berdrts som undersoktes. Emellertid har Freges i sig banbry-

187 Karlgren, Kommersiella namn.

188 Se vidare allmant Varumérkesstrategi.

189 T ett par senare artiklar utvecklade emellertid Frege teoriens om mening och referens tillamp-
lighet ocksa pa begrepp (Ausfiirungen iiber Sinn und Bedeutung samt Uber Begriff und Gegen-
stand).
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tande anslag, tillika med de brister som kan ses i hans framstillning, lagt
grunden for och givit impulser till 1900-talets omfattande utveckling av
sprékfilosofin. Det dr inte minst dessa grainsomraden och néraliggande
problemomraden som statt i fokus fér 1900-talets fortsatta sprakfiloso-
fiska forskning. Hr har inte bara Russel och Wittgenstein,'*® utan bland
andra Quine, Carnap och Husserl, liksom dven semiotikens foretrddare
— Pierce, de Saussure, Hjemslev och Eco — byggt vidare pa Freges
sprékfilosofiska anslag.

Quine analyserade mycket ingdende Freges teori om mening och referens.
Enligt Quine kunde distinktionen mellan mening och referens laggas till
grund for en indelning av semantiska begrepp och problem i tva huvud-
grupper. Hans referensteori rorde forhallandet mellan namn och klass lik-
som mellan egenskapsord och klass eller mellan sats och sakférhéllande.
Sanningsbegreppet horde till referensteorin: Sanning var ett forhallande
mellan satsen och dess referens. 1 meningsteorin undersoktes — forutom
sjdlva begreppet mening — begrepp sdsom synonymi och meningsfullhet,
liksom begreppen analytisk och syntetisk. Enligt Quine var skillnaden mel-
lan analytiska och syntetiska satser inte absolut. Med utgangspunkt i den
ovan beskrivna s.k. Morgonstjarnans paradox hédvdade Quine att man inte
kunde sdga att Morgonstjarnan och Aftonstjarnan hade samma referens.
Faktum att landvinningarna inom astronomin givit vid handen att de avsag
samma himlakropp, betog inte den rent semantiska skillnaden mellan dem.
Enligt Quine var sprakets ontologi ldran om vad som maste existera for att
sprakets satser skulle kunna vara sanna, medan dess ideologi var liran om
de meningar som uttrycktes i spraket.'”! Saledes synes sprékets ontologi ha
att gora med referens medan dess ideologi har att gora ndrmast med me-
ning."”* Quine framhivde, till skillnad mot Frege, ocksa sprakets sociala
natur. Alla larde sig spraket av andra ménniskor genom observerbara utta-
landen av ord i intersubjektiva situationer. Sprakligt, och dérfor begrepps-
maéssigt, stod de foremal skarpast i fokus, vilka var tillrackligt offentliga,

190 Jfr Frege, Skrifter i urval s. 7 (férord av Daniel Birnbaum och Sven-Olof Wallenstein).

1 Se v. Wright s. 74 f.

192 1 det perspektivet forefaller Quine vara kinneteckensrittens dilemma pa sparet, eftersom det
inom det som kan kallas kdnneteckensrittens fiktion, r fraga om andra 4n rent faktiska deno-
tationer.
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for att man skulle tala om dem offentligt, tillrdckligt vanliga och i6gonen-
fallande, for att man skulle tala om dem och ofta och tillriackligt ndra vara
sinnen, for att omedelbart identifieras och kallas vid sina namn. Det var om
dessa som ord forst och framst anvindes.'*?

Det storsta steget inom semantiken efter Frege torde ha tagits av Witt-
genstein. 1 Philosophishe Untersuchungen utvecklas teorierna om s.k.
sprakspel. 1 dem beaktas meningen av abstrakta ord sdsom ridkneord och
firger.!** Wittgenstein konstaterade att vad det var for orden att betyda,
framgick just av anvindningen.'®® Ett teckens betydelse terfanns inte i det
fysiska objekt som tecknet betecknar, utan i tecknets praktiska anvéndning
i ett sprakspel. Den senare Wittgenstein ansag att ett ords betydelse i all-
méinhet inte var nagot, varken ett fysiskt objekt, ett psykiskt objekt eller ett
ideellt objekt. Begreppet betydelse hos den senare Wittgenstein anvinds
alltsa inte pd samma sitt som referens hos Frege. Wittgensteins exempel
var en person som byggde ndgot och som till sin hjilp hade en medhjélpare.
Byggstenarna bestod av kuber, pelare, plattor och bjélkar. Byggaren larde
medhjélparen att reagera pa kub genom att himta en kub vid utropet “kub”
0.s.v., d.v.s. medelst s.k. ostensiva eller utpekande definitioner. For férger
kunde anvindas ett firgmonster dér bilden av en r6d kvadrat skulle f& med-
hjilparen att himta en rod kub. Rékneord skulle medhjélparen lira sig ge-
nom att byggaren uttalade dem i ordning fran ett och uppat och for varje ord
valde en byggsten av den ifrdgavarande firgen och formen. Innebérden i dit
skulle inldras genom att byggstenarna fordes till ett av byggaren utpekat
stille.”® Om medhjilparen kom med en platta i stillet for, sisom angivits,
en kub kunde man séga att medhjélparen hade glomt vad som avsags med
kub."

Russel byggde vidare pa Freges liror, framst i ett logiskt perspektiv, men
rorde sig hirvidlag i ett mycket komplicerat gréansland mellan logik och se-
mantik. Ett intressant resultat av Russels forskning i detta gransland &r att
det enligt Russel fanns fragor i logiken, vilka l4g djupare 4n vad som kunde
forklaras som sant eller falskt. I manga fall maste man kénna till villkoren
for att ett uttryck skulle vara meningsfullt, innan man kunde fraga efter vill-

193 Quine, Word and Object.

194 Se om utvecklingen pa detta omrade dven Wittgenstein, Anmarkningar om firger.
195 Se v. Wright s. 207.

19 Filosofiska undersokningar nr 2 ff.; jfr v. Wright s. 206.

17 Se v. Wright s. 207.
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koren for dess sanning.'®® Det finns, trots Russels enorma betydelse for ut-
vecklingen av 1900-talets filosofi, ingen anledning att for mig hér ndrmare
g in pd Russels landvinningar, eftersom de torde ligga alltfoér langt ifran
kinneteckensrittens objektsfragor.

Carnap utkom 1934 med sitt andra huvudverk, Logische Syntax der
Sprache (Sprakets logiska syntax). Dir behandlas inte ords och satsers me-
ning, utan endast reglerna for hur olika typer av ord inom en vetenskap kan
séttas samman till meningsfyllda satser och hur dessa satser sedan kan om-
formas.

Kring sekelskiftet 1900 borjade Husserl kritisera déatidens filosofer for
att avldgsna sig fran ndgot som han kallade /ivsvdriden. Han introducerade
fenomenologin. Man kunde enligt Husser/ inte finga en beskrivning av det
verkliga fenomenet, utan bara méanniskans upplevelse av det (fenomen = sa-
ken s& som den visar sig). Forenklat kan man séga att Husserls bidrag till
kunskapsfilosofin var att sdga att ménniskan erfar véirlden genom att erfara
ett fenomen. Vill vi veta nagot, maste vi ga till fenomenet.'"”® Husserls fe-
nomenologi kan delvis forstas som en generalisering av Freges teori, vari-
genom meningsbegreppet utstricks till att gilla inte bara sprakliga uttryck,
utan alla slag av mentala akter.

Freges ldra om mening och referens har ocksa haft stor betydelse for ut-
vecklingen av den, relativt sett, nya filosofiska inriktningen semiotiken (jfr
ovan s. 123 ff.). Enligt Hjemslev kunde tecken som betydde detsamma, och
alltsa var identiska, visa sig vara olika eller betyda skilda ting: olika dialek-
ter och stilarter eller samma sats i skrift eller tal. Mera allmént sett skulle
man kunna séga att konnotationen f6r Hjemslev var en effekt som uppkom
varje gang man maste vélja en av flera mojliga varianter.

Eco utvecklade sitt konnotationsbegrepp med hinvisning till Hjelmslev,
men hans definition av konnotationen som en betydelse verford av en an-
nan betydelse visar pa nagot helt annat 4n for Hjemslev.** Eco tinkte sig
en damm, vars varningssystem hade en signal med betydelsen (denotatio-
nen) att vattennivan i dammen var fér hég. Med kinnedom om dammen
kunde det ocksa innebira fara fér 6versvdmning. Detta kunde i sin tur tol-
kas som en instruktion till vakten att sdnka vattennivan. Dessa senare bety-

1% Op. cit. s. 74.
19 Se, Husserl, Fenomenologins idé.
200 For Hjemslev dverfordes konnotation snarare av relationen mellan uttryck och innehall.
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delser var enligt Eco konnotationer. Detta konnotationsbegrepp kan emel-
lertid kritiseras fran logisk synpunkt, eftersom konnotationerna (meningen)
foljer logiskt ur denotationen tillsammans med en beskrivning av dammens
uppbyggnad och dess relation till omgivningen (det skulle da snarare kunna
kallas for en kontextuell implikation). Det dr hér saledes frigan om en rela-
tion mellan skilda innehéll, precis som fallet 4r med implikationerna i Hje-
mslevs konnotationsbegrepp.

3.4 Sammanfattning och utgdngspunkter

Vi skapar ett spektrum som gér frén ett monoreferentiellt namn, d.v.s.
att det inte bdrs av ndgon annan till en generell beteckning, d.v.s. ett ap-
pellativ. Medan det forra pekar ut ett unikt féremal, utan att ge nagon
information i 6vrigt om det foremal som det skall identifiera, pekar ap-
pellativet ut alla objekt inom sin klass: ordet sto/ refererar till den totala
mingden av stolar.?’! Nagonstans inom detta spektrum av olika grader
av distinktivitet kan ett skyddat varukdnnetecken aterfinnas.

Att ett kinnetecken, som nirmar sig gransen mot generell beteckning
har svag sirskiljningsformaga, dr kint. Blir kdnnetecknet &ndamalsen-
ligare mot spektrets andra dnde — den som slutar i ett monoreferentiellt
namn? Ett ord som dr ett monoreferentiellt uttryck, kan de facto ha en-
dast ett féremal, och 4r som sédant en idealisk symbol for sitt foremal,
t.ex. Stockholm, Silverbibeln, eller Mona-Lisa, men det fungerar inte
sérskilt bra som varukédnnetecken, ens om det 4r notoriskt ként, eftersom
det endast finns ett objekt inom médngden. Det normala &r darfor att va-
rukénnetecken kan ha flera féremal i sin méngd, ndmligen alla de varor
som det skall symbolisera. Detta gor att varukdnnetecknet skiljer sig,
inte bara fran substantiv i allménhet, utan dven fran egennamn, geogra-
fiska ursprungsbeteckningar och firmor. Skilda ké&nneteckensrittsliga
objekt har saledes helt olika semantiska egenskaper. Det &r framst varu-
kannetecknet och dess semantiska egenskaper i mitten av detta spek-

21 Varumdrkens sirskiljningsformaga s. 64.
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trum som nedan skall behandlas. Det refererar till, eller denoterar, alla
foremal som de skall beteckna och ger mening at sitt objekt.

Hér bor uppmirksammas det viktiga forhallandet att medan en firma
ar ett monoreferentiellt tecken, dr varukdnnetecken och personnamn det
inte.? Detta kan kallas firmarittens enhetskriterium.**® Forhallandet
kompenseras dock pa sitt och vis av bedémningen av firmaréttens for-
vixlingsbarhet och firmadominantens betydelse dédrvidlag. Firma ér ju
pa det sdttet mer individuell &n vanliga egennamn, eftersom den tek-
niskt sett &r unik. En firma &r en solitdr. Samtidigt bor papekas att geo-
grafiska ursprungsbeteckningar semantiskt sett skapar sdrskilda kénne-
teckensrittsliga skyddsforeteelser genom sina egenskaper av att kunna
sérskilja vissa foreteelser inom ett visst begransat omrade, helt oavsett
kommersiella ursprung.

Egennamn 4r detsamma i semantisk bemirkelse som objektet for
namnritten. De har det gemensamt med varukinnetecken att de anger
eller symboliserar samtliga individer inom mangden. Varukdnnetecknet
utpekar alla varor som bar kiannetecknet, men det skiljer sig fran person-
namn genom att det, till skillnad fran vad som géller f6r personnamn,
kan std for sédrskilda egenskaper hos varan; i vart fall ett gemensamt
kommersiellt ursprung. Dartill géller som regel ocksé att de utpekar fle-
ra varor.”* En materiell skillnad mellan egennamn och varukinneteck-
en dr ocksa att egennamn, till skillnad fran varukidnnetecken, behaller
sin egennamnsstatus dven nér de anger egenskaper hos sin bérare.

Ett kiinneteckens referens avser alla varor inom klassen f6r de varor
som skall kdnnetecknas. Kédnnetecknet kan dessutom skapa meningar
som inte tidigare funnits eller som kan finnas latenta. Firman 7riton for
ett forsdkringsbolag skapar i sin egenskap av kidnnetecken en referens
till just den naringsverksamheten. Dessutom skapar den en relation mel-
lan den mening som finns i den grekiska mytologins tritoner och i né-
ringsverksamheten, vilken antyder t.ex. sjoforsdkringsverksamhet.
Denna relation kan vartefter 4ndras beroende pa olika faktorer. Den kan

202 Jfr Andsretten s. 400.
203 Se Liran om namn och firma s. 146.
204 Jfr Varumérkens sirskiljningsformaga s. 34.
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stirkas p& grund av marknadsforing — inarbetning. Genom att uppkdpas
av ett konkurrerande forsakringsforetag som foretradesvis haller pA med
annat #n sjoforsikringar, kan relationen forsvagas.?”> Genom att smuts-
kastas av ett konkurrerande foretag, kan relationen ocksa dndras. Ge-
nom att vardas i kundrelationer och marknadsf6ring, kan omséttnings-
kretsens fortroende f6r kénnetecknet stirkas och vinna nya, helst avsed-
da, meningar.

Sasom ovan (s. 160) konstateras, skall man enligt Frege skilja mellan
tecknets individuella forestdllning och dess generella eller intersubjek-
tiva mening som kunde vara nagot gemensamt for alla.’’® Nir det sa gil-
ler kdnnetecken, kan man generellt séga att tanken med inarbetning &r
att kdnnetecknets forestdllning skall forbytas 1 mening. Nir omsitt-
ningskretsens uppfattning om ett kdnnetecken har sa att séga likriktats
till en fast kidrna av gemensamma egenskaper, har kidnnetecknet fatt en
mening — det dr inarbetat. Eftersom forestédllningen om ett kinnetecken
som inte har inarbetats kan variera frén person till annan, &r det viktigt
for kdnneteckenshavaren att forsoka sé tydligt som mojligt fixera skilda
manniskors 1 omsittningskretsen uppfattning om kannetecknet vid den
uppfattning som kidnneteckenshavaren vill att omséttningskretsen skall
ha om varan. Det &r inte bara frdga om att fixera det materiella underla-
get for den garanti som skapar kidnnetecknets garantifunktion (se ovan
s. 84 ff.), utan dven om andra, mer abstrakta, forestéllningar om egen-
skaper hos varan. Nir detta har lyckats, brukar man séga att kdnneteck-
net har egenvdrde eller goodwill, varmed avses att ett tillrackligt stort
antal inom omsittningskretsen kdnner till de sdrskilda egenskaperna
hos varor med ett visst kinnetecken.

Syftet med ett kdnnetecken &r visserligen att det skall utgéra namn pa
en viss vara (jfr ovan avd. 1.3 om varumérkesrattens utveckling fran
namnritten), men dess symbolfunktion (jfr ovan s. 72 ff.) i férening med
dess unicitet, d.v.s. att det inte far vara forviaxlingsbart med annans kin-

295 Jfr Stuevold Lassen som konstaterade att ett ord i vissa fall kunde fa secondary meaning for en
bestamd producents eller leverantdrs varor, trots att betydelseinnehallet ursprungligen var ett
helt annat (Oversikt s. 99).

206 Frege s. 37.
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netecken, medfor att det ocksa har mening. Varuméirkets mening utgors
av de associationer, kénslor, intryck m.m. som den som kommer i kon-
takt med kinnetecknet forknippar med varan. Kravet pa att den skall
vara intersubjektiv har okat med internationalisering och med en allt
komplexare marknadsstruktur.
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Ofta &r ordens anvdndning helt problemfri i typiska och vanliga fall,
medan de extrema och ovanliga fallen &r problematiska. I allménhet &r
det t.ex. inte svart att avgdra om ett givet foremal dr levande eller livlost,
om det dr en vixt eller ett djur, men ménga ord i det vanliga spraket har
en oklar definition. Man kan inte med bestimdhet sdga om ett foremal
att det har en eller annan denotation. ”Naturligtvis finns alltid gransfor-
mer, men avgorandet kan di och da vara diskutabelt. Ménga ganger
finns helt enkelt inga sprakvanor att halla sig till. Man kan givetvis inte
alltid hdvda att det ena eller det andra 4r i och for sig riktigt. I sjélva ver-
ket ar det i dagligt sprak en godtycklig sak eller en ren ldmplighetsfraga
vad man bestimmer sig for.”' Aven om dessa éverviganden i manga
fall géller ocksa inom kdnneteckensrétten, nir fraga dr om sdrskiljnings-
formaga, forvixlingsbarhet, skyddsomfang eller degeneration, stills
dér sérskilda och formella krav pa om ett ord har kidnneteckensrittslig
status eller inte, och om det kan skyddas. De grinsdragningar som skall
goras ror inte bara friga om skydd kan ges a priori, utan i manga fall
dven a posteriori i fraga om kollision med redan existerande kdnneteck-
en, liksom kdnnetecknets faktiska status pa en fungerande marknads-
plats. I detta kapitel redogors nidrmare for kdnneteckensréttens priméra
skyddsforutsittningar, d.v.s. vad som krivs for att ett kénnetecken skall
kvalificera for skydd — framst kidnnetecknets sdrskiljningsféormaga och
forvaxlingsbarhet.

' Regnélls. 63.
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Till skillnad fran ord i allménhet, dér det allménna sprakbruket ska-
par egenskaperna och forestillningarna om orden, 4r det inom kénne-
teckensritten i stillet legala forutsittningar som avgor vad som kan an-
ses utgora ett kdnnetecknen i rittsligt avseende och vilka egenskaper
som de kan ha. Detta ger uttryck at rittens dogmatiska karaktéir. Emel-
lertid har lagstiftaren pa visst sétt 6ppnat mojligheter for marknaden att
i det enskilda fallet kunna bestdmma eller i vart fall paverka kidnneteck-
ensrittens omfattning eller vérde. Ytterst dr det &nda domstolen som av-
gor kiannetecknets grinser enligt gillande ritt.

Speciellt for kénneteckensrétten &r att den skapar referenser. Medan
ord har en referens i sig, dr kinneteckensréttens uppgift att ge ett ord el-
ler andra uttryck en ny referens sdsom kénnetecken. Anledningen till att
substantiven dominerar kidnneteckenssféren &r att egennamn och appel-
lativer, vilka har naturlig kénneteckensfunktion, hor just till ordklassen
substantiv.? Det 4r saledes uppenbart substantiv som passar bist in i bil-
den. Vid registrering blir det huvudsakligen registreringsmyndigheten
som ger ordet varumérkesstatus och darmed uppréttar referensen, men
skydd kan ocksa uppkomma genom viss grad av anviandning av kénne-
tecknet — inarbetning.?

Ett kidnnetecken kan, som bekant, ocksa degenerera. Flera av lagstift-
ningens verktyg finns tillhands for att kinneteckenshavaren, och i vissa
fall det allménna skall kunna ingripa for att upprétthélla referensen. An-
dra regler verkar forsvagande pa den. Dit hor reglerna om anvéndnings-
tvang i 25 a § VmL och reglerna om preklusion och passivitetsverkan i
8-9 §§ VmL. Man skulle i det perspektivet kunna sédga att kdnneteck-
ensrittens huvuduppgift ar att generera varumirken och dartill skydda
de givna kidnnetecknen mot angrepp och degeneration.

Granserna for ensamritten till ett kénnetecken sitts primért av kin-
neteckensrittens regler om sdrskiljningsformaga och forvixlingsbarhet
och av rittens ekonomiska tillimpningsomrade. I princip saknas i VmL
nagon definition av vad som &dr det immateriella foremalet for skyddet.

2 Jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 66.

3 Jfr Oversikt s. 15 och 20.
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I'1 § andra stycket VmL anges endast att ett tecknen méste kunna scir-
skilja varor som tillhandahalls i en ndringsverksamhet fran sddana som
tillhandahalls i en annan. Ett fundamentalt krav f6r alla kéinnetecken &r
saledes att de har sdrskiljningsformdga eller distinktivitet, men séger det
nagot om skyddets foremal annat &n att foremalet dr ndgot som har sym-
bolegenskap (jfr ovan s. 72 ff.)? Skillnaden mellan olika kdnnetecken
for samma typ av produkt gor att konsumenten kan skilja de olika pro-
dukterna at. Sddan skillnad brukar skapas &ven genom andra former av
sarskiljningsfakta, t.ex. genom val av sirskild firg, form m.m.* Sérskilj-
ningsformaga har emellertid utvecklats till ett utpriglat juridiskt be-
grepp och darmed fatt ett innehall visentligt annorlunda 4n vad som kan
antas giélla i allmént sprakbruk. Man kan ddrmed tala om savil skyddade
kédnnetecken som oskyddade tecken. Att ordet Tandkrdm inte kan skyd-
das som kénnetecken for tandkrdm pa grund av bristande sdrskiljnings-
forméga &r sjilvklart — det dr gemeriskt — trots att tva konkurrerande
tandkrdmer med detta namn bevisligen har kunnat existera parallellt
inom marknaden utan att omsittningskretsen har haft problem med att
sérskilja produkterna at.

4.1 Skyddets uppkomst

Medan registrering av ett kinnetecken innebdr att ett skydd de facto till-
skapas, med registreringsmyndighetens hjdlp och pa initiativ av kidnne-
teckenshavaren, d.v.s. genom en handling som direkt dr inriktad mot att
skyddet skall uppkomma, &r inarbetning nagot som sker i sig genom att
kannetecknet anvénds. Det 4r en av den formente kénneteckenshavaren
mer eller mindre malmedvetet foretagen handling som ar férenad med
omsittning och marknadsforing. Ensamritten till ett inarbetat kinne-
tecken géller i det omrade dér det dr inarbetat och kan saledes, till skill-
nad fran det skydd som ges genom registrering, &ven vara allt fran lokalt
till landsomfattande (se vidare nedan s. 181 ff.). Slutligen kan anvind-

4 Werkman, s. 4 och 6.
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ning leda till att kinnetecknet fér ett anseende och ddrigenom ett stérre
skyddsomfing (se vidare nedan avd. 4.4.5).°

En registrering anger emellertid endast att det enligt PRV eller hogre
besvirsinstans — ytterst RegRn eller EG-domstolen — inte funnits nagra
pavisbara hinder mot att kénnetecknet skulle kunna innehas med en-
samritt, Registreringen innebdr da inte ndgot annat, savida den inte f6-
regitts av en provning av individualiseringsgrad® eller forvixlingsbar-
het. Bristande sérskiljningsférmaga kan ndmligen botas genom anvénd-
ning pa ett sddant sitt och i sidan omfattning att bendmningen inom
omsittningskretsen visar sig ha kommit att uppfattas som ett kinneteck-
en. Nir s4 har skett, kan kinnetecknet i friga skyddas.” Visserligen kan
i dag ocksa alltmer 1fragasattas savil referensens reella innebdrd som
virdet av en registrering. Aven om registreringsinstitutet, sirskilt i be-
aktande av det europeiska formalregistreringsforfarandet, mer bidrar till
att skapa endast en presumtion om ensamritt, bor det emellertid fortfa-
rande ses ndrmast som en ensamrétt som tillskapas av registreringsmyn-
digheten (jfr &ven nedan s. 572).

Négot materiellt skydd kan enligt svensk ritt inte tillmétas ett varu-
kdnnetecken endast genom anvdndning, men anvindningen kan hur
som helst paverka skyddsmojligheten och skyddsomfinget. Anvénd-
ningen kan ju ha betydelse vid bedomningen av sérskiljningsférmaga.
Eftersom vid denna bedomning hénsyn skall tas till den omfattning och
den tid som kénnetecknet varit i bruk (se hdrom vidare nedan s. 192 ff.),
ger ibruktagande upphov till ett skydd for t.ex. de s.k. naturliga varu-
kédnnetecknen, sdsom sldktnamn, adress, och firma.

Man brukar skilja mellan naturliga och egentliga eller sdrskilda kinneteck-
en.® Medan de egentliga varukinnetecknen #r kiinnetecken som har tillska-
pats just for att anviandas som kénnetecken, dr de naturliga varukidnneteck-
nen sddana tecken som &tnjuter automatiskt skydd utan registrering, sdsom

SOU 2001:26 s. 210.

Holmqvist i NIR 1975 s. 257.

Op. cit. s. 255.

Jfr Kobbernagel, som skilde mellan konstruerade mérken eller fantasimérken (Kobbernagel 11
s.241).

® 9 o w
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fastighetsnamn, personnamn, sliktnamn och firma. Om ett egennamn eller
firma skall kunna tjina som varukénnetecken, maste det emellertid som ett-
vart kénnetecken, uppfylla tillrickliga krav pa sérskiljningsformaga. Mot-
satsvis foljer att det star var och en fritt att for sig som kdnnetecken anvdinda
tecken som &r si svaga att de helt saknar unicitet, sdsom Andersson eller
Stockholm.’ Det giller naturligtvis sa linge de av andra skil inte kan anses
vilseledande eller stridande mot t.ex. bestimmelser om geografiska ur-
sprungsbeteckningar.

4.1.1 Registrering

Vid registrering av kannetecken, talas om absoluta och relativa regist-
reringshinder. Medan de absoluta registreringshindren sdsom t.ex. bris-
tande sdrskiljningsférmaga, vilseledande eller stridande mot lag eller
allmén ordning, giller a priori, 4r de relativa registreringshindren bero-
ende av annans ritt, sasom t.ex. varukdnnetecken, firma, upphovsritt
och titel pa ett litterért eller konstnarligt verk, eller egenartat efternamn.
Vid ansokan om registrering av ett varumérke skall registreringsmyn-
digheten gora en forprovning av om forutsittningar finns for registrering.

Enligt 13 § forsta stycket VmL skall ett mirke som uteslutande eller
med endast mindre &ndring eller tilligg anger varans art, beskaffenhet,
mingd, anvindning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess
framstillande, inte i och for sig anses ha sirskiljningsforméga. Enligt
1958 ars motiv skulle med varans art forstas allménna varubendmning-
ar, d.v.s. generiska ord eller appellativer som betecknade viss vara eller
varugrupp, t.ex. kaffe eller livsmedel och under beskaffenhetsangivande
ord hinfordes ord som i dvrigt angav varans egenskaper och kvalitet.
Dit horde forst och framst allménna kvalitetsbendmningar, sdsom extra,
prima och standard och vidare diverse ord som kunde innefatta ett all-
mint virdeomddme om varan, sdsom superior, lyx, ideal, suverdn, elit,
rekord, populdr, eminent 0.5.v."° Dit horde dven ord som uttryckte na-

°  Jfr op. cit. s. 110.

10" Jfr det norska registreringsavgorandet dir ordmirket EXTRA! inte ansigs kunna registreras,
eftersom ordet extra var en allmént anvind kvalitetsbeteckning, for vilken det forelag frihall-
ningsbehov (Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 21. oktober 1998 i sak nr. 6822 (Extra!).
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gon egenskap hos varan, sdsom rostfri. Med mingd avsags myckenhet
och med anvindning asyftades varans dndamal, sdsom t.ex. baby for
barnvagnar och blondin for harmedel.!

Bestimmelsen i 13 § forsta stycket VmL motsvarar art. 63" B 2
PK samt Varumirkesdirektivets art. 3.1 ¢ och art. 7.1 ¢ i Varumérkes-
forordningen. I bedomningen av om ett méarke har sirskiljningsférmaga
skall enligt direktivet hdnsyn tas till alla omstdndigheter och sérskilt till
den omfattning och den tid som mérket har varit i bruk. Till de absoluta
registreringshindren enligt svensk rétt hor dven att mérket ar dgnat att
vilseleda allménheten (14 § forsta stycket 2 VmL, se hdrom vidare ned-
an avd. 4.5) samt att mérket strider mot lag eller forfattning eller allmén
ordning eller dr dgnat att vicka forargelse (14 § forsta stycket 3 VmL,
jfr nedan avd. 4.6).

De relativa registreringshindren &r stadgade i enskildas intresse och
anges 1 14 § forsta stycket 4-9 samt 14 § andra—tredje styckena VmL.
Enligt 14 § forsta stycket 4 VmL far mérket inte registreras om det inne-
haller eller bestar av ndgot som &r dgnat att uppfatta som annans firma
eller som annans sliktnamn, konstnidrsnamn eller likartat namn eller an-
nans portritt, dir namnet eller portrittet uppenbarligen inte asyftar na-
gon sedan linge avliden. Enligt 14 § forsta stycket 5 VmL far mirket
inte registreras om det innehéller ndgot som &r dgnat att uppfatta som ti-
tel pd annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk, dir titeln &r
egenartad (se hdrom nedan s. 294 ff.), eller krdnker annans upphovsrtt
till litterdrt eller konstnérligt verk eller annans rétt till fotografisk bild
eller monster. Enligt 14 § forsta stycket 6-9 VmL far mérket inte regist-
reras om det dr forvéaxlingsbart med ett namn eller en firma som nagon
annan anvinder i en niringsverksamhet, med ndgon annans varumirke
eller med ndgon annans varukénnetecken.

Enligt 14 § fjarde stycket VmL giller de relativa registreringshindren
endast om den vars ritt dr i fraga inte ger sitt tillstand till registreringen.
Registrering av t.ex. ett forvaxlingsbart varuméirke kan alltsé ske om

' SOU 1958:10 s. 72; jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 91; jfr EG-domstolens s.k. Baby-
dry-avgérande (C-383/99), dir Baby-dry ansags kunna registreras for blgjor (se hdrom nedan
avd. 4.3.3.2).
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innehavaren av det dldre mirket limnar sitt medgivande hartill.'> Med-
givande att registrera ett identiskt eller praktiskt taget identiskt varu-
mirke for samma eller mycket likartade produkter godtas dock inte. F6-
rekomsten av tva sddana mérken har enligt domstolen ansetts kunna
vara vilseledande och registreringshinder méter da enligt 14 § forsta
stycket 2 VmL.!? I detta fall har allts distinktionen mellan vilseledande
och forvixlingsbara varumirken luckrats upp (jfr nedan s. 356)."

Officialprovningen av de relativa registreringshindren behandlades
redan i den 6versyn av vissa bestdmmelser i VmL som gjordes vid mit-
ten av 1990-talet. Da fordes emellertid fram flera skl for att behélla of-
ficialprovningen. Den anségs dels medfora att man skulle undvika osé-
kerhet om innebérden och styrkan hos de registrerade varumérkena,
dels att antalet invdndningar i registreringsdrenden kunde héllas nere.
Rittighetshavarna slapp att sjilva bevaka sina rittigheter.'> Enligt re-
geringen talade inte minst faktum att 6vriga nordiska liander och vissa
andra industrildnder hade liknande system for att officialprévningen av
relativa registreringshinder skulle behallas.'®

Som anges ovan (s. 50), foreslog VK i sitt betinkande att official-
provningen av de relativa registreringshindren skulle avskaffas och er-
séttas av ett invindningsforfarande. Enligt kommittén fanns det visser-
ligen flera férdelar med en officialprovning dven av relativa hinder. En
vél fungerande officialprovning av bade absoluta och relativa registre-
ringshinder bidrog till att ett registrerat mérke inte inkraktade pé éldre
svenska nationella registrerade ensamritter eller internationella regist-
reringar med verkan i Sverige. Den bidrog ocksa till att ett sokt mérke
inte inkriktade pa dldre gemenskapsregistreringar. En sddan official-
provning, grundad pa granskning av samtliga, eller i vart fall det stora
flertalet ensamritter, gjorde darfor att antalet invindningar kunde hallas
lagt och att tvister om varuméirkesregistreringens giltighet och ensam-

12 Jfr Oversikt s. 123 ff. och Immaterialritt s. 206.

13 Jfr RA 1984 2:64 (Apple); jfr hirtill aven Andsretten s. 428.
Jfr Immaterialriitt s. 203 f.

15 Ds. 1993:97 5. 44 1.

16 Prop. 1994/95:59 s. 38 f.; jfr SOU 2001 s. 163.
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riattens omfattning forebyggdes. Den som fick en registrering beviljad,
hade med en vil fungerande officialprévning rimlig grund for att anta
att det registrerade mirket inte gjorde intrdng i ndgon annans ritt. Pa
grundval av en varuméirkesregistrering, kunde innehavaren darfor gora
investeringar i sitt varumérke och bygga upp mirkets slagkraft, anseen-
de och styrka. Innehavaren kunde i olika sammanhang anvinda regist-
reringsbeviset for att styrka sin ritt, inte bara i hidndelse av tvister om
intrang eller ogiltighet, utan ocksé vid 6verlatelse m.m. av varumérken.
Officialprovningen kunde hirigenom sigas bidra till att skapa forutsétt-
ningar for att ge registrerade varumérken ett formogenhetsvirde. Vidare
ledde en vil fungerande officialprévning av bade absoluta och relativa
registreringshinder till att varumarkesregistret inneh6ll information om
flertalet gillande ensamritter. En officialprovning som omfattade rela-
tiva registreringshinder, ledde ocksa till att varumérkesregistret spegla-
de administrativ praxis pa ett mer fullstindigt sitt.!”

Att man 1 Danmark 6vergivit officialprévningen av de relativa registre-
ringshindren, medan man i Finland, Island och Norge hade for avsikt att be-
halla dem, gjorde att det kom att finnas tvé olika system for officialprév-
ning i nordisk ritt. En nordisk réttslikhet var saledes inte mojlig att né i det-
ta avseende, oavsett hur forprovningen utformades i Sverige. Néar det gillde
forprévningens omfattning, hade darfor betydelsen av nordisk rittslikhet
inte samma tyngd som tidigare. Det fanns emellertid flera skl som talade
emot officialprovningen av de relativa registreringshindren. Till att borja
med kunde det ifrdgasittas om staten skulle ansvara f6r bevakningen av en-
skildas varumérkesritter. Vidare fanns det skil som talade emot official-
provningen av de relativa hindren och som var hénforliga till handlaggning-
en i PRV. Det fanns ocksa skil som talade emot officialprévningen och som
anknot till prévningens omfattning och tillforlitlighet.'

Det &r ingen forutséttning for registreringens giltighet att sokanden an-

vant kdnnetecknet vid registreringstidpunkten. I samband med registre-
ringen behdver man dérfor varken gora sannolikt eller forklara att kin-

17 SOU 2001:26 s. 167 £.; jfr AKs motivering i SOU 1956:25 s. 178 ff.
18 SOU 2001:26 s. 168 och 178 ff.
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netecknet 4r taget eller avses att tas i bruk.'” Mot detta maste emellertid
ses kravet pa s.k. anvindningstvang.?

4.1.2 Inarbetning

Kénnetecken saknar i manga fall inledningsvis den sérskiljningsférma-
ga som dr nodviandig for att kunna skyddas. Om forbrukarna tilltalas av
en produkt, uppstar en forsta bindning mellan férbrukare och produkt. I
anslutning till lansering av produkten spelar marknadsf6ringen stor roll.
Efter hand upprittas ett band som grundar sig pa forbrukarens tillfreds-
stéllelse och pa fortroende for mérkeshavarens produkt. Slutligen har
fortroendet for mérket blivit starkare &n associationen med sjdlva pro-
dukten, genom att konsumenten i sin beslutsprocess direkt associerar till
kénnetecknet och inte till varan.?! Kénnetecknet 4r dé inarbetat.

Det som sker genom inarbetningen &r att ordet far en viss referens,
nédmligen till produkter av angivet slag, men ocksa en speciell mening.
Denna mening bestar i att omséittningskretsen associerar till en viss vara
och dess egenskaper nir de kommer i kontakt med kénnetecknet. I detta
hinseende avser meningen séledes inte ndgot annat 4n att den associa-
tion som krévs for att referens mellan vara och kidnnetecken etablerats,
vilken i sig kan innehalla komponenter av vitt skilda slag — allt ifran
kvalitet och lyx till kvalitets- och prisangivelser — motsvarat forbruka-
rens forvantningar. Skillnaden mellan registrerade varumérken och in-
arbetade kiannetecken &r alltsa att det rdicker med symbolegenskap — sér-
skiljningsforméga — for registrering, medan ett inarbetat kénnetecken de
facto maste ha en forviarvad mening for att fa referens.

Holmgvist konstaterade att fantasibetonade kdnnetecknen inte behov-
de anvindas for att kunna registreras, men de maste anvéndas for att in-
arbetas. Det var, enligt Holmgqvist, troligen dessa kannetecken som i for-
sta hand avsags med pastaendet att ett sdrpriglat mérke var ldttare att in-

19 Koktvedgaard/Levin s. 273.
20 Qe hidrom Noveller s. 41 ff.,, Pawlo i NIR 1998 s. 4 ff. och Oversikt s. 161 ff.
21 Mirkesorientering s. 103.
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arbeta pa kort tid 4n ett inte sdrpriglat sidant.”? Som huvudregel giller

dérfor, sdsom angivits ovan (s. 144 f.), att fantasibetonade kénnetecken
som over huvud taget inte anspelar pa varans art eller andra egenskaper
— sasom t.ex. Kodak — kan bli de starkaste. Men de &r samtidigt de som
4r svarast och kostsammast att inarbeta.”?

Ordet inarbetning torde ha introducerats av Eberstein i en artikel i
TR redan ar 1910.** Principerna om inarbetning utvecklades i svensk
ritt under bérjan av 1900-talet genom praxis,” dir HD visade pa att en
renodlad registreringsprincip var otillrdcklig fran konkurrenssynpunkt
och att ndgon ritt baserad enbart pé ibruktagande och anvindning inte
kunde accepteras. Ocksa i registreringspraxis utarbetades principer, en-
ligt vilka hinsyn togs till bruket av kdnnetecken i bedomningen av sér-
skiljningsformaga vid registrering. Aven om lagen inte gav nigon moj-
lighet att fora en sddan bevisning, blev en mingd varumirken registre-
rade sedan sokanden hade inlimnat vad som var regelritta
inarbetningsbevis. I registreringspraxis hade saledes principerna om in-
arbetningsskydd redan befists i nationell praxis, 1dngt innan de lagféstes
i 1960 ars lag.?

Ett visst nationellt inarbetningsskydd inférdes emellertid redan 1934
i 1884 ars varumérkeslag i form av ett uttryckligt férbud mot registre-
ring av mirken som var helt och héllet lika eller litt kunde forvixlas
med mérke som redan var f6r annan inarbetade sdsom i1 handeln géllan-
de varukinnetecken (4 § forsta stycket 6 i 1884 ars VmL). Andringen
var en foljd av Sveriges ataganden enligt PK i vilken genom 1925 éars
Haagrevision i art. 6°® infordes bestimmelser om notoriskt kiinda mdir-
ken.?’ Det skydd for inarbetning som da infordes i lagen, avsag endast
varor av samma eller liknande slag. Det forutsattes alltsd en materiell
konkurrensrelation mellan de bada kidnnetecknen. Dartill kom att lag-

22 Holmgqvist i NIR 1975 s. 271.

2 Se Oversikt s. 62.

2% Ebersteini TfR 1910 s. 421; jfr Holmqvist i NIR 1975 s. 259.

25 Se NJA 1925 s. 340 (Salamander) och NJA 1929 s. 44 (Tenax).

26 Holmgqvist i NIR 1975 s. 261; jfr hirtill ocksa Andsretten s. 438 ff.
2 Op. cit. s. 259; jfr hartill Bertrand i RDPI 44/1992 s. 11 ff.
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dndringen avsig endast registrerbara varumirken.”® Dessa brister av-
hjdlptes genom den &r 1942 inforda bestimmelsen i 9 § IKL, dér det
stadgades straff for den som i niringsutévning anvdnde namn, firma,
varumérke, utstyrsel eller annat kénnetecken i uppsat att framkalla for-
véxling med inarbetat kdnnetecken for annans naringsverksamhet eller
diri utbjudna varor eller prestationer.?’

I sina overvidganden infér 1960 ars VmL foreslog VFU som bekant
(jfr ovan s. 52), att det varuméirkesrittsliga skyddet exklusivt skulle reg-
leras inom ramen for den foreslagna varumirkeslagen. Mot bakgrund av
att det i 1960 ars VmL saledes infordes ett faktiskt skydd for inarbetade
kénnetecken, framstod det naturligt att inte vidare 14ta 9 § IKL vara till-
limplig pa varukinnetecken.’® 12 § tredje stycket VmL stadgas darfor
i dag att ett kiinnetecken anses inarbetat, om det hér i landet inom en be-
tydande del av den krets till vilken det riktar sig, &r ként som beteckning
for de varor som tillhandahalls under kénnetecknet. En f6ljd av 1960 ars
VmL &r foljaktligen ocksa att inarbetningsskyddet genom den s.k. Ko-
dakdoktrinen kom att omfatta dven ett skydd utdver varuslagsomradet
(se vidare nedan avd. 4.4.5).3!

For att anses som inarbetat, maste kidnnetecknet uppfattas som be-
teckning for innehavarens varor. Detta innebar enligt 1958 &rs motiv att
omsittningskretsen skulle uppfatta kdnnetecknet sdsom ett individuali-
seringsmedel, varmed en bestimd — dock inte nddvéndigtvis till namnet
kénd — néringsidkare betecknade sina varor for att skilja dem frén andra
varor av liknande slag.*” For att vara inarbetat krivs det saledes inte att
kannetecknets ursprungsangivelsefunktion (jfr hirom ovan s. 77 ff.) &r

8 Jfr SOU 1958:10 5. 53 f. och SOU 2001:26 s. 220.

? Se harom Levin, Lag med vissa bestimmelser mot illojal konkurrens s. 89 ff.; Heiding s. 31 ff.

30 Se SOU 1958:10 s. 60; prop. 1960:167 s. 37; jfr Otillbérlig konkurrens mellan niringsidkare s.
129 f. och Nordell i NIR 1992 s. 498. Det bor, i anslutning till denna beskrivning av det svenska
inarbetningsskyddets utveckling, papekas att det i dag inte dr ndgon sjalvklarhet internationellt
att ge i princip samma skydd genom inarbetning som for registrerade kdnnetecken inom ramen
for det varukdnneteckensrittsliga objektsskyddet. Vanligast synes vara att skydd for inarbet-
ning ges genom lagstiftning mot illojal konkurrans.

31 Jfr Holmgqvist i NIR 1975 s. 261.

2 SOU 1958:10s. 223.
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uppfylld, utan endast att kinnetecknet uppfattas som sadant, utmérkan-
de visst kommersiellt ursprung, oavsett vilket.** Det fordras med andra
ord inte att de som ingar i omsittningskretsen vet vem som dr kdnne-
teckenshavaren.** Kinnetecknet ger ju ofta inte heller ndgon upplysning
om det. Det som krévs &r endast att omséattningskretsen kénner till att
det ifrdgavarande kinnetecknet refererar till en viss vara.*® Det betyder
att inarbetning inte ger skydd for en ursprungsangivelse i sig, men vil
for symbolfunktionen, eftersom det 4r en forutsittning for inarbetnings-
skydd att omséttningskretsen uppfattar kéinnetecknet som en symbol for
en viss néringsidkares varor och tjanster och inte som t.ex. en allmén be-
teckning for varans art eller egenskaper.’® Anvindningen av ett kiinne-
tecken gar darmed delvis ut ifran att héalla kénnetecknet kvar i minnet
hos omsittningskretsen, ndgot som tangerar grundldggande principer
inom den foretagsekonomiska teoribildningen om en verksambhet, d.v.s.
att det dr fraga om att bygga varumérken (jfr ovan s. 31). Holmgvist har
kallat det for ett naturligt anvindningstvang for icke registrerade kin-
netecken.’’

Ett exempel kan vara att omséttningskretsen efter inarbetning instinktivt
forknippar en rutig sing med ordet Adistens. Det intressanta hér &r att om-
sattningskretsen, genom inarbetning av synintryck, kan fés att associera till
ett visst ord, och att ordet hdstens, sedan ger associationer till en sdng med
vissa egenskaper. Varken egenskapen rutig eller sdng refererar eller asso-
cierar ju normalt till ordet Adist eller egenskaper hos héstar.

Uttrycket inarbetning visar sig, vid ndrmare eftertanke ha tva innebor-
der. Det har traditionellt ansetts avse dels en verksamhet — att géra nagot
ként, dels resultatet av denna verksamhet — att ha blivit kénd. I t.ex. Eng-
land, dér inarbetningsbegreppet dr oként, kunde, enligt Hol/mqvist, verk-
samheten betecknas som att establish a trade mark on the market, med-

3 Se Tengelin i NIR 1975 s. 373.
3 Jfr Oversikt s. 263 f.

3 Immaterialriitt s. 196.

3% QOp. cit. s. 184,

37 Holmqvist i NIR 1975 s. 267.
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an resultatet kunde betecknas med ordet reputation. Resultatet av inar-
betning kunde enligt Ho/mgvist betecknas &n som goodwill, &n som se-
kunddrbetydelse. Den forra gav saledes uttryck for konkurrensaspekten,
medan den senare uttryckte den semantiska aspekten.>® Holmqvist kon-
staterade att det knappast var riktigt att séga att en inarbetad bendmning
forvirvade en betydelse, lika litet som det kunde sidgas att ett egennamn
betydde nagot. Den betydelse som forvdrvades var i stillet betecknandet
av ett individualbegrepp.*® Detta kan forvisso, for svensk ritts del, Gver-
séttas med inarbetning och inarbetad, dar inarbetning avser en mer el-
ler mindre malmedveten handling hos kénneteckenshavaren, medan in-
arbetad avser en egenskap, d.v.s. att kdnnetecknet genom anvindning
har givits mening som i sig skapar en referens. Med min terminologi
skulle man béttre kunna uttrycka det som att sekunddrbetydelse avser
den referens som skapats, medan goodwill avser den forviarvade mening
som ger kinnetecknet ett egenvdrde. Det &r helt klart att inarbetning ger
skydd for referens, eftersom kénnetecken efter inarbetning kan registre-
ras. Ordets primdrreferens ger séledes kdnnetecknets ursprungliga me-
ning eftersom det 4r fraga om de associationer som omsittningskretsen
far initialt till kinnetecknet ifriga. Genom registrering skapas en ny re-
ferens. Genom inarbetning skapas ocksé en referens, men dirtill &ven en
mening. Medan sérskiljningsformaga inte behover avse annat dn att
kannetecknet har referensegenskaper, blir en foljd av inarbetning att
kiannetecknet forutom referens dven forvirvar viss mening, d.v.s. att
omsittningskretsen vet att kinnetecknet dr symbol for en viss vara samt
att det hos omsittningskretsen ger vissa associationer till varans egen-
skaper i vid forstéelse. Det sker som en f6ljd av att omséttningskretsen
tilldgnar sig varan eller kommer i kontakt med den genom marknadsfo-
ring eller eljest och ddrmed bildar sig en uppfattning om vad den skall
anvindas till och hur bra den &r for forutskickade dndamal, liksom om
forsdljningskanaler, garantidtaganden m.m. (jfr ovan avd. 2.3 angéende
kannetecknets garantifunktion).

38 Se op. cit. s. 255 f.
3 Holmqvist i NIR 1975 s. 256.
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Inarbetning kan saledes ses som en trestegsraket som tillskapar olika
grader av bindning mellan objekt och subjekt.

- Det forsta steget &r att omsittningskretsen forknippar kdnnetecknet
med den vara som det skall symbolisera. Detta ger vid inarbetning det
nodvandiga kravet pa sdrskiljningsformdaga (d.v.s. referens).

- Det andra steget innebdr att omséttningskretsen dértill forknippar kin-
netecknet med ett visst (kommersiellt) ursprung, vilket ger kinneteck-
net visst egenvirde — mening.

- Det tredje steget dr att omséttningskretsen forknippar kénnetecknet
med vissa (kénda och helst goda) egenskaper, vilket dértill ger kénne-
tecknet ett renommé 1 egentlig bemirkelse, d.v.s. ett fortroende for
kannetecknet som &r bestdende over tid (d.v.s. mening med visst sér-
skilt innehall).

4.1.2.1 Inarbetningskrav

Omfattningen av den anvdndning som krévs for att ett kinnetecken skall
bli inarbetat varierar i hog grad, dels i beroende av vilket kdnnetecken
det ar frdga om, dels i beroende av vilken typ av vara det kénnetecknar.
Holmqvist har angivit vilka fakta som skall védrderas i en inarbetnings-
bedomning: Det &r fraga dels om anvéndningens omfattning, dels om
reklamens omfattning, utformning och inriktning. Dartill kommer ytter-
ligare fakta i form av malgruppens sitt att uppfatta kinnetecknet, vilket
beror av dess distinktivitet, vidare av sittet pa vilket kdnnetecknet pre-
senteras och marknadsfors, konsumenternas mirkesmedvetenhet och
precisionsforméga, séttet for kop av varan, varans férekomst i stdder
respektive pa landsbygd, anvdndningen av samma kénnetecken genom
flera niringsidkare 0.s.v.*

Ju léttare ett kdnnetecken &r att komma ihag, desto léttare &r det att
inarbeta och vice versa. Avgérande for om ett kiinnetecken 4r inarbetat
ar dartill &ven hur kidnt mérket dr inom en viss personkrets, men vad som
sedan egentligen skall forstds med inarbetning &r inte latt att uttrycka
generellt. Ett forsta forsok att definiera vad som krivs av ett kinneteck-

40" Holmqvist i NIR 1975 s. 277 f.
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en for att vara inarbetat gjordes i motiven till 9 § IKL. Dér angavs att
anvandningen av kdnnetecknet skulle ha skett under avsevdrd tid eller
i forening med intensiv reklam. Ett sarpriglat kdnnetecken ansags litta-
re kunna inarbetas pé kort tid, utan att man dock ndrmare angav vad som
menades med ett sarpriglat kdnnetecken. Lang tids anviandning kunde
vara otillricklig, om bruket hade skett i endast ringa utstrdckning. Inar-
betning i riket betydde inte att inarbetning borde ha skett i hela landet.*!

Fragan om hur ldnge en anvdndning maste ha pégatt for att inarbet-
ning skall ha fullbordats, kan besvaras endast i relation till brukets in-
tensitet och omfattning. Om bruket har ringa omfattning, behovs det tro-
ligen kontinuerligt bruk under en lingre tid.* Att inarbetningen skall
ske bland dem som kénnetecknet riktar sig till, anger att omséttnings-
kretsen kan vara olika for skilda varor. Ddrmed kan olika inarbetnings-
grad ocksa krivas for skilda varor.*

I doktrinen har konstaterats att det i och for sig inte skulle vara omgj-
ligt att inarbeta ett varumérke endast genom anvéndning i reklam, men
att det i praktiken var sillsynt.** Man kan i och for sig ocksa tinka sig
att ett kinnetecken kan anses inarbetat 4ven om varan aldrig tillhanda-
hallits hér i landet. Enligt VFU kunde ett kdnnetecken anses inarbetat i
Sverige d@ven som foljd av intensiv reklam i utlandet, vilken gor kénne-
tecknet allméint bekant dven hér i riket. Det var tdnkbart som resultat av
annonser i utlindska, men i Sverige spridda, tidskrifter eller genom att
kinnetecknet namnts i facktidskrifter eller t.o.m. i skonlitterdra verk.®
Frigan stilldes pa sin spets i ett hovrittsavgorande*® som gillde frigan
om biluthyrningsverksamhet i USA under firman Budget Rent A Car
kunde ha blivit inarbetad i Sverige.

Domstolen konstaterade att dven om en viss kinnedom om kinnetecknet
Budget maste ha forelegat inom omsattningskretsen, och da sarskilt reseby-

41 Prop. 1942:257 s. 18.

2 Holmgqvist i NIR 1975 s. 267.

4 Jfr Holmqvist i NIR 1975 s. 268.

4 Immaterialritt s. 195.

# SOU 1958:10's. 221 f.

46 Svea hovritts dom den 27 november 1981 (Budget).
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rabranschen, var det svart att dra ndgon séker slutsats om hur allmén kin-
nedomen var da. Med hanvisning till motiven till FL, konstaterades att in-
arbetning av ett kdnnetecken hir i landet, utan att verksamheten bedrivits
hir, kunde tdnkas ske endast undantagsvis. Mot bakgrund hirav fann dom-
stolen att det inte kunde anses utrett att kinnedomen om kénnetecknet Bud-
get varit sa allmén i omsittningskretsen att inarbetning kunde anses foreligga.

Inarbetningskraven maste ocksa stéllas i relation till kdnnetecknets ur-
sprungliga sérskiljningsforméga. For ett kdnnetecken med hog grad av
deskriptivitet och som konkurrerar med andra vésentligen liknande kin-
netecken inom marknaden for liknande varuslag, bor kravet pa inarbet-
ning séttas hogre dn om kénnetecknet ar ett rent fantasiord. Belysande
kan vara NJA 1976 s. 130 (Marinkonsult), dir fraga var om ordet Ma-
rinkonsult hade blivit inarbetat som néringskdnnetecken.

HD uttalade att det av bevisningen framgick att — bortsett fran adresserna
pa ett antal brev — firmahavarens namn och titel regelméssigt hade pa ett el-
ler annat sitt angivits i samband med ordet Marinkonsult. Det var upplyst
att verksamheten drivits utan nagot fast anstillt bitrdde och av firmahava-
rens uppgifter vid huvudférhandlingen framgick att verksamheten visent-
ligen byggde pa kundernas fortroende fér honom personligen. Dessutom
hade det visats att ett inte obetydligt antal andra néringsidkare under en
foljd av ar hade begagnat ordet Marinkonsult eller liknande ord i firma. Den
forebragta bevisningen kunde dérfor inte anses ge tillrackligt stod for att or-
det Marinkonsult skulle vara inarbetat som kénnetecken.

Tidigare gillde stringare inarbetningskrav. Enligt den ursprungliga be-
stimmelsen i1 2 § tredje stycket VmL krédvdes att kidnnetecknet var all-
mdnt kdnt som beteckning for innehavarens varor. Med uttrycket all-
maint ként férstods inte det som orden nidrmast tyder pa, att sa gott som
alla maste kénna till kinnetecknet. Enligt motiven till VmL kréivdes inte
heller att en viss procentuell andel av omséttningskretsen hade vetskap
om kinnetecknet.’ Diremot fordrades att en s& avsevird del av omsiitt-

47 SOU 1958:10 s. 222; jfr Tengelin i NIR 1975 s. 371 f. och SOU 2001:26 s. 220.
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ningskretsen kénde till det att det redan till foljd dérav erhallit ett patag-
ligt goodwillvirde.**

Inarbetningsskyddet fick sin nuvarande utformning som resultat av
1993 érs revision av VmL, varvid kravet pa att kinnetecknet méste vara
allmdnt ként utmonstrades. [ samband med revisionen anférde regering-
en att den utveckling som dgt rum av varuméirkenas roll inom omsitt-
ningen och inom samhdllet i stort, medf6rt bland annat att 4ven kénne-
tecken som inte var allmént kdnda kunde ha ett betydande formogen-
hetsvirde och dérfor fortjana skydd, varfor kravet ldmpligen kunde
utformas som ett krav pa att kénnetecknet skulle vara ként inom en be-
tydande del av den krets till vilken det riktade sig (jfr ovan).* I friga om
tillampningen av bestimmelsen kunde bedémningen av vad som skulle
vara en betydande del inte anges generellt enligt ndgon speciell notori-
tetsskala, utan fick bero p& omsténdigheterna i det enskilda fallet. Av
betydelse for den bedomningen var bland annat om det var manga per-
soner som uppfattade mirket som en beskrivande beteckning. I sa fall
maste naturligtvis kravet pa antalet personer som uppfattade mérket
som ett kdnnetecken stdllas hogre. Det fick ankomma pé rittstillamp-
ningen att i det enskilda fallet avgéra hur bestimmelsen borde tillam-
pas.”

For att en inarbetning skall ha skett, krivs vad som kallas fullbordad
inarbetning. Det framgar av det uttryckliga kravet pa att kdnnetecknet
skall ha blivit just inarbetat.’! Inarbetningsgraden blir avhingig av det
sétt pa vilket inarbetningen sker och hur mélmedvetet den genomfors.
Av detta foljer att begreppet fullbordad inarbetning ar en produkt av en
rad faktorer dir savil kénnetecknets ursprungliga som foérvirvade me-
ningsegenskaper maste vdgas in. Men det hindrar inte att fullbordad in-
arbetning avser en viss egenskapsnivd. Aven om man siledes kan tala
om storre eller mindre inarbetning, dr lagens inarbetningskrav en trdskel

8 Se SOU 1958:10s. 221 ff; se utforligt om inarbetningskriteriet enligt tidigare ritt, Varumirken

fran konsumentsynpunkt s. 154 ff.
4 Se Ds 1993:97 s. 45 f. och prop. 1994/95:59 s. 43 £.; jfr SOU 2001:26 s. 221.
0 Prop. 1994/95:59 s. 45
I Jfr Holmgqvist i NIR 1975 s. 263.

189



4. Skyddsforutscittningar

som kénnetecknet maste né over. Den har traditionellt métts genom an-
taganden om hur stor del av omsittningskretsen som kéanner till kidnne-
tecknet och for vilka varor det anvinds. Trots att det aldrig varit avsett
att inarbetning skulle kunna estimeras kvantitativt, genom bevisning om
kénnedom inom en viss procentandel av omséttningskretsen, har ut-
vecklingen gatt mot en sadan kvantifierad bedémning.

VK konstaterade att 1993 ars reform syntes ha lett till att fler kénne-
tecken &n tidigare ansetts inarbetade. Liksom tidigare, togs enligt VK,
vid tillimpning av bestimmelsen hinsyn till omstindigheter av olika
slag. Men marknadsundersokningar torde dock alltjamt ha stor praktisk
betydelse for bedomningen av om ett mirke skulle anses vara inarbetat.
Varken i administrativ eller judiciell praxis hade emellertid ndrmare re-
dovisats att ndgon viss procentuell andel av omséttningskretsen skulle
anses vara tillricklig for att ett kdnnetecken skulle anses vara inarbe-
tat.”

For att faststilla inarbetning har Stockholms Handelskammares Varumdir-
kesndmnd ansett att ett kannetecken vore inarbetat enligt den tidigare lydel-
sen av 2 § tredje stycket VmL nér det varit kidnt inom mer dn 50 procent av
omsittningskretsen. Den allménna trenden har dock varit att inarbetnings-
kraven har sinkts, nigot som skedde redan fore 1993 ars revision.>® Saledes
har Varumdrkesndmnden sedermera ansett att ett kinnetecken kan vara in-
arbetat om det dr ként av dtminstone en tredjedel av omséttningskretsen,
under forutsittning att det i varumarkesrittsligt avseende har ursprunglig
sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster som det avser och om kén-
netecknet dr beskrivande, méste det uppfattas som ett kénnetecken av fler
4n hilften av dem som ingar omsittningskretsen.>* I doktrinen har ansetts
att redan kdnnedom hos 30-35 procent av omséttningskretsen 4r tillricklig
for att inarbetning skall foreligga.®> Aven om dessa procenttal inte uttryck-
ligen har accepterats i réttspraxis, har de enligt doktrinen ansetts ge viss
uppfattning om vilken grad av kinnedom som krivs for skydd.*®

52 SOU 2001:26 5. 221.

33 Jfr loc. cit.

3 Se op. cit. s. 221 f. och Grundén i NIR 1995 s. 227 f.

%5 Holmgqvist i NIR 1975 s. 279 f.; Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 158 ff.
¢ Se Bernitz m. fl., Immaterialritt 4 uppl. s. 133.
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Fragan om forvérvad sérskiljningsférmaga genom inarbetning provades
ocksa i det s.k. Chiemsee-avgérandet.’’ Den tyska domstolen frigade
ndmligen om den i tysk réttspraxis dittills rdidande uppfattningen att be-
skrivande beteckningar, for vilka det fanns ett behov av att utesluta en-
samritt (Freihaltebediirfnis), krivdes att s6kanden kunde visa att de
hade inarbetats i handeln (Verkehrsdurchsetzung) i mer dn 50 procent
av de berorda omsittningskretsarna, var forenlig med Varumérkesdi-
rektivets art. 3.3 och om denna bestimmelse innebar att det stilldes krav
pa sittet att faststdlla den sérskiljningsforméga som uppkommit till
foljd av bruk. EG-domstolen uttalade att bedomningen av om ett kéinne-
tecken hade forvérvat hog sarskiljningsformaga skulle goras genom en
helhetsbed6mning.

EG-domstolen erinrade om att det i art. 3.3 i direktivet foreskrevs att ett
tecken, till f61jd av det bruk som gjorts av det, kunde forvérva sérskiljnings-
formaga och séledes kunde registreras som varumirke (p. 44). [ prévningen
av om ett mirke genom anvindning skulle anses ha foérvirvat erforderlig
sérskiljningsformaga, skulle goras en helhetsbedomning av de omsténdig-
heter som kunde visa att varuméirket fungerade som ett individualiserings-
medel for de varor som det avsag (p. 49). Bestimmelsen utgjorde séledes
en betydande lindring av regeln i art. 3.1 b—d. Enligt domstolen kunde, vid
bedémningen av om kénnetecknet forvérvat sdrskiljningsforméga, hansyn
tas dven till den marknadsandel som varumirket innehade, hur ofta, hur
lange och pa hur stort geografiskt omrade som detta varumirke hade bru-
kats, hur stora investeringar som gjorts for att salufora det, den andel av om-
sédttningskretsen som tack vare varumirket kunde ange att varan kom fran
ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare och andra yrkessam-
manslutningar (p. 51). Om registreringsmyndigheten, pa grundval av dessa
uppgifter, ansdg att omséittningskretsen eller atminstone en betydande an-
del av den, tack vare varumérket kunde ange att varan kom fran ett visst fo-
retag, skulle den under alla omsténdigheter faststélla att kravet i art. 3.3 1
direktivet for registrering av varumirket var uppfyllt. Om det ddremot var
fraga om omstidndigheter under vilka ett sddant villkor kunde anses vara
uppfyllt, kunde de inte faststillas enbart pd grundval av allménna och ab-

57 De forenade malen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee).
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strakta uppgifter sisom bestimda procentsatser (p. 52).%® Domstolen utta-
lade vidare att direktivet skulle tolkas pa sa sétt att om varumérket hade for-
varvat sirskiljningsférmaga till foljd av det bruk som hade gjorts av det, be-
tydde det att varumérket lampade sig som identifikationsmedel for att den
vara som var foremal for registreringsansékan kom fran ett visst foretag och
saledes att den kunde sérskiljas fran varor fran andra foretag (p. 54). Sér-
skild hiansyn skulle enligt p. 50 dérvid tas till om det geografiska namnet
var speciellt i ndgot hinseende. Om det var mycket vilként, kunde det anses
ha forvirvat sédrskiljningsforméga endast i det hidnseende som avses i art.
3.3 i direktivet, om det foretag som ville registrera varumérket hade brukat
det intensivt och under en lang tid. Om det var fradga om ett namn som redan
var kint som geografisk ursprungsbeteckning for en viss kategori varor,
fanns det dnnu storre anledning for det foretag som ville registrera det for
en vara i samma kategori att visa att det var vilként och att det hade brukat
varumirket intensivt och under lang tid.>’

EG-domstolen pekade séledes pd konkurrensen mellan den mening som
a ena sidan kan finnas i ett kiinnetecken pa grund av att det refererar till
ett geografiskt ord i sig, d.v.s. i sjdlva ordet, och den mening som varor
av visst slag kan ha férvirvat som geografiska ursprungsbeteckningar
(jfr nedan avd. 4.3.5.1). Det kan dértill konstateras att EG-domstolens
motiv rent generellt svarar relativt vdl mot de bedomningskriterier som
antagits gilla for inarbetning enligt svensk rétt.

4.1.2.2 Inarbetning som krav for registrering

Sa gott som alla tecken som saknar sérskiljningsférméga kan fa sadan
efter inarbetning. Undantag géller i princip endast for rent generiska be-
teckningar liksom for kénnetecken som bestar endast av en bokstav eller
siffra liksom, utanfor ordkinneteckensomradet, det som brukar anses
hinforligt till det s.k. allmcnna formforradet.”® Enligt Kobbernagel var
regeln logisk. Om ett mirke verkligen var sa ként, att det for koparen

8 Jfr mal C-342/97 den 22 juni 1999 (Lloyd) p. 24.
% Se om avgorandet i SOU 2001:26 s. 214 ff.
% Se Kobbernagel IT; Oversikt s. 31; jfr Grundén i NIR 1995 s. 234.
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stod som ett namn for varan, hade det faktiskt distinktivitetsegenskap,
daven om det i sig inte dgnade sig som differentieringsmedel. Det var
dérfor en strid om ord, om man sade att mérket genom inarbetningen
hade forvirvat tillricklig sdrskiljiningsformaga.®!

Att bristande sérskiljningsférméga kan botas genom inarbetning
framgar ocksa av sista meningen i 13 § forsta stycket VmL. Dér stadgas
uttryckligen att vid bedomningen av om ett mérke har sérskiljningsfor-
maga, hdnsyn skall tas till alla omstidndigheter och sérskilt till den om-
fattning och den tid som mérket varit i bruk. Bestimmelsen motsvaras
av Varumérkesdirektivets art. 3.3:

Ett varuméirke skall inte végras registrering eller ogiltigférklaras med stod
av punkt 1 b, c eller d, om det fore tidpunkten for registreringsansékan och
som en foljd av det bruk som har gjorts av det, har forvérvat sirskiljnings-
forméga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse
skall gélla dven nir sérskiljningsformagan har forvérvats efter tidpunkten
for registreringsansokan eller tidpunkten for registreringen.®?

Bestimmelsen ger inte ndgon ndrmare redovisning av vad som i vrigt
fordras for att bota bristerna i ett mirkes sirskiljningsférméaga.®® Nir be-
stimmelsen togs in i VmL, var det i férsta hand mojligheten att ta hin-
syn till anvindningen av beskrivande varumdirken vid bedomning av
deras sérskiljningsforméga som ansags vara av betydelse. Enligt VFU
skulle bestimmelsen 6ppna fér en mojlighet att i speciella fall bortse
fran priméra brister i ett mérkes sérskiljningsférmaga. Vidare anférde
man att ett beskrivande mirke genom anviandning kunde fa sekundérbe-
tydelse med verkan att det i férsta rummet uppfattades sasom ett sérskilt
kinnetecken medan dess beskrivande innebord tridde i bakgrunden.®*

1 Kobbernagel IT s. 99. Det exempel som gavs av Kobbernagel, var 4alborgs Akvavit, vilket ju

liknar det svenska exemplet om Karissons Klister, men vil &dnda inte miter sig med Absolut
Vodka.

Jfr varumirkesdirektivets art. 7.3.

% Jfr SOU 2001:26 5. 211.

% SOU 1958:10 5. 103 f. och prop. 1960:167 s. 100 f.; jfr SOU 2001:26 5. 211.

62
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Det &r uppenbart att inarbetningskraven vid registrering dr av annat
slag dn i en intrdngssituation. Vid registrering kan det ju vara fraga for
registreringsmyndigheten att ta stidllning endast till om tecknet uppfyl-
ler kraven pa sirskiljningsférmaga — ursprunglig eller forvérvad. Efter-
som en svag ursprunglig sirskiljningsférmaga kan botas genom forvér-
vad sddan® och eftersom den forvirvas genom inarbetning, blir ju inar-
betningskravet vid registrering en effekt ocksa av graden av ursprunglig
sarskiljningsférmaga. VFU fastslog inte heller ndgot visst matt av an-
viandning som maste ha dgt rum for att bristande sérskiljningsférmaga
skulle anses botad och nagon ovillkorlig fordran uppstilldes inte pa att
anvindningen i varje sarskilt fall skulle ha medfort fullbordad inarbet-
ning. Hansyn borde tas till miarken med alla olika grader av bristande
séarskiljningsférmaga, alltifrdn rent generiska ord, vilka endast i speciel-
la undantagsfall kunde fa sekundirbetydelse, 6ver mer eller mindre
klart deskriptiva mérken till mérken som stod pa griansen mellan det de-
skriptiva och det starkt suggestiva. I grinsfallen kunde anvindningen
och ovriga omstindigheter vara avgérande for registrerbarheten, men i
dessa fall kunde &ven mindre omfattande bruk dn sadant som lett till in-
arbetning vara tillrickligt for att overfora mirket till de registrerbaras
krets.®® Detsamma giller for firma. I motiven till FL papekades att det
maste krivas stark bevisning for att ett ord som var allmént brukat och
hade deskriptiv karaktir skulle kunna anses ha blivit sa utmérkande for
firmahavarens verksamhet att det hade fatt sekundérbetydelse. I sédana
fall torde inarbetning kriivas.’” Om en firma som bestér av ord med for-
hallandevis svag ursprunglig sirskiljningsforméga har utnyttjats under
langre tid eller i storre omfattning, kan det antas att firman har tillracklig
séarskiljningsférmaga for att kunna fungera som néringskénnetecken. I
den juridiska litteraturen har det ocksa konstaterats att det inte betyder
att anvindningen maste ha skett i sddan omfattning att firman ar att anse
som inarbetad.®® I friga om inarbetning vid registrering #r det darfor

% Jfr SOU 1958:10s. 219.

% Qp. cit. s. 103.

7 Prop. 1974:4 5. 211.

% Essén, Firmaritt, 3 uppl. (cit. Essén) s. 71.
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knappast andamaélsenligt att tala om fu/lbordad inarbetning, utan i stél-
let nirmast om fillrdcklig inarbetning,” en huvudprincip som ocksa
framgér av registreringspraxis.”

VK konstaterade att bestimmelsen i 13 § forsta stycket VmL syntes
ha tillampats i huvudsak i enlighet med de uttalanden som anforts av
VFU (jfr strax ovan). Nar det varit fraga om 1 hog grad beskrivande mér-
ken, hade man i administrativ praxis saledes kréavt att mérket varit inar-
betat for att det skulle anses ha forvérvat erforderlig sarskiljningsférma-
ga.”! Nir det ddremot varit friga om mirken som stétt pa grinsen mellan
det starkt suggestiva och det deskriptiva, hade det enligt VK varit till-
rackligt att mérket anvénts i viss omfattning och under viss tid och dér-
igenom visat sig fungera som ett kiinnetecken.”” Vidare hade generiska
och vissa starkt beskrivande ord ansetts vara féremal for ett absolut fri-
hallningsbehov och dérfor vigrats registrering, trots att de anvénts i
mycket stor omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kinne-
tecken.” Ett exempel fran registreringspraxis kan vara att ordet Kex-
choklad av PBR, trots langvarig och malmedveten inarbetning, inte
uppfattats som kiinnetecken.’*

Den semantiska skillnaden mellan fullbordad inarbetning och till-
racklig inarbetning &r saledes att medan den forra ger tecknet en ny re-
ferens, innebdr den senare endast att kidnnetecknet tillfogas en sddan
grad av meningsegenskaper att det forviarvar symbolfunktion, d.v.s. att
det 6ver huvud taget kan tjdna som kédnnetecken.

% Jfr Holmqvist i Vennebog til Mogens Koktvedgaard s. 290.

Som exempel pa ett ursprungligen deskriptivt kidnnetecken som kunnat registreras efter visad

inarbetning kan nimnas WordPerfect for ett ordbehandlingsprogram (RA 1987 not. 505).

"I VK hinvisade hir till PBR mal 97-271 (Svenska lantigg), PBR mal 98-236 (Histens) och PBR
mal 99-028 (Kexchokad).

2 VK hinvisade hir till PBR mal 93-135 (Sikra), PBR mal 94-466 (A way of living), PBR mal
94-688 (Herba medica) och PBR mél 97-385 (Taxikurir).

3 SOU 2001:26 5. 212. VK angav hiir som exempel PBR mal 95-237 (Oddset).

74 PBR mal 99-028 (Kexchokad).
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4.1.2.3 ”Omedveten” inarbetning

I ett vanligt sprak far manga ord successivt nya eller ’felaktiga” referen-
ser. De felaktiga referenserna far allt storre spridning, sa att de till slut
blir erkdnda som korrekta och alternativa referenser. En sddan utveck-
ling sker givetvis kontinuerligt,” men det forekommer att en spraklig
nyhet kan fa officiell giltighet, t.ex. genom att upptas i en ordbok.”® Ett
exempel kan vara ordet dvermaga, vars ursprungsbetydelse narmast dr
omyndig, men som i dag allmint ansetts betyda dvermodig. En fran den
vanliga bokstavliga referensen avvikande betydelse uppstér ofta genom
att ett uttryck borjar anvindas i en dverford bemdirkelse. Vad géller kin-
netecken dr det vanligt att omséattningskretsen med tiden borjar ange en
vara med ett annat namn, t.ex. att Coca-Cola borjar kallas for COKE, att
Restaurang Lowenbrdu kommit att kallas Lowet eller att n6jesetablisse-
mentet Grand National kom att kallas for Nalen.”” Om det nya namnet
inarbetas, kommer det automatiskt att omfattas av det kidnneteckens-
rattsliga skyddet. Ofta torde det inte spela ndgon ndmnvird roll om det
ar kdnneteckenshavaren eller omsittningskretsen sjialv som skapar en
saddan ny referens. Om omséttningskretsen s& att séga ger varan ett
smeknamn, tyder det vanligen pa en sérskild uppskattning av varan och
skapar ddrmed ocksé en sérskild samhdorighet inom omséttningskretsen,
vilket bor vara ett incitament for kéinneteckenshavaren att vinnldgga sig
om ett skydd ocksa for ett pa detta vis genererat kdnnetecken. Vanligen
vill vél kénneteckenshavaren emellertid sjdlv bestimma hur hans kin-
netecken skall anvéndas och utnyttjas. Om omséttningskretsen saledes
skulle borja anvédnda en pa visst sétt pejorativ bendmning pa varan, t.ex.
om Berns Salonger, inte bara inom sndva kretsar, utan dven allmént,
skulle borja kallas for Bernts Kalsonger, dr det uppenbart att det kan
vara till forfang for kdnneteckenshavaren. Exemplet visar pa hur en sa-
dan omedveten eller okontrollerad inarbetning kan ge kidnnetecknet helt
ny och av kinneteckenshavaren oavsedd mening. En sjédlvklar méalsétt-

75 Jfr Oversikt s. 42.
76 Jfr Regnéll s. 74.
77 Jfr Andsretten s. 386.
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ning for kdnneteckenshavaren i en effektiv varumérkesstrategi dr darfor
att i storsta mojliga man styra omséttningskretsens bruk av kdnneteck-
net eller de kénnetecken som anvénds for hans varor. Om kinneteckens-
havaren forlorar kontrollen 6ver kénnetecknets anvéindning, 6kar risken
inte bara for urvattning, utan ytterst fér degeneration. Det kan ju lika latt
forekomma att omséttningskretsen borjar anvianda kdnnetecknet som en
allmén angivelse av varan.

4.2 Omsittningskretsen

Ordet omsdittningskrets motsvarar vad som i 2 § tredje stycket VmL
anges som den krets till vilken kdnnetecknet riktar sig. Med omsditt-
ningskrets forstés saledes kretsen av personer som dels normalt kan tén-
kas kopa den ifragavarande varutypen — forbrukarna eller konsumenter-
na — dels de personer som &r verksamma inom en bransch som eljest
handlar med varan, till vilken kan hora savil tillverkare som personer i
distributionskedjan — importorer, grossister, agenter, detaljister m.fl.
Omsittningskretsens sammanséttning kan variera i beroende av det va-
ruslag som kinnetecknet avser,”® liksom i beroende av skilda typer av
distributions- och forsiljningskanaler. Ar varan t.ex. ett livsmedel, kan
omsittningskretsens konsumentled bestd av sa gott som hela befolk-
ningen. | praktiken &r det i ménga fall relativt svart att faststélla vilka
som ingdr i omsittningskretsen.”’ De kan dock vanligen indelas i tvé hu-
vudgrupper. Den ena gruppen bestar av dem som normalt kan tdnkas
kopa den ifragavarande produkttypen. Den andra utgors av de personer
som dr verksamma inom den bransch som eljest handlar med den.®* Ef-
tersom till omsittningskretsen hor alla som normalt kan ténkas kopa va-
ran ifrdga, omfattar den dven personer som inte dr de facto-forbrukare,

8 Se Tengelin i NIR 1975 s. 372.

" Se hirom sirskilt Ugglas uttalande i fraga om forvixlingsbedomning i NIR 1975 s. 387 (varom
mera nedan s. 264).

Se SOU 1958:10 s. 222; jfr Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 156; jfr Oversikt s. 196.
Se om motsvarande avgrinsning inom firmaritten NJA 1991 s. 209 (Maleriproduktion).
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till vilka kan hora t.ex. sidana som star i begrepp att kopa varan.®! Det
betyder emellertid inte att alla som teoretiskt sett kan tédnkas kopa varan
ingar i omséttningskretsen. Det kan tvirtom utét framsta som endast na-
gorlunda sannolikt att ett inkdp kan komma att ske inom viss tidsrymd.
Denna tidsrymd maste variera med hénsyn till arten av vara.®?

I motiven till VmL uttalade VFU att omsattningskretsen vanligen be-
stod av savil de slutliga forbrukarna av varan i friga som av dem, vilka
i ndgot skede tog befattningen med varor av det aktuella slaget, general-
agenter, importorer, grossister, detaljhandlare, expediter o.s.v. Omsitt-
ningskretsen bestod med andra ord i allmédnhet av konsumenterna samt
av de olika foretrddarna for den bransch till vars sortiment varan horde.
Med konsumenter avsags den del av allmidnheten som normalt kunde
beréknas tillhandla sig varan i friga samt, dir varan inte som saddan nad-
de den stora allmédnheten, de foretag dédr den bearbetades, forddlades,
begagnades eller forbrukades, sdsom var fallet med atskilliga ramateri-
al, kemikalier, maskiner och apparater samt delar och tillbehor till sada-
na o.s.v. Att kdnnetecknet var kint inom alla de ovanndmnda distribu-
tionsleden kunde alltsa inte alltid fordras. For vissa sdrskilt dyrbara eller
hogt specialiserade varor, sdsom t.ex. vissa optiska linser, specialverk-
tyg, och liknande, kunde omsittningskretsen besta av ett helt litet antal
personer eller féretag, medan den i friga om vardagens férbrukningsva-
ror, livsmedel, toalettpapper o.d. kunde omfatta storre delen av allmén-
heten. I detta avseende anknét forslaget till den tolkning av inarbet-
ningsbegreppet som redan utvecklats i praxis.® Hér bor ocksé goras en
distinktion mellan det vidare begreppet forbrukare, varmed avses samt-
liga personer i slutanviandarledet och konsumenter som avser narmast
den kategori av forbrukare som anses utgdra konsumenter inom den ci-
vilrittsliga och marknadsrittsliga konsumentrittslagstiftningen.®* Det
blir da vid narmare betraktelse ganska uppenbart att uppfattningen om

Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 156 f. och Holmqvist i NIR 1975 s. 268.
Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 158.

£ 30U 1958:10s. 222.

84 Jfr Herre i Festskrift till Gunnar Karnell s. 285 ff.
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ett kdnnetecken, av olika skél, kan skilja sig mellan de olika kretsarna i
distributionskedjan.®

WIPOs generalforsamling och Parisunionens forsamling har utarbetat en
sdrskild resolution angéende skydd for vélkénda kannetecken (WIPO-reso-
lutionen (jfr hirom vidare nedan s. 300)*® som innehaller bestimmelser,
vilka syftar till att komplettera det skydd som PK och TRIPS-avtalet ger. I
dess art. 2.2 anges vad som kan utgéra en relevant sektor av en omsitt-
ningskrets inom vilken ett kdnnetecken skall anses vara vdlkdnt. En sadan
kan enligt art. 2.2 a besta av bland annat dem som kan komma att utgéra
slutforbrukare av sddana varor eller tjénster, dem som i nagot led av distri-
butionen tar befattning med sadana varor eller tjénster eller affarskretsar
som tar befattning med sadana varor eller tjénster. Ett kdnnetecken skall en-
ligt art. 2.2 b anses vara vélkédnt atminstone i en av dessa sektorer.

Omsittningskretsen har betydelse inte bara vid bestdimning av ett kéin-
neteckens sérskiljningsformaga, utan dven i friga om forvéxlingsbar-
het. Traditionellt har i Norden ndmligen antagits att forvaxlingsbedom-
ningen skall géras med hénsyn till hur kénnetecknen antas uppfattas av
en genomsnittskonsument.®” Denna uppfattning 6verensstimmer emel-
lertid inte helt med de principer for forvixlingsbedomning som slagits
fast i Europarittslig praxis. Av Varumérkesdirektivet 5.1 b framgér vis-
serligen att hiansyn skall tas till risken for forvaxling hos allménheten,
vilken ju skulle kunna uppfattas som detsamma som omséttningskret-
sen i traditionell forstaelse. Med hianvisning till Sabel-avgorandet utta-
lade EG-domstolen emellertid i Lloyd-avgorandet att det av ordalydel-
sen av art. 5.1 b i direktivet framgick att det intryck som varumérket
gjorde hos genomsnittskonsumenten av den kategori av vara som var i
fraga hade avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for
forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattade vanligtvis ett varu-
marke som en helhet och dgnade sig inte at att undersoka dess olika de-
taljer (p. 25). I samband med denna helhetsbedomning forvéntades den

8 Jfr Uggla i NIR 1975 s. 387 och Oversikt s. 264.
8 Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.
87 Se Immaterialretspositioner s. 177.
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berdrda produktkategorins genomsnittskonsument vara normalt infor-
merad samt skdligen uppmdrksam och upplyst.*® Hansyn skulle dock tas
aven till faktum att genomsnittskonsumenten sillan hade mojlighet att
gora en direkt jimforelse mellan de olika varumarkena, utan maste for-
lita sig till en oklar bild som han hade i minnet. Det borde dven beaktas
att genomsnittskonsumentens uppmérksamhet kunde variera i beroende
av vilken kategori av varor som det var frdga om (p. 26).

Niér det giller forvixling skiljer sig bedomningen pa ett mer markant
sétt fran bedomningen vid sdrskiljningsforméga genom att bedomning-
en av omséttningskretsens uppfattning, pa grund av att den s.k. produkt-
regeln (jfr nedan s. 266) skapar ett tekniskt forvaxlingsbegrepp bestéen-
de av flera komponenter. Hér blir bedomningen ocksa mer fokuserad pa
en faktisk och existerande omséttningskrets i forhéllande till kénneteck-
nens reella funktion inom marknaden. Stuevold Lassen konstaterade att

”man i svert mange tilfelle ma bygge pa det man antar vil veere den almin-
nelige, ureflekterte forbrukerbetraktning, med utgangspunkt i en begrenset
grad av oppmerksomhet overfor varemerkene og noksa diffuse forestilling-
er om hva som vanligtivs lages i samme fabrikker etc. Til en viss grad dreier
det hele seg egentlig om gjetninger om kundepsykologi. Og variasjonsbred-
den er stor... Her skall bare minnes om at man alt etter varens art og om-
setningskretsens sammensetning, kan fa en skala som gar fra noe nar den
totale mangel pa oppmerksomet (forbrukerkjeop av knappenaler) til den om-

hyggelige granskning (konsertpianistens flygelkjop)”.®

Det gor att den rittsliga forvaxlingsbedomningen inte kan métas genom
faktiska forvéxlingsstudier. En undersdkning som visar pa faktisk for-
vixling blir dirmed mer ett indicium 4n ett bevis.”’ Det som saledes kan
mdtas dr omséttningskretsens mer eller mindre intersubjektiva uppfatt-
ning om mening hos tva kiannetecken, men sedan maste den vigas mot
forvixlingsldrans 6vriga komponenter. Motsvarande resonemang torde

88 Domstolen hinvisade hir till p. 31 i Mal C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky).

% Oversikt s. 265.

% Jfr Synnerstad, Marknadsundersckningar som bevismedel i varumérkesrittsliga mal och dren-
den (cit. Synnerstad) s. 47 f.
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kunna anldggas i frdga om vilseledande. Det avgorande 4r ju om kénne-
tecknet 4r dignat att vilseleda, inte om vilseledande de facto har skett.’!

Genom att komma i kontakt med varan, dess marknadsforing, egen-
skaper, pris, forsédljningskanaler m.m., far omséttningskretsen en egen
uppfattning om egenskaper hos varan. Det blir da friga om en seconda-
ry meaning, vilken saledes innehaller savil mening som referens. Det dr
referens till den del som omséttningskretsen tinker pa en viss vara, nér
den hor eller ser dess kédnnetecken. Det dr mening 1 vad avser uppfatt-
ningen om egenskaper m.m. hos varan. Ett antagande hir kan vara att i
vart fall kédnnetecknets mening tenderar att bli olika for t.ex. konsumen-
ter och distributérer.

4.3 Sarskiljningsformaga

For att ett kinnetecken 6ver huvud taget skall kunna atnjuta skydd,
krivs att det har s.k. sdrskiljningsformaga eller distinktivitet.*> Hirmed
avses att det kan sérskilja varor som tillhandahalls i en néringsverksam-
het frdn vad som eljest inte kan verka sérskiljande som kadnnetecken.
Enligt Kohler var kravet pa sérskiljningsférmaga inte bara en forutsétt-
ning for skydd, utan sjilva foremélet for skyddet.”® Skydd kan t.ex. inte
ges at en generisk beteckning, d.v.s. en allmin beteckning f6r varuslaget
ifrdga. Anledningen hértill 4r i grunden att sddana uttryck inte har sym-
bolfunktion (jfr ovan s. 72 ff.), eller med andra ord: kénnetecknets refe-
rens sammanfaller med referensen f6r namnet pa sjdlva varan. Kénne-
tecknet far heller inte vara deskriptivt, d.v.s. att det anger egenskaper
hos varan eller vad den skall anvéndas till. Att skydd inte skall kunna
atnjutas for dessa kénneteckenstyper har i praktiken en konkurrensrela-
terad grund.

ol Op. cit. s. 48.

2 Jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 74; Oversikt s. 26; Varumérken fran konsumentsyn-
punkt s. 163.

9 Kohler, Das recht des Markenschutzes s. 271; jfr Varumairkeskonflikter s. 178.
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Kravet pa sirskiljningsformaga foljer uttryckligen av art. 15 i TRIPS-
avtalet, dir det anges att varje tecken eller kombination av tecken som
kan sdrskilja varor eller tjanster som tillhandahalls i en ndringsverksam-
het fran sddana som tillhandahalls i en annan, skall kunna utgéra varu-
mérke. Kravet pa sérskiljningsformaga bestims negativt i 13 § forsta
stycket VmL. Dir anges att ett miarke som uteslutande eller med endast
mindre dndring eller tilligg anger varans art, beskaffenhet, méngd, an-
vandning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess framstil-
lande, inte i och for sig skall anses ha sirskiljningsformaga. Bestimmel-
sen motsvaras av Varumérkesdirektivets art. 3.1 c, enligt vilken varu-
mirken som endast bestar av tecken eller upplysningar, vilka i handeln
visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvand-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna, inte kan registreras. Mot-
svarande bestimmelse finns i Varumirkesforordningens art. 7. Enligt
Varumirkesdirektivets art. 3.1 d far inte heller registreras varumérken
som endast bestir av tecken eller upplysningar, vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att
bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjdnsten. Bestimmelsen i
13 § forsta stycket VmL skall inte uppfattas som en uttémmande upp-
rikning av foreteelser som saknar sérskiljningsférmaga.”* Den #r endast
en presumtion som kan motbevisas. Detta gors bist genom att visa att
mérket genom anvindning har erhéllit sérskiljningsférmaga (se harom
ovan avd. 4.1.2.2).

Trots att kravet pa sérskiljningsférmaga i kdnneteckensrétten &r kon-
struerat som ett statiskt begrepp, &r det viktigt att halla i minnet att det i
praktiken bygger pa en rad reella omstindigheter och faktorer.’® Kinne-
tecken med sa att séiga storre distinktivitet kan naturligtvis ocksa fa ett
storre skyddsomféng i sin faktiska marknadsfunktion, d.v.s. storre kdn-
neteckenskraft (jfr ovan s. 150 f.). Ju originellare och ju starkare inarbe-
tat tecknet &r, desto starkare blir det som kinnetecken.’’

% Se Oversikt s. 47.

% Immaterialriitt s. 199.
% Jfr Andsretten s. 421.
9 Op. cit. s. 430.
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For ordkdnnetecken blir begreppets innehall i realiteten huvudsakli-
gen avhéngigt av ordets rent sprakliga betydelseinnehall i det levande
dagliga spraket och av hur orden ir i bruk i dessa.”® Stuevold Lassen
konstaterade att spraken var ’levende ogsa i den forstand at de er i stadig
utvikling, de tar opp ny ord, de lar gamle falle, og de lar ikke bare orde-
nes valgrer, men ogsa selve betydningsinnholdet, endre seg. Slike end-
ringer kan skje over lang tid, men det skal ikke alltid s& svaert mange ar
til for & gi rom for en sprakutvikling som endrer et ords forhold til var-
emerkelovens § 13 forste ledd.””

Enligt Holmgqvist angav kravet pa sérskiljningsformaga att ett ord-
mirke hade egennamnskaraktir i den speciella betydelsen att det var dg-
nat att bendmna, eller faktiskt bendmnde, en vara i dennas egenskap av
produkt frén en viss ndringsidkares rorelse. Egennamnskaraktidren var
darvid resultatet av den betydelserelation som omedelbart uppstod mel-
lan ordmirket och varuslagsbeteckningen, nér det forra gjordes till
namn pa varan och dennas kommersiella ursprung hos rittighetshava-
ren.'%

Kravet pa sdrskiljningsférméga har i motiv och doktrin ansetts vara
grundat pa tva forutsittningar, vilka pa visst sétt gir i varandra.'®! For
det forsta foljer sarskiljningsformégan av det fundamentala kravet pa att
kannetecken skall ha symbolegenskap for att Gver huvud taget kunna ut-
gora ett kidnnetecken (jfr ovan avd. 2.1 om kénnetecknets symbolegen-
skap). Hérav foljer bland annat att rent beskrivande eller generiska ord
inte 1 och for sig fullgér ett varukdnneteckens uppgift att individualisera
en viss nidringsidkares varor. Kénneteckensrittens krav pé sdrskilj-
ningsformaga skall inte bara tillforsdkra kdnnetecknets sdrskiljnings-
funktion utan ocksa att kannetecknet fungerar som en symbol. Kravet pa
séarskiljningsférmaga innebér att kannetecknet maste ha antingen inne-
boende eller férviarvade sdrdrag. Om alla varor marknadsférdes under
samma symbol, hade det naturligtvis aldrig funnits ndgot kénneteckens-

% Se Oversikt s. 42.

% Loc. cit.

19 Varumérkens sirskiljningsformaga s. 78.
101 Op. cit. s. 74; Holmqvist i NIR 1992 s. 8 ff.
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rattsligt system. Kravet pa sirskiljningsféormaga &r darfor ndgot som lig-
ger 1 kdnneteckensrittens natur.

For det andra maste kravet pa sédrskiljningsformaga ses mot det kon-
kurrensrelaterade kravet pé frihéallning, d.v.s. att sddana allménna varu-
beteckningar eller eljest icke sdrskiljande foreteelser som andra narings-
idkare behdver ha tillgang till, inte bor omfattas av ensamritten.'*® Det
har saledes ansetts inte vara riktigt att en sddan beteckning forbehalls en
enskild niringsidkare med verkan att Gvriga foretagare i branschen inte
far begagna beteckningen i reklam och forsiljning.'® Enligt Holmgqvist
forefoll det av motiven till 1884 ars VmL, dér kravet pa undantag for
ordméirken som endast innehdll uppgifter om sitt, tid och ort for varans
framstdllning, om varans &ndamal eller om dess pris-, méngd- eller vikt-
forhéllande, snarare ha varit krav pa frihallning &n pa sjélva symbole-
genskapen som legat bakom begrénsningen. Hartill kan adderas en tred-
Je forutsdttning, namligen att omséttningskretsens behov av att kunna
skilja de olika produkterna it maste beaktas,'™ d.v.s. skyddets negativa
sida (jfr ovan s. 74 och vidare nedan s. 248), vilket ocksa f6ljer av lagens
i 1 § andra stycket VmL uttryckta sirskiljningskrav.'®

Det har ocksé ansetts att kinnetecken kan vara sa allmént deskriptiva
att de alls inte skulle kunna registreras. I dldre doktrin har anférts som
exempel orden prima och extra.'®® Ett praktisk exempel som givits i
tysk litteratur dr Kaliber, vilket anger det som skall métas. Det sédger
inget om vilket mattet &r. Det lamnas till forbrukarna att avgora och var-
je forbrukare har alltsd mojlighet att ge varan sin egen kaliber. Kénne-
teckenshavaren kan dérfor vélja sin kaliber och har dartill mojlighet att
andra den genom medveten marknadsféring, savil som genom annan
inarbetning. Har kan talas om en skenbar flertydighet, varmed avses ord
som 1 sd hog grad dr forknippade med lovprisande av varor att de inte

102 Se om frihallningsbehovet Holmqvist, Immaterialritten i teori och praktik s. 10; dens. i NIR
1992 s. ff.; Varumirkens sérskiljningsférméga s. 114 ff.

103 SOU 1958:10 s. 269; Koktvedgaard/Levin s. 280; jfr Varumirkens sérskiljningsforméaga s. 74;
jfr angéende firma SOU 1967:35 s. 205 och Essén s. 70.

194 Werkman, s. 4 och 6.

195 Jfr Oversikt s. 27.

19 Andsretten s. 423; Uggla i NIR 1955 s. 26; se dven Schliiter i MA 1967 s. 159 ff.
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langre tjanar som kénnetecken i egentlig bemaérkelse. Hit kan rdknas or-
den fantastisk, otrolig, fortrollande m.m. (jfr ovan s. 119 om ord med
universell denotation).!”” Hit hor ocksa kinnetecken som mer allmint
anger en kvalitet. Ett exempel fran den tyska litteraturen &r Lux. Det
kunde dels avse att sjdlva produkten var luxugs, dels att den som anvén-
de varan var lyxig eller att han hade anledning att kdnna sig sa efter att
ha varit i kontakt med den. Det kunde ocksa anspela pa ljus eller négot
som var upplyst.'”® Med kinneteckensrittslig terminologi kunde dessa
ord snarast anses degenererade i vad avser sin positiva kraft som kin-
netecken i sig. Mojligheten i dag att utan visad inarbetning fa ett sddant
kinnetecken registrerat synes ocksé vara liten.!” Hir kan som exempel
ndmnas att tecknet Universal f6r musikforlagsverksamhet av den euro-
peiska forstainstansritten har ansett sakna sirskiljningsformaga.''® 1
norsk administrativ praxis har Hoj standard och Extra végrats registre-
ring.

Enligt Patentstyrets 2. Avdeling var orden Hoj standard vanligen anvinda
for att ange att ndgot var av god kvalitet och maste darfor frihallas. Ett fi-
gurméirke med orden Hgj standard som dominerande element kunde darfor
inte registreres utan disclaimer for dessa ord.!'! Aven ordmirket Extra! ne-
kades registrering. Ordet extra var en allmént anvind kvalitetsbendmning
som det forelag ett frihdllningsbehov for. For att ett rent egenskapsangivan-
de ord skulle kunna uppna registrerbarhet genom inarbetning, maste det ha

uppnétt en “sekundarbetydning”.!?

Enligt min uppfattning kan emellertid férbudet mot registrering av sé-
dana ord klart ifrdgasittas. Varfor skall man inte kunna registrera dem
for vissa varor, inte minst efter inarbetning? Det bésta exemplet harfor
torde vara kidnnetecknet Absolut som ju maste uppfattas som ett sddant
allmént sett beskrivande kédnnetecken. En generdsare syn pa mojlighe-

197 Se Schliiter i MA 1967 s. 160.

198 Jfr loc. cit.

19 Se hirom vidare Varumirkens sarskiljningsforméga s. 125 f.

10 M4l T-357/99 (Universal).

I Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 15. september 1998 i sak nr. 6779 (Hej standard).
112 Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 21. oktober 1998 i sak nr. 6822 (Extra!).
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ten att registrera kénnetecken av detta slag ar kanske ocksa i sikte. Be-
lysande kan vara ett avgorande av den Norska Hayesterett angdende re-
gistrerbarheten av orden God morgon for juice.'"® Den forstevoterande
uttalade:

”Uttrykket er ikke preget av noen originalitet eller av noen syntaktiske eller
semantiske sertrekk. Dette er som nevnt ikke nedvendige vilkar, men
mangel pa slike sartrekk svekker utvilsomt dets distinktive evne. Merket
beskriver ikke egenskaper ved produktet og skjerer derfor klar av vilkaret
i varemerkeloven § 13 forste ledd annet punktum. Men det henspiller pa en
situasjon, et tidspunkt pa degnet, da det er naturlig & anvende produktet, og
ogsa dette svekker dets saerpreg — men vel i mindre grad enn flere av de ut-
trykk som Forsteinstansdomstolen i EF har underkjent blant annet ut fra sli-
ke betraktninger. Pa den annen side ma det kunne sies at uttrykket er ganske
slaende bade visuelt og fonetisk, og det spiller pé de positive assosiasjoner
som en vennlig morgenhilsen vanligvis gir. Det kan heller ikke vare uten
betydning at dette og lignende merker har vert godkjent registrert i vare na-
boland og ogsa i andre land. Jeg er pa denne bakgrunn, og som nevnt under
tvil, kommet til at merket GOD MORGON for appelsinjuice oppfyller kra-
vet til serpreg etter varemerkeloven § 13 forste ledd ferste punktum.”

Redan hir bor aviseras att sdrskiljningsforméga och intrangsforutsétt-
ningar hor samman. De har under lang tid kunnat hallas isér genom upp-
delningen mellan en kidnneteckensritt i egentlig bemérkelse och en kéin-
neteckensritt i vidare bemérkelse, inbegripet marknadsrittens skydd
mot illojal konkurrens (se vidare kap. 6 nedan). Genom den europeiska
harmoniseringen av kdnneteckensritten férsvagas distinktionen. EG-
domstolen har tydligt uttalat att sdrskiljningsf6rmaga maste relateras till
graden av forvaxlingsbarhet. Domstolen uttalade i det s.k. Lloyd-avgo-
randet''* att for att faststilla ett varumirkes sirskiljningsformaga, och
foljaktligen for att bedoma om det hade forviarvat hog sirskiljningsfor-
maga, en helhetsbedomning skulle foretas om varumérkets lamplighet

113 Rt. 2002 s. 391 (God morgon). Se hirtill Stenvik i NIR 2002 s. 323 ff.
114 Mal C-342/97 (Lloyd). Domstolen hinvisade hir till forenade malen C-108/97 och C-109/97
(Chiemsee) p. 49.
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som identifikationsmedel for att faststilla att de varor och tjanster med
avseende pa vilka det hade registrerats kom fran ett visst féretag och sé-
ledes for att sérskilja dessa varor och tjanster fran andra foretags varor
och tjanster.'®

4.3.1 Firma

Till det centrala kédnneteckensrittsliga omradet hor 4ven den i FL regle-
rade firmaritten. Enligt 1 § forsta stycket FL dr firma den bendmning
under vilken néringsidkare driver sin verksamhet. Annat kidnnetecken
som nédringsidkare jimte firma anvinder for sin verksamhet bendmns
sekundirt kidnnetecken (1 § andra stycket FL). Om del av verksamheten
drivs under sérskild bendmning, utgdr den bifirma. Ett exempel pa sa-
dan bifirma, vilket angivits i doktrinen, &r ett féretag som driver bio-
grafverksamhet under skilda firmor i skilda biografer. Ett foretag har
dven mojlighet att, tillika med sin firma, registrera parallellfirma,''® na-
got som blivit allt mer sdllsynt, eftersom foretag i 6kad utstrickning an-
tingen viljer en firma som kan fungera i alla de linder dér verksamheten
bedrivs, eller att etablera sig och marknadsfora sig pa andra sitt utom-
lands. Hérvid &r att mérka att sdvil bifirma som sekundira kénnetecken
snarast har varukdnneteckensrittslig karaktir, eftersom de inte avser att
individualisera sjdlva naringsverksamheten i sig, utan sérskilda uttryck
av den. Nar det géller biografverksamhet 4r det ju dessutom snarast en
tjanst som marknadsf6rs under kiannetecknet, medan foretaget kan ha
som huvudsaklig verksambhet t.ex. att producera film. Enligt 4 § FL har
en néringsidkare dessutom rétt att utan registrering och oberoende av in-
arbetning anvénda sitt sldktnamn som niringskénnetecken, om det inte
ar dgnat att framkalla forvéxling med annans skyddade nédrings- eller
varukdnnetecken.

'S Jfr hartill SOU 2001:26 5. 214

116 Med parallellfirma forstas det forhallandet att en firma dversitts till annat sprak. Om del av
verksamheten drivs under sérskild bendmning, utgér den bifirma (1 § forsta stycket FL); se
SOU 1967:35 s. 238.
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Firma behover visserligen inte registreras enligt FL, men enligt den associ-
ationsrittsliga lagstiftningen &r det, for de principiellt mer betydelsefulla
associationsformerna, en nédvéndig forutsittning att firman registreras for
att associationen skall existera som sddan.!'” Registreringskrav giller séle-
des for aktiebolag, handels- och kommanditbolag och for ekonomiska for-
eningar (15-16 kap. ABL, 2 § lagen om handelsbolag och enkla bolag och
14-15 kap. lagen om ekonomiska foreningar). Enligt 10 kap. 1 § stiftelse-
lagen skall en stiftelse vara registrerad om den enligt bokforingslagen &r
skyldig att uppritta arsredovisning eller om det f6ljer av de av stiftaren i sif-
telseforordnandet meddelade foreskrifterna att den skall vara registrerad
och enligt 8 kap. 1 § stiftelselagen skall en stiftelses firma tydligt skilja sig
fran andra firmor som forut dr inforda i stiftelseregistret. Nér det géller en-
skilda niringsidkare liksom enkla bolag och ideella féreningar, vilka bedri-
ver nédringsverksamhet, sa kan de registrera firma. Enligt 2 § forsta stycket
handelsregisterlagen infors dérfor i handelsregistret enskild néringsidkare,
handelsbolag, ideell férening som utdvar niringsverksamhet, och bolags-
mén i enkla bolag, om néringsverksamhet utévas i bolaget.

Rétten till firma anges i 2 § FL som den ensamrétt naringsidkare forvir-
var genom registrering eller inarbetning. Ensamritt till sekundért kén-
netecken forvirvas genom inarbetning. Ensamritt till registrerad firma
innebar enligt 3 § forsta stycket FL att annan 4n innehavaren inte far an-
vénda ett med firman forvaxlingsbart ndringskannetecken inom det om-
rade for vilket firman registrerats, med mindre det visas att innehavaren
inte kan lida skada ddrav. Enligt 3 § andra stycket FL innebér ensamrét-
ten till ndringskénnetecken pa grund av inarbetning att annan 4n inne-
havaren inte far anvéinda ett med dennes kidnnetecken forviaxlingsbart
ndringskdnnetecken inom det omrade dér inarbetningen bestar. Skyddet
for firma och varukénnetecken hdnger samman genom det s.k. korsvisa
skyddet, namligen att ett varumérke varken far registreras eller anvén-
das om det ar forvéixlingsbart med annans néringskénnetecken (9 § for-
sta stycket 6 och 4 § andra stycket FL) och vice versa (14 § forsta styck-
et 4 och 3 § andra stycket VmL).'"®

7 Jfr Andsretten s. 191.
18 Se Ljungman i NIR 1974 s. 384 ff.; Essén s. 21; jfr hartill Andsretten s. 389.
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Firmaritten skiljer sig fran varukdnneteckensritten pd en viktig
huvudpunkt, ndmligen att den viktigaste funktionen hos firman ar att
sérskilja juridiska personer at. Detta syfte har traditionellt sett haft ett
viktigt allmént intresse, vilket dock avtagit med infoérande av andra in-
dividualiseringsmedel — organisationsnummer. [ Gvrigt kan firman an-
véndas som ett med varukédnnetecknet Gverensstimmande individuali-
seringsmedel for en nédring. Den forsta funktionen utgor firmans refe-
rens, d.v.s. den ger verksamheten ett namn som utpekar en viss
singuldr, vanligen juridisk, person. Den andra funktionen kan anvéndas
i marknadsforing for att ge verksamheten en mening f6r konsumenter. I
det hdnseendet har firma samma funktion som varukidnnetecken. Den
semantiska skillnaden mellan varukénnetecken och firma ar séledes att
firma, till skillnad fran varukannetecken, ér ett appellativ (jfr ovan s. 122)
i egentlig bemirkelse.

Av primirt intresse fér denna undersékning &r for det forsta att firmor
i sig nodvindigtvis dr ordkdnnetecken. For det andra, far de inte vara
forvixlingsbara med andra varukidnnetecken. Eftersom firmadominan-
ten anvinds som varukdnnetecken, far firmaskyddet ndrmast medelbar
betydelse i denna undersokning. Det blir, vilket visas nedan, intressant
forst nir det stills mot en varukidnneteckensritt 1 vidare bemérkelse, na-
got som i sig visar hur varukénneteckensritten har kommit att fa ver-
taget inom kdnneteckensritten rent generellt.

Sarskiljningsforméga ér ocksa en forutsittning for firmaskydd. En-
ligt 9 § forsta stycket FL kan firma saledes registreras endast om den &r
dgnad att sirskilja innehavarens verksamhet fran andras. I bedomningen
av om firma har séarskiljningsformaga skall enligt 9 § andra stycket FL,
liksom i varukénneteckensritten, hinsyn tas till den tid och omfattning
som firman har varit i bruk. Bestar firma av enbart en allmén bendmning
pa verksamhetens art eller pa déri utbjuden vara eller tjanst eller utgors
den enbart av allmént brukat ortnamn eller annat sddant namn, skall fir-
man i och for sig inte anses ha sérskiljningsférmaga. Ingar i firma sddan
beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk férening el-
ler forkortning ddrav, skall vid beddmningen bortses fran denna. I 10 §
anges registreringshinder som i allt vdsentligt svarar mot dem i 14 §
VmL.
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Kraven pé sarskiljningsforméga for firma ar generellt sett lagre dn for
varukdnnetecken. Anledningen hértill har ansetts vara att den deskripti-
va firman har tett sig naturlig for flertalet niringsidkare.!'” Det uppstills
saledes inte nagra stringare krav pa originalitet hos firman och nagot
hinder mot registrering av rent deskriptiva firmor foreligger i princip in-
te.?” Aven om kravet pa sirskiljningsférméaga ansetts vara mer framtri-
dande och stringare pd varukdnneteckensomradet &n pd firmaomré-
det,'”! uppstills for firma vissa stringa och svarmotiverade formella
krav pa sirskiljningsformaga.'*

4.3.2 Namn

Vissa begransningar finns for mojligheten att forvérva efternamn. En-
ligt 12 § NamnL far som nybildat efternamn bland annat inte godkénnas
namn som till bildning, uttal eller stavning har en sddan spraklig form
att det inte r ldmpligt som efternamn hér i landet (12 § 1 NamnL), namn
som kan uppfattas som en bendmning pa jarnvagsstationer, postkontor
eller liknande och dérfor kan medféra oldgenhet eller 1 6vrigt kan vilse-
leda allménheten (12 § 4 NamnL), namn som kan vicka anstot eller
namn som kan antas leda till obehag for den som bir det (12 § 5-6
NamnL). Detta giller dven for férvarv av fornamn (34 § NamnL).
Namnlagen ger i 20 § NamnL ett skydd for egenartade efternamn.
Enligt 20 § tredje stycket NamnL skall ett efternamn anses som egenar-
tat om det 4r #ignat att utmérka tillhérigheten till en viss slikt.'*® Egen-
artsrekvisitet fanns redan i 1901 ars sldktnamnsforordning, enligt vilken
tillerkéndes ensamriitt till sliktnamn som var av mera egenartad beskaf-

119 Prop. 1974:4 5. 98.

120 Egsén s. 70.

"1 Jfr SOU 1967:35 s. 205.

122 Ett exempel 4r RA 1987 ref. 100 II (Immateriellt Rittsskydd) dar firman Handelsbolaget
Immateriellt Rittsskydd vagrats registrering pa grund av avsaknad av sarskiljningsformaga.
Handelbolaget registrerades sedermera under firman Handelsbolaget Immateriellt Rdittsskydd i
Stockholm, vilket anségs ha tillracklig distinktivitet.

123 Jfr Andsretten s. 381 angende antalet bérare i forhallande till egenartskriteriet.
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fenhet.'** Enligt Hoglund hingde skyddet i 1982 ars NamnL samman
med namnets férmaga att verka individualiserande. Och ett namns indi-
vidualiseringsforméaga sammanhéngde i sin tur med namnets frekvens.
Intresset av skydd 6kades ju mer namnet var dgnat att utmérka tillhorig-
het till viss sldkt. Storst var intresset uppenbarligen niar namnet bars av
endast en sldkt, men det forelag ocksd nir namnet gav association till
endast ett begrénsat antal sldkter och ddrigenom varje gang det forekom
vickte forestillningen om en viss slikttillhorighet.'* Forutom sjilva
namnfrekvensen spelar dven andra faktorer in i bedomningen av om ett
efternamn skall anses egenartat. Enligt Namnréttskommittén hade man
att ta hiansyn dven till namnets sprakliga strukturtyp, de sprékliga be-
standsdelarnas form och betydelse samt det sitt pa vilket de sammanfo-
gades till ett namn.'*® Namnrittens krav pa egenart ger saledes uttryck
at ett slags distinktivitetskrav. Ett illustrativt exempel pa det dar NJA
1992 s. 491 (Ell) angéende ritten till efternamnet E//, i vilket HD kon-
staterade att namnet i och for sig var egenartat sétillvida att det bars en-
dast av en slékt i Sverige. P& grund av dess enkla ordbildningstyp — den
ljudenliga utskriften av bokstaven L i svenska spraket — kunde namnet
emellertid inte &tnjuta det sérskilda skydd som genom 20 § NamnL gavs
it egenartat efternamn.'?’

4.3.3 Generiska, deskriptiva och suggestiva kiinnetecken

Generiska och beskrivande — deskriptiva — kannetecken &r undantagna
frén det registrerbara omradet enligt 13 § VmL, eftersom de saknar
symbolfunktion. De har enkelt uttryckt fel referens. De refererar inte
till sjdlva varan, utan uteslutande eller endast med mindre dndring eller
tilldgg till varans art, beskaffenhet, mangd, anvindning, pris eller geo-
grafiska ursprung.'?®

124 Se Hoglund, Namnlagen. En kommentar (cit. Namnlagen) s. 154; jfr SOU 1960:5 s. 52 och 73.
125 Namnlagen s. 154.

126 SOU 1960:5 s. 78; jfr Namnlagen s. 154.

127 Se om avgorandet Namnlagen s. 150.

128 Jfr After dinner for choklad m.m., som fick avslag i PBR mal 93-433 (After Dinner).
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Sarskiljningsforméga kan dock férvirvas genom inarbetning (2 § och
13 § forsta stycket VmL). Det far ddrmed en sekunddrreferens (secon-
dary meaning)."® 1 enlighet med de for varumirkesritten grundliggan-
de principerna kan motsatsvis generiska beteckningar vil fungera som
kénnetecken for andra typer av varor dn fér dem som de denoterar.

4.3.3.1 Generiska beteckningar

For att ett ord skall uppfylla kidnneteckensrittens krav pé sérskiljnings-
forméga, far det inte vara deskriptivt eller generiskt. Medan ett deskrip-
tivt kéinnetecken anger egenskaper hos varan, utpekar en generisk be-
teckning sjédlva varuslaget.

Kravet pa sirskiljningsféormaga har som ovan angivits, grund i att
sprékets vanligaste ord och i tillvaron forekommande symboler maste
frihallas fran det skyddade omradet. Sddana skall inte utan vidare kunna
forbehallas en viss nidringsidkare och monopoliseras. Detta foljer av
13 § forsta stycket 2. VmL, dér det anges att ett mirke som ufeslutande
eller endast med mindre dndring eller tilldgg anger varans art, inte skall
anses ha sirskiljningsformaga.'>* Bestimmelsen dir tar sikte frimst pa
ordmiérken.

Ett kéinnetecken som bestér av ett ord med viss ursprunglig referens,
kan av omsittningskretsen visserligen latt laggas pd minnet, men kan
samtidigt l4tt uppfattas som ord snarare &n som varukénnetecken. Ordet
tandkrdm anger varans art och inte dess kommersiella ursprung. Det
kan dirfor inte skyddas som varukdnnetecken for tandkram, vilket inte
hindrar aktérer inom marknaden att anvénda det som kénnetecken just
for tandkram. Har skiljer sig kdnneteckensritten tydligt fran realiteten.
Det dr uppenbart att ménga generiska ord kan ha en vél s& god kénne-
teckensfunktion, trots att de inte kan skyddas. Ett exempel pa ett sddant
skulle kunna vara Stadshotellet.

129 Ett bra exempel ér Karlssons Klister, som efter ling inarbetning erholl registrering; jfr Kobber-
nagel II s. 99 och hans exempel Aalborgs Akvavit, samt om Absolut Vodka nedan s. 322 f. och
s. 335.

130 Jfr Andsretten s. 423.
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Nér man sdger att ordet fandkrdm inte kan inarbetas som ett kénnetecken,
ar det saledes virt att uppmérksamma att det géller endast det juridiska kén-
neteckensréttsbegreppet. Eljest, inom reklam och marknadsforingsteori,
har man helt andra uppfattningar om vad som kan vara ett kinnetecken. Dér
kan de facto dven inarbetade generiska beteckningar uppfattas som varu-
méirken nér de, trots allt, skiljer sig fran méngden. Hér foreligger alltsa en
visentlig diskrepans mellan kdnneteckensrittslig begreppsbildning och
kanneteckensrittens grénser & ena sidan, och den kommersiella verklighe-
ten & den andra.

Déremot finns det ju som regel inte nadgot hinder mot att registrera ett
ord med primdrmening f6r ndgot annat dn den priméra referensen. Sa-
ledes kan de mest vanliga ord, anvédnda i ett nytt ssmmanhang, sdsom
t.ex. tandkrdm och ketchup,”' fa kianneteckensegenskaper nir de an-
viinds for nya varuslag.'** Detta kan i vart fall i teorin skapa problem for
ndringsidkare som marknadsfor varor inom manga varuslag. Man kan
t.ex. tinka sig att ordet glimmer skulle vara ett bra varumaérke for ett an-
tal varor, men det kan ju knappast registreras for just silikatet glimmer
i klass 17.

Holmgvist konstaterade att det i grinsomradet mellan generiska be-
teckningar och ordméirken kunde vara svért att avgéra om ett ord var ap-
pellativ eller ett proprium, d.v.s. kdnnetecken. Det géllde sérskilt om or-
det utgjorde eller hade karaktir av fackspraklig term eller fackspraklig
nomenklatur, t.ex. inom naturvetenskap eller teknik.'>* Rent teoretiskt
skapas hér ett slags produktregel som bygger pa graden av specialise-
ring i férhallande till omsattningskretsens vidd. Man skulle saledes kun-
na tinka sig att en mycket speciell teknisk term kan anvindas som kén-
netecken f6r en vara, om omsittningskretsen r sa vid att endast en mar-
ginell del av den har kinnedom om vad termen stir for. A andra sidan

B Jfr det for Sveriges Radio i klasserna 9, 16, 38 och 41 registrerade varumirket nr 0337868 (Ket-
chup).

Jfr Uggla i NIR 1955 s. 25 och Varumirkens sérskiljningsformaga s. 85, dir det konstateras att
ett och samma varumirke kan komma att bedémas som antingen deskriptivt, suggestivt eller
associationsfritt, beroende pa vilka varuslag varuforteckningen innehaller.

133 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 50.

132
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finns det ju alltid en risk for att omséttningskretsens kunskaper om den
tekniska terminologin 6kar, vilket i sa fall skulle kunna leda till ett slags
degeneration av termen i egenskap av kdnnetecken.

Ett forhéllande som gor sig allt tydligare géllande &r kidnnetecken pa
frammande sprdak. 1 allmédnhet dr det inget annat 4n sprakvanorna som
hindrar att anvdndningen av ett ord féréndras. Sprakvanan dr visserligen
en savil starkt konservativ som dynamisk kraft. Férandringar uppkom-
mer over tid. Det giller kanske sérskilt med tanke pa att de flesta ords
referens ar mer eller mindre vag. Viktiga faktorer i processen dr de
sprakgeografiska forhallandena.

Fragan om sprakets betydelse for bedomningen av ett kénneteckens
sarskiljningsforméga var féremal for provning i ett hovrittsavgérande
angéende hidvning av registreringen for varumérket Dotchecker.'**

Med hinvisning till motiven till VmL,'** konstaterade domstolen att frigan
om ett varumirke hade sérskiljningsformaga skulle avgoras vid en bedom-
ning av mirket i dess helhet och att ndgon analys eller uppdelning av mir-
ket i olika delar som provas var for sig som regel inte borde férekomma. I
enlighet med utvecklingen i rittspraxis,'* borde emellertid vid prévningen
i forevarande fall uppméirksammas vad de enskilda orden kunde betyda.
Ordet dot forekom inom den aktuella branschen med en specifik innebord.
Eftersom det omtvistade ordet anvidndes inom en kundkrets dir det engel-
ska spraket var vanligt férekommande, fann domstolen att ordet dotchecker
fick uppfattas som huvudsakligen beskrivande. Som varumérke saknade
ordet ddrmed sédan sirskiljningsf6rmaga som erfordrades for registrering.

Det hinder l4tt att sprakutvecklingen sker olika inom skilda grupper av
individer. Man kan ocksa rdkna med en viss social isolering och att
sprakkontakten mellan olika kategorier inte alltid #r sa stor.'*” Det 4r da
inte forvdnande att samma ord eller ordformer anvinds pa skilda satt
inom de skilda grupperna. I den mén sedan gruppernas isolering upp-

134 Hovritten for Vistra Sverige dom den 6 juni 2001 (Dotchecker).
133 30U 1958:10's. 271.

136 Domstolen hénvisade hir till RA 1997 not. 17 (Peaudouce).

137 Jfr Klassprak s. 41 ff.
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hévs, kan det ocksé hinda, att den ena gruppens sprakvanor overtas av
den andra. Vidare ar det vanligt, att en gammal innebord av ett ord kvar-
star vid sidan av den nya.'*®

Bedomningen kan variera 6ver tid. S& kan principiellt antas att vad
som tidigare kunde uppfattas som en generisk beteckning, pa grund av
att ordet ifrdga avsag en vara eller ett varuslag pa tyska, sikert inte kan
uppfattas pa samma séitt i dag medan motsatt forhallande kan antas gélla
for engelska. Ocksa den invandring som skett till Sverige under senare
tid fran skilda linder med andra sprak maste paverka allménhetens upp-
fattning om inneborden av ett visst ord i Sverige.'*” Dartill kommer till-
komsten av gemenskapsvarumairket, vilket i sig far antas pa sikt minska
mojligheten att nationellt fa skydd f6r ord som kan uppfattas som gene-
riska pa andra europeiska sprak.'4

Med avseende pa generiska beteckningar framstar kdnneteckensrét-
ten som skydd for mening och referens saledes ndrmast som en paradox,
eftersom ett tecken som uppfattas generiskt for vissa varuslag, kan ver-
ka sdrskiljande som kénnetecken for andra. I vissa fall diskvalificerar
dess primdrmening kdnnetecknets referens medan det i andra fall till-
skapar den.

4.3.3.2 Deskriptiva och suggestiva kinnetecken

Aven om generiska beteckningar teoretiskt sett bor anses vara deskrip-
tiva 1 sig, har man i praxis kommit att skilja mellan generiska beteck-
ningar och deskriptiva kinnetecken.'*! For vissa ord giller dock att de
som sédana, ar deskriptiva. Ord som t.ex. bdrkasse och kromglans talar
ju om vad foremaélen &r tdnkta att anvéndas till. Inom kidnneteckensrét-
ten skiljs vidare mellan deskriptiva och suggestiva kénnetecken. De-

138 Regnéll s. 66; jfr Sigurd, Sprak och sprikforskning s. 126 ff. och Klassprak.

13 Jfr Holmqvists exempel att ordet kniga, som betyder bok pa ryska, framstar som sirskiljande

for de flesta svenskar (Varumairkens sarskiljningsférmaga s. 104).

Jfr Forstainstansrittens avgorande mal T-219/00 (Ellos).

141 Jfr Uggla i NIR 1955 s. 25; Varumirkens sérskiljningsformaga s. 85; RA 1947 not. H. 51 (Jeep)
och RA 1947 not. H. 52 (Jeepster).

140
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skriptiva kinnetecken &dr sddana som anger egenskaper hos varan eller
vad man skall anvénda den till och kan inte skyddas pa grund av avsak-
nad av sérskiljningsforméga (jfr 13 § forsta stycket VmL). Daremot har
s.k. suggestiva kannetecken ansetts kunna skyddas. Suggestiva kénne-
tecken dr inte beskrivande, men anspelar dnda — eller i vart fall spelar —
pa varans art eller egenskaper och ddrmed &r dgnade att ge omséttnings-
kretsen vissa associationer.'*? Med suggestiva kinnetecken torde séle-
des forstas nagot annat 4n vad som menas med suggestiv i dagligt sprak-
bruk, d.v.s. tankevickande. Darmed avser suggestiva kénnetecken nér-
mast kinnetecken som visserligen anger en varutyp, eller beskriver
egenskaper hos en vara, men inte pé ett trivialt eller eljest allmént ved-
ertaget sétt.

Enligt Holmgvist var den inneboende sérskiljningsférmégan hos sug-
gestiva kdnnetecknen en foljd av att bipolariteten mellan ordmérkets
och varuslagsappellativets primdrbetydelse var tillrackligt ovanlig,
ovintad eller overraskande. Det rickte da inte att konstatera att dessa
kategorier av ordmérken var associativa, d.v.s. konnotativa, eftersom
detta var en egenskap hos bade deskriptiva och suggestiva kidnnetecken.
Skillnaden mellan dem var enbart en frdga om associationernas, d.v.s.
konnotationernas nirhet.'* Enligt Holmqvist var grinsen mellan de-
skriptivitet och suggestivitet omgjlig att definiera i exakta termer. Den
storsta svarigheten var dock att det inte fanns ndgon entydig och klar de-
finition av begreppen deskriptivitet och suggestivitet. Det enda som
med sidkerhet kunde sédgas, var att bada orden var varumérkesrittsliga
beteckningar med olika grader av konnotation och association."**

Vid suggestiva kénnetecken, som enligt géllande rétt anses registrer-
bara, skulle enligt Holmgqvist, i motsats till vad fallet var enligt 1884 ars
lag, ndgon hogre grad av anviandning inte vara erforderlig. Med hansyn
till att gransen till de deskriptiva mérkena emellertid aldrig kunde dras
tillrackligt skarpt, kunde det forekomma att viss anvéindning kravdes for

142 Oversikt s. 62; SOU 1958:10 s. 271; Kobbernagel IT s. 97 f.; Oversikt s. 62; jfr Immaterialritt
s. 200.

143 Varumirkens sirskiljningsforméga s. 43.

144 Op. cit. s. 44.
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registrering av mérken, om vars distinktivitet delade uppfattningar rad-
de.!* Vidare var suggestiva kinnetecken de kinnetecken som krivde
minst anvéndning for att bli inarbetade. Skilet hérfor skulle vara att de
kom nirmast kravet pé ett bra ordmérke. De var en bendmning med klar
egennamnskaraktir som dock antydde tillrackligt mycket om varan el-
ler dess ursprung for att ge ett gott stod at minnet.'*® Emellertid torde
risken for degeneration for sddana kénnetecken vara storre &n for rena
fantasiord. Aven om man saledes normalt ser deskriptivitet och sugges-
tivitet som varandras motsatser, bor det teoretiska forhallandet vara att
suggestiviteten dr en skyddsgrundande kvalitet at eljest deskriptiva kin-
netecken.

Som exempel pa avslag pa grund av deskriptivitet i administrativ un-
derrittspraxis kan ndmnas Conceal for ett medel att dolja ringar under
ogonen,'*’ Nice Change, avsett for ett harfirgningsmedel,'*® Back-Sup-
porter for bojda nackkuddar av plast'* och Cat’s Comfort for katt-
strd.'%" Fran norsk registreringspraxis kan nimnas Linguaskill som inte
ansags kunna registreras, eftersom det uppfattades som ett engelskt ut-
tryck for sprakfirdighet.'”’ Fran prejudicerande svensk administrativ
praxis kan nimnas RA 1990 ref. 85 (Skolabbet) avseende varor och
tjanster i klasserna 25 och 28, vilket ansags inte kunna registreras.

RegRn pépekade med hédnvisning till PRV att Skolabbet var en forkortning
av ordet skolaboratoriet. Det s6kta mérket angav sélunda en lokal for ve-
tenskapligt eller tekniskt arbete pa ett av de varuomraden som det skulle av-
se. Av utredningen framgick att sékandebolagets forsdljningsmetod skilde
sig fran vanlig forsdljning, bland annat satillvida som man tillhandaholl or-
topedisk expertis som med hjélp av teknisk utrustning granskade varje
kunds 16pteknik, for att hjdlpa kunden att hitta den typ av sko som passade
bast. Med hénsyn till det sokta varumirkets angivna karaktér och anknyt-

145 Holmqvist i NIR 1975 5. 271.

146 Op. cit. 1975 5. 271.

147 Besvirsavd. mél 38/1969 (Conceal).

148 Besvirsavd. mal 59/1965 (Nice Change).

149 PBR mal 91-019 (Back-Supporter).

150 PBR mal 91-091(Cat’s Comfort).

151 Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 17. mars 1998 i sak nr. 6736 (Linguaskill).
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ning till vissa av de varor som var i friga och det sétt pa vilket de tillhanda-
holls, fann RegRn att mirket inte hade erforderlig sirskiljningsformaga.
Till det sagda kom att méirket kunde uppfattas som firma. Mérket kunde
dérfor inte registreras.

Eljest synes PBR och RegRn inta en mer gener6s instéllning till mojlig-
heterna att registrera deskriptiva kédnnetecken d&n PRV. Kénnetecken
med deskriptiva inslag, vilka ansetts kunna registreras dr bland annat
Smokeless for snus,'>> Bankomat for automatisk bankservice och Torr
och Glad fér blsjor.'>

Problematiken med fraimmande sprak (jfr ovan s. 215 och nedan
s. 280 f. ang. forvixlingsbarhet) gor sig gillande ocksd med hénsyn till
deskriptiva och suggestiva kidnnetecken. Kénnetecken som bestar av
ord som ingar i frimmande sprak, kan anses deskriptiva om ordens re-
ferens kan antas vara kind i Sverige.** I motiven till VmL 6vervigdes
ocksa i vilken utstrackning ett ords betydelse i ett frimmande sprak bor-
de beaktas i bedomningen av sérskiljningsférmaga. Det framholls bland
annat att hansyn framfor allt borde tas till de 6vriga nordiska ldndernas
sprak och de stora vérldsspraken. Vidare borde sirskild vikt fastas vid
hur ordet var dgnat att uppfattas i den omséttningskrets till vilken varan
riktade sig. Att ett ord forekom t.ex. i engelska spraket borde dérfor i
och for sig inte utesluta ordets registrering i Sverige, under forutséttning
att ordets deskriptiva karaktér inte framtriddde for koparna av varan. Det
kunde vara foérhallandet om den deskriptiva betydelsen var okénd for
personer utan mer djupgiende kunskaper i det frimmande spraket.'>

152 RA 1974 ref. 21 (Smokeless).

153 Besvirsavd. mal 62/1974 (Torr och glad). I friga om Bankomat, bor kanske det fortydligande
tilligget goras att market registrerades innan det fanns bankautomattjanster i Sverige, varfor det
saledes vid registreringstidpunkten inte stod helt klart vilken typ av bankservice som mérket
var avsett att kdnneteckna.

Se Immaterialritt s. 200; jfr Holmqvists konstaterade att ett appellativ kunde anvindas som
egennamn, sirskilt om det var ogenomskinligt pa grund av att det hamtats ur ett frimmande
sprak. Da uppfattas eller igenkédndes inget begrepp bakom den akustiska bilden som utgor
ordets form, dven om ett sadant begrepp faktiskt finns (Varuméarkens sarskiljningsformaga s.
27 ).

155 Se SOU 1958:10; prop. 1960:167 s. 97 och 101.
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Det dr emellertid lattare att fa skydd for deskriptiva ord pa fér svenskar
vanligen mer eller mindre okénda sprak. Si/va eller holtz torde t.ex. l4tt-
tare registreras for skogsbruk, skogsmaskiner m.m. in forrest, wood el-
ler timber.'>® Hir uppstar ocksa ett problem i den stéindigt 6kande inter-
nationaliseringen, vilket bidrar till att ett kiinnetecken som inte anses
deskriptivt i Sverige, vl kan anses vara det i ett eller flera andra ldnder
(jfr ovan s. 215). Problemet har tilltagit med 6kad samhandel och med
tillkomsten av gemenskapsvarumirket.'>” Ett belysande exempel r att
det svenska postorderforetaget Ellos inte kunde registrera gemenskaps-
varumérket Ellos pa grund av deskriptivitet med hinsyn till det spanska
ordet ellos (dvs. personliga pronomen tredje person pluralis maskuli-
num)."*® Enligt Stuevold Lassen fick varuslaget ocksa ofta avgérande
vikt. I vara dagar nér folk reser till utlandet i storre utstrackning 4n tidi-
gare, fir man rikna med en ganska omfattande kinnedom om namnet
pa manga dagligvaror pa frimmande sprak. Man vet t.ex. att brod heter
pane pa italienska.'” Diremot har Parmigiano Reggiano ansetts inte
uppfattas som parmesanost fran den italienska regionen Emilia.'*’

PRV och PBR avslog ansékan och konstaterade att orden Parmigiano Reg-
giano 1 pa italienska betydde parmesanost fran regionen Emilia och att de
saledes angav arten och ursprunget av varan, varfor de inte besatt for regist-
rering erforderlig sédrskiljningsforméga. RegRn konstaterade emellertid att
nér frdga var om betydelsen av geografiska namn eller ord som forekom i
ett frimmande sprak, maste hinsyn tas till hur dessa uppfattades inom om-

156 Jfr Holmqvists exempel med ordet barack som pa ungerska betyder aprikos (Varumirkens sir-

skiljningsférmaga s. 105).

157 Jfr Koktvedgaard i TfR 1987 s. 319 f.

158 Forstainstansrittens avgorande mal T-219/00 (Ellos). Det har dock kunnat registreras bl.a. for
postorderverksamhet; jfr ocksa det danska avgorandet U 1960 s. 468 (S) (Deres), dir anvin-
dingen av kédnnetecknet Deres var sa allmint att det inte kunde utgéra hinder for annans
anvindning av firman Deres Magasin. Se hirom Kobbernagel 11 s. 96.

159 Oversikt s. 58; jfr PBR mél 97-570 (Panini), dir Panini (dvs. smabrdd pé italienska) inte kunde
registreras f6r smorgésar (jfr hértill Algotson, Kravet pa sarskiljningsformaga i ett harmonise-
rat Europa s. 31).

160 RA 2003 ref. 26 (Parmigiano Reggiano).
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sittningskretsen.'®' I detta fall fick det antas att endast en mycket begrinsad
del av den avsedda kundkretsen i Sverige uppfattade sokandens mérke sa-
som angivande varans art och geografiska ursprung, varfér mirket ansags
besitta tillracklig sdrskiljningsférmaga for att kunna registreras som varu-
mérke for ost i klass 29.

Som exempel fran svensk praxis pd ordmirken av detta slag, vilket vig-
rats registrering, ar Windsurfer'® inneslutet i en ringformad figur for
spel och leksaker samt sportartiklar m.m. i klass 28.

PRV avslog ansdkan och anforde att Windsurfer utgjorde beteckning pa en
vindsurfingbridda och pa en person som utovar nimnda sport. Bolagets mar-
ke saknade darfor sdrskiljningsférméga for sportartiklar avsedda f6r dylik
sport. Aven om ett ord var nybildat, uteslét det inte att ordet kunde vara de-
skriptivt, t.ex. om det var bildat av kidnda sprakelement, sammansatta enligt
vanliga normer for ordbildning. Ordet Windsurfer fick anses vara ett sddant
ord. RegRn gjorde inte nagon adndring.

Daremot har Airbus A 300 B for flygplan kunnat registreras efter omfat-
tande anvindning.'®®

RegRn konstaterade att ordet Airbus for den aktuella flygplanstypen under
avsevird tid och i betydande omfattning anvénts i reklam och annan infor-
mation. Flygplan av den storlek som var i friga, salufordes endast av ett yt-
terst ringa antal tillverkare. Aven kretsen av tinkbara kopare var ytterligt
begridnsad och maste forutsittas vara vil informerad om olika flygplansty-
per och anvinda kénnetecken. Detta fick anses ge vid handen att kéinneteck-
net Airbus A 300 B blivit allmént ként bland dem, till vilka det riktade sig.
Hinder mot registrering forelag alltsa inte.

Homonymi har som regel en helt annan utvecklingshistoria dn polysemi
(jfr ovan s. 112 f.). Uttryck som en gang varit atskilda i frdga om uttal,

161 RegRn &beropade hir prop. 1960:167 s. 97 och 101, RA 1971 H 61 (Chantilly) och 62 (Windsor
Door), RA 85 Ab 8 (Chesterfield), RA 1997 not. 17 (Peaudouce) samt de forenade malen C-
08/97 och C-109/97 (Chiemsee) p. 32.

122 RA Ab 464/79 (Windsurfer).

163 RA 1978 2:48 (Airbus A 300 B).
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kan genom ljudutvecklingen, komma att bli lika. Ord som dr homonyma
i ett visst sprak, har déarfor ofta fullt distinkta motsvarigheter i ett annat
nirbesliktat sprak.'®® Ett illustrativt exempel kan var Q8 for bensin
m.m., vilket i Sverige i dag torde fa anses dgnat att associera med
Quwait, ndgot som formodligen inte hade bedomts pa samma sétt vid
borjan av 1960-talet.

Stor uppméirksamhet har riktats mot det forsta europeiska registre-
ringsavgoranden om sérskiljningsférmaga, som kommit for EG-dom-
stolens prévning, vilket gillde tecknet Baby-dry for blojor. '

1 Baby-dry-avgorandet erinrade domstolen om att varumérken som saknar
sérskiljningsformaga inte fick registreras enligt Varumérkesférordningens
art. 7.1 b—c. Vad avsag varumirken av det aktuella slaget, kridvdes att man
kunde konstatera en eventuell deskriptiv karaktér, inte endast betrdffande
vart och ett av orden i sig, utan dven betraffande den helhet som de utgjor-
de. Varje méirkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombination som foresla-
gits for registrering, frén den terminologi som i de berérda konsumenternas
dagliga tal anvindes for att beskriva varan eller tjansten eller deras vésent-
liga egenskaper, kunde ge denna ordkombination en sérskiljningsformaga
som gjorde det majligt att registrera den som ett varumérke (p. 40). For att
bedoma om en sddan ordkombination som Baby-dry hade sdrskiljningsfor-
maga, var det lampligt att utga fran en engelsksprakig konsuments synvin-
kel. Ur denna synvinkel var den bedomning som skulle goras nér det var
fraga om barnblgjor, beroende av svaret pa fragan om ordkombinationen
kunde forstas som ett normalt sétt att beskriva varan eller ange dess vdsent-
liga egenskaper i allmént sprakbruk (p. 42). Aven om vart och ett av de tvé
orden i ordkombinationen kunde ingd i uttryck som enligt allmént sprak-
bruk anvéndes for att beskriva en barnblgjas funktion, utgjorde de, placera-
de sida vid sida, vilket var en ovanlig sprakform, inte ett ként uttryck i eng-
elska spraket for att beskriva sddana varor eller for att ange deras vésentliga
egenskaper. Det kunde foljaktligen inte anses att sddana ord som Baby-dry
tillsammans hade en deskriptiv karaktér. Tvértom utgjorde de en lexikalisk
uppfinning (syntactically unusual juxtaposition) som gav ett varumérke

164 Regnéll s. 66.
165 M3l C-383/99 (Baby-dry).
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som bestod av sddana ord en sirskiljande funktion, och de kunde darfor inte
végras registrering enligt art. 7.1 (p. 44).

Enligt Wessman torde Baby-dry-avgorandet indikera en mer liberal in-
stillning &n vad som géllt nationellt, med en stoérre mojlighet att fA mar-
ken med vissa deskriptiva inslag registrerade,'®® och nir det gillde av-
gorandets prejudicerande effekt, kunde det antas att det numera fanns
nagot storre mojligheter 4n tidigare att fA ordmérken med en viss beskri-
vande karaktir registrerade, savil i Sverige som EU.'"” Av avgérandet
framgar att varumaérkets formaga att sirskilja ett féretags varor fran an-
dras bor bedomas mot bakgrund av de sérskilda omsténdigheterna i var-
je enskilt drende, ddr varumérkets form, innehall och sammanséttning
utgor betydelsefulla omstiandigheter som ocksa bor virderas med hin-
syn till de varor som mérket avser och i ljuset av egenskaperna hos de
konsumenter som kan tinkas kopa varorna.'®® Avgorandet visar ocksa
tydligt hur spraket fir en annan betydelse vid registrering av gemen-
skapsmaérken &n vid nationella varumérken. Sdsom Wessman konstate-
rade, kunde t.ex. ett ord som var beskrivande pa den franska marknaden,
verka sirskiljande pa den svenska marknaden.!® Hir 4r det ocksa in-
tressant hur domstolen konstaterade att det, i ljuset av en engelskspréakig
kopares uppfattning, varumirket visserligen anspelade pd varornas
funktion, d.v.s. att hélla barnet torrt, men att den ovanliga kombinatio-
nen inte var ett kint uttryck i det engelska spraket for att beskriva sddana
varor eller for att ange deras visentliga egenskaper, utan i stillet utgjor-
de en lexikalisk uppfinning som medférde en sirskiljande funktion.!”
Den friare instdllningen till kravet pa sdrskiljningsforméga, som avise-
rades av Wessman, kan emellertid pareras med den senare utvecklingen
i EG-domstolens registreringspraxis dir kravet pé sarskiljningsféormaga

166 Wessman i NIR 2002 s. 17.

167 Op. cit. s. 22.

168 Op. cit. s. 21 f.

199 Wessman hivisade hir till Varumirkens sirskiljningsformaga s. 176 ff.
170 Op. cit. s. 21.
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varit stringare. Det s.k. Companyline-avgorandet'’!
av tjanster inom forsiakringssektorn.

géllde registrering

I de snariga domskélen konstaterade domstolen, med hédnvisning till p. 26 i
den 6verklagade domen, att det kdnnetecken, som végrats registrering, ute-
slutande bestod av orden company och line, vilka bada var ofta forekom-
mande i engelsksprakiga lander. Med ordet company forstods att man hade
att géra med en produkt eller en tjanst som riktade sig till bolag eller firmor.
Ordet /ine hade flera inneborder. Inom omradet for forsékrings- och finans-
tjanster betydde det bland annat en foérsékringsbransch, en serie eller grupp
av produkter. Det rorde sig saledes om tvé allménna ord som endast beteck-
nade en serie produkter eller tjénster som riktade sig till foretag. Den om-
standigheten att de hade fogats samman, utan nagon grafisk eller semantisk
andring, utgjorde inte nagot ytterligare kdnnetecken som innebar att ut-
trycket i dess helhet kunde sérskilja klagandens tjanster fran de tjénster som
tillhandaholls av andra féretag. Tecknet Companyline saknade séledes sar-
skiljningsforméaga (p. 7).

Ett annat uppmirksammat avgorande géllde tecknets Doublemint. Fra-
ga var om det hade tillricklig sirskiljningsformaga for tuggummi.'”

For att végra registrering kravdes det enligt EG-domstolen inte att de kdn-
netecken eller upplysningar, av vilka de varumérken som avsags i art. 3.1 ¢
var sammansatta, faktiskt anvindes vid tidpunkten for registreringsansékan
for att beskriva sadana varor eller tjénster. Sasom f6ljde av sjdlva ordaly-
delsen i denna bestimmelse, var det tillrdckligt att dessa kidnnetecken och
upplysningar kunde anvindas for saidana dndamal. Registrering av ett ord-
marke skulle sdledes vigras med stéd av bestimmelsen om atminstone en
av dess potentiella betydelser avsag en egenskap hos de berdrda varorna el-
ler tjansterna (p. 32). EG-domstolen konstaterade avslutningsvis att For-
stainstansritten tolkat art. 7.1 1 sé att den foreskrev hinder for registrering
av varumérken som endast beskriver de varor eller tjanster som ett mérke
avser och att ritten darfor inte undersokt huruvida det sokta varumérket
kunde anvéndas for att beskriva de varor som mérket avsadg samt att malet
dérfor skulle aterforvisas till Forstainstansratten.

171 Mal C-104/00 (Companyline).
172 Mal C-191/01 (Doublemint).
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Aven om Baby-dry-avgérandet indikerar en liberal instillning till moj-
ligheten att registrera kéinnetecken med svag sérskiljningsforméga, kan
det enligt min uppfattning ifragaséttas om det i sak avviker i nimnvérd
omfattning fran vad som redan géller enligt svensk registreringspraxis,
det géller inte minst i belysning av det senare Companyline-avgoran-
det.!” Vad som snarare priglar svensk praxis pa detta omrade 4r svérig-
heterna att se en tydlig linje. Enligt Ho/mgvist var grinsen mellan de-
skriptivitet och suggestivitet ocksé omgjlig att definiera i exakta termer.
Det fanns talrika fall dér relationen mellan varumairke och varuslag lika
girna kunde sdgas ge ett deskriptivt som ett suggestivt ordmérke och
omvint, eftersom bedémningen av vad som &r deskriptivt och sugges-
tivt dr subjektiv, men framfor allt darfor att dessa olika grader var stan-
darder som inte alltid gav ett tillforlitigt resultat.'”* Det som registre-
ringsmyndigheten eller domstolen ytterst maste gora, bor saledes vara
att forsoka faststilla omséttningskretsens infersubjektiva uppfattning
om kénnetecknet ifraga (jfr ovan avd. 3.3.3.1), ndgot som i sig bor tala
for en generds instdllning till vad som skall vara skyddsfortjant. Det gél-
ler sérskilt efter inarbetning.

173 T och for sig kan man kanske uppfatta att forstainstansritten stiller hogre krav pa sirskiljnings-
formaga an EG-domstolen. Har kan ges nagra exempel pa tecken som har ansetts sakna sérskilj-
ningsformaga: SAT.2 (mal T-323/00) f6r radio- och TV-verksamhet (dock kunde det registreras
for databastjinster); Real People Real Solutions (mal T-130/01) for bl.a. telefonforsiljnings-
verksamhet; Trustedlink (mal T-345/99) for datorprogrammjukvara och elektronisk handel;
Electronica (mal T-32/00) for kataloger for elektroniska komponenter; Giroform (mal T-331/
99) for papper; Cine Action (mal T-135/99) for actionfilmer; Cine Comedy (mal T-136/99) for
komiska filmer; Easybank (mél T-87/00) for elektroniska online-banktjénster; EuroHealth
(mal T-359/99) for forsikringar; New Born Baby (mél T-140/00) for leksaksockor; Streamserve
(mal T-106/00) f6r datorutrustning och datorprogram; Truckcard (mal T-358/00) for maskin-
lasbara databidrare och Tele Aid (méal T-355/00) for bl.a. reparation av motorfordon. Daremot
har UltraPlus tor ugnsartiklar i plast (mal T-360/00) och Vitalite t6r barnmat (mal T-24/00)
ansetts besitta tillracklig sdrskiljningsformaga.

174 Varumairkens sirskiljningsforméga s. 44.
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4.3 Sdrskiljningsformdaga
4.3.4 Bokstavs- och sifferkinnetecken

Aven om ocksa en sammanstillning av flera ord i och for sig kan sakna
sirskiljningsformaga,'”® bor den teoretiska huvudregeln vara att ju mer
komplext ett kdnnetecken é&r, desto storre blir dess sirskiljningsférma-
ga.'’® Saledes blir ett 1angt och fantasibetonat ord mer distinkt #n ett kort
och trivialt sadant.!”” Kannetecknet kan siledes sakna kinneteckense-
genskap genom att det #r alltfor banalt.'”® Kénnetecken som bestér en-
dast av en bokstav eller siffra, anses av det skilet inte dga tillracklig sér-
skiljningsformaga, nédgot som hittills inte ansetts kunna botas ens ge-
nom inarbetning. Sédana tecken maste ndmligen kunna fritt fa anvéndas

av envar.'””

PBR uttalade i ett dldre avgérande om ett kinnetecken i form av ett utdraget
M, avsett for bland annat férbands- och sjukhusartiklar, att mérket i och for
sig var oregistrerbart, eftersom det bestod endast av en bokstav som inte ut-
markte sig genom sadan form att den kunde anses sdsom figurmérke. Detta
skulle (med hénvisning till SOU 1958:10 s. 274) i och for sig kunna botas
genom inarbetning, men eftersom mirket hade en sa enkel utformning,
maste sirdeles 6vertygande bevisning férebringas for att forvarvad distink-
tivitet skulle anses styrkt. Sddan bevisning hade emellertid inte forebragts.
RegRn limnade besviren utan bifall.'s

Fore 1993 ars revision av VmL géllde enligt 13 § andra stycket VmL att
mirken som enbart bestod av bokstéver eller siffror och som inte kunde
anses som figurmirken, kunde registreras endast om de genom inarbet-
ning visats ha sérskiljningsf6rmaga. Denna fundamentala avgransning

175 Jfr Markedsret s. 144 och dir angiven dansk praxis; jfr iven avgorandet fran EGs Forstainstans-
ratt dar tecknet Real People Real Solutions inte ansags tillrackligt distinktivt (mal T-130/01).

176 Jfr Holmgqvist i NIR 1996 s. 50.

177 Att lingden i sig inte alltid har denna paverkan pa kinnetecknets sirskiljningsforméaga, framgar
emellertid av det norska HD-avgoérandet Rt. 1998 s. 1315 (Norges-Is) dér Norsk Iskrem BA inte
ansags distinktivt, medan Norges-Is AS ansags ha ett viss fantasimissig och suggestiv prigel.

178 Jfr Andsretten s. 420.

17 Se Varumirkens sirskiljningsforméga s. 482; jfr Andsretten s. 421 och Albrecht i GRUR 1996
s. 247.

180 RA 1966 H. 35 (Mslnlycke).
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av kanneteckensrittens foremal diskuterades utforligt i 1958 &rs motiv
till VmL. Dér konstaterades att sddana mérken visserligen rent faktiskt
var mindre distinktiva dn ord- och figurmérken. Men @ven bortsett hir-
ifran, hade en viss restriktivitet vid behandlingen av bokstavs- och sif-
fermirken varit pakallad.'®! Det kunde dérfor vara ett beaktansvirt in-
tresse att savitt mojligt halla sédana beteckningar fria, vilka var dgnade
ndrmast att uppfatta som nagons initialer, ett katalognummer eller lik-
nande. Erfarenheten visade emellertid att sddana mérken torde vara
tamligen vanliga, i vissa branscher t.o.m. forhirskande. Aven inom an-
dra omraden av det moderna livet hade forkortningar, kodbeteckningar
0.s.v. blivit mycket vanliga. For allménheten hade det blivit allt svarare
att halla isdr den mangfald beteckningar av detta slag som den motte i
det dagliga livet. Aven med hiinsyn hirtill, fann utredningen att det var
befogat att vidmakthélla en viss restriktivitet vid medgivandet av varu-
mérkesritt till bokstavs- och siffermérken. Om nagon hade inarbetat ett
saddant méirke, hade han emellertid ett befogat ansprak pa skydd. Lagens
syfte att befrdmja lojala konkurrensmetoder gjorde att ett sidant skydd
uppbars dven av ett allmént intresse.'?

Registreringsbegrinsningen i den éldre lydelsen av 13 § andra styck-
et VmL har aldrig utgjort ndgot hinder mot skydd fér kombinerade ord-
och figurkénnetecken. I 1958 ars motiv konstaterades ocksa att bestim-
melsen endast avsag bokstavs- och sifferkombinationer som inte var fi-
gurmirken. Om méirket var utformat som ett monogram, dér bokstéver-
na eller siffrorna gick i varandra pa mera sireget sitt eller utformningen
eljest var mer egenartad eller dekorativ, kunde mérket vara registrerbart
enligt den allminna bestimmelsen i 1 § forsta stycket VmL.'® I ett av-
gorande av besvirsavdelningen ansags saledes ett mirke bestdende av

181 Jfr Holmqvist i NIR 1996 s. 44; jfr beskrivningen av varumérkesritten enligt 1884 ars varumér-
keslag ovan avd. 1.3.

182 SOU 1958:10 5. 275. Denna praxis torde vara det framsta skilet till valet av kinnetecken sasom
Esselte (jfr SOU 1958:10 s. 217) och Kabe (jfr Heiding s. 156 och Eberstein i TfR 1910 s. 431
ff.).

' SOU 1958:10 5. 275.
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4.3 Sdrskiljningsformdaga

ett versalt J inskrivet i en ring for Jordan ha tillrdcklig sarskiljningsfor-
maga for att kunna registreras.'®*

I och med 1993 ars revision av VmL stroks bestimmelsen i 13 § an-
dra stycket VmL, att varumérken som enbart bestod av bokstéver eller
siffror och som inte kunde anses som figurméarken, kunde registreras en-
dast efter inarbetning. Bokstavs- och sifferkombinationer skulle séledes
bedomas enligt de allménna forutséttningarna i 1 § andra stycket VmL,
dér det nu uttryckligen anges att ett varumirke kan besta av alla tecken
som kan aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet personnamn, samt fi-
gurer, bokstiver, siffror 0.s.v.!®> Med att nagot skall kunna dterges gra-
fiskt forstas ndrmast att det skall vara dgnat att aterges i planet pa pap-
per.'® Detta skapar som regel inte problem for ord-, bokstavs- eller sif-
ferkdnnetecken. I motiven till 1993 ars revision anfordes emellertid att,
nér det géllde just bokstdver och siffror, vissa sirskilda omsténdigheter
torde krivas for att de i sig skulle anses ha sérskiljningsformaga.'®’ San-
nolikt har detta kanske nagot olyckliga motivuttalande medfort att en
fordndring av registreringspraxis for bokstavs- och sifferkombinationer
14t vénta pa sig. I doktrinen har uttalats att faktum att motiven inte ger
nagon klar ledning om hur inneboende sérskiljningsf6rmaga uppstér for
bokstavsmirken, och hur den skall bedémas, har medfort betydande
osikerhet hos registreringsmyndigheten.'®® Dérfor har PRV — i motsats
till PBR — under lang tid vidhallit kravet pa uttalbarhet som ord och ut-
tryckligen eller underforstatt utgétt ifran att frnvaro av sddan innebar
avsaknad, d.v.s. total frAnvaro, av sdrskiljningsformaga, "tydligen dock
utan att inse att man déarigenom implicit krdvde ordkaraktir hos bok-

184 Besvirsavd. mél 59/68 (J); jfr de liknande besluten av Besvirsavd. mal 64/69 (0), Besvirsavd.
mal 163/71 (I) och Besvirsavd. mal 26/71 (Z). I det sistndmnda avgorandet ansags mirket inte
kunna registreras pa grund av bristande inarbetning.

185 Jfr Holmqvist i NIR 1996 s. 45 och 51.

186 Jfr Koktvedgaard/Wallberg s. 43.

187 Ds 1992:13 s. 95; jfr Varumirkens sirskiljningsforméga s. 443.

188 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 443; Holmqvist i NIR 1996 s. 45. Hartill bor emellertid
péapekas att utrymmet for lagstiftaren att i motiven éndra kurs, dr synnerligen begrinsat, med
tanke pa att reformen avsag implementering av EG-ritt.
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stavsmirken.”'® Detta har givetvis betydelse for kiinnetecknets refe-
rens och mening. Medan ett ord i sig kan ha en ursprunglig referens med
dartill hérande mening, kan ju en bokstavskombination i sig inte ha en
direkt primdrreferens, men vil viss mening. Ordet Quwait refererar ju
saledes till ett land, ndgot som knappast bokstavs- och sifferkombina-
tionen Q8 gor.'”

Holmgvist konstaterade ocksa att ett bokstavsmérke, liksom ett ordmérke,
skulle stéllas ssmman med beteckningen pa det angivna varuslaget, varefter
den semantiska relationen mellan bokstavsmérke och varuslag skulle beds-
mas. Det stod da genast klart att skillnaden mellan & ena sidan en bokstavs-
kombination som inte kunde uttalas som ett ord och & andra sidan ett ur
spraket hamtat appellativ for att beteckna ett varuslag, bestod i att den forra,
i motsats till de senare, i de flesta fall inte hade ndgon (priméir)betydelse,
liksom fallet var t.ex. med datoralstrade ord som visserligen kunde utlésas
som ord, men som saknade primérbetydelse och saledes var betydelseldsa.
Bokstavskombinationen betecknade alltsa inget begrepp, utan var en bety-
delsetom bokstavssekvens, oavsett om den i och for sig var uttalbar som ord
och da faktiskt bildade ett (betydelsetomt) ord, eller om den maste l4sas
bokstavsvis. !

Det kan ur semantisk synvinkel, anses anméarkningsvért att hogre krav
pa sarskiljningsforméga har stillts pa bokstavs- och sifferkombinatio-
ner, eftersom sddana, pd grund av avsaknad av primdrreferens, teore-
tiskt sett har storre sérskiljningsformaga dn ordvarumirken med pri-
mdirreferens.'*?

Aven om en nationell registreringsmyndighet inte #r uttryckligen
tvungen att f6lja den praxis som utvecklas for registrering av Europava-
rumirken, blir den nationella registreringsmyndigheten 4ndé de facto
nddgad att anpassa sig till denna praxis. Det blir den naturliga foljden

189 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 443 f.; Holmqvist i NIR 1996 s. 44 och 46. Se vidare av
Holmgqvist redovisad registreringspraxis i Varumérkens sérskiljningsformaga s. 453 ff.

190 Jfr varumirken av slaget Kabe och Esselte, vilka som kinnetecken sledes synes fa den primira
referensen till bokstiverna K och B respektive S, L och T.

191 Holmqvist i NIR 1996 s. 46.

192 Jfr op. cit. s. 47 ff.
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4.3 Sdrskiljningsformdaga

av att forutséttningarna i art. 4 och 7 i EGs varumérkesforordning mot-
svarar dem i direktivets art. 3. Den nationella registreringsmyndigheten
maste ju, hur som helst folja direktivet.'”> Av det skilet har PBR pa ett
patagligt sitt under senare tid beaktat utvecklingen i registreringspraxis
vid OHIM och av sirskild betydelse blir de riktlinjer (Examination Gui-
delines) som sedan 1996 klargor hur EG-forordningen i praktiken kom-
mer att tillimpas vid OHIM."* Dar har angivits att trebokstavsmirken
kan vara registrerbara under forutsittning att de inte anses bara beskri-
vande for de varor som mérket avser eller i 6vrigt inte dr foremal for ett
frihallningsbehov.'”® Ett av de tydligaste exemplen pa denna anpass-
ning till rattsutvecklingen i Europa utgor det avgorande av PBR, dér re-
gistrering av ett kinnetecken bestdende av tre bokstdver (RSL) godkénts
utan krav pa visad inarbetning.'*®

PBR konstaterade att anpassningen till Varumérkesdirektivet innebar att
det sirskilda kravet pa inarbetning som forutséttning for registrering av
bokstavs- och sifferméirken, slopats. I praxis hade dndringen inneburit att
bokstavsmirken — utan krav pé fullbordad inarbetning — kunnat registreras
under forutséttning att de anvénts i sddan omfattning att bristen pa den ur-
sprungliga sérskiljningsformagan avhjilpts. Varumérken hade olika sérpré-

193 Det foljer av den princip som Haertel pd motsvarande sitt inom patentrittsomradet kallade for
kall harmonisering, d.v.s. att praxis utvecklas lika regionalt och nationellt, trots att de natio-
nella domstolarna inte har nagon formell skyldighet att flja regional praxis (se Haertel, 10
Jahre europdishe Patentiibereinkommen s. 34). Regeringsrétten har i sin praxis ocksa givit
uttryck 4t denna princip. I RA 1999 ref. 20 (L 10) och RA 2003 ref. 74 (R1) (se strax nedan)
slog domstolen fast att rittsutvecklingen pa det nationella planet sa langt som mojligt borde ske
under hinsynstagande till réttstillimpningen i 6vriga EU/EES-lander. Den registreringspraxis
som utvecklats vid OHIM och dess besvirsavdelningar konstaterades vara av sirskilt intresse.
Jfr PRVs principforklaring om bedémning av bokstavs- och sifferkombinationer i bilaga till
Svensk Varumirkestidning den 23 maj 1997 dir det klargjordes att mirken som bestod av tre
bokstiver eller kombinationer av bokstédver och siffror normalt skulle anses registerbara.
Undantag skulle gélla for sammanstillningar, vilka av ndgon anledning behovde frihéllas.
Betriaffande marken som bestod av enbart siffror eller kombinationer av tva bokstiver eller av
en bokstav och en siffra, skulle fortséttningsvis krivas bevisning om anvéndning i sddan
utstrackning att det market forvarvat sirskiljningsférméaga (se Varumarkens sarskiljningsfor-
maga s. 482 f.).

195 Se Varumirkens sirskiljningsformaga s. 484; Randes i NIR 1998 s. 125.

19 PBR mal 98-017 (RSL).

19

X
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gel. Ménga bokstavs- och siffermérken torde i praktiken ha sdmre innebo-
ende sdrskiljningsférmaga 4n t.ex. ordmirken, eftersom de normalt inte
skapade ett starkt visuellt och fonetiskt intryck, vilket var l4tt att minnas.
Att tillata registrering av en enstaka bokstav eller siffra, skulle emellertid i
alltfor hog grad kunna hindra andra att anvinda tecknet i friga. Vid en sam-
manstillning av tvd bokstdver eller siffror, 6kade dock antalet mojliga
kombinationer sa pass mycket att det inte skulle foreligga ett frihallnings-
behov och 4n mindre vid en kombination av tre tecken. Beskrivande be-
teckningar skulle dock hallas fria, sdsom t.ex. CD (compact disc). PBR an-
sag ocksa att réttsutvecklingen pa det nationella planet, s& langt mojligt,
borde ske under hansynstagande till réttstillimpningen i vriga europeiska
medlemslédnder. Av sirskilt intresse var den registreringspraxis som ut-
vecklas vid OHIM. Det framstod dérvid som &ndamalsenligt att tillimpa en
huvudregel, enligt vilken sddana mérken som bestod av minst tre bokstéver
eller tre siffror, i och for sig skulle anses ha for registrering erforderlig sér-
skiljningsforméaga. Om sirskilda omstindigheter forelag, borde dven mér-
ken som bestod av en kombination av en bokstav och en siffra, kunna god-
tas som tillréackligt sdrpréglade.

Praxis enligt detta avgorande befistes sedermera av RegRn i ett avgo-
rande angéende registrering av mérkena L 10, L 11 och L 12, avseende
religiosa och présterliga tjénster.

Med hénvisning till PBR, konstaterade RegRn att det fanns anledning att
dven i Sverige i viss utstridckning godta bokstavs- och sifferméirken som re-
gistrerbara i sig. PBR hade dérvid funnit det &andamélsenligt att tillimpa en
huvudregel, enligt vilken sddana mirken som bestar av minst tre bokstéver
eller tre siffror i och for sig skall anses ha for registrering erforderlig sir-
prigel. Vidare borde ocksd mérken som bestod av en kombination av bok-
stdver och siffror och som innehdll minst tre tecken i regel anses ha tillrick-
lig sarpragel. Med denna utgédngspunkt fann RegRn att markena L 70, L 11
och L 12 fick anses ha foérutsittningar att praktiskt fungera som kénneteck-
en. De var inte beskrivande for de tjanster som de avsag och inte heller i
Ovrigt forelag — savitt framkommit — nagot frihallningsbehov. Det forelag
saledes inte nagot hinder mot att registrera mirkena pé grund av bristande
sdrskiljningsférméga.
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Dérefter har kravet pé sirskiljningsforméga ytterligare luckrats upp sé
att nu ocksa tvabokstavsmérken kan registreras dven utan visad inarbet-
ning. Detta framgér av RA 2003 ref. 74 (R1), dér mérket R/ for filterci-
garetter i klass 34 ansags uppfylla tillrdckliga krav pa sérskiljningsfor-
maga.'”’

RegRn konstaterar att mirket R/ hade ansetts registrerbart i det stora fler-
talet av medlemsstaterna inom EU och EES, bland annat i Danmark, Fin-
land och Norge. Enligt OHIMs besvirsavdelning utgjorde det forhallandet
att ett varumarke bestod enbart av tva tecken inte i sig registreringshinder,
utan skulle bedomas pa samma sétt som andra mirken, d.v.s. att avgérande
skulle vara enbart om mérket kunde anses ha inneboende sérskiljningsfor-
maga. Domstolen anslot sig darfor till de 6vriga nordiska landernas bedom-
ning och fann att varumérket hade formégan att individualisera innehava-
rens varor. Mérket hade darfor tillricklig sarskiljningsférmaga for att kun-
na registreras.'”®

I den nordiska doktrinen har ocksa pekats pa att manga sifferkédnneteck-
en kan uppfattas som vikt- eller mattangivelser.'”® Enligt 13 § forsta
stycket VmL far ju ett mérke inte registreras om det uteslutande eller
med endast mindre dndring eller tilligg anger bland annat varans art, be-
skaffenhet, mingd, anvindning eller pris.

4.3.5 Geografiska ord

Rena ursprungsangivelser ar inte dgnade att fungera som varukénne-
tecken, men dven om det faktiska ursprunget inte har ndgon primir va-
rukénneteckensrittslig funktion, kan en ort eller en geografisk plats fa
sarskiljningsf6rmaga genom inarbetning, t.ex. Mdolnlycke, Husqvarna
eller Chiemsee. Enligt 13 § forsta stycket VmL, far ett mérke som ute-
slutande eller med endast mindre &ndring eller tilldgg anger varans geo-

197 Se om avgorandet Bjérnheden i NIR 2004 s. 197 ff.

198 Jfr PBR mél 00-244 (LC), dir PBR i plenum ansag att kéinnetecknet LC, oberoende av inarbet-
ning, hade tillricklig sdrskiljningsférméaga for att kunna registrerars.

19 Koktvedgaard/Wallberg s. 46; jfr det absoluta registreringshindret i 13 forsta stycket VmL.
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grafiska ursprung, inte registreras. Bestimmelsens motsvarighet finns i
Varumirkesdirektivets art. 3.1 ¢ och Varumérkesforordningens art. 7.1 c.

Nir det giller geografiska ord maste man observera skillnaden mel-
lan sdédana som anvinds rent suggestivt, sddana som har en direkt kopp-
ling till det faktiska ursprunget och sddana som &r avsedda att ange eller
antyda ett geografiskt ursprung.”®’ Till den forsta kategorin hér anvind-
ning som kénnetecken av namn pa avldgsna och exotiska platser, sisom
t.ex. Bajkal och Mont Blanc (jfr strax nedan).?’! Till den andra kategorin
hor namn pa orter som sedan lidnge férknippas med fabrikation av varor
av en viss niringsidkare inom orten, sdsom Mdolnlycke, Emmaljunga el-
ler Husqvarna.*® Till den tredje kategorin hér anvindning av geogra-
fiska ursprungsbeteckningar, sisom Cognac eller Parmaskinka,”* vilka
i sig kan tillforsékras ett skydd sui generis i enlighet med EGs foérord-
ningar inom omradet (se hdrom vidare nedan s. 238 ff.).

Den semantiska skillnaden mellan de olika kategorierna av geogra-
fiska ord &r visentlig och avser olika aspekter av savil referens som me-
ning. Medan tanken bakom anvéndning av den forsta kategorin ndrmast
ar att utnyttja det meningsinnehall som finns i ett visst geografiskt om-
rade, finns det i friga om den andra kategorin snarast ett intresse av att
skapa en koppling — ett referensforhallande — mellan kinnetecken och
den geografiska platsen i fraga. For den tredje kategorin tillkommer yt-
terligare aspekter i form av ett intresse ocksa av att skapa sirskilda me-
ningsaspekter knutna till de kvaliteter och egenskaper som varor av
visst slag fran den geografiska platsen har forvérvat.

Rattsligt sett foreligger ocksa skillnader. Medan de skilda problem
som beror de tva forsta kategorierna dr ndrmast av sa att siga grundlig-
gande varukdnneteckensrittsligt slag, d.v.s. en friga om sirskiljnings-
forméga och konkurrens om ensamritten till kénnetecken, avser den
tredje ndrmast fragan om vilseledande om ursprung med de egenskaper
som ursprunget for med sig (varom mera nedan avd. 4.5.2 och 6.2.2).

200 Jfr ”"Made in Sweden” s. 11.

201 e Andsretten s. 424; jfr Immaterialritt s. 201; Oversikt s. 54.
202 ge Andsretten s. 443.

203 Se hirom allmint “Made in Sweden”.
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Det kan hér vara vért att observera att registreringshindret i 13 § andra
stycket VmL for mérken, vilka uteslutande eller med endast mindre
andring eller tilligg anger varans geografiska ursprung, séledes synes
gilla for samtliga tre kategorier av geografiska ord, d.v.s. s& linge de
anger varans geografiska ursprung. Trots det, har det ansetts mojligt att
registrera geografiska ord av sévil den forsta som den andra kategorin,
vilket ytterst har att gbra med att orden kan forvérva mening som far an-
givandet av den geografiska platsen att trdda tillbaka till f6rmén for en
ny mening i ett kommersiellt ursprung. En f6rutséttning for den andra
kategorin dr emellertid att det foreligger ett faktiskt samband mellan
kénnetecknet och det geografiska ursprunget. Eljest kan det uppfattas
som vilseledande och forbjudas enligt 14 § f6rsta stycket 2 VmL, d.v.s.
att det r dgnat att vilseleda allménheten, liksom enligt 35 § andra styck-
et VmL och 6 och 8 a § MFL (jfr nedan avd. 6.2-3).

Enligt Holmgvist intog geografiska bendmningar en sérstéllning
bland de deskriptiva kdnnetecknen. De illustrerade hur specifikt det
kanneteckensrittsliga disitinktivitetsbegreppet var konstruerat. Ling-
vistiskt sett individualiserade alla geografiska namn ett visst geografiskt
begrepp — en ort, en flod, ett berg o.s.v. Kidnneteckensrittsligt skulle
emellertid inte alla geografiska namn ha individualiseringsformaga, el-
ler réttare sagt, de ansdgs individualisera fe/ begrepp, det geografiska,
dérfor att detta inte angav det kommersiella ursprunget som var ett o-
retag, en naringsidkare — inte en ort eller annat geografiskt begrepp. Den
geografiska deskriptiviteten forutsatte inte nédvandigtvis att varorna i
fraga tillverkades i den ort eller inom det omrade som betecknades med
det geografiska namnet. Deskriptivitet i kinneteckensrittsligt avseende
ansags emellertid inte foreligga vid alla geografiska bendmningar. Detta
gillde t.ex. namn pa berg (Mont Blanc) eller floder (Temsen).>** Folj-
aktligen kunde namn pa saddana geografiska begrepp principiellt regist-
reras, utan att behdva inarbetas som varukdnnetecken. Liknande beve-
kelsegrunder 14g enligt Holmgvist bakom svensk registreringspraxis for

204 Kannetecken som bestar av namn pa berg och sjoar och dyl. behandlas vanligen liberalare.
Bade Mont Blanc (fér pennor) och Bajkal (for gevér) har kunnat registreras (Immaterialrtt
s.201).
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t.ex. namn pé gardar. Den framsta orsaken till denna olika bedomning
var tydligen att ortnamnet i allmédnhet fungerade som adressuppgift och
maste hallas allmént tillgdngligt for detta &andamal, medan namnet pa ett
berg eller en flod knappast utgjorde en adressbeteckning.’®’

Nagot starkt krav pa inarbetning stélls inte pa geografiska namn. Ett
exempel som angivits av Holmqvist ar Banbury som kunde registreras
efter viss inarbetning, eftersom associationen till det geografiska omré-
det ansdgs ha forsvunnit eller forsvagats for varuslaget i fraga. I sin nya
betydelse betecknade ordet i stillet en maskin utan varje anknytning till
orten.?% Ett sarskilt illustrativt exempel i detta sammanhang torde vara
orten Morgongava i norra Uppland som trots sitt mycket sdregna namn
med primér savél referens som mening 1 ordet morgongava, lange for-
knippades fraimst med de troskverk fér spannmal som tillverkades dér.

Kénnetecken som i registreringspraxis ansetts sakna sérskiljningsformaga,
ir Waterford™” och Limerick,*® vilka bada 4r namn p irlindska grevskap
och stdder. Daremot har varumirket Chesterfield kunnat registreras, trots
att Chesterfield dr namnet badde pa en ort i Storbritannien och en ort i
USA.*® Likasa har ordet Kosta som ju dr namnet pa en ort i Sméland, med-
givits registrering, eftersom ordet genom omfattande anviandning erhallit
sarskiljningsformaga.! Mot den ansokan invinde Glassliperiernas
Branschforening, som motsatte sig att ordet Kosta med absolut ensamritt
skulle forbehéllas sokanden. Branschforeningens medlemmar ansags ocksa
ha ett legitimt behov av att kunna anvinda ordet Kosta sdsom adressuppgift
och ursprungsbeteckning. Det kunde dérfor ifragaséttas om en annan till-
kommande ritt till ortnamnet var férenlig med mirkets registrering sisom
varumérke nir det gillde néringsidkare i samma bransch. PBR, som emel-
lertid inte tog hinsyn till dessa argument, konstaterade att ordet Kosta var
ett for Glasbruket Kosta inarbetat kdnnetecken for glasvaror.

295 Holmgqvist i NIR 1975 s. 270.

206 1 oc. cit.

207 Besvirsavd. mél 37/1968 (Waterford).

208 Besvirsavd. mal 185/1969 (Limerick).

209 RA 1985 Ab 8 (Chesterfield); jfr Immaterialritt s. 201.
210 Besvirsavd. mél 12/1964 (Kosta).
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I anslutning till det ovan anférda, bor dnyo berdras EG-domstolens
mycket uppmirksammade s.k. Chiemsee-avgorande,*!! som gillde riitt-
ten att anvidnda ordet Chiemsee som varumirke for sportkldder och
sportartiklar m.m. Till saken hor att Chiemsee &r en bayersk sj6 nagra
mil utanfér Miinchen, vilken fér Miinchenbor utgor ett synnerligen po-
pulért och attraktivt rekreationsomrade dar man utdvar bland annat seg-
ling och briadsegling. Bakgrunden var att det vid Chiemsee etablerade
foretaget Windsurfing Chiemsee, som salde sportkldader och skor samt
andra sportartiklar, hade anvént beteckningen Chiemsee for sina varor.
Den tyska registreringsmyndigheten hade emellertid ansett att ordet
Chiemsee utgjorde en beteckning som anvéndes for att visa det geogra-
fiska ursprunget, vilket innebar att den inte kunnat registreras som va-
rumirke. Kombinerade ord- och figurmirken innehéllande ordet
Chiemsee hade dock kunnat registreras. | det aktuella malet gjorde
Windsurfing Chiemsee gillande att tvd andra foretag inte hade rétt att
anvinda sig av beteckningen Chiemsee, trots att tecknen pa deras varor
inte hade samma grafiska form som tecknen pa s6kandens varor, efter-
som det fanns risk for forvixling med sdkandens beteckning Chiemsee
som foretaget ansdg vara kind i handeln. Den tyska domstolen (Landes-
gericht Miinchen) begérde férhandsbesked av EG-domstolen om direk-
tivets art. 3.1 ¢ skulle forstas sa att det var tillrackligt om det fanns mdj-
lighet att anvinda en beteckning for bestdimning av geografiskt ur-
sprung, eller om denna mojlighet konkret maste ligga néra till hands,
eller om det dessutom maéste finnas ett behov av att anvinda denna be-
teckning for att pa ifrdgavarande varor hédnvisa till det geografiska ur-
sprunget, eller om det dérutdver méste finnas dven ett sérskilt behov av
att anvénda denna ursprungsbeteckning, t.ex. dérfor att varor av detta
slag som tillverkades i en viss region, atnjot ett sérskilt anseende. Vida-
re fragades om omsténdigheten att varumairkets réttsverkan var begrén-
sad pa sétt som avses i direktivets art. 6.1 b, hade nagon betydelse for
om en vidstrackt eller restriktiv tolkning av art. 3.1 ¢ skulle goras i fraga
om geografiska ursprungsbeteckningar samt om de geografiska ur-

21 De forenade malen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee).
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sprungsbeteckningar som anges i art. 3.1 ¢, avsag endast sddana beteck-
ningar som hénforde sig till varans fillverkning pa viss ort, eller om det
var tillrackligt att handel med varan skedde pa denna ort, eller fran sam-
ma ort, eller om det, savitt gallde textiltillverkning, var tillréckligt att de
formgavs i den angivna regionen, medan tillverkningsprocessen déref-
ter genomfordes pa annan ort.

EG-domstolen anférde att forbud i direktivets art. 3.1 ¢ hade uppstillts i
syfte att skydda en mélséttning av allménintresse, nimligen att beskrivande
tecken och upplysningar om de kategorier av varor eller tjanster som &r fo-
remal for registreringsansokan skall kunna anvindas fritt av alla (p. 25).
Betriffande tecken och upplysningar som kunde anvindas for att visa det
geografiska ursprunget, i synnerhet geografiska namn, férelag det ett all-
méinintresse att undvika ensamritt. Sddana tecken och upplysningar var
namligen ldmpliga for att dels eventuellt lyfta fram kvaliteten och andra
egenskaper hos de berdrda kategorierna av varor, dels att pa olika sétt in-
fluera konsumenternas preferenser, t.ex. genom att férknippa varorna med
en plats som kan vicka positiva kénslor (p. 26). Domstolen sammanfattade
svaret pa de frigor som den tyska domstolen stéllt i anslutning till art. 3.1 ¢
sé att direktivet inte enbart foreskrev ett férbud mot att geografiska namn
registreras som varumérken i de fall nir de anger platser som enligt omsitt-
ningskretsens uppfattning hade ett samband med den berdrda kategorin av
varor, utan dven sddana namn som i framtiden kunde komma att anvindas
som en geografisk ursprungsbeteckning for aktuella varor. Om det geogra-
fiska namnet enligt omséttningskretsens uppfattning inte hade négot sam-
band med varorna, skulle registreringsmyndigheten bedéma om det var
rimligt att ett sddant namn enligt omséttningskretsens uppfattning kunde
komma att ange ett geografiskt ursprung. I bedomningen skulle hidnsyn tas
sérskilt till i vilken omfattning omséttningskretsen kinde till det geografis-
ka namnet samt sdrdragen for den plats som namnet utpekade och for den
berorda kategorin av varor. Sambandet mellan den berdrda varan och den
geografiska platsen behovde inte nodviandigtvis bero pa om varan hade till-
verkats pa platsen (p. 37).2"2

212 Jfr hartill det norska avgorandet av Patentstyrets 2. avdeling 8. maj 2000 i sak nr. 7030 (Erfurt).
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I senare praxis frdn PBR har ocksa utvecklingen inom EG-ritten ut-
tryckligen beaktats i bedomningen av geografiska ords registrerbarhet.
I ett avgorande, diar mérket Alaska medgavs registrering for bland annat
ror och rorkopplingar, &beropade domstolen det ovan berdrda Chiem-
see-avgorandet som skil for sin bedomning.?'

I sina utforliga domskél konstaterade PBR att bestimmelsen i 13 § forsta
stycket VmL byggde pa art. 698 B2 PK och Varumirkesdirektivets art.
3.1 c. Bedomningen av om namnet pd en geografisk plats hade kunnat re-
gistreras som varumérke hade i svensk ritt gjorts mot bakgrund av de dver-
gripande forutséttningarna for sarskiljningsférmaga. Avgorande for om ett
sadant namn hade ansetts besitta sérskiljningsformaga, hade dirvid varit i
vad man man inom omsittningskretsen uppfattat det som namnet pa varans
ursprungsort, eller om det funnits anledning att rikna med att det hér i lan-
det skulle komma att saluféras varor med angivande av att de hade sitt ur-
sprung i en plats med det aktuella namnet. Namn pa lénder, distrikt och or-
ter hade 1 allménhet ansetts beskrivande, men ddremot inte t.ex. namn som
varit okédnda inom omséttningskretsen eller namn som inte rimligen kunnat
beteckna den plats som varan kommit ifran. I svensk rétt hade det huvud-
sakliga syftet alltsa varit att halla namnet pa geografiska platser fria, sa att
alla som hade haft ett behov av det kunnat ange att deras varor haft sitt ur-
sprung i en viss plats. Med hénvisning till EG-domstolens uttalande i
Chiemsee-avgorandet,”'* konstaterade PBR emellertid att EG-domstolen
verkade uppfatta att bestimmelsens huvudsakliga syfte var att halla namn
pa geografiska platser fria for att de skulle kunna anvéndas som geografiska
ursprungsbeteckningar i mer inskrdnkt mening (jfr hdrom strax nedan).
Dirigenom tillgodosags dock dven det andamél som i forsta hand legat till
grund for tillampningen av den svenska bestimmelsen, d.v.s. att alla som
hade ett behov av det skulle kunna ange att deras varor kom frén platsen i
fraga. Med EG-domstolens tolkning av art. 3.1 ¢ i Varumirkesdirektivet
var det naturligt att i hogre grad 4n tidigare fista avseende vid den geogra-
fiska platsens karaktir och ddrmed dess forutséttningar att kopplas samman
med varor av ett visst slag. PBR konstaterade att ordet Alaska i Sverige var
vilkant som namnet pd en av USAs delstater. Enligt vad utredningen visa-

213 PBR mal 00-334 (Alaska).
214 De forenade malen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee).
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de, kopplades didremot inte namnet A/aska, inom omséttningskretsen for sa-
dana ror m.m. som sdkandens mirke avsag, samman med varor av detta
slag. Inte heller var det antagligt att denna krets i framtiden skulle komma
att koppla samman Alaska med sddana varor pa grund av deras geografiska
ursprung. Vid dessa forhallanden fick market Alaska anses ha tillricklig
sérskiljningsformaga for att kunna registreras.

Det kan séledes konstateras att forbudet i art. 3.1 ¢, liksom 13 § forsta
stycket VmL, tar sikte pa savil referens som mening. Det skall for det
forsta inte vara mojligt att fa en registrerad ritt till ett ord som snarare
refererar till en geografisk plats &n till ett kommersiellt ursprung. For
det andra kan en geografisk plats i sig ha viss mening, genom att ordet
kan lyfta fram kvaliteten och andra egenskaper hos berdrda kategorier
av varor, ndgot som saledes inte heller skall vara forenligt med en en-
samritt, eftersom en sddan mening inte har grund i foretagets egen verk-
samhet.

4.3.5.1 Geografiska ursprungsbeteckningar

En fundamental skillnad mellan varukdnnetecken & ena sidan och geo-
grafiska ursprungsbeteckningar & den andra 4r — trots att de bada kan ut-
gora skyddade kidnnetecken — att ursprungsbeteckningarna inte kan
innehas med ensamritt.2!® Geografiska ursprungsbeteckningar syftar ju,
till skillnad fran varukdnnetecken, till att sirskilja varor med ett visst
geografiskt ursprung.?'®

Det som i Sverige normalt kallas geografiska ursprungsbeteckningar kan
vara av tva huvudslag: ursprungsbeteckningar och geografiska beteckning-
ar. En ursprungsbeteckning (appellation d’origine) har, till skillnad fran en
geografisk beteckning (indication de provenance), en kvalitet som nédvén-
digt f6ljer av forhallanden inom det geografiska omradet. Forklaringen till
denna distinktion finns i att man i Frankrike sedan 1919 skyddar appella-

25 Jfr *Made in Sweden” s. 12 f.
216 Op. cit. s. 11; Jfr Nitter i And og rett s. 764.
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tions d’origines genom sirskild lagstiftning.?!” Eftersom distinktionen inte
har fatt nagot reellt genomslag i Sverige, anvénds hér av praktiska skél ut-
trycket geografiska ursprungsbeteckningar generellt for sdvil ursprungs-
beteckningar som geografiska beteckningar.’'® Den teoretiska skillnaden
kan emellertid vara av visst intresse fér denna undersékning, eftersom sjél-
va egenskaperna har béring pa sévil referens som mening. Ett skydd for en
geografisk ursprungsbeteckning skapar i sig en referens savil till det geo-
grafiska ursprunget, d.v.s. varans och beteckningens primdrreferens, som
till de varor som hérror dérifran. Dértill syftar den till att skapa en koppling
mellan det geografiska ursprunget och de egenskaper som varan kan for-
medla. d.v.s. en mening som forknippas med varan. Inarbetning av en vara
med detta ursprung ger saledes pa sikt ett kvalitativt egenvérde at sjélva ur-
sprunget.21

Ett visst skydd for geografiska ursprungsbeteckningar ges enligt art. 10
PK. Relativt utforliga regler om sédana ges ocksa enligt art. 22-24 i
TRIPS-avtalet. Enligt avtalets art. 22.1 skall med geografiska ur-
sprungsbeteckningar avses, beteckningar som anger att en vara har sitt
ursprung i en medlems territorium, eller i en region eller ort inom detta
territorium, om varans egenskaper, rykte eller andra karaktéristiska
egenskaper i huvudsak kan hinforas till dess geografiska ursprung.®*’
Enligt art. 22.3 skall en medlemsstat, antingen pa eget initiativ, eller ef-
ter framstillning av berdrd part, végra eller ogiltigférklara registrering
av ett varumirke som innehaller eller bestar av en geografisk ursprungs-
beteckning for varor som inte har sitt ursprung i det angivna territoriet,
om anvindningen av beteckningen i varumaérket for sddana varor i med-
lemsstaten dr av sddan karaktdr att den vilseleder allménheten om det
riktiga ursprunget (jfr angdende vilseledande om geografiskt ursprung

217 Se "Made in Sweden” s. 11.

218 Jfr hartill Levin som i stéllet anvint uttrycken ursprungsbeteckningar for indications de prove-
nance och ursprungskdnnetecken for appellations d’origine (se "Made in Sweden” s. 11.). I
den svenska juridiska doktrinen har pa liknande sitt ocksa skilts mellan okvalificerade och kva-
lificerade ursprungsangivelser, dér de senare dr forbundna med kvalitetsegenskaper (se t.ex.
Bernitz, Marknadsritt (cit. Marknadsritt) s. 436.

219 Jfr Hartill Nitter i And og rett s. 764

20 Jfr Loc. cit.
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nedan avd. 4.5.2 och 6.2.2). Skyddet skall enligt art. 22.4 tillimpas mot
en geografisk ursprungsbeteckning som, trots att den ar formellt korrekt
med avseende pa territoriet, regionen eller orten dir varorna har sitt ur-
sprung, felaktigt ger allménheten intryck av att varorna har sitt ursprung
i ett annat territorium. Dessutom finns sérskilda konventioner om geo-
grafiska ursprungsbeteckningar. Har kan ndmnas dels 1891 ars Madrid-
overenskommelse angaende undertryckande av oriktiga ursprungsbe-
teckningar a handelsvaror, vilken Sverige tilltritt, dels den s.k. Lissa-
bondverenskommelsen om skydd for ursprungsbeteckningar och sada-
nas internationella registrering av ar 1958, vilken Sverige dock inte
tilltratt.

Det absoluta hindret mot registrering av ett mirke som anger ett geo-
grafiskt ursprung enligt 13 § forsta stycket VmL, kan pé visst sétt anses
som ett komplement till de gemenskapsférordningar om skydd for geo-
grafiska ursprungsbeteckningar som i dag giller for skilda varuslag, ef-
tersom forordningarna inte innehaller ndgra sanktioner. Lagen om
skydd for beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel komplet-
terar emellertid EGs priméra forordning inom omradet: forordningen
om skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar for jordbrukspro-
dukter och livsmedel.**' Enligt art. 2.2 a i forordningen avses med ur-
sprungsbeteckning namnet pa en region, en ort eller i undantagsfall ett
land, anvént for att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel
- som hédrstammar fran ifragavarande region, ort eller land, och
- vars kvalitet eller egenskaper helt eller viisentligen beror pa viss geo-

grafisk omgivning med de naturliga och mdnskliga faktorer som ddr-
till hor och vars framstdllning, bearbetning och beredning diger rum i
det ifrdgavarande geografiska omrédet.

Med geografisk beteckning forstéas enligt forordningens art. 2.2 b namn
pa en region, en ort eller i undantagsfall ett land, anvént for att beskriva
en jordbruksprodukt eller ett livsmedel

221 Radets forordning nr 2081/92 (EEG) av den 14 juli 1992 om skydd for geografiska och
ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel. Se hirom Hansen i UfR 1997
s. 447 ft.
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- som hérstammar fran ifrdgavarande region, ort eller land, och

- som besitter viss kvalitet, har visst anseende eller dger viss annan
egenskap som kan hénforas till detta geografiska ursprung och som
Jframstdlls, bearbetas och bereds 1 det ifrdgavarande geografiska om-
radet.

For att kunna skyddas som geografisk ursprungsbeteckning, maste an-
s6kan hiarom inges till den medlemsstat inom vilken beteckningen &r
geografiskt beldgen (férordningens art. 5.4). For att skydd skall kunna
ges, maste produkten eller livsmedlet Gverensstimma med en sirskild
produktspecifikation (forordningens art. 4). Om ingen invéndning fram-
stdlls till EG-kommissionen, skall beteckningen inforas i ett register:
Register over skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geogra-
fiska beteckningar (forordningens art. 6.3 och art. 7). Varje medlemsstat
har ett kontrollorgan med uppgift att sikerstélla att jordbruksprodukter
och livsmedel som bér en skyddad beteckning uppfyller de krav som
faststillts i produktspecifikationen (se forordningens art. 10). I Sverige
ar det Livsmedelverket som tar emot och kontrollerar ansokningar om
registrering av geografiska ursprungsbeteckningar (2 § lagen om skydd
for beteckningar pé jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. och 2 §
forordning (1995:1345) om skydd for beteckningar pa jordbrukspro-
dukter och livsmedel, m.m.). Emellertid far en geografisk ursprungsbe-
teckning inte registreras om den, med hénsyn till ett varumérkes anseen-
de och renommé och den tid som det har anvénts, dr dgnad att vilseleda
konsumenten om produktens rétta identitet (direktivets art. 14.3).

Forordningen om skydd for ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter
och livsmedel é&r enligt art. 1.2 inte tillimplig pé vinprodukter eller sprit-
drycker, utan kompletteras i stillet av Radets férordning nr 1493/1999 av
den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden for
vin samt Réadets férordning nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allménna
bestdmmelser for definition, beskrivning och presentation av spritdryck-
er.”*? Forordningarna har implementerats bland annat genom alkohollagen,
enligt vars 4 kap. 13 § det dr forbjudet att anvinda oriktiga eller vilseledan-

222 Se om forordningarna dven Levin i Matritt, 2:a utékade upplagan, 1994 s. 57 ff.
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de ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt eller indirekt ang-
es vara frambragta eller tillverkade i den frimmande staten eller i en region
eller ort i den frimmande staten. Detta giller &ven om det dkta ursprunget
anges eller om beteckningen anvinds bara i §verséttning eller atfoljs av ut-
tryck som “art”, “sort”, “typ”, “’kopia” eller liknande uttryck.?”* En hand-
ling som strider mot 4 kap. 13 § andra stycket alkohollagen, skall enligt 4
kap. 13 § tredje stycket alkohollagen vid tillimpning av MFL anses vara
otillborlig mot konsumenter och néringsidkare (jfr nedan s. 448).

I ett i sammanhanget intressant norskt avgorande var frdga om registre-
ring och anvindning av varumérket Moze/l f6r mineralvatten kunde an-
ses strida mot den registrerade geografiska ursprungsbeteckningen Mo-
sel for vin,?*

Enligt den forstevoterande, var det vanskligt att tdnka sig att ordmérket —
anvént for alkoholfria drycker — skulle vara dgnat att skapa en oriktig fore-
stillning om en anknytning till Mosel som ortsnamn eller ursprungsbeteck-
ning. Ordmarket skilde sig klart fran Mosel, bade i skriftbild och uttal. Att
det 1ag ndrmare den engelska och franska beteckningen Moselle, kunde inte
vara av nagon visentlig betydelse. Allménheten borde uppfatta ordmaérket
som ett fantasimérke som forvisso kunde skapa vissa associationer till Mo-
sel, och Moselvin. Den forstevoterande kunde dock knappast se vilka orik-
tiga forestillningar som ordmérket skulle kunne framkalla. Att det skulle
kunna vara Moselvin, kunde dock bortses ifran.?%’

4.3.6 Slagord

Med slagord eller slogans forstés satser eller specifika uttryck som av-
ser att inprinta nagot hos allménheten.??® I regel utgér de ett direkt eller
indirekt omddme om varan eller foretaget eller en uppmaning till kun-
den.?*" Enligt Holmqvist var slagord oftast en elliptisk sats eller fras som

23 Jfr hartill art. 23 i TRIPS-avtalet.

224 Rt. 1995 s. 1908 (Mozell).

225 Se om avgorandet Nitter i And og rett s. 767.
226 SOU 1958:10 s. 95 och 220.

27 Op. cit. s. 220; jfr s. 215.
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uttalade en uppmaning eller omdéme, men kunde ocksa mycket vl be-
std av nagra fa ord eller t.o.m. ett enda ord.**®

Det som typiskt sett skiljer slagord eller slogans fran vanliga ordkin-
netecken &r att medan ett ordkdnnetecken vanligen &r en individualbe-
nédmning for en vara eller tjénst, &r ett slagord typiskt sett ett sérskilt re-
klammedel for en vara som redan finns i marknaden under ett visst an-
nat ordkinnetecken.””’ De har mer prigel av yttringar #n av mérken.**’
Denna modala skillnad mellan ordkénnetecken i traditionellt hdnseende
och slagord har bidragit till att man i Sverige lange har intagit en restrik-
tiv hallning till mojligheten att fa kénneteckensréttsligt skydd for slag-
ord. Man har befarat att slagordsregistreringar i for stor grad kunde in-
krékta pa envars frihet till spraket, och dérfor kunna féranleda forvirring
och oligenhet for niringslivet.*' 1 1958 ars motiv framfordes att slag-
ord ofta var beskrivande eller berémmande och att darfor sirskiljnings-
formégan i och for sig var ringa. Enligt v. Zweigbergk hade det sagts att
slagord som regel blott var ”ett omdome om ett foretags varor eller o-
retaget sjilv.”?*? En annan motivering mot slagordens skyddsfortjanthet
var att sddana inte uppfattades som en bendmning pé en viss vara och
att de dirfor inte var varumirken i egentlig bemirkelse.??

En ursprungligen restriktiv praxis i Sverige utvecklades mot mitten
av 1900-talet till en total véigran att godkénna registrering av slagord el-
ler uppmanande satser.”** Slagorden registrerades siledes inte ens om
de kunde ségas ha sérskiljningsférmaga eller kunde anses ha blivit inar-
betade.”** Sedermera kom emellertid inarbetade slagord att kunna skyd-
das enligt 9 § IKL.**® I och med 1960 &rs VmL infordes i 2 § andra

228 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 483.

22 SOU 1958:10 s. 216; Varumérkens sirskiljningsformaga s. 429.

20 Oversikt s. 64.

Bl y, Zweigbergk i NIR 1952 s. 86.

22 Qe op. cit. s. 86.

23 Heiding s. 144; jfr Varumirkens sirskiljningsformaga s. 429.

2% Yllustrativt kan vara RA 1939 not. H. 78 dir RegRn avslog registrering av slagordet Reitt blot-
lagd till hdlften tvittad.

35y, Zweigbergk i NIR 1952 s. 84 f.

26 Jfr Heiding s. 144 och Varumirkens sarskiljningsformaga s. 430.

243



4. Skyddsforutscittningar

stycket en sérskild preciserande bestimmelse, ddr det angavs att né-
ringsidkaren genom inarbetning forviarvade ensamritt jamvdl till slag-
ord eller annat i ndringsverksamhet anvént sirskilt varukénnetecken.

Ett generellt problem med slagord har varit att dra grénsen mellan
slagord och andra ordkinnetecken.”’ Enligt v. Zweigbergk kunde det
finnas vissa tvivelaktiga fall och ett kdnnetecken av verklig varumér-
keskaraktédr kunde samtidigt gora tjdnst som slagord. Men i normalfal-
len trodde han att det gick ganska bra att skilja ut slagorden nér de hade
karaktiren av en sats, 1at vara ibland stympad.”® I 1958 4rs motiv an-
fordes att om ett uttryck utgjorde en uppmaning eller ett omdéme, borde
man rikna med att det var ett slagord, &ven om det blott utgjorde ett en-
staka eller ett fatal ord. Dock 6kade sannolikheten for att ett slagord fo-
reldg i samma man som uttrycket bestod av flera ord. Ett féregivet ord-
mérke som bestod av tvé eller flera ord och som dartill var deskriptivt
eller berommande, torde i regel vara att anse som ett slagord.**

Fragan om grinsdragningen mellan slagord och ordkénnetecken
stélldes pa sin spets i ett avgérande av RegRn angdende kénnetecknet
Ma gott dér en tidigare registrering av ordmérket Magott for livsmedel
inte ansags utgora hinder mot registrering av figur- och ordmirke inne-
fattande orden Ma gott for bland annat livsmedel, rumsbokning samt ar-
rangerande av konferenser.>*

PRV avslog ansokan. Beslutet 6verklagades till PBR som lamnade besvéi-
ren utan bifall. Enligt PBR hade s6kanden gjort géllande att ordsamman-
stillningen Mdgot£**! enligt den mothallna varumérkesregistreringen — lika
vil som det i sokandens mérke intagna uttrycket Mda gott — méste anses ha
klar slagordskaraktir. Eftersom ord och ordkombinationer som var att anse
som slagord f61l utanfér varumérkesbegreppet enligt varumérkeslagens ter-
minologi, och enligt 2 § andra stycket VmL utgjorde s.k. sirskilda varukan-
netecken som under inga forhallanden kunde registreras, var beslutet att re-

37 80U 1958:10 5. 95; jfr v. Zweigbergk i NIR 1952 s. 84 och Varumirkens sérskiljningsformaga
s. 431; jfr Oversikt s. 67.

B8 v Zweigbergk i NIR 1952 s. 84; jfr SOU 1958:10 s. 95.

9 SOU 1958:10 s. 216.

240 RA 1987 ref. 48 (Magott).

241 Jfr Besvirsavd. 138/1971 (Magott).

244



4.3 Sdrskiljningsformdaga

gistrera mirket materiellt felaktigt. Eftersom ingen inarbetning visades fo-
religga vid registreringstidpunkten, tillkom registreringen dven i strid mot
bestdimmelsen 1 13 § forsta stycket VmL. RegRn fann att orden Ma gott
med avseende pa bolagets varor och tjénster hade en innebord av allmént
suggestiv karaktir med inslag av beskaffenhetsangivelse och beskrivning.
Orden kunde ocksa ségas ha slagordskaraktir. Inte till ndgon del kunde or-
den anses ha sérskiljningsférméga. Det registrerade ordmérket Mdagott bor-
de vid angivna forhallande inte utgora hinder mot den sokta registreringen.
En s.k. disclaimer borde emellertid goéras f6r orden ma och gott.

Det kan anses anmirkningsvért att praxis i friga om registrering av
slagord kom att utvecklas pa detta sitt. Det géller sirskilt som den ge-
nerella trenden i friga om alla immaterialrittigheter under Gverskadlig
tid har gétt mot liberalisering. Anmérkningsvért nog har, trots faktum
att det inte kan foreligga nagon faktisk skillnad mellan slagord och an-
dra ordkdnnetecken, en restriktiv instdllning till registrering av slagord
vidhallits i doktrinen.?*> Emellertid har nigra slagordsliknande kinne-
tecken, t.ex. Torr och glad, kunnat registreras (jfr ovan s. 218).2* Ty-
piskt for dem &r emellertid att de ndrmast avsetts att anvindas som va-
rumérke i sig for en viss vara, d.v.s. inte som tillagg till ett for varan i
fraga eljest brukat kiannetecken.

I ett modernt kénneteckensperspektiv kan en sadan restriktiv install-
ning uppfattas som svarmotiverad.’** P4 samma sitt som en kombina-
tion av bokstdver kan bilda ett ord med sérskiljningsférmaga, kan en
kombination av ord skapa en mening med sérskiljningsférmaga. Dess-
utom 4r ju manga slagord sddana att det knappast kan finnas ndgon an-
ledning for konkurrenter att géra ansprak pa ritten till samma kombina-
tion av ord: Slagordet Kan ndn kan Canon blir ju ganska ointressant for
t.ex. Texas Instruments (Daremot kanske man kan ténka sig att Casio
skulle finna visst intresse i att kunna anvinda slogan Kan nan kan Ca-

282 Se Holmqvist i NIR 1987 s. 331 f.

28 Se vidare Varumirkens sirskiljningsforméaga s. 431.

24 Namnas bor hir att man varken i Danmark eller Norge intagit en lika restriktiv instillning till
slagordens skyddsfortjanthet som i Sverige (Se Kobbernagel, Konkurrencens retlige regulering
I's. 101 ff. resp. Oversikt s. 68 ff.).
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sio.) och Shell skulle vil knappast komma att snylta pa Esso med slag-
ordet Stoppa en mussla i tanken. Konstaterandet i motiven att sannolik-
heten for att ett slagord forelag i samma man som uttrycket bestod av
flera ord,”*® framstar i detta sammanhang ocks& som paradoxalt, efter-
som méngden av ord i sig, tekniskt sett, bor paverka ett kdnneteckens
distinktivitet.

Eftersom slagord i sig kan aterges grafiskt, utmonstrades den sérskil-
da begriansningen for varukédnneteckensrittsligt skydd for slagord i och
med 1993 ars dndringar i VmL. Dérmed skulle allménna principer for
sarskiljningsforméga gilla dven for dem. Detta ledde snart till en vé-
sentligt generdsare registreringspraxis.’*¢ Virt att uppméarksamma kan
vara ett avgorande dir PBR,?* till skillnad frdn PRV, ansag slagordet
Tryckta trojor behdver inte kosta skjortan besitta erforderlig sérskilj-
ningsférméga. PBR uttalade att mérket, utan att vara deskriptivt, anspe-
lade pé tjanster som mirket var avsett for i sokandens verksamhet pé sa
sdtt att det fick anses ha for registrering erforderlig sarskiljningsforma-
ga. I ett senare avgorande®*® ansags emellertid slagordet The value of
working together inte uppfattas som kénnetecknande fo6r sdkandens
ifrdgavarande tjénster.

Enligt PBR kunde méirket, som kunde overséttas till vdrdet av att samarbe-
ta, framsta som en ordsats med karaktiren av ett allméingiltigt konstateran-
de eller pastdende. Mérket kunde inte anses ha en uppbyggnad eller ett
innehall som fick det att framsta som i sig sirskiljande f6r de med ans6k-
ningen aktuella tjdnsterna. Domstolen ansag inte heller att den bevisning
om anvindning till styrkande av inarbetning som forekommit var tillrack-
lig, eftersom den knappast kunde bedémas vara representativ fér omsatt-
ningskretsen som helhet. Dérfor befanns det inte heller klarlagt att mérket
genom anvéindning kommit att i omséttningskretsen uppfattas som kénne-
tecknande for sokandens ifrdgavarande tjanster.

245 80U 1958:10 s. 216 (jfr strax ovan).

24 Se Varumirkens sirskiljningsforméga s. 435 ff.

247 PBR mal 97-424 (Tryckta tréjor behover inte kosta skjortan).
248 PBR mal 97-494 (The value of working together).
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Stuevold Lassen har ocksa kritiserat problematiseringen kring slagor-
dens bristande sirskiljningsforméga. Han konstaterade att det i friga om
slagord var originaliteten, fyndigheten eller spédnstigheten i formule-
ringen, humorn eller §verraskningsmomentet som blir avgérande nér
det skall prévas om de skulle kunna registreras, men hur speciellt var
det da for slagord? Det gillde ju dven for ordkdnnetecken som inte hade
prigel av slagord.”*® Manga av dem som i dag omtalas som slagord 4r i
sjdlva verket flerordskdnnetecken utan deskriptivt innehall, vilka star i
ett fantasiméssigt eller eventuellt suggestivt forhallande till de varor
som de skall kiinneteckna.® Motivuttalanden om sirskilda krav pa fyn-
dighet m.m. behovde enligt Stuevold Lassen darfor inte 1dsas som annat
och mer #n en betoning av att mojligheten att registrera sadana inte skall
Oppna for deskriptiva uttalanden som inte uppfyller lagens allmidnna
krav pé distinktivitet.”>! Stuevold Lassens uttalande speglar helt min
uppfattning och dven principerna om kdnnetecknets mening och refe-
rens. Man maste se till slagordets semantiska funktion, inte dess egen-
skap av att vara just slagord. Darfor borde slagord generellt inte kunna
uppfattas som en bendmning pa en viss vara, vilket har ansetts tala for
att de inte skulle kunna vara varumirken i egentlig bemirkelse.*>>

4.4 Forvaxlingsbarhet

Aven om det har ansetts att distinktivitet #r kéinneteckensrittens fore-
mal,?>*? ir det enligt min uppfattning svArt att se kravet pa sirskiljnings-
forméga helt isolerat. Ett kinnetecken som inte kan sdrskiljas fran an-
dras kiannetecken (jfr 1 § andra stycket VmL), kan i det perspektivet inte
heller anses ha sarskiljningsforméga. Det borde i det fallet inte spela né-

gon faktisk roll vad som ger kénnetecknet sdrskiljande egenskaper. Yt-

2 Oversikt s. 66.

230 Se op. cit. s. 67.

31 Op. cit. s. 68.

22 Jfr Heiding s. 144.

253 Kohler, Das Recht des Markenschutzes s. 271; jfr Varumirkeskonflikter s. 178.
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terligare stod for att inte behandla kénneteckensrittens forvaxlingsbar-
het, sdsom eljest brukligt 4r, inom ramen for dess ensamritt, kan ges ge-
nom en jimforelse med andra immaterialrétter, frimst upphovsritten
och patentritten. Kénneteckensrittens forviaxlingsbarhet motsvarar ju
pa det hela taget bestimmelserna om bearbetning i 4 § URL liksom pa-
tentrittens uppfinningshojdsbegrepp, vilka bada brukar anses utgora
delar av rittens skyddsforutsittningar och objektsldra. Man bor déarfor
kunna hdvda att sdrskiljningsformaga och forvixlingsbarhet avser tva
sidor av en och samma sak. Om sérskiljningsférméga 4r den positiva si-
dan, dr forvixlingsbarheten skyddets negativa sida, eftersom inte heller
ett forvixlingsbart kédnnetecken har formagan att sarskilja varorna frén
andras — lat vara att det da inte dr fraga om egenskaper hos kénnetecknet
generellt, utan i det enskilda fallet i férhéllande till annans kdnneteck-
en.>* Att kinnetecken inte fr vara forvixlingsbara betyder att de inte
far referera till tredje mans varor eller kommersiella ursprung. Medan
referensens ena eller positiva sida séledes utgors av kopplingen mellan
kénnetecknet och dess varor eller dess kommersiella ursprung (jfr ovan
s. 73 f£.), utgoér den for kdnneteckensrittsligt skydd fundamentala forut-
sédttningen att ett kidnnetecken inte far vara forvéxlingsbart med annan
nadringsidkares kdnnetecken referensens andra eller negativa sida, d.v.s.
att kiannetecken inte far referera till konkurrerande niringsidkare eller
konkurrenters varor.

Forvixlingsbarhet innebér, sasom visas nedan, inte bara en bed6m-
ning av sammanfallande referens, utan i manga hénseenden dven av
kannetecknets mening. Kdnneteckensrittens forvéxlingslédra svarar dar-
med pé visst sédtt mot semantikens synonymi (jfr ovan s. 114 ff.). Om
kannetecken anses forvixlingsbara, pekar de ju teoretiskt sett pa ett och
samma foremal, men i praktiken pa tva.

Nir det blev vanligt att mérka varor, uppkom snabbt problem med att
skilda kénneteckenshavare mérkte sina varor pa samma eller liknande
sdtt. Omséttningskretsen riskerade att forvédxla varorna, eftersom de

2% Jfr Kobbernagel som konstaterade att hela kéinneteckensritten i verkligheten kunde koncentre-
ras i forvaxlingsproblemet (Kobbernagel II s. 205).
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fick samma referens. Detta var givetvis till skada framst for den forste
producenten som helt eller delvis kunde forlora sin marknad, eftersom
tillkommande kinneteckenshavare kunde dra nytta av hans individual-
isering. Skadan kunde ocksa drabba férbrukarna, framst om de konkur-
rerande varorna inte hade samma egenskaper.® Vartefter kinneteck-
ensritten utvecklades, kom forvéxlingslédran i allt storre omfattning att
utvecklas och forfinas. Producenterna kriavde darfor skydd, inte endast
mot anvindning av identiska eller liknande varukénnetecken for mer el-
ler mindre enahanda varor, utan dven mot besldktade varor. Omsétt-
ningskretsen kunde eljest fa den oriktiga uppfattningen att det forelag
ett visst samband mellan konkurrerande produkter.”>® Det skyddsbeho-
vet kom senare att motiveras av att man kunde komma att vilja utvidga
sin produktion till att omfatta ocksé besliktade varor.>>’ Utvecklingen
gick fran skydd mot forvixling av varor till forvéxling av foretag (jfr
ovans. 39 och s. 79 f. om ursprungsangivelsefunktionens utveckling).>®
Diarmed framtrader betydelsen av omséttningskretsens eventuella vill-
farelse i savil kdnneteckenshavarperspektiv som omséttningskretsper-
spektiv. I dag dr det stor tringsel i varumérkesregistren, bade i Sverige
och utomlands, framst nér det géller kdnnetecken med primdrmening
(se hdrom ovan s. 144 f.). Skyddet maste darfor begrénsas sé att kénne-
tecknet far en adekvat skyddszon. Ménga niringsidkare kan da anvénda
sig av samma eller liknande kénnetecken sa ldnge de inte stér i ett néra
konkurrensforhallande.*

Enligt art. 10° 2 PK ir alla handlingar som #r av beskaffenhet att pa
vilket sétt det vara mé framkalla forvéaxling med en konkurrents foretag,
varor eller verksamheter inom industri eller handel skyddade mot illojal
konkurrens. Bestéimmelser om forvéxlingsbarhet finns ocksa i TRIPS-
avtalets art. 16.1, enligt vilken varumirkeshavaren skall ha ensamritt att
forhindra tredje man att, utan innehavarens samtycke, i niringsverk-

255 Jfr Koktvedgaard/Levin s. 369.

26 Se Koktvedgaard/Wallberg s. 14.

37 Loc cit.

28 Jfr Koktvedgaard/Levin s. 296.

29 Op. cit. s. 296 f. samt Immaterialretspositioner s. 208.
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samhet anvéinda identiskt lika eller liknande tecken for varor eller tjéns-
ter som &r identiska med eller liknar dem f6r vilka varumaérket har re-
gistrerats, om anvéindningen kan leda till forvdxling. Nir ett identiskt
lika tecken anvénds for identiskt lika varor eller tjanster, skall forvax-
lingsrisk anses foreligga. De ovan angivna réttigheterna skall inte skada
aldre rattigheter och skall inte heller paverka medlemmarnas mojlighe-
ter att bevilja réttigheter p& grundval av anvidndning.

Den grundldggande principen om forvéxlingsbarhet dr negativt ut-
tryckt i 4 § forsta stycket VmL. Dér anges att ritten till ett varukdnne-
tecken enligt 1-3 §§ innebér att annan 4n innehavaren infe far i narings-
verksamhet anvinda ett dirmed forvaxlingsbart kdnnetecken for sina
varor, vare sig pa varan eller dess forpackning, i reklam eller afférs-
handling eller pa annat sétt, ddri inbegripet ocksa muntlig anvidndning.
I 14 § VmL anges sedan ett antal registreringsforutsittningar som av-
gransar skyddet mot annat som kan pretendera pé kianneteckensrittslig
ensamritt. 25 § VmL stadgar ocksa att ett varumédrke som registrerats i
strid mot bestimmelserna 13 och 14 §§ VmL far hidvas, om ritten till
market dnda inte far besta enligt passivitetsreglerna i 8 eller 9 § VmL
och, vad giller forutsittningarna for anviandningstvang, enligt 25 a §
VmL. Trots att 14 och 25 §§ VmL avser endast registrering och regist-
reringshinder, maste forutsittningarna i 14 § VmL 4nda anses generellt
svara mot vad som kan vinna skydd inom ramen fér VmL — dven genom
inarbetning.**® Eljest skulle systematiken i VmL raseras.

Av de absoluta registreringshindren dr det endast 14 § forsta stycket
1 VmL som tar sikte pa forvéxlingsbarhet i vid bemérkelse. Dér stadgas
registreringshinder for mérken, vari intagits sddana statliga och kom-
munala vapen eller internationella beteckningar som enligt sérskilda
stadganden (t.ex. lagen om skydd f6ér vapen och vissa andra officiella
beteckningar) inte far brukas som varumérken. Det dr frimst samhiélls-
hiansyn som star bakom denna punkt. Omséttningskretsen skall inte fel-
aktigt fa bibringas uppfattningen att det r ett offentligt organ som stér
bakom kénnetecknet, vilket dirmed implicerar ett skydd for mening.

260 Jfr Oversikt s. 90 f.
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Samtliga relativa registreringshinder avser férviaxlingsbarhet av ett
eller annat mer specifikt slag. Det for denna framstillning mest centrala
registreringshindret i enskilt intresse torde vara det som anges i 14 § for-
sta stycket 6 VmL. Dér stadgas registreringshinder mot varumérken
som &r férviaxlingsbara med nadgon annans varumérke som &r registrerat
efter tidigare ansokan eller med ndgon annans varukdnnetecken som &r
inarbetat nir ans6kan om registrering gors. Dér stadgas ocksé registre-
ringshinder for méirke som &r forvaxlingsbart med ett namn eller en fir-
ma som nigon annan anvénder i en nidringsverksamhet. Enligt 14 § for-
sta stycket 4 VmL far ett mérke inte heller registreras om det innehéller
eller bestar av nagot som &r dgnat att uppfattas som annans firma eller
som annans sldktnamn, konstnidrsnamn eller likartat namn eller annans
portritt, ddr namnet eller portrittet uppenbarligen inte asyftar nagon se-
dan lange avliden. Detta géller &ven om néringsidkaren inte sjdlv anvin-
der namnet, adressen eller firman som varumirke. Regeln giller ocksa
for pseudonymer o.dyl. I hinderkatalogen finns dértill ett stadgande som
forbjuder registrering av méarken som innehaller ndgot som &r dgnat att
uppfatta som egenartad titel pa ett skyddat, litterdrt eller konstnéarligt
verk och mirken vilkas innehall kranker annans upphovsriditt, fotorditt
eller monsterrdtt (14 § forsta stycket 5 VmL). Om registrering soks,
maste registreringsmyndigheten vid forprévning av relativa hinder sa-
ledes foreta en provning av om det sokta kidnnetecknet &dr forvaxlings-
bart med andra skyddade kdnnetecken.

4.4.1 Forvixlingsbedomningen

Forvaxlingsbarhet dr ett juridiskt-tekniskt begrepp och foreligger inte
endast i friga om faktisk forvaxling mellan tva kdnnetecken, utan avser
en mer komplex sammanvigning av skilda fakta.’®! Aven om bevisning
om att faktisk forvixling forekommit, inte i sig innebar att kidnneteck-
nen &r forvixlingsbara, kan sddan naturligtvis spela en betydelsefull roll

261 Jfr Immaterialretspositioner s. 168, 171; jfr s. 175, dir Koktvedgaard utrycker forvixlingsbar-
hetsbegreppet som en terminus technicus.
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i det enskilda fallet. Det #r siledes inte ett rittsfaktum i sig.”** Men dven
om forvixlingsbarhetsbegreppet dr en juridisk-teknisk fiktion, kan det
naturligtvis ses delvis som en sakfraga eftersom det bygger pa erfaren-
het. Wessman konstaterade ocksa att grinserna mellan att faststilla ett
empiriskt forhéllande och inneboérden av en rittslig normativ bestim-
ning var suddig och att det inte alltid var klart vad som avsags med dessa
begrepp.”®® Enligt Wessman var det kanske ocksa nagot oegentligt att
tala om direkt forvaxling nédr koparen forvéaxlade tva kdnnetecken och
indirekt forvaxling niar han kunde skilja dem at, men trodde att varorna
hade samma kommersiella ursprung. ”Egentligen ror det sig om direkt
forvaxling i bada fallen, det vill séga direkt forvaxling rorande varornas
kommersiella ursprung. Enligt ursprungsprincipen avser ju begreppet
forvixlingsrisk inte mirkesforvixling eller varuforvéxling, utan forvax-
ling rérande det kommersiella ursprunget.”*** 1 ett marknadsrelaterat
och faktiskt konkurrensperspektiv maste det ddrfor finnas en, i vart fall
tankt, 6verensstimmelse mellan den kdnneteckensrittsliga principen
om forvixlingsbarhet och en utesluten risk for faktisk forvéaxling av ett
kommersiellt ursprung,.?®’

Det &r inte mojligt att faststélla nagra bestdmda regler for nir varu-
kannetecken dr forvéxlingsbara. Risken for forviaxlingar paverkas ju de
facto inte bara av likheten mellan kénnetecken och varuslag, utan ocksé
av en mingd andra faktorer, sdsom kdnnetecknens sarskiljningsforma-
ga, inarbetningsgrad, praktiska anvindning, méirkeslikhet i skrift och
tal, varuslagslikhet, vilken typ av produkter som det dr fraga om och
omsittningskretsens sammansittning m.m.?*® Enligt Wessman kunde
en viss brist i likheten mellan mirkena exempelvis kompenseras av att

22 Jfr Oversikt s. 267 f. och lokutionen i norsk ritt att kinnetecknet inte skall vara “egnet til 4 for-
veksles”.

263 Varumdrkeskonflikter s. 240.

264 Op. cit. s. 182 1.

265 Jfr Immaterialretspositioner s. 170 f; jfr ocksa Kobbernagel, som konstaterade att eftersom
mirkets foremal var att differentiera d.v.s. att atskilja den ene ndringsidkarens produkt eller
verksamhet frén andras, maste kdnneteckensrittens regler utformas sa att forvéxling i mojli-
gaste man undviks (Kobbernagel II s. 205; jfr s. 244).

266 Jfr Oversikt s. 257 och Koktvedgaard/Wallberg s. 56.
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det dldre mérket var starkt och varorna mycket lika. Méarkena kunde sa-
ledes vara forvéxlingsbara dven om helhetsbilden i och for sig kunde f6-
refalla olik.>’

Enligt Varumérkesdirektivets art. 5.1 a har varuméirkeshavaren ritt
att forhindra tredje man som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverk-
samhet anvénda tecken som &r identiska med varumérket med avseende
pa de varor och tjanster som dr identiska med dem, for vilka varumérket
ar registrerat och enligt art. 5.1 b har han rtt att hindra annan att anvén-
da dven tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumairket
och identiteten eller likheten hos de varor och tjdnster som ticks av va-
rumérket och tecknet kan leda till forvaxling hos allménheten, inbegri-
pet risken for association mellan tecknet och varumérket. Férutséttning-
arna for forvaxlingsbarhet utvecklas i Varumaérkesdirektivets preambel
p- 10 dér det bland annat anges att:

Skyddet giller ocksa vid likhet mellan mérket och tecknet och varorna eller
tjansterna. Det dr nodvéndigt att tolka begreppet /ikhet mot bakgrund av ris-
ken for férvéaxling. Grundforutsittningen for skyddet ar att det finns en risk
for forviaxling, och denna maste bedémas mot bakgrund av flera faktorer,
sdrskilt i hur hog grad mérket ar kiant inom marknaden, den association som
det anvinda eller registrerade mérket framkallar, graden av likhet mellan
maérket och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjdnsterna.

Risk for forvixling i det hinseende som avses i direktivets art. 5.1 b,
skall enligt EG-domstolen ta sikte pa att allmanheten kan tro att varorna
eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag, eller i forekomman-
de fall fran foretag med ekonomiska band sinsemellan.’*® I Lloyd-avgs-
randet,”®’ som gillde friga om forvixlingsbarhet mellan kinnetecknen
Lloyd och Loints for skor, uttalade EG-domstolen att en férvéxlingsbe-
domning skall ta hansyn bland annat till varumérkets inneboende egen-
skaper, inbegripet om det saknade deskriptiva element, om de varor el-
ler tjédnster med avseende pa vilka det hade registrerats, den marknads-

267 Varumirkeskonflikter s. 27.
268 Mal C-342/97 (Lloyd) p. 17, mal C-251/95 (Sabel) p. 16-18, och mal C-39/97 (Canon) p. 29.
269 Mal C-342/97 (Lloyd).
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andel som varumérket innehade, hur ofta, hur linge och pa hur stort
geografiskt omradde som det varit i bruk, hur stora investeringar som
gjorts for att saluféra det, den andel av omséttningskretsen som tack
vare varumérket, kunde ange att varan kom fran ett visst féretag samt
yttranden fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar.?’’

I det s.k. LTJ Diffusion-avgérandet?’' hade EG-domstolen att tolka
vad som skall avses med ett identiskt tecken enligt Varuméarkesdirekti-
vets art. 5.1 a.

Domstolen anférde bland annat att identitetskriteriet méste tolkas restrik-
tivt. Faktiskt tydde sjédlva definitionen av ordet identisk pa att de tva jam-
forda enheterna pa alla punkter skulle 6verensstémma. For 6vrigt skulle det
absoluta skydd som medgavs i art. 5.1 a i direktivet inte stracka sig langre
an till de situationer som det var avsett att omfatta, och i synnerhet inte till
de situationer som omfattas av ett mer specifikt skydd i enlighet med art.
5.1 b i direktivet (p. 50). Identitet radde saledes mellan ett tecken och ett
varumérke nér det férstndmnda, utan vare sig @ndringar eller tilligg, efter-
bildade samtliga bestandsdelar av det sistndmnda. (p. 51). Likval maste fra-
gan huruvida identitet rddde mellan ett tecken och ett varuméirke avgoras
genom en helhetsbedomning i en normalt informerad samt skiligen upp-
mérksam och upplyst genomsnittskonsuments perspektiv. Emellertid for-
medlade ett tecken ett helhetsintryck till en dylik konsument. Faktiskt hade
genomsnittskonsumenten sédllan mojlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumérkena, utan maste forlita sig till den oklara minnes-
bild som han hade av dem. Dessutom kunde uppmérksamheten variera be-
roende pa vilken kategori av varor eller tjanster som det var fraga om (p.
52). Eftersom intrycket att identitet ridde mellan ett tecken och ett varu-
mérke inte var resultatet av en direkt jaimforelse av samtliga karaktéristika
hos de jimforda bestdndsdelarna, kunde obetydliga avvikelser mellan teck-
net och varumérket undgéd genomsnittskonsumentens blick (p. 53). Under
dessa omsténdigheter skulle art. 5.1 a i direktivet tolkas s, att ett tecken &r
identiskt med ett varumérke nir det utan vare sig dndringar eller tilligg ef-
terbildar samtliga bestandsdelar av varumairket, eller nir det innehéller av-

270 EG-domstolen hinvisar hir till De forenade malen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee) p. 51.
271 Mal C-291/00 (LTJ Diffusion).
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vikelser som vid en helhetsbedémning &r sé obetydliga att de kan undga ge-
nomsnittskonsumentens blick (p. 54).

4.4.1.1 Helhetsintryck och helhetsbedomning

En viktig forutsittning i forviaxlingsbedomningen &r att det &r helhets-
intrycket av tva eller flera kdnnetecken som skall vara foremal for be-
domningen.?’? Helhetsintryckets utgdngspunkt som jimforelseobjekt dr
ju en grundlidggande princip inom hela immaterialrétten, sdvil som
inom marknadsforingslagstiftningens efterbildningsskydd. Det géller
dven generellt i Norden.?”* Detta innebir att ndgon uppdelning av mer
eller mindre skyddsvérda delar av kdnnetecknet inte skall goras. Inte
heller kan man ta ndrmare hénsyn till i sig icke distinktiva bimoment,
sdsom for firmor ofta férekommande sérskiljningsfakta av tekniskt
slag.®™ Det #r siledes snarare en friga om likheten mellan kinneteck-
nen, inte skillnaden som det kommer an pa.>’”* Principen om helhetsbe-
domning grundar sig pa att marknaden normalt inte goér nigon noggrann
granskning av enskilda mirkens nirmare detaljer. De uppfattas som hel-
heter. S& bor domaren ocksa uppfatta dem i en eventuell intrangssitua-
tion. I realiteten ar principen svar att efterleva, eftersom den motsatsvis
tenderar att inte ange annat &n att man skall bortse fran ovésentliga de-
taljskillnader.”’® Emellertid kan #ven en del av ett kinnetecken med

272 Andsretten s. 456; Heiding s. 87; Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 217; Varumérkes-
konflikter s. 26; Markedsret s. 142. Se dven Kobbernagel II s. 212 och om § 4 nr. 8 i 1936 ars
danska VmL, enligt vilken bedémningen héansyn uttryckligen skulle tas till markena i deres
helhed, uagtet forskel i enkeltheder”. Jfr angdende helhetsintrycket dven Koktvedgaard/Wall-
berg s. 56 f.; for norsk ritts del, se Oversikt s. 342.

3 Se Koktvedgaard/Levin s. 351; jfr angéende norsk ritt Oversikt s. 342 ff. och angéende dansk
ritt Koktvedgaard/Wallberg s. 15 ff. och passim.

274 Jfr Kobbernagel 11 s. 214 ff.

25 Op. cit. s. 213.

276 Koktvedgaard/Levin s. 375; jfr Varumirkeskonflikter s. 27 och Koktvedgaard/Wallberg s. 16;
jfr dven registreringsavgérandena RA 1979 Ab 546 (Borro) och RA 1991 ref. 10 (MTV) samt
fran judiciell praxis NJA 1979 s. 121 (BiC).
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svag sirskiljningsforméga paverka kinnetecknets helhetsintryck.?’” Det
giller dven deskriptiva komponenter.?’®

Redan i motiven till 1884 ars varumirkeslag uttalades att den avgo-
rande vikten borde ldggas vid helhetsintrycket och inte vid de olikheter
som mgjligen kunde finnas. Om avvikelsen inte var tillrédcklig for att ge
mérket i dess helhet ett annat utseende, var det alldeles likgiltigt att den
fanns och vari den bestod, eftersom mérkena oberoende didrav kom att
anses sasom lika. En olikhet i en sa viktig del som sjédlva namnet eller
firman hindrade dirfor inte, att mérkena kunde anses vara lika, eftersom
denna del av mirket i forevarande hinseende inte hade annan betydelse
an de Ovriga delarna, namligen att medverka till totalintrycket. Dirav
foljde att om nagon dndrade en annans varumérke pa sé sitt, att han ut-
bytte dennes diri ingdende namn mot sitt eget, denna omsténdighet en-
sam inte var tillracklig for att undgé tillimpning av paragrafen utan att
dartill fordrades att genom dndringen mérket i sin helhet blev ett an-
nat.”

Fran svensk administrativ praxis kan ndmnas att Qualigraph har an-
setts forvixlingsbart varken med Qualivalent eller Qualimetric.**

Enligt RegRn foretedde mirkena satillvida likhet, som bestdndsdelen Quali
ingick i samtliga. Mellan slutleden -graph, & ena, samt -valent och -metric,
4 andra sidan, foreldg emellertid en begreppsmissig skillnad. Slutledet
graph foretedde inte ndgon likhet i visuellt eller fonetiskt avseende med na-
got av slutleden valent eller metric. Jimforda i sina helheter, kunde mirket
Qualigraph inte anses forvixlingsbart med nagot av mirkena Qualivalent
eller Qualimetric. Hinder enligt 14 § forsta stycket 6 VmL forelag dérfor
inte mot registreringen.”®!

77 Varumérkeskonflikter s. 28.

28 Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 217 f.

279 1882 &rs motiv s. 40.

280 RA 1987 not. 49 (Qualigraph).

Bl Avgorandet har emellertid kritiserats av Wessman (Varumirkeskonflikter s. 28) som ansag att
dven om koparen sag skillnaden mellan mirkena, kunde likheten (Quali), ge homom uppfatt-
ningen att det yngre mérket var en variant av det dldre och att varorna marknadsfordes av
samma foretag eller av tva foretag med ekonomiska band.
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EG-domstolen har ocksé uttryckligen papekat att det vid prévningen av
om det hos allménheten foreligger en risk for forvixling, ar en helhets-
bedomning som skall goras av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet.”® I Lloyd-avgorandet (p. 25) preciserade EG-domstolen att hel-
hetsbedomningen enligt direktivets art. 5.1 b skulle foretas utifran ris-
ken for forvéxling vad géllde de aktuella varumérkenas likhet 1 bild, ljud
eller ord, samt grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena &stad-
kom, i synnerhet med hénsyn till deras sdrskiljande och mest framtrd-
dande bestandsdelar.

4.4.1.2 Sdrskilda preferenser

Det har ofta papekats — framst i doktrinen, men dven i praxis — att inte
samma mattstock skall anvindas for alla kidnnetecken, utan att bed6m-
ningen skall differentieras efter varans art och avnidmarkretsens prefe-
renser.”® Alltefter hur man ligger tonvikten vid det ena eller andra, bor
bedomningen ske pa grund av kédnnetecknens antagliga skydd och hur
marken upplevs i den dagliga varuomséttningen. Varans art far da bety-
delse, framst genom att man normalt far rikna med betydligt storre upp-
mirksamhet nér det ror sig om kop av exklusivare varor én nér det ror
sig om mer vardagliga foremal.®* Enligt Heiding borde stringare krav
pa sérskillnad uppstillas, nér beteckningarna brukades for sddana varor
som t.ex. sotsaker, vilka var avsedda for en storre allmédnhet med mindre
iakttagelseformaga, dn nir kdparna utgjordes av en mindre, mera sak-

282 Mal C-342/97 (Lloyd) p. 18, Mal C-251/95 (Sabel) p. 22. Anmirkas hirtill bor kanske att
medan man i svensk ritt, inom kénneteckensritten, talat om forvixlingsbarhet, forefaller man
inom EG-rétten narmast tala om forvéxlingsrisk (vilket emellertid anges som /ikelihood of con-
fusion i den engelska versionen av direktivet), en terminologi som, sett till vad det 4r fraga om,
i praktiken visserligen dr mer adekvat, men som inom svensk ritt traditionellt ansetts hora
hemma nidrmast i motsvarande marknadsrittsliga bedomningssituationer. I de danska och
norska lagarna talas dock uttryckligen om forvaxlingsrisk (se Koktvedgaard/Wallberg s. 14 och
Oversikt s. 267 f.).

285 Jfr Koktvedgaard/Wallberg s. 17 och 57.

28 Se Koktvedgaard/Levin s. 302. Det kan diskuteras om en omvind regel skall gilla, t.ex. nir
koparna &r barn. Se dven det norska registreringsavgorandet av Patentstyrets 2. avdeling 8.
desember 1999 i sak nr. 6657 (Metropol).
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kunnig krets, t.ex. vid kop av bilar.*® Vidare togs vid bedémningen av
forvixlingsrisken hinsyn till verksamhetens eller varornas art samt, vid
firmor och inarbetade kinnetecken, dessutom anvindningsomradet.?%

For varor, dédr den personliga smaken har sérskilt stor betydelse for
valet av produkt, finns ofta en stor medvetenhet hos avnidmarkretsen, sa-
som t.ex. nér det géller kldder, tobak, drycker, parfymer och andra skon-
hetsmedel. Inom marknadsféringsteori har ocksa introducerats begrep-
pet brand personality, varmed avses varumérket uttryckt som en fysisk
person med viss personlighet.?®” Varumirket kan i manga fall kinnas
igen som en ”god vin”.?*® Genom den s.k. Marlboro Man, har kinne-
tecknets personlighet dragits till sin yttersta spets och givits en egen fi-
gur med sérskilda personliga attityder och egenskaper. Avsikten dr up-
penbar, att forbrukaren skall vilja identifiera sig eller sympatisera med
kannetecknets personlighet.

En effekt av den personliga preferensens variationer blir att omsitt-
ningskretsen ocksa far starkare mérkespreferenser inom vissa varuslag
dn inom andra. Darfor kan i registreringspraxis sparas en tendens att se
forvixlingsmojligheterna for vissa varuslag som mindre 4n f6r andra. I
RA 1967:32 (Valentine) ansag t.ex. RegRn till skillnad fran underin-
stanserna, att mirket Valentine for vin inte var forvixlingsbart med Bal-
lantine s for whisky.

RegRn uttalade hirvid att de som brukade képa vin och Whisky otvivelak-
tigt ndstan undantagslost bade kédnde till den visentliga skillnaden i fraga
om art och ursprung de bada slagen av drycker emellan och att de dgnade
valet av mérke intresse och omsorg.

Det torde principiellt sett vara ganska uppenbart att fackmdin vanligtvis
latt kan skilja mellan skilda varor, &ven om de i sin dagliga verksamhet
kommer i kontakt med relativt likartade kdnnetecken. Det far saledes

285 Heiding s. 88. Heiding hinvisar hér bl.a. till 1882 ars motiv s. 41 och till Kohler, Warenzei-
chenrecht s. 163.

28 Heiding s. 88.

7 Jfr Keller s. 97 ff.

288 Jfr Swann/Davies i TMR 1994 s. 276.
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inom vissa omraden anses vara ldttare for den antagna och faktiska om-
sédttningskretsen att uppfatta sévil kédnneteckens referens som mening.
Illustrativt kan vara avgérandet RA 1979 Ab 546 (Borro), dir fraga var
om besvir dver registrering av ett varumérke bestdende av ordet Borf
for bland annat ténder, skér, gafflar for markberedningsmaskiner och
anrikningsmaskiner for gruvdrift i klass 7.

Enligt PRV var mérket forvéixlingsbart med det f6r annan registrerade va-
rumirket Borro (i figur) for maskinell geoteknisk utrustning, ocksa det i
klass 7. Enligt PBR fanns klar likhet mellan vissa av de varuslag som Borf
avsag och det varuslag som Borro omfattade. Med hiansyn ocksa till den pa-
tagliga likhet som foreldg mellan mirkena, ansags de férviaxlingsbara. Bor-
ro konstaterades inta en framtridande plats i det kombinerade ord- och fi-
gurmérket. RegRn gjorde inte ndgon dndring.

Avgorandet visar relativt tydligt pd svarigheten att anpassa registre-
ringspraxis till verkligheten. Aven om man som regel far rikna med en
viss dverlappning mellan kretsarna i forbrukarledet,® och dven om
geoteknisk verksamhet och gruvdrift kan anses ha visentlig likhet, torde
geotekniker normalt inte komma i kontakt med utrustning for gruvdrift
och vice versa. Dessutom torde kdnnedomen om kommersiella ur-
sprung av mer kvalificerad fackutrustning vara s stor att nigon férvix-
ling knappast torde uppkomma. En sddan omsittningskrets, torde séle-
des ha bildat sig en egen mening om kiannetecknet i fraga. Dessutom fo-
relag ju inte nagon pataglig ordlikhet. Belysande i sammanhanget kan
kanske ocksa vara RA 1981 Ab 68 (Thermoscreen), dir friga var om
forvaxlingsbarhet mellan det sokta mérket Thermoscreen, avseende
bland annat instrument och apparatur for temperaturregistrering for
medicinska dndaméal och det mothallna kénnetecknet Thermoline.

PRVs beslut faststilldes av PBR, som anforde att varumérket var forvax-
lingsbart med det dldre mérket Thermoline for bland annat vetenskapliga
apparater och instrument, apparater och instrument f6r signalering och kon-
troll samt medicinska apparater och instrument. Sarskilt med beaktande av

29 Jfr Oversikt s. 264.
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den noggrannhet vid valet av dessa varor som kunde paréknas inom avni-
markretsen, ansdg ddremot RegRn att mirkena inte kunde anses forvax-
lingsbara trots varuslagslikheten.

Ett liknande senare avgorande med annan utgang &r RA 1986 not. 369
(Diskhaler) dar RegRn séledes inte beviljade registrering for ordmaérket
Diskhaler avseende medicinska och kirurgiska apparater och instru-
ment samt delar och tillbehor pa grund av det mothallna kénnetecknet
Misthaler.

RegRn anforde att det forelag klar varuslagslikhet mellan de varor som an-
sokningen avsidg och dem som omfattas av det i det 6verklagade beslutet
aberopade varumérket Misthaler. Det av bolaget sokta méarket Diskhaler
foretedde vidare fran fonetisk synpunkt sé stor likhet med det mothéllna va-
rumirket att mirkena maste anses vara forvixlingsbara. Varumérket Mist-
haler utgjorde dérfor hinder mot registrering av mérket Diskhaler.

I vissa fall har RegRn emellertid tagit hansyn ocksé till hur mérkena
skall komma att anvindas. I t.ex. RA 1981 Ab 68 angéende frégan om
forvixlingsbarhet mellan Thermoscreen och Thermoline uttalade
RegRn att den noggrannhet som kunde péardknas av avndmarkretsen vid
valet av de varor for vilka mirket soktes, gjorde att mérkena inte kunde
anses forvaxlingsbara, trots varuslagslikheten.

En sérskild variant av problemet med kénneteckenslikhet géller /dike-
medel. Hér tycks det vara praxis att receptpliktiga varor kan ha varumér-
ken som enligt vanliga bedomningsnormer skulle framst& som forvéx-
lingsbara. Medgivanden 4r vanliga konkurrentféretag emellan. Vid
godkinnandet av niraliggande méirken spelar det sékert roll att de ordi-
nerande ldkarna kan antas kénna skillnaden pa produkterna, d&ven om
kénnetecknen ligger titt intill varandra. Det var enligt Koktvedgaard/
Levin bara att hoppas pé att ocksé apotekaren hade samma forméga att
tyda handskrivna recept.?*’

20 Koktvedgaard/Levin s. 302. For en diskussion om likemedelsmirken hinvisas till SOU
1958:10 s. 187 ff.; jfr hartill &ven Kobbernagel IT s. 221.
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4.4.1.3 Den bleknande minnesbilden

En annan viktig utgangspunkt for férvixlingsbedomningen ar att de
personer som ingar i omséttningskretsen normalt inte har mgjlighet att
jimfora tva kinnetecken samtidigt.?®’ Tva kinnetecken anses darfor
vara forvixlingsbara d&ven om de &r sé olika varandra att de vid en direkt
jamforelse, utan svarighet, kan hallas isdr. Det som skall liaggas till
grund for bedomningen 4r i stillet vad som kommit att kallas for den
bleknande minnesbilden,”®* varmed forstés att forvixlingsbedomningen
i praktiken skall foretas utifrdn den osékra grunden att det forsta kénne-
tecknet inte finns direkt tillgdngligt, utan, med storre eller mindre klar-
het, existerar endast i kdparens medvetande nir han moter det senare.?*?

I motiven till VmL papekades att det i de flesta fall var omojligt for
forbrukarna att jamfora de bada varorna i en kopsituation. Koparen hade
i stéllet endast en minnesbild att jamf6éra med, och kdnnetecken kunde
mycket vil vara forvixlingsbara dven om de vid en omedelbar jamfo-
relse tdimligen l4tt kunde hallas isdr. Den tidigare lagens krav pa att kin-
netecknen /di#f maste kunna forvéxlas, togs darfor bort i.0.m. 1960 ars
VmL.?** Redan tidigare hade ocksa i doktrinen konstaterats att minnes-
bilden ofta var sa diffus att en person med genomsnittlig uppmirksam-
het inte mérkte ndr han hade en annan beteckning framfor sig, &n den
som han tidigare hade stiftat bekantskap med.?>> Om bedomningen skall
foretas pa ett adekvat sitt, &r det darfor nodvandigt att registreringsmyn-
digheten eller domstolen forsoker faststédlla, om en forbrukare som ser
de bada kinnetecknen vid olika tillfdllen, kan férvixla dem. Han har
t.ex. tidigare kopt en vara som han tyckt om. Sedan soker han den igen
pa hyllorna i butiken.?*® Eftersom han bara har sin erinran att gi efter,

21 Jfr Varumirkeskonflikter s. 25.

2 Immaterialretspositioner s. 171; Koktvedgaard/Levin s. 375 f.; Varumirken fran konsument-
synpunkt s. 217; Varumirkeskonflikter s. 25; Koktvedgaard/Wallberg s. 17 och 57; jfr Heiding
s. 85 f.; Kobbernagel II s. 221 f., Andreasen s. 282 f. och Andsretten s. 454 f.

23 Kobbernagel 1T s. 222.

% SOU 1958:10 5. 252.

2% Heiding s. 86.

2% Koktvedgaard/Levin s. 375.
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bleknar minnesbilden. Principen var enligt Koktvedgaard/Levin riktig
genom att den uttalade en sanning om de dagliga inkopen. Men den var
svar att anvinda i rittstillimpningen.?’ Minnesbilden har ocksa pa siitt
och vis att géra med kénnetecknets distinktivitet. Om kénnetecknet &r
distinkt, blir minnesbilden klarare. Den paverkas framst av inarbet-
ningsfakta. I det verkliga livet leder den bleknande minnesbilden for det
forsta till ett skydd som dr mycket omfattande och utflytande. For det
andra, ndr man vil star infor tvd kdnnetecknen, blir principen litt ett
innehéllslost tankeexperiment. Dess reella innehall har déarfor ansetts
innebdra att man inte bor vara for nogrdknad med detaljskillnader*®
Minnesbilden tar sikte frimst pa kénnetecknets referens sddan den upp-
fattas av omséttningskretsen, men eftersom minnesbilden av kdnneteck-
net dr den uppfattning som omséttningskretsen har om kénnetecknet
och vad det kdnnetecknar, blir bedomningen grundad pa den uppfatt-
ning om kinnetecknets mening som omséttningskretsens har forvérvat.

Principen om den bleknande minnesbilden har ocksa tillimpats av
EG-domstolen. I Lioyd-avgorandet®” uttalade domstolen att genom-
snittskonsumenten sillan hade mojlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumérkena, utan méste forlita sig till en oklar bild
som han hade i minnet. K&parens uppmirksamhet kunde variera bero-
ende pé varans art. Vid kopet av vissa varor granskades mérket nog-
grant. Nar det géllde andra varor fick det endast en flyktig blick (p. 26).
I anslutning hértill konstaterade Wessman att minnesbilden pé samma
sdtt kunde vara beroende av de sirskilda omsténdigheterna. Ibland kun-
de den vara klar, medan den ibland kunde vara grumlig. Principen om
den bleknande minnesbilden maste saledes ses i ljuset av omsténdighe-
terna i den ifrigavarande situationen.’® Principen om den bleknande
minnesbilden avser alltsd savil mening som referens. Minnesbilden 1
sig relaterar till de erfarenheter som férbrukaren har om kénnetecknet,

7 Loc. cit.; Koktvedgaard/Wallberg s. 17.

28 Koktvedgaard/Levin s. 375; jfr Immaterialretspositioner s. 210 f.
2% Mal C-342/97 (Lloyd).

390 Varumérkeskonflikter s. 359.
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vilka bidrar till att han forknippar minnesbilden med ett visst kommer-
siellt ursprung.

4.4.1.4 Ovriga aspekter

Att kdinnetecknen har helt olika primdrreferens kan ocksa paverka for-
vixlingsbarheten. Detta illustreras av RA 1988:130 (Canasta) som gill-
de forviaxlingsbarheten mellan det sokta mirket Canasta och det mot-
hallna mérket Kansasa.

RegRn uttalade att forviaxlingsrisk var utesluten betydelsemdissigt, eftersom
Canasta var en existerande — och sannolikt allmént kdnd — bendmning pa
ett kortspel, medan ordet Kansasa var ett fantasiord med diffusa associatio-
ner som i vart fall inte férknippade ordet med kortspel. Viss fonetisk likhet
foreldg ddremot. Med hénsyn till ordet Canastas sérskiljande forméaga i 6v-
rigt, borde emellertid den begrénsade fonetiska likheten inte tillmétas sédan
betydelse att den utgjorde hinder mot registrering. Till skillnad frén under-
instanserna, ansdg RegRn séledes att mérkena inte var forvixlingsbara.!

Sasom visats i det strax hér ovan berérda avgorandet, kan vissa kénne-
tecken 1 sig ha viss primdrmening som kan gynna varan niar de kommer
till faktisk anvéndning, medan andra kinnetecken kan forvirva mening
som kénnetecken efter inarbetning. Kénnetecken som vid registrering
kan antas vara savil ordlika som lika med hinsyn till sokta varuslag,
kan ju, efter inarbetning och anvidndning for skilda kvaliteter och varor
inom ett och samma slag, ha segmenterat sig pa ett sadant sétt att for-
viaxling blir s& gott som utesluten.

Det fordras inte heller att mirkena kan forvéxlas av alla kundkatego-
rier som ingar i omsittningskretsen.>*? Ofta 4r forutsittningarna for for-
viaxling visentligt olika inom grossist-, aterforséljar-, detaljist- och kon-
sumentledet. Det dr sannolikt att en anstélld hos en grossist i manga fall

391 Har kan uppmirksammas hur domstolen anvinder ordet betydelse (betydelsemissigt) pa ett sitt
som gor att det &r svart att klart avgéra om darmed avses referens eller mening. Snarast r det
vil meningsaspekten som avses (jfr ovan s. 23).

392 Immaterialritt s. 210.
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kan ha ritt vag uppfattning om egenskaper hos de varor som séljs vida-
re.*”> Man kan tinka sig situationer, dir detaljister #r visentligt mer in-
satta i kvaliteter och egenskaper hos de salda varorna, &n konsumenten
som sdledes littare forvaxlar skilda kdnnetecken &n séljaren. Men mot-
satsen kan ocksa férekomma. Som ovan angivits, 4r variationen ocksa
storre inom vissa branscher och inom vissa varuslag, 4n inom andra.’*

Aven om det skall goras en helhetsbedomning av samtliga omstin-
digheter, kan det diskuteras i vilken utstrackning som kadnnetecknens
mening, motiv eller liknande (s.k. forestillningsbild),** skall vara av-
gorande for forvaxlingsbedomningen (jfr det ovan berérda avgérandet
RA 1988:130 (Canasta)). I motiven till VmL framholls att den rent tek-
niska likheten mellan varor var av underordnad betydelse. I stillet borde
sadana faktorer som distributionssitt, indamal, gemensam anvéndning
och prisnivé beaktas. Kénnetecken kan utanfér omradet for en ren for-
viaxlingsrisk sdledes anses forvixlingsbara, 4ven genom att skapa asso-
ciationer eller anspelningar, vilka kan medfora renommésnyltning eller
urvattning och pa sikt d&ven degeneration av ett kannetecken. I sa fall bi-
drar den mening som omsittningskretsen i vidare bemérkelse uppfattar
hos kdnnetecknet till dess forvixlingsbarhet (se vidare nedan avd. 4.4.6).

4.4.1.5 Specialitetsgrundsatsen och produktregeln

Enligt den s.k. specialitetsgrundsatsen skall kdnnetecken som regel
avse varor av samma slag for att anses forvaxlingsbara (6 § forsta styck-

39 Tengelin i NIR 1975 s. 372; jfr Uggla i NIR 1975 s. 387.

394 Jfr Uggla som kritiserade det strax ovan nimnda avgorandet RA 1967:32 (Valentine) och pape-
kade att forvixling kunde ske pa en mangfald olika stationer under varans forséljning och dist-
ribution. Omsittningskretsen bestod inte bara av den som slutligen kopte varan over disk, utan
av var och en som pa nagon punkt i distributionen tog befattning med den, varvid férvixling i
tidigare led ofta kunde vara langt mer skadeverkande for den, vars mérke triddes forndra, dn
om forvaxlingen gjordes av den slutlige avndmaren (Uggla i NIR 1975 s. 387).

395 SOU 1958:10 s. 251; Koktvedgaard/Levin s. 300. Exempel som anges av Koktvedgaard/Levin
pa hur syn- och ljudbild vigts in i bedomningen &r NJA 1979 s. 121 s. 382 (BiC), samt RA 1988
ref. 130 (Canasta). Som exempel pad gemensam férestéllningsbild ndmns i SOU 1958:10 s. 253
varg och ulv eller en bild av en tupp och ordet ruppen (Koktvedgaard/Levin s. 379 och Oversikt
s. 348).
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et VmL). Utanfor varuslagslikhetsomradet skall kdnneteckenslikhet
inte medfora forvixlingsbarhet. Regeln har dock flera undantag. De
viktigaste komponenterna i regeln ar /ikhet och varuslag. Mellan de tva
huvudkomponenterna antas normalt foreligga ett inre samband.

Forhallandet mellan kidnnetecken- och varuslagslikhet utvecklades
under forra delen av 1900-talet. I en polemik mot Lund®*® konstaterade
Eberstein redan 1940 att begreppet forvéaxlingsbarhet enligt varumérkes-
lagen maste anses basera sig pad mérkenas likhet in concreto. Visserli-
gen var det klart, att samma mérke principiellt inte under nagra forhal-
landen kunde fa registreras for samma varuslag. Men nir identitet mel-
lan mérkena inte foreldg, méste deras forvéxlingsbarhet bedomas i
forhallande till den speciella varan och inte in abstracto, sésom fore-
sprékats av Lund. P4 samma sétt forholl det sig enligt Eberstein 1 fraga
om varuslagen. Det kunde vara s4, att samma mérke inte fick registreras
for ett visst liknande varuslag, men att det inte métte hinder att for detta
varuslag registrera ett liknande sddant. Graden av likhet mellan marke-
na var sdlunda av betydelse i savil det ena som det andra avseendet,
bade sa att av tva liknande mirken bigge kunde besta vid sidan av var-
andra i friga om en vara men inte i friga om en annan, och sé att om
likheten mellan mérkena var stor, kretsen av de varuslag som var att
rubricera sasom liknande, blev stérre, och tvirtom, vid mindre likhet
mellan mérkena, funnes storre utsikt till registrering for ett nérbesléktat
varuslag. Faran for forvixling steg alltsd med graden av bade mérkenas
och varuslagens likhet.**” Ocksa Heiding konstaterade att man maste
stélla strangare krav pa sirskillnad mellan tva kidnnetecken nér varusla-
gen eller anvindningsomradena sammanf6ll, &4n néir de endast tangerade
varandra.®®

3% Lund i NIR 1932 s. 37.

397 Eberstein, Om skydd for individualiteten — den personliga och den ekonomiska (cit. Om skydd
for individualiteten) s. 70 f.

3% Heiding s. 88 f. Heiding hinvisade till Om skydd fér individualiteten s. 70 f. och Sandegren i
NIR 1933 s. 101.
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I forvaxlingsbedomningen anses forvaxlingsbarheten séledes vara en
produkt av savil varuslagslikhet som varumdrkeslikhet.** Denna regel
har dérfor kallats produktregeln.>'® Den har ocksa forankring i europe-
isk varumérkesritt. [ preambelns p. 10 till Varumarkesdirektivet anges
att risken for forviaxling méste bedomas mot bakgrund av flera faktorer,
varvid ndmns bland annat graden av likhet mellan de ifrdgavarande va-
rorna eller tjdnsterna, ndgot som ocksé pépekades av EG-domstolen i
Lloyd-avgorandet’! (p. 19) — och Canon-avgorandet’'? (p. 17).

Den bakomliggande tyska tvisten i Canon-avgorandet géllde om det
forelag en risk for férviaxling mellan Cannon, avseende bland annat vi-
deoband pa vilka filmer var inspelade, och det kidnda kénnetecknet
Canon, for bland annat videobandspelare och oinspelade videoband. En
fundamental fraga var om varuslagen var tillrackligt lika, for att forvax-
lingsrisk enligt huvudregeln (motsvarande 6 § forsta stycket VmL)
skulle foreligga. Enligt den tyska Bundespatentgericht, hade det inte va-
rit ndraliggande for en konsument att anta att ett féretag som tillverkade
videobandspelare ocksa producerade filmer.*!* Det kunde dérfor ifrdga-
sdttas om varorna i varumérkesrittsligt hinseende var likartade. Fragan
till EG-domstolen var om mérkena var mycket lika och i vad man fak-
tum att Canon var vilkédnt inom marknaden paverkade bedomningen av
likheten mellan varorna.

EG-domstolen uttalade i Lloyd- och Canon-avgorandena att helhetsbed6m-
ningen forutsatte att det férelag ett visst samspel mellan de faktorer som be-
aktas, dédribland varumérkenas likhet och likheten mellan de varor eller
tjdanster som de ticker. EG-domstolen uttalade i Canon-avgorandet med
hinvisning till Sabel-avgorandet (p. 24),°'* vidare att ett mirke med stor
sarskiljningsformaga atnjot ett stort skyddsomfang. (Canon-avgorandet p.
18). Om mirkena var mycket lika, var kravet pa varuslagslikhet ldgre

39 Jfr Oversikt s. 256 och s. 268 f.

319 SOU 1958:10 s. 250; Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 207 ff. och 282 ff.; Immaterial-
retspositioner s. 175 och 209 ff.; Immaterialritt s. 209; Koktvedgaard/Levin s. 298.

311 Mal C-342/97 (Lloyd).

312 M3l C-39/97 (Canon).

313 BGH GRUR 1997 s. 221 (Canon).

314 Mal C-251/95 (Sabel).
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(Lloyd-avgorandet p. 21; Canon-avgorandet p. 17 och 19). Pa sa vis paver-
kade de kritiska omstidndigheterna, sésom méirkeslikhet (inbegripet associ-
ation mellan mérkena), varuslagslikhet och varumérkets stillning inom
marknaden varandra.®'’

EG-domstolen fastslog slutligen att begreppet forvéxling skulle inbegri-
pa savil direkt forvixling, varmed avses omséttningskretsens de facto-
forvixling av mérkena som indirekt forvixling, d.v.s. att omséttnings-
kretsen visserligen uppmérksammar skillnaden mellan mirkena, men
pa grund av likheten, trots det tror att varorna hérror fran samma fore-
tag. EG-domstolen framholl att det forelag indirekt forvéxling nir kon-
sumenterna forstod att varorna eller tjédnsterna hirrérde fran skilda fore-
tag, men trodde att det fanns ett ekonomiskt samband mellan dem.*'®

Produktregeln avser séledes ett komplicerat samspel mellan referens-
egenskaper och meningsegenskaper 1 det att ett kinneteckens mening
kan vara avgorande for kinnetecknets referens, eftersom omséttnings-
kretsens kdnnedom om varor med ett visst kéinnetecken kan paverka for-
véaxlingsbarheten.

4.4.1.6 Kdinneteckenslikhet

Med tanke pa den s.k. produktregeln, d.v.s. att forvéxlingsbarhet dr en
produkt av kdnneteckens- och varuslagslikhet, kan det ifrdgasittas om
den uppdelning som hér gérs mellan kdnneteckenslikhet och varuslags-
likhet verkligen &r adekvat, eftersom varken kédnneteckens- eller varu-
slagslikhet kan bedomas var for sig,*!” utan glider 6ver i varandra.’'®
Med Stuevold Lassen bor erkdnnas att tva varuslag sedda isolerade, kan
anses som liknande i de flesta fall bara bér kort in pa vigen mot 16sning-
en.

315 Se Wessman i NIR 1998 s. 493.

316 M4l C-39/97 (Canon) p. 29 och 30; Wessman i NIR 1998 s. 494.
317 Jfr Oversikt s. 269 och 332.

318 Op. cit. s. 275.
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”Er kjenntegnene identiske, vil riktnok en konstatering av at det isolert sett
foreligger vareslagslikhet som regel gi et definitivt svar pa spersmélet om
forvekselbarhet. Men oftetst vil de kennetegnene det gjelder nettopp ikke
vere identiske, men bare fremby en storre eller mindre grad av likhet med
hverandre. Og da er ikke spersmalet om de er egnet til & forveksle lost ved
at det er slatt fast at vareslagene isolert sett er likeartede, forvekselbarheten
vil da matte avhenge av om de i og for seg likartede varene er mer eller min-
dre nzrliggende, beslektede e.1.”*"”

Jag har trots det, av strukturella skil, valt att behandla kidnneteckens-
och varuslagslikhet var for sig. Enligt Ebersteins monster,**° har jag sa-
ledes valt att under denna rubrik forst behandla likhetsbedomningen av
kannetecken nir frigan om varuslagslikhet dr av underordnad betydel-
se. Under den hirpa f6ljande rubriken (avd. 4.4.1.7) fors sedan varu-
slagslikhetsaspekten in. | manga forvaxlingsfall dr det ju ocksa fridga om
fullstindig eller huvudsaklig varuslagslikhet, varfor den ytterligare as-
pekt av forvixlingsbarhet som varuslagslikhetsfragan utgér, blir ovi-
sentlig. Har bor ocksé papekas att nagra av de avgéranden som behand-
las nedan, avser kombinerade ord och figurkénnetecken, dér figurdelen
har haft storre eller mindre betydelse f6r forvaxlingsbarhetsfragan, na-
got som ocksa redovisas i redogorelsen for praxis. Eftersom undersok-
ningen dr avgrinsad till ordkédnnetecken, har jag emellertid i mojligaste
maén bortsett fran figurlikhetsfragan, ndgot som naturligtvis i manga fall
kan vara vanskligt, med tanke pa att den skall vara en integrerad del av
forvixlingsbedomningen.

For att kdnnetecknen skall anses forvixlingsbara forutsitts att de lik-
nar varandra i visst hdnseende. Det dr uppenbart att identiska kdnne-
tecken 4r s lika att de for samma eller liknande varor anses férvaxlings-
bara.*?! Detta framgar ocksé av Varumirkesdirektivet. I direktivets art.
5.1 b, anges som bekant, att varumirkeshavaren har rétt att hindra tredje
man att anvinda tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med

319 Op. cit. s. 270.

320 Se Om skydd for individualiteten s. 71.

321 1 RA 1972 ref. 62 (The Lion) ansigs kinnetecknet The Lion for inspelning och utgivning av
grammofonskivor forvaxlingsbart med samma kénnetecken for tryckalster.
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varumérket och identiteten eller likheten hos de varor och tjénster som
tiacks av varumérket och tecknet, kan leda till forvixling hos allménhe-
ten.>”? Emellertid kan, sisom redan framgatt, dven sadana kinnetecken
anses forvixlingsbara vilka i ndgon grad avviker fran varandra.’?

Enligt ursprungsprincipen &r den centrala frigan om en anvéndning
av det yngre mirket leder till en risk foér forvixling rérande varornas
kommersiella ursprung.*?* S& kan vara fallet diven om varorna i sig inte
4r pafallande lika.*®* For att faststilla kiinneteckenslikhet, #r den teore-
tiska utgangspunkten i stillet att omséttningskretsen associerar det ena
kénnetecknet med det andra. I tringre bemérkelse 4r det hér alltsa fraga
om att omsittningskretsen ligger in samma mening i de bada kéinne-
tecknen pa ett sddant sitt att det finns risk att de fir samma referens.’*
Den hypotetiska bedomning som registreringsmyndigheten saledes
skall foreta &r att Gverviga risken for att kéinnetecknet hos omséttnings-
kretsen refererar till fel vara.

For att ta stdllning till kédnneteckenslikheten skall forst och framst
mirkenas faktiska likhet bedomas. Man ldgger vikt vid kdnnetecknens
utseende, (synbild eller synintrycket),*?” hur kinnetecknen uttalas, om
det ror sig om ordvarumirken vid s.k. ljudbild, d.v.s. horselintrycket.
Hirvidlag far for ordkdnnetecken naturligtvis stavningen betydelse.
Allminna ord och stavelser kan ofta bortses ifran.*® Om orden ar vi-
sentligen desamma, kan smé avvikelser i stavningen inte paverka lik-
hetsintrycket.*” 1 bedémningen overviger normalt det rent visuella,

322 Jfr direktivets preambel p. 10.

32 Detta giller enligt EG-domstolen av art 5.1 b i savil mal C-342/97 (Lloyd) p. 21 som mal C-
39/97 (Canon) p. 19, trots att det inte explicit framgar av direktivet, men torde implicit kunna
tolkas dérur pa grundval av en allmént antagen kédnneteckensrittslig dogm.

324 Varumdrkeskonflikter s. 31; Om skydd for individualiteten s. 62.

325 Varumérkeskonflikter s. 31.

326 Jfr RA 1972 s. 104 (Svelast), dir kinnetecknet Svelast for transport och magasinering ansags
forviaxlingsbart med Svecast for transportmedel och varuutrustning.

327 Jfr markedsret s. 142.

328 Se t.ex. RA 1972 A 68 (Teamix), dir Teamix inte ansigs forvixlingsbart med Trimix och RA
1970 H. 24 (Elisabeth of Sweden), dir Elisabeth of Sweden inte ansags forvixlingsbart med E/i-
sabeth Arden.

329 Kobbernagel 1T s. 209.
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alltsa synbilden.>** Ett redan (ovan s. 228) berdrt exempel dr O8. Mer
komplicerad blir situationen naturligtvis i frga om uttal av samma f6-
reteelse pé skilda sprak. ! Savitt giller forvixlingar mellan ordmirken,
tas naturligtvis framforallt hénsyn till ordens stavning, uttal och bety-
delse. For att kinnetecken skall anses forvéxlingsbara, krévs inte likhet
i alla dessa avseenden. Normalt jamfors sdledes kdnnetecknens rent
konkreta utformning. Traditionellt sett har begreppslikhet i allmén be-
mirkelse — forestillningsbilden — mer séllan lagts till grund for bedom-
ningen.>*> Om endast betydelselikhet — d.v.s. meningslikhet — foreligger,
anses kinnetecknen dirfor endast undantagsvis forvixlingsbara.®*® Fran
den relativt rikliga administrativa praxis som utvecklats, kan ett antal
exempel pé forvixlingsbara kénnetecken ndmnas.

RA 1984 Ab 48 (Solaris) gillde forvixlingsbarhet mellan det sokta mirket
Solaris for bland annat elektronisk och mekanisk automatikutrustning, sol-
celler, solfangare och varumirket Solarex jamte figur for bland annat elek-
triska solgeneratorer, olika slag av apparater drivna med solgeneratorer.
Med hénsyn till varuslagslikheten fann RegRn mérkena forvixlingsbara.
Som ytterligare exempel pa ordmérken som i praxis ansetts forvéixlingsba-
ra, kan namnas Alron och Alcro (RA 1985 Ab 9) samt Telenet och Telerent
(RA 1986 not. 278).

PBR har ocksa ansett att tecknet Brelett (jamte figur) var forvaxlings-
bart med Bregott — bada for margarin.>**

PBR uttalade att ordet Brelett framstod som den visuellt dominerande be-
standsdelen i figurmérket och ocksa var det ord, under vilket de aktuella va-

330 Koktvedgaard/Wallberg s. 16 och 58. jfr dock NJA 1991 s. 23 (Gatt).

31 T.ex: Staden Phoenix (i Forenta Staterna), Hotell Phoenix (i Kopenhamn), Phoenix Restaurang
(i Kungsor); jfr hartill Oversikt s. 346 ff.

332 Se Koktedgaard/Wallberg s. 16. Ett exempel ar det danska avgorandet S 20.10.1987 (Lacoste).
Nagra krokodiler befanns inte vara forvixlingsbara med Lacostes alligatorer, trots att manga
konsumenter fick antas ha gjort den kopplingen (se Koktvedgaard/Levin s. 379).

333 Jfr SOU 1958:10 s. 253; jfr dven Koktvedgaard/Wallberg s. 58 som hivdade att skyddet for ett
ordmirke normalt inte kan utstrdckas till ett figurmarke som hade samma mening och vice
versa.

334 PBR mal 97-648 (Brelett).
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rorna skulle komma att efterfragas. Det f6rholl sig pa motsvarande sitt med
Bregott. Visuellt och fonetiskt forelag likheter mellan mérkesorden Brelett
och Bregott, fraimst genom att de hade samma forled och genom att ord-
langden var densamma. Mérkesorden var vidare i friga om det begrepps-
méssiga innehallet lika varandra, genom att de i grunden var starkt sugges-
tiva och tog sikte pa att framhalla sirskilda egenskaper hos de aktuella va-
ruslagen (bredbar margarinprodukt med angendm smak respektive bred-
bara produkt med ett lagt kaloriinnehall). Detta hade sérskild betydelse,
dédrigenom att det var vanligt att erbjuda konsumenterna alternativa produk-
ter med varierande fetthalt och kaloriinnehall. Vid stillningstagande till
forvaxlingsrisken, méaste vidare beaktas att Bregott, enligt vad som uppgi-
vits, hade varit i bruk sedan 30 ar tillbaka samt att det i betydande grad var
kint som en beteckning for invidndarens margarinprodukter. Harigenom
fick denna — oavsett den i grunden ringa distinktiviteten — anses ha forvér-
vat en inte obetydlig sérskiljningsforméga for varor av det slaget. Enligt
PBR var Brelett och Bregott saledes som séddana inte obetydligt lika varan-
dra och hade ett snarlikt idémaéssigt innehall. De anségs darfor vara forvax-
lingsbara.

Déaremot ansags inte Philips (jamte figur) utgora registreringshinder for
det sokta mirket 7rillips (jamte figur). PBR, vars beslut inte dndrades
av RegRn, fann med beaktande av att mirkena inleddes med helt olika
och var for sig pregnanta prefix att de var varken fonetiskt eller visuellt
s lika att de var att anse som forvixlingsbara.’>

Skyddsomfanget kring McDonalds har varit foremal for prévning i
skilda sammanhang savél i Sverige som Danmark och Norge. Fran
svensk registreringspraxis kan nidmnas att Mackburgaren har ansetts
forvixlingsbar med bland annat Bigmac och att McPizza har ansetts
vara forvixlingsbart med McDonalds.>*® PBR fann i det senare avgo-
randet att tecknet, genom att det gav intryck av att tillhora och inga i
McDonalds’ mirkesserie, med bland annat McChicken, McRib och
McBacon och ddrmed ledde till en felaktig slutsats om den aktuella var-
ans kommersiella ursprung, var att anse som forvéxlingsbart med

335 RA 1988 not 163 (Philips).
336 PBR mal 96-484 (McPizza).
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McDonalds® motanforda varumérken. I svensk judiciell praxis har Big
Max ansetts forvixlingsbart med Big Mac.*’ 1 dansk praxis ansigs
skyddsomfanget kring McDonald's i vart fall inte kunna utstrickas till
att omfatta McAllan for ambulerande forsiljning av korv.*® Savil i
Danmark som i Norge har fraga varit om forvaxlingsbarhet med kanne-
tecknet McMoon. Varken i Danmark eller i Norge har McMoon for
bland annat kaffe, te och bakverk m.m. i klass 30 ansetts forvéxlingsbart
med McDonalds.**° 1 det norska registreringsavgorandet poingterades
att marknadsrittsliga viarden visserligen kunde ha betydelser for ritten
att i praktiken utnyttja ett kdnnetecken, men att sidana stéllningstagan-
den inte kunde tas i registreringsfragan.

Ensamritten till McDonalds ér intressant i semantiskt perspektiv, dir
frdga blir ndrmast om inarbetning av en vanlig skotsk namnbildning
motsvarande det svenska namnsuffixet -son, det finlindska namnsuffix-
en -nen och -ander, adelsnamn som borjar med von, eller det nederlénd-
ska bruket att efternamn foéregés av van skall kunna na sédan inarbet-
ningsgrad att alla forsok att férse det dominanta kdnneteckenstemat fo-
regés av Mc skulle medfora forviaxlingsbarhet eller eljest intrang i det
forvisso i sig synnerligen inarbetade McDonalds. Objektivt sett kan na-
turligtvis alltid anféras namnhinder nér de forekommer, men fragan blir
intressant ndrmast i andra fall, ndmligen nér det inte finns nagot ur-
sprungligt eller naturligt skl att kombinera kénnetecknet med Mac. Sa-
som slutresultaten blev i de ovan angivna danska och norska domstolar-
na, dr det — om inte bevis for snyltning kan sédkerstillas — darf6r rimligt
att 1ata prefixet Mc eller Mac vara tillgdngligt for envar, nér det kan an-
tas anvindas just i suggestiv eller kannetecknande syfte, d.v.s. till att ge
at kdnnetecknet en egen och birande mening. Det giller inte minst om
det dértill finns en koppling mellan namn och varumérke.

337 Hovritten for 6vre Norrland dom den 3 april 1984 (Big Max).

38 U 1997 s. 253 (H) (McAllan). Se om avgorandet Markedsret s. 184.

33 SHD dom 19.9.1997 (McMoon); Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 10. juli 2000 i sak nr.
6823 (McMoon).
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I PRVs praxis har det ansetts att ett enstavigt ord som ingétt i ett fler-
stavigt, varit forvixlingsbart med det senare.’*® Atskilliga dldre avgo-
randen framstar som alltfor stringa pa denna punkt. Numera synes dock
en friare bedomning ske. RA 1984 2:2 (Ceralux) gillde forvixlingsbar-
het vid registrering av varumirket Ceralux, dér ett mothallet tidigare re-
gistrerat mérke (Lux) 1 sin helhet ingick i det mérke, for vilket registre-
ring soktes. Fullstidndig varuslagslikhet forelag.

Omsténdigheten att mérket i sig inrymde ett redan registrerat varumérke
hade vanligen, enligt RegRn, ansetts kunna medfora risk for férvixling och
ddrmed leda till en forsvagning av det registrerade mérkets sérskiljnings-
formaga. I och for sig kunde varje sammansatt ord, vari stavelsen Lux bil-
dade slutled, inte automatiskt leda tankarna till det inregistrerade varumér-
ket Lux. Bade visuellt och auditivt fanns ett klart samband mellan Lux och
Ceralux. Vid lika varuslag, framstod forvéxlingsrisken inte som sa obetyd-
lig att man kunde bortse ifrin den.**!

I RA 1983 2:29 anségs emellertid Magnetman inte forvixlingsbart med
varumérket Man och i judiciell praxis har prefixet Scan i sammanstt-
ning med andra ord ansetts var s& vanligt att bland annat Scanoil AB inte
kunde anses gora intrang i varumirket Scan.**?

En liknande situation &r att kdnnetecknen &r olika langa. Som ovan
(s. 225) antagits, okar — i vart fall teoretiskt sett — distinktiviteten med
kannetecknets lingd. Ett kinnetecken som bestar av flera bokstaver el-
ler flera ord, blir mer distinkt 4n ett kinnetecken som bestar av fa bok-
stiver eller siffror eller enstaka ord. Detta paverkar naturligtvis ocksa
forvixlingsbedomningen. Om bada kénnetecken bestar av ett i sig sdr-
skiljande men liknande ord, men det ena av dem har ett tilldgg, tenderar
bedomningen att ta sirskild hdnsyn till det andra ordets sérskiljningsfor-

340 RA 1983 2:29 (Magnetman) visar att sidana regler maste tillimpas med forsiktighet; jfr
Koktvedgaard/Levin s. 380.

341 Jfr det norska registreringsavgorandet dér Isomax inte ansags forvixlingsbart med Max, bada
for alkoholfria drycker (Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 13. september 1999 i sak nr.
6867 (Isomax)).

3%2 HovRn 6ver Skane och Blekinge dom den 19 juni 1985 (Scan II); jfr det ovan berérda avgéran-
det RA 1981 Ab 190 (Scan I).
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méga (jfr ovan avd. 3.1.3 om synonymi). I RA 1979 Ab 341 (Mister)
ansags det sokta Mdster Olofs 1 visst utférande avseende charkuteriva-
ror m.m. vara forvixlingsbart med varumirket Mdster f6r bland annat
korvvaror m.m. Fran judiciell praxis kan ndmnas dven NJA 1977 s. 415
(Quinny) dédr Qvinns Corner ansags forvaxlingsbart med Qvinny.

TRn anforde att forhallandet att beteckningen Qvinns Corner bestod av tva
ord, inte i och for sig uteslot att beteckningen ansags forvéaxlingsbar med
Qvinny. Qvinny fick bedémas som ett ord med sirprigel. Aven om Qvinny
kunde ge associationer till ordet kvinna eller mojligen till det engelska or-
det queen, kunde det dock inte anses ha nadgon utpriglat suggestiv effekt.
TRn fann att orden Qvinny och Qvinns var forvaxlingsbara bade vid uttal
och i skrift. Den omsténdigheten att Qvinns var sammanstéllt med Corner
medforde inte att Qvinny och Qvinns Corner inte skulle vara férvixlings-
bara. Detta gillde sérskilt med hédnsyn till den typografiskt dominerande
stillning som Qvinns enligt den aberopade bevisningen hade. Med hansyn
hirtill och till den foreliggande likheten i varuslag maste beteckningarna
anses forvaxlingsbara. Pa de av TRn anforda skélen fann HD att kénneteck-
nen Qvinny och Qvinns Corner var forvixlingsbara.

Ett flertal avgoranden har géllt kombinerade ord- och figurmérken (jfr
Brelett-avgorandet ovan). Den bedémning som dé skall foretas blir na-
turligtvis en helhetsbedéomning, dér figurlikheten maste stillas mot ord-
likheten. Det 4r da ocksa uppenbart att forvaxlingsrisken blir stoérre nér
figur och ord dr desamma. RA 1991 ref. 10 (MTV) gillde ett mirke som
inneholl bokstdverna MTV och orden Music Television, vilket ansags
forvaxlingsbart med figurmirke som innehdll samma bokstdver och
ord.

RegRn konstaterade att det sokta mérket bestod av bokstaven M fristdende
och bokstéverna T och V' sammanskrivna och f6ljda av en punkt samt under
de tre bokstédverna orden Music Television. Det mothallna varumairket be-
stod av bokstaven M samt inskrivna i dennas hogra lodridta stapel boksté-
verna T och V i annat typsnitt. Aven under dessa bokstiver fanns orden Mu-
sic Television. Bada mérkena avsag filmprogram med huvudsakligen popu-
larmusik omvixlande med reklam, vilka framst vande sig till ungdomar.
Aven om de bida varumirkena i viss mén skilde sig i friga om utformning-
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en forelag, vid en helhetsbedomning, en pataglig likhet mellan dem. Med
hinsyn hértill och till varuslagslikheten, maste de anses forvixlingsbara.
PBR hade didremot ansett att mérkena inte var forvéixlingsbara.

Mer komplicerad blir frigan om kénneteckenslikhet nér verensstdm-
melse inte foreligger mellan ord- och bokstavskombinationer. RA 1983
Ab 145 (Youngster) gillde ordmirket Youngster 6ver ett stiliserat ¥ och
for bland annat beklddnadsartiklar, inbegripet sportklader, sarskilt skid-
drikter for barn. (Sokanden forklarade sig genom en disclaimer inte
gora ansprak pa ensamritt till ordet Youngster eller bokstaven Y i och
for sig.) Mot ansdkningen inkom tva invidndningar, varav den ena kom
frén innehavaren av Youngset for klader.

PBR, vars beslut inte foranledde nadgon @ndring av RegRn, fann mérkena
forvaxlingsbara och anforde att 4&ven om en disclaimer for ordet Youngster
kravts och medgivits av PRV, hade ordet en sa framtrddande plats i mérket
att det maste beaktas vid likhetsbedémningen gentemot dldre kdnnetecken.
Med hénsyn dartill och eftersom Youngster var patagligt likt Youngset, var
mérkena vid foreliggande fullstindiga varuslagslikhet forvaxlingsbara.

Forvixling kan, i beaktande av den ovan aberopade helhetsbedomning-
en, naturligtvis forekomma &dven mellan olika typer av varukénneteck-
en.*® Att forvixlingsbedsmningen kan ligga till grund for en friga om
forvixling mellan ordvarumérken och akronymer &r vl skiligen klart,
eftersom ord tenderar att forknippas med bokstédver. Det bekréftas ocksa
i ett avgorande dir RegRn*** fann ordmirket Enco forvixlingsbart savil
med Nordiska Kompaniets kombinerade ord- och figurvarumérke (VK
inskrivet i ring) som med det inarbetade bokstavskidnnetecknet NK. For-
vixlingsliran ger saledes utrymme for ett slags motivskydd,**> som kan-
ske tydligast kommer till uttryck genom att ett ordkdnnetecken undan-
tagsvis kan utstrickas ocksé till ett figurmérke som har samma ordmés-
siga syftning. VFU konstaterade att dittillsvarande praxis hade varit att

3% Se Eberstein i TfR 1910 s. 419; jfr Varumirken frin konsumentsynpunkt s. 242.
34 RA 1972 H. 51 (NK).
3% Jfr Koktvedgaard i TfR 1987 s. 318.
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figurer och ord inte kunde forvixlas.** Men i det avseendet avsag for-
slaget att ge mojlighet till en friare prévning. Det var ndmligen klart att
exempelvis ordet fuppen var forvixlingsbart med bilden av en tupp.**’
Det kanske 4n i dag ledande®*® avgorandet ér det diar RegRn** konsta-
terade att ordkénnetecknet Elefant (jamte ett figurméirke som avbildade
en elefant) utgjorde registreringshinder for ordmérket Hiab Elefant.>* 1
RA 1980 Ab 97 (Tiger) ansags ett figurmirke bestéende av en tiger ock-
sé vara forvaxlingsbart med ett kombinerat ord och figurmérke bestaen-
de av ordet Tiger jimte bilden av en tiger.

I anslutning hértill kan uppmirksammas Stuevold Lassens observation att
tva kdnnetecken inte alltid &r lika férvaxlingsbara, utan — paradoxalt nog —
det ena kénnetecknet kan vara mer forvixlingsbart med det andra &n om-
vént, dir det typiska fallet var att tva figurkdnnetecken som hade visentlig
likhet, men dir det ena inneholl ett ordkédnnetecken, namn eller en firma
och att det da skulle vara littare att figurkdnnetecknet utan ordelement for-
viixlades med det som hade ett sddant &n omvint.>!

Hir kan ocksé vara av visst virde att nimna ett avgérande av PBR om
forvixlingsbarhet mellan tecknet Kea! och kinnetecknet IKEA.>? Lik-
som det ovan refererade registreringsavgorandet om NK och Enco,
tangerar de ju bada fragan om sérskiljningsformaga for fabokstavskom-
binationer. Aven om sadana i dag kunnat anses sirskiljande i sig, utan
sédrskilda krav pé inarbetning, kvarstar faktum att sérskiljningsférmagan

34 VFU aberopade hir NJA 1932 s. 463 (Lejonmiirket).

7 SOU 1958:10's. 253.

38 Jfr Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 242 f.

349 RA 1974 A 318 (Hiab Elefant).

3% Se hirom Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 242 f.; jfr det finska avgorandet av Hogsta
forvaltningsdomstolen (NIR 1934 s. 149 dir bilden av ett lejonhuvud ansags foérvixlingsbar
med ordmirket Leijona-Lejon (se hirtill Koktvedgaard i TfR 1987 s. 318). Jfr dven 7.4.2. i
OHIMs Examination Guidelines: ”In comparing trade marks account will have to be taken of
occasions when the impact of a word mark on the relevant public can be similar to that of a figu-
rative mark. For example a trade mark consisting of the words “red star” could give rise to con-
fusion if the figurative element of a star coloured red was also a trade mark. The search strategy
will require that such instances are recognised”.

31 Se Oversikt s. 277 f. och det dir anfrda exemplet.

352 PBR maél 96-837 (Kea!).
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avtar med antalet tecken i ett ordkdnnetecken. I det perspektivet fram-
star inarbetningsgraden som en allt viktigare faktor. Nar det géller just
Kea och IKEA, synes faktum att ordet Kea! i sig dr tvéstavigt och uttal-
bart som ord ha haft betydelse for forvixlingsbedomningen.

PBR uttalade i sina utférliga domskaél att markesordet Kea!, i likhet med be-
teckningen IKEA, naturligen uttalades med betoning pé bokstaven e. Med
hinsyn till att begynnelsebokstaven i IKEA, var obetonad, framstod mérke-
na vid muntlig anvéindning som néra lika varandra. I visuellt hdnseende dis-
tanserade de sig dock dels genom att bokstaven i/ inte ingick i Kea! dels ge-
nom det hos Kea! férekommande utropstecknet. Visuellt férelag saledes en
tydligare skillnad mellan méirkesorden. Domstolen uppehéll sig sedan vid
en diskussion om varuslagslikhetsfragan, men konstaterade dérefter att
kinnetecknet IKEA var vélkint av en bred allminhet och ddrmed hade en
forstarkt sarskiljningsforméga. Det kunde dérfor ifragaséttas om det kade
risken for forvixling. Avstandet till de produkter pa dataomradet som maér-
ket Kea! avsag var dock sé betydande att detta inte borde anses vara fallet.
Domstolen fann emellertid, oavsett detta, att det forelag sddana klara likhe-
ter mellan mirkesorden och mellan de berérda varorna och tjénsterna att det
vid en helhetsbedomning maste anses foreligga en beaktansvird risk for att
allménheten uppfattade att varorna och tjansterna hade ett gemensamt kom-
mersiellt ursprung.®>

Fran judiciell praxis bor 1 nirmare belysning tas upp det s.k. BiC-avgo-
randet,>* dir fraga var om trebokstavskombinationen BiC var forvix-
lingsbar med tvabokstavskombinationen Bi — bada for strumpor. Till sa-
ken hor att strumpor under lang tid tillhandahallits under kénnetecknet
Bi. Sedermera borjade det vilkinda foretaget BiC>* att ocksd mark-
nadsfora strumpor. Hér kan allmént fragas i vad man den judiciella for-
véaxlingsbedomningen principiellt bor skilja sig frén en administrativ
bedémning, ndgot som har avgorande betydelse for denna undersok-

3% Diremot ansdg domstolen att det forelag tillrickliga skillnader i de berdrda hinseendena gen-
temot den mothallna firman /KEA Information Services AB for att den inte skulle anses utgéra
registreringshinder.

3% NJA 1979 s. 121 (BiC).

355 BiC ir ju notoriskt kint for sina banbrytande engéngsprodukter — kulspetspennor, cigarettéin-
dare och rakhyvlar — och har dérfor ofta anvints som exempel i marknadsforingslitteratur.
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ning, eftersom det antas att kidnnetecken som kommit till anvéindning
inom marknaden, genom inarbetning forvérvar egen mening. Det géller
inte minst om de dartill 4r vilrenommerade.

HovRn, vars dom faststilldes av HD, anférde att kravet pa olikhet mellan
de bada kdnnetecknen maste stillas sirskilt hogt nir det rérde sig om varor
av exakt samma slag. Domstolen anforde att de 1 malet aktuella kdnneteck-
nen dominerades av de i dem ingaende bokstavskombinationerna, d.v.s. Bi
respektive BiC. Figurinslagen i BiCs kidnnetecken och den typografiska ut-
formningen i vrigt ansags vara av underordnad betydelse. Bokstavsmas-
sigt skildes de bada kédnnetecknen &t endast genom att till bokstédverna Bi i
det ena kdnnetecknet fogats ett C i det andra. Synintrycket av ordet Bi kun-
de dérfor inte vésentligen fordndras ddrav. Domstolen dberopade dven mo-
tiven ddr det angivits att en kopare i allmédnhet inte hade mgjlighet att sam-
tidigt jimfora de bada kénnetecknen i fraga (jfr. ovan avd. 4.4.1.3 angéende
den s.k. bleknande minnesbilden). Vad angick horselintrycket kunde man
inte utan vidare utgé ifran att bokstaven C i1 BiC alltid skulle uttalas med ett
kort i-ljud atfoljt av ett hart, klart uttalat k-ljud. Vid provningen av forvax-
lingsbarheten borde i stillet alla rimliga uttalsmojligheter tas i beaktande.
Dirfor kunde det t.ex. inte uteslutas att bokstaven 7 uttalades med langt i-
ljud eller att bokstaven C uttalades som s. En helhetsbedomning utifran
dessa synpunkter ledde dérfor ndrmast till att bokstaven C i BiC spelade en
underordnad roll. Enligt domstolen skulle beddmningen dven sti i sam-
klang med administrativ praxis.

Nir det géller korta ord och sifferkombinationer 4r, som ovan redogjorts
for, inarbetningsgraden av betydelse. Ju kortare ordet &r, desto svagare
blir, teoretiskt sett, dess sédrskiljningsf6rmaga, eftersom det kan ge upp-
hov till fler referenser. Man kan dértill anta att ju kortare eller ju mer s
att siga intetsdgande kombinationen av bokstiver eller siffror &r, desto
mindre mening ger de uttryck at.

I och for sig kan ocksa ifragaséttas om BiC-avgoérandet verkligen star
i 6verensstimmelse med administrativ praxis i dag. Avgorandet kan
jamforas t.ex. med ett avgérande av PBR, dir SA4B, med hénsyn till de
fonetiska skillnaderna, inte ansags forvixlingsbart med S44B.**°

3% PBR mal 97-042 (SAAB).

278



4.4 Forvixlingsbarhet

Domstolen konstaterade att mérkena i visuellt hdanseende i och for sig var
lika varandra. Mirkesordet SA4B fick emellertid antas komma att uttalas
stavelse for stavelse, innefattande ett betonat 1langt g-ljud och ett obetonat
kort a-ljud medan SAA4Bs vil ansedda kidnnetecken allmént uttalades genom
att stavelserna ldstes ihop och bildade ett langt a-ljud. Fonetiskt forelag sa-
ledes en klar skillnad mellan mérkena.

En anpassning av svensk varumérkesritt till EG-domstolens réttspraxis,
kan kanske iakttas i senare prejudicerande judiciell nationell praxis. Av
intresse 1 sammanhanget kan vara det avgorande av HD, dér Jagar-
brdnnvin som relanserats av AB Vin & Sprit ar 1997, ansags vara for-
viaxlingsbart med de dldre varumirkena Jdger och Jigermeister. Bada
anvindes for spritdrycker.®>’

I sina domskél aberopade domstolen Varumirkesdirektivets krav pa att ris-
ken for férviaxling méste bedomas mot bakgrund av flera faktorer, sérskilt
i hur hog grad mirket var ként pad marknaden, den association som det an-
vinda eller registrerade mérket framkallade, graden av likhet mellan mér-
ket och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjdnsterna. Vi-
dare konstaterade domstolen att &ven om direktivets precisering av forvax-
lingsrisken, till att inbegripa risken for association, inte uttryckligen
aterfanns i VmL, méste lagen tolkas i 6verensstimmelse med direktivet och
tillimplig EG-rittslig praxis. Med hanvisning till EG-domstolens Canon-
avgorande,™® konstaterades att kravet pa en helhetsbedémning av risken
for forvixling innebar att det foreldg ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktades, diribland varumirkenas likhet och likheten mellan de varor
eller tjdnster som de tickte samt att varumérken som antingen i sig, eller pa
grund av att de var kdnda pa marknaden, hade hog sérskiljningsformaga, at-
njot ett mer omfattande skydd dn varumirken med ldgre sirskiljningsfor-
maga och att det dldre varumairkets sérskiljningsférméga — sirskilt omstin-
digheten att det var ként — skulle beaktas vid beddmningen av huruvida lik-
heten mellan de varor eller tjénster som tdcktes av de tva varuméirkena, var
tillrackligt stor for att det skulle uppsta en risk for forvixling. Vad géllde
sérskiljningsformagan, fann domstolen att varuméirkena Jéger och Jéger-

357 NJA 2003 s. 163 (Jagarbrénnvin).
338 Mal C-39/97 (Canon).
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meister var inarbetade for spritdrycker. Sévél Jdger som Jégermeister fick
anses besitta, forutom en ursprunglig sarskiljningsférmaga, en betydande
forvdrvad sirskiljningsformaga och atnjot sdlunda ett sirskilt omfattande
skydd. Vad gillde mérkeslikheten mellan Jagermeister och Jagarbrinnvin
samt Jéger och det dominerande prefixet Jagar i Jagarbrdnnvin forelag sa-
vil sprakliga som begreppsmaéssiga likheter och dérutver ljud- och ord-
bildmassiga likheter, inte minst betrdffande Jdger och prefixet Jégar, var-
for det fanns en risk att Jagarbrdnnvin forvixlades med Jédger och Jéger-
meister pa det séttet att omséttningskretsen kunde tro att varorna kom fran
foretag med 1 vart fall ekonomiska band.

For ordkédnnetecken far spraket en viktig betydelse i kdnneteckenslik-
hetsbedomningen. Huvudregeln har ansetts vara att, vid bedomningen
av ljudbilden, vikten normalt skall ldggas vid det svenska uttalssittet.
Ror det sig om ord som verkar frimmande, faller man ofta tillbaka pa
den visuella likheten.>* Det betyder emellertid inte att ordkéinnetecken
pa fraimmande sprak sa att sdga gar fria i en forvixlingsbedomning. Det
géller da sprak som vésentliga delar av omséttningskretsen kénner till.
Eljest finns ju inte nagon associationsmdjlighet till ordet pa det fram-
mande spraket.*® I en sidan bedémning maste ocksa beaktas omsiitt-
ningskretsens viaxande sprakkunskaper, liksom 6kande invandring frén
frimmande ldnder (jfr ovan s. 214 f. angdende motsvarande situation i
fraga om sdrskiljningsférméga). I forvaxlingsbedomningen kan séledes
ords uttal pa skilda sprak fa betydelse. Det &r en relativt given effekt av
att forviaxlingsbedomningen skall bygga pa en helhetsbedomning. Dér-
med kan faktum att ord blir mer lika om de uttalas pa ett frimmande
sprak #n pa svenska, bli en del av forvixlingsbedomningen.*®! Uttalsre-

3% Se t.ex. Besvirsavd. mal 181/69 (Phenyalin), dir Phenyalin ansags forvixlingsbart med Fenjal
och RA 1971 H. 31 (Imagination), déir Imagination ansags forvixlingsbart med Insinuacion (jfr
Koktvedgaard/Levin s. 375).

360 Jfr det ovan (s. 219) av Holmgqvist angivna exemplet med ordet harack som pa ungerska betyder
aprikos (Varumirkens sarskiljningsférmaga s. 105).

361 1 Besvirsavd. mal 153/69 (Tend) ansags Tendrelle forvixlingsbart med Tend, jfr ocksd och det
ovanndmnda NJA 1979 s. 121 (BiC), ddr BiC var forvixlingsbart med Bi. I bada fallen gjorde
det franska uttalet ljudskillnaden pataglig.
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geln &dr dock inte utan undantag, framfor allt inte i kombination med re-
lativ bokstavslikhet.*¢

Vidare kan ord som &r olika, men betyder samma sak pa skilda sprak
anses forvixlingsbara. Typiska exempel hirpa i svensk registrerings-
praxis dr ordet Solstrdlen som har ansetts forvaxlingsbart med Sun-
beam.*®® Diremot ansags Weisses Rossl inte forvixlingsbart med White
Horse>* Av sirskilt intresse torde vara RA 1984 Ab 141 (Puma) som
géllde fraga om forvixlingsbarhet mellan varumérket Puma och det
sokta ordet Cougar jamte figur (silhuett av ett kattdjur) for skor.

Enligt RegRn 6verensstimde ordet Cougar visserligen i fraga om innebor-
den med det svenska ordet puma. Cougar var emellertid ett utlandskt ovan-
ligt ord och det saknade sévil visuell som uttalsméssig likhet med ordet pu-
ma. Vid dessa forhallanden fann RegRn att Cougar inte hade sddan likhet
med puma att de kunde anses forvixlingsbara.

Denna forvéxlingsldra visar tydligt pa hur forvéxlingsbarhet ar en rent
juridisk term. Visuellt finns det ju ingen som helst likhet mellan orden
solstrale och sunbeam. Det som &r intressant hér ar saledes att ord som
kan antas ha samma eller varandra néraliggande primdrreferenser bi-
drar till att tva kéinnetecken kan anses forvixlingsbara, trots att de kan
ha helt olika mening. Ocksé hir bor en skillnad goras mellan en admi-
nistrativ och en judiciell bedémning. Aven om orden solstrdle och sun-
beam de facto har exakt samma referens, dr det ju hogst sannolikt att de,
anvianda som kédnnetecken, kommer att genom inarbetning, férvirva
helt olika meningar. Ett annat problem uppstar ndr samma ord betyder
olika saker pa skilda sprdk — homonymi (jfr ovan s. 113) — ndgot som
tilltagit med 6kad samhandel

362 Se t.ex. RA 1971 not. H. 54 (Beacon) dér Beacon ansigs forvixlingsbart med Bison.
363 RA 1911 not. Ju 46 (Solstralen).

364 Besvirsavd. 72/1974 (Weisses Rossl).

395 Jfr Koktvedgaard i TfR 1987 s. 319 f. och ovan avd. 4.3.2.2 angaende deskriptivitet.
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4.4.1.7 Varuslagslikhet

Ocksa i bedomningen av varuslagslikhet har det antagits att det 4r en
helhetsbedomning som skall géras, dar huvudregeln ytterst maste vara
att omsittningskretsen kan bibringas uppfattningen att varorna har ett
gemensamt kommersiellt ursprung.®®® For att omsittningskretsen skall
kunna uppfatta att varorna har samma kommersiella ursprung, maste
vissa betingelser vara uppfyllda.*®’ I 1958 &rs motiv till VmL &beropa-
des en promemoria om varuslagslikhet som upprittats 1949 inom PRV
i samrad med vissa nédringslivsorganisationer. De principer som redovi-
sades i promemorian har haft stor betydelse, 4ven om reglerna inte varit
rattsligt bindande. Dess betydelse for tolkningen torde ha sin forklaring
i att de grundldggande principer som presenteras i den har atergivits i
motiven till VmL.**® Promemorian var i forsta hand avsedd att tjdna till
ledning 1 bedomningen av om ett mérke som soktes registrerat, kunde
anses forvaxlingsbart med ett tidigare skyddat varumérke.

Enligt promemorian ansags varuslagslikhet foreligga forst och framst
pa grund av varornas likhet i sammansdttning eller pa grund av likhet i
varornas anvdndningsomraden eller dndamal. Hainsyn maste tas till sét-
tet for varornas tillhandahallande o.s.v. Det var inte nédvéndigt att va-
rorna som sddana kunde foérvéxlas. I sista hand maste man fraga sig, om
sadan ber6ring mellan varuslagen foérelag att omséttningskretsen — nér
det gillde identiska eller eljest férviaxlingsbara varumérken — kunde an-
tas fa uppfattningen att varorna harstammade frén ett och samma fore-
tag.>® Det kinneteckensrittsliga begreppet varuslagslikhet hade sile-
des en vidare innebdrd &n enligt normalt sprakbruk. P4 grund av likhet
i anvindning och &ndamal, anségs bland annat alla varor som var att be-
teckna som livsmedel sinsemellan likartade och detsamma géllde ocksa
beklidnadsartiklar.’”® Vad gillde mer avligsna kopplingar, t.ex. mellan
radio och bil, ansdgs det emellertid inte féreligga liknande varuslag. Va-

3% Se Kobbernagel II s. 230.

367 Jfr op. cit. s. 231.

3% Promemorian ir delvis atergiven i SOU 1958:10 s. 255 f.

3% SOU 1958:10 s. 255; jfr Oversikt s. 305.

370 Jfr RA 1974 A 1911 (Fix) dir skor ansags likartade med strumpor.
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ror avsedda att anvindas i férening, t.ex. malarfarg och penslar, ansags
kunna vara néraliggande. Dartill angavs vidare fyra mer speciella prin-
ciper. For det forsta ansags varuslagslikhet ofta foreligga mellan en ra-
vara eller halvfabrikat & ena sidan, och den férdiga produkten & den an-
dra (t.ex. garner likartade med strumpor).’”! For det andra, ansiags nor-
malt osjdlvstindiga delar och tillbehor till en produkt vara likartade
med huvudvaran. Skrivmaskiner ansags t.ex. vara likartade med férg-
band till sddana.’”* For det tredje, ansigs varor som var avsedda att an-
vindas endast tillsammans med viss annan vara likartade med denna.
Askfat ansags t.ex. likartade med cigarrer.’”® For det fidrde angavs sa-
som likartade ocksa vissa varor som anvindes for praktiskt taget mot-
satta andamal. S& hade t.ex. farger ansetts likartade med fargborttag-
ningsmedel.*” Eftersom det i promemorian var friga endast om rikt-
mérken, borde man i tveksamma fall de facto huvudsakligen se till om
det var fara att tva kinnetecken existerade jamte varandra.’”
Intressant dr att forvéxlingsbarhet i praxis inte bara ansetts foreligga
for motsatta slag av varor, utan dven for kdnnetecken som ger intryck av
motsatta egenskaper. Maxicom och Minicom har t.ex. ansetts forvix-
lingsbara.*”® Hir kan ifrigasittas om inte domstolen, kanske omedvetet,
tagit association med i beaktandet, varom mera nedan (avd. 4.4.6).

PBR konstaterade att skandens varumérke Maxicom och ordet Miniciom
hade identiska slutled med stark suggestiv innebord, for ifragavarande va-
ruslag. Den motsatta sprakliga innebérd som forelag mellan férleden Maxi-
respektive Mini, var darvid ndrmast dgnad att ge intryck av att ett kommer-
siellt samband bestod mellan mérkena ifrdga. RegRn gjorde inte nagon
andring.

371 Jfr RA 1971 not. H. 79 (Mayfair).

372 Jfr RA 1968 not. H. 35 (Antara).

373 Jfr RA 1966 H. 20 (White Owl).

374 SOU 1958:10 s. 256; jfr Immaterialritt s. 213 och Oversikt s. 307 f.
375 Se SOU 1958:10 5. 184.

376 RA 1984 Ab 20 (Maxicom).
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I det s.k. Canon-avgérandet, ddr den materiella fraigan huvudsakligen
rorde varuslagslikhet, eftersom frdga var om forvéxlingsbarhet mellan
kannetecknen Canon och Cannon, var relativt sjilvklar, uttalade EG-
domstolen att vid bedomningen av om varorna eller tjansterna ifraga
liknade varandra, samtliga relevanta faktorer som avsag forhéllandet
mellan varorna eller tjansterna, skulle beaktas (p. 23). Att fragan om va-
ruslagslikhet bor séttas in i ett vidare modernt marknadssammanhang
har uppmirksammats ocksd av Wessman. Enligt honom kunde man,
med beaktande av situationen pa den moderna marknaden, dar multina-
tionella foretag tillverkade och marknadsforde tusentals olika varor och
mindre foretag samverkade 1 koncerner och andra ekonomiska konstel-
lationer, ifrdgasétta om bedémningen av varornas likhet borde grundas
enbart pd en idé om ett gemensamt kommersiellt ursprung. Hér vackla-
de den traditionella ursprungsprincipen nagot. Det var kanske béttre att
tala endast om ett samband mellan varorna som kunde vara mer eller
mindre starkt. Nér det gillde att avgora hur starkt sambandet var, fick
man beakta olika omsténdigheter, t.ex. hur varorna marknadsfordes, hur
de anvéndes av koparen och om de befann sig i en konkurrenssituation.
Det var mgjligt att omstidndigheter som varornas natur, image och an-
viandning var sirskilt betydelsefulla i ett modernt sammanhang. Efter-
som bedémningen av varornas likhet skulle géras mot bakgrund av ris-
ken for forvixling rérande varornas kommersiella ursprung, paverkades
bedémningens grund av hur man definierade varumérkets ursprungs-
funktion och risken for ursprungsforvixling.’”’

4.4.2 Firma

Nir det géller firma skall motsvarande bedomning som enligt VmL g6-
ras mellan bransch- och kinneteckenslikhet (6 § forsta stycket FL),*’®

377 Varumirkeskonflikter s. 224 f. Fran norsk doktrin kan ytterligare ndgra omstindigheter, sasom
gemensam produktion, d.v.s. att produkterna ar framstillda i samma fabrik, liksom enahanda
forsiljningskanaler, anges som exempel pa omsténdigheter, vilka kan inverka pa varuslagslik-
hetsbedomningen (Se Oversikt s. 301 ff.).

378 Jfr Andsretten s. 402.
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d.v.s. firmalikheten skall stillas mot branschlikheten.’” Dartill giller,
sasom forklaras ovan, att en firma kan vara forvaxlingsbar med ett va-
rumirke och vice versa.

Négot som emellertid skiljer firmaritten fran varukénneteckensritten
4r att identiska firmor inte godtas i ett och samma register.*** I motiven
till FL uttalades att nagot saddant skulle kunna medfora att féretagen
blandades samman vid handhavande av registret. Denna ordningsfore-
skrift innebar dock sma krav pa likhet mellan firmorna.*®! Emellertid
bor firmor inte 3 vara sé lika att de 4r svara att skilja fran varandra.*®?

For firmor gors dérfor en nagot annorlunda forviaxlingsbedomning,
dédr man accepterar mer lika firmor och ofta exakt lika firmadominanter
med tilligg av en ortsangivelse eller motsvarande. Dérfor har firmor
inom samma bransch och med samma firmadominant i manga fall inte
ansetts forvéixlingsbara. Fran judiciell praxis kan ndmnas NJA 1976 s.
130 (Marinkonsult) dir firman B. L. Marine Consult Aktiebolag inte an-
sags forvixlingsbar med firman Marinkonsult Carl-Ervik Hagerling.
Fraga var inte minst om det inte sirskilt distinktiva ordet marinkonsult
kunde anses inarbetat som sarskilt kdnnetecken for Hagerlings nérings-
verksambhet.

Det var enligt HD upplyst att kdranden (Hagerling) drev sin verksamhet
utan nagot fast anstillt bitrdde, och att verksamheten vésentligen byggde pa
kundernas fortroende for Hagerling personligen. Svaranden hade & sin sida
visat, att ett inte obetydligt antal andra néringsidkare under en foljd av ar
begagnat ordet marinkonsult eller liknande ord i firma i samma eller nérlig-
gande bransch. Den av Hagerling forebragta bevisningen ansags inte ge
tillrackligt stod for att ordet marinkonsult skulle vara inarbetat som Hager-
lings sarskilda kdnnetecken. Forvéxlingsbarhet foreldg alltsa inte.

379 Jfr SOU 1967:35 s. 185.

380 Jfr Andsretten s. 405.

381 SOU 1967:35 5. 185.

382 Op. cit. s. 186. Som exempel angavs NJA 1946 s. 648 dir Stockholms Allmdinna Hypoteksfor-
ening u.p.a. ansags forviaxlingsbar med Stockholms stadshypoteksforening.
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I NJA 1999 s. 3 ansédgs firman HS Vakuumplast Aktiebolag inte vara
forviaxlingsbar med Vakuum Plast Industri Aktiebolag.

Domstolen konstaterade att ordet vakuumplast var en sammansittning av
orden vakuum och plast, och med denna ordkombination asyftades plast
som formats i ett lufttomt utrymme. En mer precis beskrivande bendmning
kunde vara vakuumformad plast eller vakuumpressad plast. Aven om den
kortare formen vakuumplast inte tillhdrde det normala fackspraket och
hade en viss originalitet, var det i vart fall en term som framstod som en né-
raliggande och naturlig generisk beteckning pa den genom behandling i ett
vakuum formade plasten. Vakuumplast fick darmed anses hora till de be-
skrivande beteckningar som atnjot ett tdmligen svagt firmaskydd. Sddana
beteckningar kunde, utan hinder av att de ingick i en registrerad firma, an-
véndas ocksa i en annan néringsidkares firma, om det i denna fanns andra
element som pa ett tydligt sétt skilde den frén den forst registrerade firman.
Det réckte i sddana fall med tdmligen sma variationer mellan firmorna for
att dessa skulle kunna existera samtidigt utan att anses forvaxlingsbara. I
forevarande fall var vakuumplast det dominerande ordet i bada bolagens
firmor, men firman HS Vakuumplast Aktiebolag fick dnda anses ha tillrack-
liga sdrdrag for att skilja den fran firman Vakuum Plast Industri Aktiebolag.
Vakuum Plast Industris firma hade varit 1 bruk atskilliga &r innan HS Va-
kuumplasts firma registrerades. Det hade emellertid inte visats att ordet va-
kuumplast vid tiden for HS Vakuumplasts registrering redan var inarbetat
som kéannetecken for Vakuum Plast Industri. Forvéaxlingsbarhet kunde déar-
for inte heller pa denna grund anses foreligga.

Daremot har Aktiebolaget Liittbetonghus, Werner Jansson ansetts vara
forvaxlingsbar med firman Svenska Ldttbetonghus Thure B. Larsson.
Bada foretagen bedrev verksamhet inom Goteborgsomradet.**

HD uttalade att forekomsten av en registrerad firma i ett icke sarskilt egen-
artat s.k. verksamhetsord, sddant som /dttbetonghus, i och for sig inte ut-
gjorde hinder mot att samma ord anvéndes i en senare registrerad firma. For
att detta skulle fa ske, krdavdes dock att den sistndmnda firman i 6vrigt ut-
formades s att den vid en jimforelse mellan firmorna i deras helhet tydligt
skilde sig fran den tidigare registrerade. Det i firman Aktiebolaget Ldittbe-

385 NJA 1959 s. 497 (Littbetonghus).
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tonghus, Werner Jansson ingédende personnamnet kunde, sarskilt 1 betrak-
tande av dess placering inte anses dgnat att med erforderlig tydlighet skilja
den firman fran firman Svenska Littbetonghus Thure B. Larsson. Inte heller
eljest foreldg mellan firmorna séddan olikhet att de tydligt skilde sig fran
varandra. Likheten mellan firmorna méaste — med hénsyn till 6verensstim-
melsen mellan den under Larssons firma drivna rérelsen och Aktiebolaget
Lcittbetonghus, Werner Janssons rirelse dvensom till att bada rérelserna
drevs inom samma ort med huvudsakligen gemensamt verksamhetsomrade
— latt kunna leda till forvéxling av firmorna.

Samtidigt blir bedomningen av branschlikhet — den firmar<dttsliga mot-
svarigheten till varuslagslikhet — mer diffus &n den motsvarande varu-
slagslikheten inom kénneteckensritten. I friga om branschlikhet uttala-
des i motiven till FL att branscher ofta grep in i varandra. Branschlikhet
kunde vara for handen inte endast nér en verksamhet omsatte samma el-
ler liknande slags varor eller tjanster. Vid anvdndning av liknande fir-
mor inom olika distributionsled, kunde férvixlingsrisken vara ringa dér
verksamheten riktade sig till skilda kretsar, t.ex. nér en detaljhandlare
inte salde till andra 4n konsumenter och en fabrikant eller grosshandlare
enbart till detaljhandlare. Eftersom branscher kunde utvidgas och for-
dndras, borde ensamritten sdlunda omfatta inte bara verksamhet som av
alder f6ll in under branschen, utan dven verksamhet som 14g inom riack-
hall for firmahavaren pa grund av branschens naturliga rérlighet. >

NJA 1970 s. 308 (Maskinservice Aktiebolaget Filip) géllde yrkande
om forbud att anvinda firman Maskinservice Aktiebolaget Filip pa
grund av forvaxlingsbarhet med firman Svenska Aktiebolaget Philips
och inregistrerade varumairken, i vilka ordet Philips ingick.

HD konstaterade att det mellan orden Philips och Filip forelag stor ljudlik-
het och dven i 6vrigt betydande likhet. Maskinservicebolaget dgnade sig
huvudsakligen at montering, installation och annan service av tyngre ma-
skiner, i forsta hand pressmaskiner som levererades till svenska industrier
av ett belgiskt foretag. I denna verksamhet tog Maskinservicebolaget up-
penbarligen befattning med varuslag, 6verensstimmande med eller liknan-

384 50U 1967:35s. 188 1.
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de dem, for vilka de av Philipsbolaget dberopade varumérkena registrerats.
Aven om Philipsbolaget hade tyngdpunkten i sin verksamhet forlagd till
andra omraden och frimst pa dessa andra omraden blivit védlbekant f6r all-
méinheten, hade det sedan lidnge tillverkat och salufért ocksé maskiner av-
sedda for industriellt bruk, bland annat inom verkstadsindustrin. Philipsbo-
laget hade alltsé i den delen drivit verksamhet av liknande slag som den ma-
skinservicebolaget hade dgnade sig at. Med hénsyn till beskaffenheten av
de bada bolagens verksamhet, och de varor som Philipsbolagets varumér-
ken avsag, fick likheten mellan maskinservicebolagets firma, & ena, samt
Philipsbolagets firma och varumirken, & andra sidan, anses 14tt kunna leda
till forvéxling.

Fran judiciell praxis bor beroras dven ett avgorande,® dir en bran-
chlikhetsbedomning med nagot vidare likhetsnorm anlades. Fraga var
om forvaxlingsbarhet mellan firmor som bada hade £F som firmadomi-
nant. Av sérskilt intresse var frdga om branschlikhet. Det ena foretaget
var inriktat mot undervisning av skolungdom i spréak och anordnande av
sprakresor for skolungdom, medan det andras verksamhet i huvudsak
var allmén sprakundervisning for vuxna samt f6r néringsliv och forvalt-
ning.

HD konstaterade att det med hénsyn till saval de grupper till vilka kdran-
dens marknadsforing riktat sig som till innehallet i de kurser som erbjudits
néringsliv och forvaltning, inte kunde rada tvekan om att de omtvistade
kénnetecknen avsag verksamheter och tjénster, vél inte av samma, men av
liknande slag. Firmorna var att anse som forvéxlingsbara.

I FL finns bestimmelser om hinder mot registrering av firma som &r for-
viaxlingsbar med annans varumirke, och pa motsvarande sitt utgoér en-
ligt VmL annans med det sokta varumérket forvéixlingsbara firma re-
gistreringshinder f6r varumérket (jfr ovan s. 208). En niringsidkare far
sedan enligt 3 § VmL skydd for sin firma gentemot anvéndning av for-
vixlingsbara varukinnetecken.’®® P4 motsvarande sitt skyddas en ni-

385 NJA 1985 s. 194 (EF).
36 Se Oversikt s. 22 ff.
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ringsidkares varumérke mot annans anvéndning av ett ddirmed forvéx-
lingsbart niringskinnetecken enligt 5 § FL.>*’

I forvixlingsbedomningen mellan firma och varukinnetecken skall,
pa samma sétt som bedomningen i friga om ordvarukénnetecken, bety-
delse i forsta hand ldggas vid de syn- och horselintryck som kidnneteck-
nen ger, men ocksa till kdnnetecknens begreppsmissiga innehall eller
forestdllningsinnehall. Vidare maste hénsyn tas till den bleknande min-
nesbilden — att en konsument i allménhet inte har mojlighet att samtidigt
jamfora tva kdnnetecken. Dértill maste bedomningen goras med hénsyn
till likheten mellan varu- och niringsslag.*® I den juridiska litteraturen
har ocksa papekats att det dr av betydelse att en bransch kan omfatta an-
dra varuslag #n dem som firmahavaren i friga tar befattning med.>*’

En viktig grundprincip r att forvéxlingsbarhet skall avgoras i en hel-
hetsbedomning av likheten mellan kénnetecknen och anknytningen
mellan de varor och tjdnster som mirket avser och den bransch dar fir-
man anvénds. | fraga om forvéxlingsbarhet mellan varukdnnetecken
och ansékan om firma, maste varuslaget stdllas mot arten av nérings-
verksamheten hos den sokta firman. Fransett kdnneteckenslikhet, krdvs
hér att den rorelse som firman kéinnetecknar, dr verksam i1 samma eller
liknande bransch som den, vilken de varor tillhér som varumérket kin-
netecknar. Vid denna helhetsbedémning skulle enligt VK hénsyn tas till
alla i ssmmanhanget relevanta omsténdigheter. Av sérskild betydelse &r
emellertid hur stor ursprunglig eller forvérvad sérskiljningsférméga
som det #ldre kiinnetecknet har.**

Enligt VK hade det ocksé varit en utgangspunkt for lagstiftaren att
bedémningen av fragor om forvéixlingsbarhet mellan ett varumérke och
en firma sa langt mojligt bor géras pa samma sétt som bedémningen av
fragor om forvéxlingsbarhet mellan ett yngre och ett dldre varumérke,
d.v.s. som en ké@nneteckensrittslig bedomning. Ett varumérke skall allt-
sé enligt huvudregeln anses vara forviaxlingsbart med en dldre firma, om

37 Se Immaterialritt s. 233.

388 Se SOU 1958:10 5. 286 och SOU 2001:26 s. 370.
3% Se Essén s. 54 f.; jfr SOU 2001:26 s. 370.

390 e SOU 2001:26 5. 370.
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det dr ”identiskt med eller liknar firman och mérket avser varor eller
tjanster med anknytning till den bransch dér firman anvénds, inbegripet
att konsumenterna uppfattar att det finns ett samband mellan den som
anvinder varumérket och innehavaren av firman.” Det sagda skulle
ocksa gilla andra varu- och niringskinnetecken.*”!

VK péapekade att man i férviaxlingsbedémningen mellan nérings- och
varukédnnetecken, pd samma sitt som vid bedomningen av likheten mel-
lan tva varukénnetecken, borde ldgga huvudvikten vid kdnnetecknens
distinktiva delar. I den praktiska tillimpningen tog man emellertid inte
alltid tillracklig hansyn till att ménga firmor hade svag sarskiljningsfor-
maga. Darfor tillerkdndes firman ofta ett stérre skyddsomfang &n vad
som var motiverat med hinsyn till dess sérskiljningsférméaga.**>

I RA 1984 Ab 124 (Scan II) var friga om férvixlingsbarhet mellan
den sokta firman Scansped Trading AB och det mothallna varumairket
Scan.

PBR, vars beslut inte d4ndrades av RegRn, fann att mérket Scansped Tra-
ding (jamte figur) inte kunde anses forvixlingsbart med Scan mot bakgrund
av det stringare likhetskrav som enligt administrativ praxis uppstillts vid
provning av forvixlingsbarheten mellan ett varumérke och en firma. Varu-
mirket bestod av ordet Scan (ocksé det i visst figurutférande). Ordet Scan
ingick som prefix i sin helhet i det s6kta mirket och fick ocksa anses utgora
en pregnant del av detta. Markeslikhet fick darfor enligt allmént tillimpade
bedémningsgrunder anses vara for handen.

4.4.3 Namn

Enligt 13 § NamnL far efternamn inte registreras, vilka létt kan forvax-
las med annans konstnirsnamn eller likartat namn som dr allmént ként,
med beteckning for stiftelse, ideell forening eller ddrmed jamforlig sam-
manslutning, med annans firma, varumirke eller inarbetade kénneteck-
en eller med egenartade titlar pa upphovsrittsligt skyddade verk eller
sarskilt skapade namn som férekommer i sddana verk. Ocksa hér finns

1 Op. cit. s. 369.
32 Op. cit. s. 370.
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séledes ett korsvist skydd pd motsvarande sétt som mellan varumarke
och firma, eftersom varumirke eller firma inte far registreras om de
innehéller eller bestar av nadgot som dr dgnat att uppfattas som annans
sliktnamn eller konstnirsnamn (14 § 4 VmL, 10 § 4 FL).**> Adminis-
trativ praxis dr patagligt string i detta hanseende. PBR har t.ex. i ett ple-
niavgorande ansett att efternamnet Hummel utgjorde registreringshin-
der for ordmirket Hummel (i figur), trots att ordet ~iummel kan tillmétas
viss primdrmening.***

Om négon har forvérvat ett egenartat efternamn, far ett namn som latt
kan foérvixlas med detta anvindas av ndgon annan endast om han kan
aberopa ritt till namnet eller om han eller slikten av alder eller annars
enligt ortens sed har burit det som tillnamn (20 § forsta stycket NamnL).
Enligt 20 § andra stycket NamnL &r det ocksa forbjudet att obehéorigen,
till nackdel f6r den som har forvérvat ett egenartat efternamn, i nirings-
verksamhet anvinda en firma, ett varumirke eller ett annat kinnetecken
som litt kan forvixlas med namnet.**> Aven om det i lagen talas om att
namnen /gt maste kunna forvéxlas, torde principer for varuméarkesfor-
vaxling i stor utstrickning kunna appliceras dven pa forvixlingsbara ef-
ternamn. Vid likhet i stavning eller uttal, dér det &r latt att forvaxla nam-
nen, kan det saledes antas foreligga forvixlingsrisk.**® I ovrigt gar det
knappast att ange en fast regel for ndr namn anses létt kunna foérvixlas,
utan bedémningen méste goras fran fall till fall.*’

Hir kan ndmnas ett par namnrittsavgorande dér, i det ena, fraga var
om anvédndning av ordet Vinerskog som firmadominant kunde inkrékta
pa ritten till sliktnamnet Weinerskog®®® och i det andra, friga var om an-
véindningen av bendmningen Gullmarsstrand pé en turistanldggning,

3% Jfr Andsretten s. 370.

3% PBR mal 98-512 (Hummel) (plenum).

395 Se Namnlagen s. 150 f. samt Halén i NIR 1988 s. 402 ff.

3% SOU 1960:5 5.164 ff.

397 Ericsson, Namnlagen. Namnskick och namnritt med lagkommentarer s.141.
3% NJA 1973 s. 717 (Vinerskog).

291



4. Skyddsforutscittningar

kunde innebira nackdel enligt 20 § andra stycket NamnL for innehavare
av efternamnet Gullmarstrand.*”

Domstolen, som i det senare avgorandet konstaterade att det, liksom i det
tidigare avgorandet, fraga inte var om ett i verkligheten férekommande
namn pa en ort eller dylikt, varmed verksamheten hade samband, utan ett
tillskapat uttryck for att ange att verksamheten bedrevs vid Gullmaren. Or-
det Gullmarsstrand, som framstod som en timligen naturlig ordbildning
och som redan tidigare kommit till anvéndning i trakten, fick anses ha en
klarare och mer preciserad geografisk anknytning dn beteckningen Viiner-
skog, som avsag att ange skogsdgareforeningens anknytning till trakterna
kring sjon Vénern. Med hénsyn hartill, kunde efternamnet Gullmarstrand
inte anses lika sdrpriglat som namnet Wdnerskog. Enligt HD fick den som
antog ett efternamn, ddr hela eller storre delen av namnet hérleddes till en
geografisk bendmning, rdkna med en viss risk for férvéxling med allehanda
likartade eller snarlika sammanséttningar med samma anknytning. HD fann
det inte visat att Gullmarsstrand som bendmning pa turistanldggningen
innebar nackdel f6r Gullmarstrand i NamnLs bemérkelse.

Av visst intresse dr att det i 20 § NamnL talas om just nackdel och inte
om forfang. Medan forfang i dag ger uttryck for en ekonomisk skada,
talas harmed saledes om en skadetyp sui generis. | anslutning till Viner-
skog- och Gullmarstrand-avgoérandena konstaterade Halén att ordet
nackdel 120 § andra stycket NamnL anvindes som rekvisit vid sidan av
forvixlingsrisken. Detta fick, for att rekvisitet skulle fa ndgon sjélvstian-
dig betydelse, som regel antas innebédra atminstone sa mycket att den
obehoriga anvéndningen medforde oldgenhet av ndgon praktisk bety-
delse for den som gjorde gillande intrdng. Att denne ville vara ensam
om namnet kunde i allménhet inte anses tillrackligt. Det sagda hade stod
i forarbetena till motsvarande bestimmelse i den #ldre namnlagen.**’

39 NJA 1985 s. 563 (Gullmarstrand); se om avgérandena Namnlagen s. 151 ff. samt Halén i NIR
1988 s. 412 ff.

400 Halén hanvisade hir till 19 § andra stycket i 1963 ars namnlag, liksom #ven till SOU 1960:5
s. 214 och 204. Dar talades i stillet om men: ”Det enklaste fallet dr da kdranden kan pavisa, att
forvixling mellan namnhavarna skett. Detta kan redan i och for sig vara ett tecken pa att men
for karanden uppkommit, men hans argumentering vinner givetvis i styrka om han dértill kan
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Vid bedomningen skulle dven rent ideella intressen tillgodoses. I enlig-
het med det anférda kunde redan den omstindighet att ett kdnnetecken
som anvindes i ndringsverksamhet var férviaxlingsbart med ett egenar-
tat efternamn, inte utan vidare innebaéra tillrdcklig nackdel for att talan
om forbud mot en fortsatt anviandning av kannetecknet skulle bifallas. I
vad avsag tillgodoseendet av ideella intressen, framgick det av de an-
givna motivuttalandena att sddan talan kunde bifallas &ven utan att né-
gon forvixling faktiskt 4gt rum, om namnhavaren ofta sattes i relation
till niringsidkaren eller dennes verksamhet och dirav led psykiskt obe-
hag. !

Enligt min uppfattning, ligger det som Halén ger uttryck at inom ra-
men for antaganden om forhallandena mellan kénneteckens mening och
referens. Gullmarsstrand/Gullmarstrand, liksom Vinerskog/Wéiner-
skog, har bada ursprunglig eller primér referens till Gullmarsfjorden
respektive skogarna vid Vdnern. Den springande punkten hér blir nér-
mast om den olidgenhet (jfr 20 § NamnL) som registreringen av firman
Vinerskog skulle kunna medfora f6r familjenamnet Vinerskog. Trots
en gemensam referens, ar det vil ganska sjalvklart att familjen, med sitt
namn, inte hur som helst vill bli forknippad med det aktuella skogsfore-
taget. Medan namnrittens huvudpunkter och dess férhallande till 6vriga
immaterialritter — frimst varukidnnetecken och firma — tar sikte pa refe-
rensforhallanden, d.v.s. en férviaxling mellan namnets bérare och annan
fysisk eller juridisk person med, i forekommande fall kommersiellt ur-
sprung, siktar kravet pa nackdel enigt 20 § andra stycket NamnL nér-
mast pd namnets meningsaspekter. Det bor vil knappast kunna finnas
nagot generellt obehag (jfr strax ovan) fér namnbéraren att forknippas
med annans niringsverksamhet, utan obehaget maste snarast vara for-
knippat med en mening som finns i annans kénnetecken.

visa, att forvixlingen lett till besvir eller rent av forlust for honom. Sistndmnda synpunkt blir
av sirskild betydelse om svaranden aberopar skil for att 2 behalla namnet. Aven men av annan
natur maste beaktas. Den som kan visa att han upplagt en reklamkampanj, en tillverkning el.
dyl. med namnet som viktig faktor och darefter hindras att genomf6ra sina planer av den anled-
ningen, att namnet erhallits av annan, har lidit men i detta lagrums mening.” (SOU 1960:5 s.
204).

1 Halén i NIR 1988 s. 413.
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4.4.4 Titelskydd

Ett visst kidnneteckensrattsligt skydd ges ocksé genom titelskyddet i
upphovsritten (50 § URL). Dar anges att ett litterdrt eller konstnarligt
verk inte far goras tillgéngligt for allmdnheten under sédan titel, pseu-
donym eller signatur, att verket eller dess upphovsman latt kan forvix-
las med forut offentliggjort verk eller dess upphovsman. Titelskyddets
placering just i upphovsritten kan ifragasittas, eftersom det fyller hu-
vudsakligen en kdnneteckensfunktion. Titelskyddet har ocksa sitt ur-
sprung utanfér upphovsrittslagen. Det infordes 1942 i 1931 ars IKL.
Enligt 9 § andra stycket IKL stadgades straff for den som i néringsverk-
sambhet eller eljest offentliggjorde eller mangfaldigade litterért eller mu-
sikaliskt verk eller verk av bildande konst under egenartad titel eller
diktat namn, varigenom l4tt kunde féranleda forvéxling med annans for-
ut offentliggjorda verk eller dess upphovsman, och géirningen skedde
med uppsat att framkalla sidan forvixling.**> AK 6vervigde om titel-
skyddet skulle kvarstd inom det konkurrensrittsliga omréadet eller om
det var mer d&ndamalsenligt att 6verfora titelskyddet till upphovsritts-
lagstiftningen.** Slutligen valdes att fora 6ver titelskyddet fran IKL till
URL, nagot som i dag kanske kan ifragasittas. Fragan dr om det 4nda
inte narmast hér hemma inom kinneteckensritten.**

I fraga om titlar som sinsemellan ansetts forvéaxlingsbara, kan erinras
om ett avgérande om titeln Skotten i Dallas, avseende dels en bok, dels
ett TV-program, vilka bdda handlade om mordet pa den amerikanske
presidenten Kenned)y. Forst sdndes ett TV-program med titeln Skotten i
Dallas 1svensk TV &r 1966. Négra ar senare gav ett bokforlag ut en bok
om samma mord och med samma titel. TV-foretaget gav sedan i sin tur
ar 1971 ut en bok med samma titel baserad pa TV-programmet. TV-f6-
retaget och bokférlaget pastod bada att de hade titelskydd och att mot-
parten begétt intrdng i detta.

402 Se hirom prop. 1942:257 s. 17; Levin, Lag med vissa bestimmelser mot illojal konkurrens
1944 s. 114 ff.

43 Se SOU 1956:25 s. 399 ff.

404 Nordell i NIR 2002 s. 109.
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HD*® beaktade att TV-programmet bara hade sints en gang, att fyra ar for-
flutit innan den forsta boken utgavs samt att verken var av olika art och lade
detta till grund for att ogilla TV-foretagets talan. TV-foretaget ansags dock
ha gjort intrdng 1 bokforlagets ritt till boktiteln, Enligt domstolen hade in-
tranget kunnat undvikas genom ett sérskiljande tilligg.

Bestdmmelsen i 50 § URL bor jamforas med 14 § forsta stycket 5 VmL,
enligt vilken ett varumérke inte far registreras om det innehaller nagot
som dr dgnat att uppfatta som titel pd annans skyddade litterdra eller
konstnirliga verk, dér titeln dr egenartad. Titelskyddets kénneteckens-
rattsliga karaktir bor medfora att kanneteckensrittsliga principer skall
anldggas 1 friga om dess tillimpning. AK uttalade ocksa att fragan om
forvixlingen kunde anses foreligga, var avsedd att bedémas pa samma
sétt som enligt IKL. Med hénvisning till motiven till 1942 &rs dndringar
i IKL uttalades att forvédxling mellan individualiseringsmedel kunde dga
rum, inte bara om de helt och hallet 6verensstimde med varandra, utan
dven om de foéretedde likheter i sina huvuddrag eller i ndgon karakteris-
tisk del. Det maste 1amnas &t rittspraxis att efter provning i varje sarskilt
fall bestimma nir kdnnetecken latt kunde forvixlas. Vid sadan prov-
ning vore det ofta nddvéndigt att ta hdnsyn dven till andra omstiandighe-
ter dn individualiseringsmedlens utseende. For ingripande fordrades
inte att forvixling redan férekommit och forfing uppstatt.*°

Endast ett prejudicerande avgérande finns som belyser titelskyddets
grians mot varumirkesritten. RegRn*"’ ansag att varumérket Svarte Ru-
dolf for koksartiklar inte kunde registreras pa grund av titeln till Karl-
feldts dikt Svarta Rudolf. Avgorandet kan kritiseras. Aven om titeln till
Karlfeldts dikt har samma savél primdrreferens som primdrmening som
i detta fall Nils Johans ifragavarande hushéllsartikel, férefaller det lang-
sokt att de pa nagot sétt skulle inkrékta pa varandra. Anvind som kin-
netecken forvarvar ju koksartikeln snart en egen sekunddrmening, vil-
ken s att séga tar 6ver den mening som kan ha funnits i Karlfeldts dikt

405 NJA 1974 s. 403 (Skotten i Dallas).
46 SOU 1956 25 s. 404. AK hinvisade hir till Justitiedepartementets promemoria 1942:1.
407 RA 1965 H. 23, NIR 1965 s. 358 (Svarte Rudolf).
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(som for ovrigt inte har ndgon som helst koppling till hushéllsartiklar).
Avgorandet mé saledes ha nagon formell giltighet, men framstir som
materiellt Gverspelat.**®

Man kan dock ténka sig situationer dir vissa kdnda titlar pa litterdra
verk ger associationer, vilka mojliggor att ett foretags anvéndning av
dem kan medféra minskade marknadsforingskostnader. Om det skulle
ske pa bekostnad av upphovsmannens ritt till verket vars titel utnyttjas,
ligger det néra till hands att anldgga en princip som motsvarar 6 § andra
stycket VmL och FL (se vidare strax nedan).

Till detta bor ndmnas det skydd for titlar for bland annat tidningar och tid-
skrifter som genom registrering eller inarbetning kan ges sdsom varumér-
ken. Dartill fér titlar pa periodiska skrifter enligt 1:7 TF ocksa i praktiken
ett visst skydd. Periodiska skrifter far inte utges utan ett av PRV utfirdat ut-
givningsbevis (5:5 TF). Bevis far emellertid inte utfirdas om den ifrégava-
rande skriftens titel foreter sadan likhet med titeln pa annan skrift fér vilken
utgivningsbevis tidigare utfirdats, att forvixling litt kan ske, 5:5 tredje
stycket TF. Av praktiskt intresse i sammanhanget ar att ndgon granskning
inte gors mellan registret for periodisk skrift och 6vriga immaterialréttighe-
ter.

4.4.5 Vil ansedda kinnetecken

Vilrenommerade kidnnetecken har ett vidare skydd &dn mer alldagliga
sadana. Att kalla en frisersalong for Sax & Fon, Harizont, Klipp Till el-
ler Shortcuts,*” stér ingen. Det paverkar inte aktorerna inom markna-
den och inkréktar inte pa annans legitima intressen. Det har att géra med
att frisersalonger som regel har en sa begriansad inarbetningsarea och
dven om deras firma eller anvidnda firmadominant inte i ndgon del mot-
svarar det kinnetecken som verksamheten bedrivs under, kan de fa leva
vidare under det valda kinnetecknet just av dessa skil. Nir det giéller
vissa andra kdnnetecken, ter sig verkligheten helt annorlunda. Da kan

4% Se Nordell i NIR 2002 s. 110.
409 Se om namn pa frisersalonger, Lindstrand m.fl, Frisor, Amendesign, Stockholm 2002.
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alla angrepp eller forsok till anspelning verka som renommésnyltning
pa, eller urvattning av, kénnetecknet ifraga.

Kravet pa att forviaxlingsbara kdnnetecken skall réra samma eller lik-
nande varuslag dr endast en huvudregel. Utanfor varuslagslikhetsomradet
4r det alltsa fritt att &beropa annans varukinnetecken.*!® Det finns emel-
lertid ett viktigt undantag som har sin férklaring i att vissa kinnetecken
har ett sdrskilt skyddsbehov som gar utanfor den tekniska konkurrens-
relationen. Det giller kénnetecken som é&r vdl ansedda inom markna-
den.*!! Skiilet till att ge vdl ansedda kinnetecken ett vidare skydd #n an-
dra &r framst att sddana kidnnetecken &r sérskilt utsatta for utnyttjande.
Ett kdnnetecken som genom lang och intensiv inarbetning har fatt sir-
skilt anseende péa grund av kvalitet, reklam och goodwill, blir 14tt sdr-
skilt frestande att snylta pa.*'> Den som efterliknar ett sadant, far en otill-
borlig fordel, eftersom han utnyttjar det virde som annan har tillskapat.*!?

Man kan laborera med ett antal mer eller mindre kvalitativt och kvan-
titativt fargade krav pé anseende och kénnedom: vdl kdnd, vilrenomme-
rad, vil ansedd, Kodakkcinnetecken, notoriskt kéint kinnetecken, viirlds-
kdnnetecken, och premiumkdnnetecken. Medan uttryck sasom vdlre-
nommerad och vdl ansedd tenderar att ta sikte ndrmast pd den mer
kvalitativa uppfattningen om ett kdnneteckens anseende eller stillning
inom marknaden, dér betydelsen av kinnetecknets kinnedom eller inar-
betning synes spela mindre roll, har Kodakkcnnetecken, virldskdnne-
tecken och notoriskt kéinda kinnetecken, narmast att géra med hur ként
ett kinnetecken &r.*!*

419 Det har tidigare ansetts att varuslagslikhetsbedémningen skall foretas med hansyn till for vilka
varor kdnnetecknet registrerats (Nial i Festskrift till Gosta Eberstein s. 215 f.). Det finns en his-
torisk forklaring till detta synsétt, vilken framgar av att vilseledande anvindning av inarbetade
kannetecken tidigare f61l under 9 § IKL (jfr Heiding s. 85). P4 senare tid har utvecklingen emel-
lertid gatt mot att hinsyn i stéllet skall tas framst till de varor, for vilka kdnnetecknet anvdnds,
se sérskilt NJA 1990 s. 469 (Silva); jfr d&ven angaende det varumarkesrittsliga anvandnings-
tvanget Noveller s. 41 ff.

411 Koktvedgaard/Levin s. 372.

412 Kobbernagel I s. 198.

13 Loc. cit.

414 Qe Kur i IIC 1992 s. 219 ff; angiende skillnaden mellan notoriskt kinda och kinda (vil
ansedda) kannetecken se Kur i GRUR 1994 s. 330 ff.
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Att ett kéinnetecken dr vdl ansett hér i landet 4r inte detsamma som att
det dr notoriskt kant. S&vil i fraga om notoriskt kdnda kinnetecken som
om vdrldskinnetecken och premiumkdinnetecken*' torde man fortfa-
rande kunna tala om Kodakkdnnetecken. En skillnad &r dock att ett Ko-
dakkdnnetecken kan ha sin stéllning och inarbetningsgrad lokalt, t.ex.
NK som fér anses ként i hela Sverige, men som for den skull — till skill-
nad fran vérldskdnnetecken*'® och premiumkdnnetecken, sisom Coca-
Cola, Rolls-Royce och Volvo — inte har samma kénnedomsgrad 6ver i
stort sett hela virlden.*!” Savil vl ansedda kinnetecken som notoriskt
kédnda kiannetecken kan vara egentliga vdridsmdrken. Men de behover
inte alls ha denna kvalitet.*!® Ett kiinnetecken kan alltsa vara vil ansett
hir 1 landet, sdsom t.ex. NK, och t.o.m. synnerligen vil ként, utan att ha
nigon som helst internationell utbredning.*!® Hir kan en jaimforelse go-
ras med en modell — den s.k. kinnedomspyramiden — som tagits fram
inom foretagsekonomin av Aaker.**°

I pyramidens botten finns de som alls inte kédnner till kinnetecknet, inte ens
om de far hjélp. I ndsta steg finns de som kanner igen kénnetecknet vid val
mellan ett antal alternativa kdnnetecken, men som, till skillnad fran dem pa
nésta niva, spontant kan ndmna varumérket nér de far se en figursymbol el-
ler erinra sig symbolen. I pyramidens topp finns de kdnnetecken som for-
brukaren kan ndmna inom en viss produktkategori — ’top of mind.”

Skyddet for vil ansedda kdnnetecken finns i 6 § andra stycket VmL och
6 § andra stycket FL. Enligt 6 § andra stycket VmL kan forvixlingsbar-
het dberopas dven till forman for ett kannetecken som &r vil ansett, om
anvindningen av ett annat liknande kidnnetecken skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for det vél ansedda kénnetecknets sér-
skiljningsférmaga eller anseende. Bestimmelsen fick sin géllande av-

415 Jfr Borgenhill i NIR 2000 s. 157.

416 Jfr Kohler, Warenzeichenrecht s. 219.

417 Jfr Koktvedgarrd/Levin s. 385.

418 Jfr Noveller s. 32.

#19 K oktvedgaard/Levin s. 309; se hartill ocksa Kur i IIC 1992 s. 218.
420 Aaker, Managing Brand Equity.
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fattning i och med 1993 &rs revision av VmL.**! Bakom bestimmelsen
ligger Varumirkesdirektivets art. 4.4 a och 5.2. Enligt Varumérkesdi-
rektivets art. 4.4 a skall ett mirke inte registreras, eller om det ar regist-
rerat, skall det kunna ogiltigférklaras om det &r identiskt med, eller lik-
nar ett dldre gemenskapsvarumairke enligt punkt 2 och det avses bli re-
gistrerat for eller har registrerats for varor eller tjanster som inte liknar
dem for vilka det dldre gemenskapsvarumirket dr registrerat, om det
dldre gemenskapsvarumarket dr kint i gemenskapen och anvindningen
av det yngre varumaérket utan skilig anledning, skulle dra otillborlig for-
del av eller vara till forfang for det dldre gemenskapsvarumérkets sér-
skiljningsformaga eller renommé. Motsvarande registreringshinder gél-
ler enligt Varumirkesfoérordningens art. 8.5.

Enligt direktivets art. 5.2 kan en medlemsstat besluta att innehavaren
skall ha ritt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i né-
ringsverksamhet anvénda ett tecken som é&r identiskt med eller liknar
varumirket med avseende pa varor och tjdnster av annan art &n dem for
vilka varumaérket 4r registrerat, om anvindningen av tecknet, utan ské-
lig anledning, drar otillborlig férdel av eller ar till forfang for varumér-
kets sirskiljningsformaga eller renommé.**

Vil ansedda varukinnetecken regleras dven i PKs art. 6, liksom i
TRIPS-avtalets art. 16.3. Art. 6 PK lyder:

Unionslidnderna forbinder sig att, vare sig ex officio, om landets lagstiftning
sadant tillater, eller pa yrkande av malsdgande, vigra eller forklara ogiltig
registrering samt forbjuda anvidndningen av ett fabriks- eller handelsmirke
som utgor kopia, efterbildning eller 6versittning, dgnad att framkalla for-
vixling, av ett mérke som vederbérande myndighet i registreringslandet el-
ler det land dir mérket brukas finner dérstédes vara notoriskt kant sdsom re-
dan tillkommande en person som dger njuta forman av forevarande konven-
tion, och anvint for samma eller liknande varor. Detsamma skall gilla, da

21 Se Ds 1992:13 s. 105 ff.; prop. 1992/93:48 s. 80 ff.

422 Medan man traditionellt i nordisk ritt saledes inte pa detta sitt skilt mellan ensamrittens till-
komst och dess utévande, dterfinns har — dven om de syftar till samma resultat — liksom pa
andra hall i varumairkesdirektivet, skilda bestimmelser for ensamrittens uppkomst och for dess
utévande.
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mirkets visentliga del utgér en kopia av ett sddant notoriskt kant méarke el-
ler en efterbildning av detta, dgnad att framkalla forvéxling.

Enligt TRIPS-avtalets art. 16.3 skall PKs art. 6°* vara tillimplig pa va-
ror eller tjénster som inte liknar dem fo6r vilka ett varumérke har regist-
rerats, férutsatt att varumérkets anviandning for dessa varor eller tjdnster
tyder pa samband mellan varorna och tjénsterna och det registrerade va-
rumirkets innehavare, och forutsatt att det registrerade varumirkets
innehavares intressen kan befaras lida skada av sddan anviandning.

I den s.k. WIPO-resolutionen** (jfr ovan s. 199) ges kriterier pa vad
som skall anses utgora ett vilkiant varumérke. I art. 2.1 a anges att alla
omstindigheter skall beaktas vid bedomning av om ett mérke ar vilként
och i art. 2.1 b ges vissa exempel pa omstindigheter som kan beaktas
sasom kdnnedom inom omsittningskretsen, anvdndning, marknadsfo-
ring, varumirkes virde m.m.** I art. 3.1 anges att ett vilkint kiinneteck-
en skall atnjuta skydd i férhallande till andra varukénnetecken, nérings-
kannetecken och domidnnamn, atminstone fran den tidpunkt nir det har
blivit vilként i det aktuella landet. Enligt art. 4.1 b skall ett varukdnne-
tecken anses vara i konflikt med ett valként sddant om det &r identiskt
med eller liknar det vilkdnda kidnnetecknet, iven om det avser varor av
annat slag, under forutsittning att anvindning av det yngre mérket skul-
le kunna #yda pa ett samband mellan varor eller tjdnster och innehava-
ren av det vil kiinda kidnnetecknet, och att det dr sannolikt att anvind-
ningen av det yngre kénnetecknet skulle vara till forfang for innehava-
ren av det vilkidnda kdnnetecknet, om det dr sannolikt att anvéndning av
det yngre kidnnetecknet pa ett otillborligt sétt skulle nedsvirta eller ur-
vattna det vilkdnda kédnnetecknets sérskiljningsférmaga eller om an-
vindning av det yngre kénnetecknet skulle dra otillborlig fordel av det
vilkdnda kidnnetecknets sirskiljningsforméga.*?

Tidigare géllde enligt 6 § andra stycket a VmL att forvixlingsbarhet
undantagsvis kunde aberopas till forman for ett kinnetecken som var

423 Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.
24 Jfr SOU 2001:26 5. 225 f.
425 Jfr op. cit. s. 225 ff.
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synnerligen starkt inarbetat och kint inom vida kretsar av allmdnheten,
saframt med hénsyn dirtill anvindningen av ett annat liknande kénne-
tecken skulle innebéra ett otillborligt utnyttjande av det forras goodwill,
eller enligt 6 § andra stycket b, for ett kdnnetecken som var inarbetat,
dédr med hénsyn till den sérskilda arten av de varor om vilka friga var,
anvindningen av ett annat liknande kénnetecken uppenbarligen skulle
forringa det forras goodwill. Motsvarande regel fanns ocksé i FL. Efter-
som direktivet avsdg att harmonisera endast varumirkesritten, ansag
den svenska lagstiftaren ursprungligen att det dldre Kodakskyddet kun-
de och borde behallas inom firmarétten. Snart insdg man dock att det
med hénsyn till det nationella korsvisa skyddet mellan varumérke och
firma blev ohallbart att behalla det gamla Kodakskyddet inom firmarét-
ten, varfor 6 § andra stycket FL redan 1995 reviderades till att motsvara
varukinneteckensrittens anseendeskydd. 4?

Den dldre bestimmelsen kom allméint att kallas for Kodakskydd efter
det engelska intringsavgorandet fran 1898,** i vilket det for forsta
gangen erkéndes ett skydd utover varuslagslikhetsomradet. Dér konsta-
terades att kdnnetecknet Kodak for fotoartiklar m.m. kunde utgora hin-
der mot anviindning av samma kinnetecken for cyklar. Aven om den del
av bestdmmelsen som tog sikte pa atgirder som medforde férringande
av goodwill (6 § andra stycket b VmL) vanligen kallades for rategifisre-
geln (efter ett motivuttalande dar det tinkta exemplet var att ett ként och
vilrenommerat kiinnetecken for parfym anvindes for rattgift),*® kom
hela bestimmelsen i 6 § andra stycket VmL allmént att sdgas ge uttryck
at Kodakdoktrinen. 1 dag talas hellre om skydd for val ansedda kinne-

426 Se prop. 1994/95:59.

427 Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd. (RCP 1898 s. 105).
jfr Mostert s. 13 f. och 408; Varumirkeskonflikter s. 105, Oversikt s. 318, Kobbernagel 1I s.
197 samt dens. i NIR 1951 s. 73.

428 Bestimmelsen kunde vara tillimplig pa kinnetecken vars goodwill, pa grund av arten av de
varor, for vilka kdnnetecknet anvindes, kunde ségas vara speciellt 6mtalig. ”Sa kan ibland vara
fallet med kénnetecken for vissa livsmedel, njutningsmedel, parfymerivaror, skénhetsmedel
0.5.v. Ar visst mirke inarbetat for dylik vara kan ett liknande mirkes begagnande for exempel-
vis rattgift, medel mot alkoholism eller veneriska sjukdomar, laxermedel, likkistor eller kloak-
ror skada det inarbetade mérkets renommé” (SOU 1958:10 s. 258 f.).

301



4. Skyddsforutscittningar

tecken eller om ett anseendeskydd. Innan en ndrmare beskrivning ges av
géllande ordning, kan det vara pa sin plats att ndgot stanna vid det skydd
som kom att utvecklas enligt den dldre Kodakdoktrinen.

Kodakdoktrinen var pad méanga sitt ett genombrott for varumarkes-
rittsligt skydd av mening i nordisk kénneteckensritt. Aven om den ex-
isterade som en kdnneteckensrittslig teori redan under f6rra hélften av
1900-talet,** kom den att lagfistas forst genom 1960 &rs VmL.

I'motiven till VmL uttalades att nér ett sddant mérke anvindes av an-
nan, kunde kdparen missledas i fraiga om varans kommersiella ur-
sprung, d.v.s. han kunde tro sig kdpa en vara av As tillverkning, medan
han i verkligheten fick en vara som framstélldes av B. Hér var enligt
motiven fraga om forvaxling. Denna uppstod dérfor att mérket var sa
starkt inarbetat for A, att dess anvéndning dven i samband med helt an-
dra varor dn for dem mérket hade blivit ként, férledde kdparen att tro att
ocksa de andra varorna hirledde sig fran A. Det kunde ocksa hinda, att
koparen visserligen inség att varan inte kom fran A utan fran B, men pé
grund av att badda anvinde samma maérke, bibringades han f6restédllning-
en om en viss samhorighet mellan rérelserna. Han forleddes harigenom
att tro att den garanti som han forband med As varor, omfattade dven
Bs. Ocksa i detta fall forelag ett slags forvéaxling. I hédr angivna situatio-
ner var det vidare skyddet motiverat savil av hiansyn till innehavarens
goodwill, som av hédnsyn till konsumenterna. Om det kdnda market var
mycket sdreget eller kanske unikt, medférde annans anvéndning dirav
for helt olika varuslag att kénnetecknets distinktivitet och reklamvirde
féorminskades. Var kédnnetecknet kint som ett kvalitetsméirke, kunde
dess anseende lida skada om annan begagnade det fér undermaliga va-
ror.*** T dessa senare fall motiveras ett skydd, som gick utanfor varu-
slagslikhet, frimst av hinsyn till markeshavaren.**!

I motiven anfordes vidare att skyddet i regel strickte sig till endast ett
litet fatal mérken av synnerligt renommé. 1 andra fall, dar forutsdttning-

429 Se Harom Kobbernagel i NIR 1951 s. 73 ff. samt forhandlingarna vid det sjunde nordiska motet
for industriellt rattsskydd 1951 (NIR 1952 s. 33 ff.).

#0 Kommittén hanvisar hir till Andsretten s. 450 not 2.

150U 1958:10 5. 134 £; jfr prop. 1960:167 s. 74 f. och 77; jfr aven Ds 1992:13 s. 107.
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arna for Kodakdoktrinens tillampning var fér handen, borde skyddet
visserligen kunna ga ldngre 4n vanligt, utan att det darfor borde anses
omfatta alla varuslag. Lagforslaget var hir skrivet sa att det medgav
tamligen stor frihet att beakta alla omstindigheter, vilka kunde paverka
skyddsomradet. Bland dem borde hénsyn tas bland annat till om mér-
kets egenart var mer eller mindre utpriaglad, om dess begagnande av an-
nan kunde minska dess sérskiljningsférmaga eller dess reklamvirde och
om det kunde antas att den som senare ville anvinda mérket ddrmed
kom att tillgodogora sig ndgot av mérkeshavarens goodwill. 1 varje fall
borde skyddet stricka sig sa langt att risk inte uppstod att konsumenter-
na uppfattade varorna sdsom hirstammande fran samma rérelse eller
samverkande rorelser. Med andra ord, tillade utredningen, borde det
starkt inarbetade mérket alltid atnjuta skydd mot varje form av forvix-
ling som kunde tinkas uppkomma till f61jd av att samma eller ett alltfor
likt mirke sedermera antogs av annan.*

For att s& gé narmare in pa rekvisiten enligt den dldre Kodakdoktri-
nen, kan det vara av visst intresse att det uttryckligen talades om just
goodwill. Nagon ndrmare definition av lokutionen goodwill gjordes var-
ken i lagen eller i dess motiv. Generellt uttryckt, kan man kanske sidga
att goodwill @r det mervdirde som ett kdnnetecken forvérvar som ett re-
sultat av jaimn och medveten produktutveckling, servicegrad och mark-
nadsforing. Enligt Koktvedgaard hade man funnit anledning att omskri-
va “varemarkets verdi” till ordet goodwill.*** Enligt Knoph bestod
goodwill 1 huvudsak av att man i allménhet var vélvilligt instilld till fo-
retaget och dess varor och detta atergick pa det goda rykte som det hade
vunnit. En rad faktorer ldg bakom detta rykte: ’Icke bare kvaliteten av
dens varer, men ogsa en mengde andre ting som kulante forretningsme-
toder, nasjonal kapital, en popular chef, fiks og flott optreden, kort sagt
alt som tegner et fordelaktig billede af forretningen i publikums bevist-
het. Den velvilje som folger av dette viser sig forst og fremst i efterspor-
selen efter bedriftens varer. Men ogsé pd andre méter kan den vaere god

2 50U 1958:10's. 137.
433 Immaterialretspositioner s. 165 f.
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a ha. Den stotter forretningens kreditt, virker inn pa pressens holdning,
kan vare et aktivum ved tarifforhandlinger o.s.v.”**

VFU konstaterade i specialmotiveringen till 6 § andra stycket VmL
att med kravet pa goodwill inte skulle fordras, att de varor som kénne-
tecknet blivit ként for, maste ha blivit kinda som produkter av sarskilt
hog kvalitet. Det var séledes inte i och for sig ndgot som hindrade att
mirken for t.ex. enklare husgerdd eller halspastiller fick det vidare
skyddet. Aven ett sddant kiinnetecken kunde atnjuta ett hogt goodwill-
véirde om det blivit starkt inarbetat.** I dag torde det dérfor vara allmént
antaget att goodwill ligger fraimst i en jdmn kvalitet, d.v.s. att man vet
vad man far. Saledes kan en lagprisvaruhuskedja férvirva goodwill, nar
det blir kdnt f6r omséittningskretsen att man kan fa konstant simre varor
och service till konstant ligre pris.*°

For att s& gé& over till den édldre Kodakdoktrinens kdnnedomskrav,
d.v.s. ett krav pa att Kodakkdnnetecknet i egentlig bemirkelse maste
vara synnerligen starkt inarbetat och kdnt inom vida kretsar eller inar-
betat enligt den anslutande rattgifisregeln, var de av allt att doma alltfor
hoga. Praxis var till f6ljd av kriterierna mycket aterhallsam.*” Kriteri-
erna for Kodakskydd medforde naturligt att sddant endast medgavs i un-
dantagsfall.**® Bristerna synes inte minst ha legat i bestimmelsens allt-
for statiska eller dogmatiska avfattning. Genom att snarare anknyta till
notoritetskrav &n till omséttningskretsens uppfattning, kom ett krav pa
dynamik i forhallande till skilda kidnneteckens egenskaper och funktion
inom marknaden att &sidosittas. Aven om notoritetskraven successivt
luckrades upp genom utvecklingen i praxis, synes fokus &nda i alltfor

434 Andsretten s. 365; jfr Koktvedgaard som konstaterade att ordet goodwill kunde vara ganska
andamalsenligt som en kort beteckning for en god férvérvsmaissig position, ett gott omdome,
en god kundrelationen o.s.v. (Immaterialretspositioner s. 165).

45 SOU 1958:10 5. 258.

43¢ Jfr Grundén i NIR 1995 s. 229.

47 Koktvedgaard/Levin, Lirobok i immaterialritt, 2 uppl. s. 299.

438 Se dock Goteborgs RR 3.2.1965 s. 273 (4711) och Svea HovR dom den 24 juni 1987 (Blend),
jfr dven RA 1984 2:11 (Omega). Fraga om Kodakskydd har vidare funnits med i NJA 1990 s.
469 (Silva) och NJA 1992 s. 663 (Friskis & Svettis) samt Besvirsavd. mal 69/74 (EVE),
Kodakmirke, men ej otillbérligt goodwillutnyttjande mellan matfett och cigaretter. Jfr iven RA
1966 ref. 10 (IH).
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hog grad ha riktats mot kidnnetecknets kinnedomskrav. P4 grund av be-
stimmelsens ursprung i IKL, emotsags att bestimmelsen i 6 § andra
stycket narmast skulle tillgodose ett konsument- eller allménintresse.**’
Kodakregeln kunde komma i fraga endast fo6r kéinnetecken som var syn-
nerligen starkt inarbetade, varmed avsags ett inarbetningskrav om ca
80 procent av omsittningskretsen eller mer. Det skulle dessutom vara
kdnt inom vida kretsar av allmdnheten. Ddrmed har ansetts att ca 20
procent av allménheten skulle kéinna till kiinnetecknet.*** Det gamla Ko-
dakskyddet kritiserades ofta mot bakgrund av praxis for att vara alltfor
strangt och for att ddrmed ge endast de vilkidnda kdnnetecknen ett till-
fredsstillande skydd.**! Visserligen kunde hog inarbetning i omsitt-
ningskretsen och kinnedom hos allmédnheten utgéra ett indicium pa att
varumérket hade goodwill, men risken var stor att manga vilrenomme-
rade sma marken f6ll utanfér det skyddade omradet och saledes fritt
kunde utnyttjas utanfor varuslagslikhetsomradet.

Under dess sista ar riktades allvarlig kritik mot Kodakregelns hoga
inarbetningskrav. Mellan Kodakmdrken och de sa att sdga vanliga kin-
netecknen med egenvirde uppstod enligt Levin i praktiken ett gap mel-
lan de cirka 30-35 procents inarbetningsgrad som ansetts vara tillrdck-
ligt for skydd for vanliga kidnnetecken utan registrering, och de 80-90
procents inarbetning i omséttningskretsen jaimte 20-25 procents kinne-
dom utanf6r denna. Vad som fanns ddremellan var alltsa ingenting vi-
dare virt i skyddshinseende som krivdes for ett Kodakkcnnetecken.***
Under Kodakdoktrinens sista tid kan inarbetningskraven mahinda ha
modifierats nigot genom praxis. I ett avgorande fran Svea HovR** pa-

439 Jfr SOU 1958:10 5. 135; prop. 1960:167 s. 75 och 77; jfr dock Levins uttalande i Noveller s. 77
dar det anges att det, &ven om goodwillskyddet framhallits, forefaller som om risk for vilsele-
dande betrdffande kommersiellt ursprung (d.v.s. ett konsumentskydd) varit vigledande for lag-
stiftaren.

440 Noveller s. 78.

441 Se Koktvedgaard/Levin, Larobok i immaterialritt, 2 uppl. s. 299; Pehrson i NIR 1989 s. 522
ff.; Noveller s. 71 ff.; jfr Grundén i NIR 1995 s. 228.

42 Noveller s. 95.

443 Svea hovritt dom den 24 juni 1987 (Blend). HovRn faststillde tingsrittens dom.
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talade domstolen** att det nist intill fullstindiga tickningskravet vad
géllde inarbetning “inom omséttningskretsen skulle leda till att alltfor
manga varumirken inte skulle komma att atnjuta varumaérkesrittsligt
skydd som Kodakmirke, trots att deras goodwill utnyttjades av andra &n
mirkeshavaren”.**®

Fran Kodakdoktrinens sista ar kan en 6kad betoning av naringsidkar-
intresset dessutom igenkénnas i praxis. Tydligast i den trenden dr HDs
stillningstagande i det s.k. Silva-avgorandet,**° dar domstolen gjorde en
visentligt mer nyanserad bedomning én tidigare i tillimpningen av Ko-
dakdoktrinen. Fraga var om sévil varumérkes- som firmaintrang i ordet
Silva for kompasser vid marknadsforing av flugfangare, huvudsakligen
riktad till lantbrukare, under kdnnetecknet Silva Miljé. Trots att bevis-
ningen i mélet gav mérket status av Kodakmdirke, kunde anvéndningen
av kdnnetecknet inte innebéra ett otillborligt goodwillutnyttjande.

Domstolen anférde att Silva Swedens huvudsakliga verksamhetsinriktning
avsdg kompasser, men ocksa andra produkter under varumérket Silva, sa-
som elektroniska navigationsinstrument, ekolod och vindmétare. En min-
dre del av bolagets omséttning avsag sportkldder och andra liknande artik-
lar. Bolaget innchade dessutom agenturen for forséljning av ett myggbe-
kdmpningsmedel inom sportfackhandeln, vilket marknadsfordes under
annat eget marke. Kannetecknet Si/va var inte nagot av de mest kénda kén-
netecknen och kunde inte anses sérskilt egenartat. Si/lva var dessutom ett
vanligt namn, framfor allt i spansktalande lédnder, och ett férekommande
namn i Sverige. Kénnetecknet fick dérfor anses ha en relativt svag sarskilj-
ningsférmaga utanfoér branschomradet for kompasser och liknande varor.
Kodakregeln befanns inte tillimplig.**’

44 Domstolen hanvisade till SOU 1958:10 s. 136.

45 Domstolen aberopade i detta fall Holmqvist i NIR 1975 s. 280.

446 NJA 1990 s. 469 (Silva).

7 Jfr dven den pa visst sitt nyanserade bedomning som gjordes i NJA 1989 s. 854 (Securitas).
Med hénvisning till savdl VmLs som firmalagens motiv, anforde domstolen att den domine-
rande bestandsdelen, och bolagets verksamhet — inkassoétgirder och kreditupplysnig — som
inte 1ag langre fran de sevicetjanster som Securitasgruppen erbjod 4n att det kunde te sig natur-
ligt att anta att ett samband med Securitas forlag. Bruket av firman var pa sikt dgnat att férsvaga
den sdrskiljningsférmaga som kénnetecknet Securitas hade.
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Kodakskyddet provades ocksa i administrativ praxis. I RA 1988 ref. 12
(Scan III) ansags det for Sveriges Slakteriforbund registrerade varumér-
ket Scan inte ha Kodakskydd i forhallande till det sokta mérket Scan
Roll for kabelvindor.

Enligt RegRn framgick av utredningen att Scan var synnerligen starkt inar-
betat och kiint inom vida kretsar av allménheten hr i riket. Aven om mérket
saledes 1 och for sig kunde pérdkna ett langre gaende skydd 4n enligt hu-
vudregeln om f6rvixlingsbarhet, maste emellertid provas hur langt skyddet
strackte sig. Domstolen konstaterade att mérkets egenart inte var sérskilt ut-
priaglad. Utanfor livsmedelssektorn hade det en forhéallandevis svag sir-
skiljningsformaga. Det kunde inte antas att det s6kta mérkets anvéndning
skulle innebéra att dess goodwill skulle komma att utnyttjas av sékanden.
Eftersom mérkena — trots den inarbetning av mérket Scan och den kdnne-
dom ddrom hos allménheten som visats foreligga — saledes inte var att be-
trakta som forvixlingsbara, saknades forutséttningar att végra registrering
med stéd av 6 § andra stycket VmL.

Efter att mycket ddats at den forsta delen av undantagsbestimmelsen i
6 § andra stycket VmL, bor vl nagon uppmarksamhet dgnas dven dess
andra led, den s.k. rattsgiftsregeln, som i grunden syftar till ett skydd
mot urvattning (varom mera nedan avd. 4.7). I motiven papekades att i
bedémningen av Kodakregelns skyddsomrade hiansyn, férutom till gra-
den av inarbetning, borde tas till alla omstindigheter som kunde paver-
ka skyddet.**® Hir kan n@mnas det kinda mérkets egenart, om mirkets
begagnande av annan kunde minska dess sérskiljningsformaga, eller
dess reklamvirde, om det blivit ként for varor av mycket hog kvalitet,
likheten mellan det kéinda mirket och en pastadd intrdngsgorares mérke,
om det kunde antas att den som ville anvinda méarket, kom att tillgodo-
gora sig méirkets goodwill eller om han tvirt om hade ett beaktansvirt
skél att anvédnda just detta mérke. Beaktansvérda skél for att ha antagit
ett redan vilkdnt mirke skulle alltsd ocksa vara ett skl att fria ho-
nom.*

8 30U 1958:10s. 137.
49 Loc. cit.; Noveller s. 79. Levin hénvisar dven till Baumbach/Hefermehl, WZG § 31 Rar. 189.
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Av den relativt begrdnsade nationella rittspraxis som utvecklades en-
ligt rattgifisregeln, kan kanske slutas att &ven om kraven pé kdnnedom
och inarbetning var uppfyllda, ett férvaxlingsbart mérke kunde tillatas
vid sidan av det tidigare mérket. En sddan situation kunde vara att de
skilda varuslagen var av sddan art att otillborligt goodwillutnyttjande
inte girna kunde ske. Vidare kunde graden av egenart, liksom skillna-
den i goodwill mellan de olika kidnnetecken, anforas som betydelsefulla
faktorer. Det torde ytterst vara 6 § andra styckets VmL utpréiglade un-
dantagskaraktcir,”*® som legat bakom dess sniva tillimpningsomréde.
Det kan vidare antas att ett 6kat intresse for ett skydd for varumirkets
egenvirde eller goodwill eller mening delvis bidragit till att Kodakdok-
trinens ildre utformning ifragasatts.

Under forutsdttning att det &beropade kdnnetecknet inte naddde upp
till de stringa kraven pa inarbetning och kdnnedom, var det alltsé fritt
att &beropa annans kénnetecken utanfor varuslagslikhetsomradet. Om
kénnetecknet trots allt vl passerat de flaskhalsliknande inarbetnings-
kraven, skulle en bedémning av om dberopandet innebar ett otillborligt
utnyttjande av kdnnetecknets goodwill foretas, varvid alla relevanta fak-
torer skulle beaktas.

4.4.5.1 Det gillande skyddet for vil ansedda kinnetecken

Den gillande bestimmelsen i 6 § andra stycket VmL syftar till att 6ppna
for ett timligen brett skydd over varuslagslikhetsgrinserna, vilket ocksa
synes vara i linje med den internationella utvecklingen. I den departe-
mentspromemoria som lag till grund for den svenska reformen, angavs
att den dndrade strukturen vid forsédljning av varor som skett sedan
VmLs tillkomst, motiverade ett utokat skydd for vil kénda kénneteck-
en. Det fanns en tendens inom EG att ansluta sig till det béttre skydd for
vél kianda kdnnetecken som direktivet erbjod, varfor dndringarna fore-
slogs genomforas, trots att direktivets bestimmelse var fakultativ.*"!

40 Jfr SOU 1958:10 s. 136 och Nordell i NIR 1992 s. 492.
41 Ds 1992:13 5. 108 1.
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De mer fundamentala nyheterna med det gillande skyddet for vdl an-
sedda kiannetecken &r forst och frdmst att Kodakregeln och rattgiftsre-
geln fordes samman till en regel. Enligt departementspromemorian
skulle rattgiftsregeln helt tickas av lydelsen av den nu géllande 6 § an-
dra stycket VmL. I stéllet for goodwill talas vidare om anseende. Be-
stimmelsens lydelse, enligt vilken otillborlig fordel eller forfing for
mérkets sdrskiljningsformdga skall beaktas, far ocksé betydelse for be-
domningen dér intrangets formogenhetséverforing blir till en visentlig
del. Visentligt 4r dartill att den dldre bestimmelsens stranga krav pa no-
toritet inte aterfinns i den géllande regeln. I dag 6ppnas i stéllet for ett
mer varierat spektrum av olika aspekter av kidnnetecknets virde. I mo-
tiven anfordes att férutsittningarna for att ett varukdnnetecken skall
vinna skydd inte fick vara sa restriktiva. Uttrycket vdl ansett — vilket
slutligen valdes av lagstiftaren — var avsett att vara en oversittning av
engelskans reputation. Kénnetecknets anseende innebédr en samman-
fattning av de positiva egenskaper som det representerar for omsétt-
ningskretsen.**? Hur grinserna skall dras i praktiken, 6verlits enligt
promemorian at rittspraxis, varvid sévél svensk ritt som de av EES-av-
talet omfattande lindernas ritt méste beaktas.*?

Att ett kinnetecken dr vdl ansett ar séledes inte heller n6dvandigtvis
detsamma som en viss grad av inarbetning. Det stélls i vart fall inte nag-
ra sarskilt hogt kvalificerade krav pa marknadspenetration. Enligt det ti-
digare Kodakskyddet maste kdnnetecknet, sasom ovan anges, vara ként
av praktiskt taget varje person inom omséttningskretsen och dessutom
kint inom vida kretsar av allminheten.*** Aven om den gillande be-
stimmelsen 1 6 § andra stycket VmL 6ppnar for ett bredare skydd over
varuslagslikhetsgrianserna 4n de dldre Kodak- och rattgiftsreglerna,
kvarstar i hog grad fragan om hur kravet pa kdnnedom skall stillas mot
kravet pa anseende enligt den nya bestimmelsen, ndgot som varit fore-
mal for debatt alltsedan direktivets inforlivande. Ett argument for ett
fortsatt krav pa viss kidnnedomsgrad har varit att andra &n kvantitativa

42 Op. cit. s. 109; jfr Wessman i NIR 1993 s. 205.
43 Ds 1992:13 s. 109.
43 Koktvedgaard/Levin s. 384.
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undersokningar dr omgjliga att foreta for att avgora om ett kdnnetecken
ar val ansett.**> Mot en sddan kvantitativ bedomning talar faktum att ett
kannetecken inte behdver vara vél kdnt for att vara vdl ansett och att
kénnedom och anseende alls inte behdver std i proportion till varan-
dra.**

Att vissa procentsatser inte far anvéndas for att faststélla kinnedoms-
graden enligt direktivet har slagits fast av EG-domstolen i det s.k. Che-
vy-avgorandet.*’” Avgorandet gillde kinnetecknet Chevy for bilar, vil-
ket registrerades av General Motors 1 Benelux &r 1971. Ett annat fore-
tag, Yplon, registrerade samma kinnetecken och anvénde det for tvitt-
medel och diverse rengéringsmedel. General Motors vickte ar 1995
talan vid nationell domstol och yrkade att Yplon skulle férbjudas att an-
vinda kdnnetecknet Chevy for tvitt- eller rengéringsmedel pa grund av
att anvindningen av det medforde att sarskiljningsformégan hos Gene-
ral Motors eget varumérke forsvagades. Enligt den nationella domsto-
len kravdes fortydliganden rérande begreppet kdnt varumdirke och om
varumérket skulle vara ként i hela Benelux, eller om det var tillrackligt
att det var kint i en del av detta omrade.*®

Domstolen konstaterade att det forsta villkoret for utokat skydd som fére-
skrivs i art. 5.2 i direktivet, angivits pa olika sitt i skilda oversittningar:
bland annat ”er renommeret” 1 den danska versionen, ’bekannt ist” 1 den
tyska versionen, “jouit d 'une renommée” i den franska versionen, ”bekend
is” 1 den nederldndska versionen, “ir kint” 1 den svenska versionen och
“has a reputation” 1 den engelska versionen. I den tyska, den nederlédndska
och den svenska versionen anvéndes uttryck som innebar att varumirket
skulle vara “ként”, utan att det angavs hur ként det skulle vara. I de andra
sprakversionerna anvéndes uttrycket “renommé” eller andra uttryck som,
liksom detta uttryck, innebar att varumirket i viss kvantitativ utstrickning
skulle vara ként for allménheten. Denna nyansskillnad, som emellertid inte
utgjorde ndgon egentlig motsédgelse, framgick av de mycket neutrala ut-

455 Se t.ex. Grundén i NIR 1995 s. 233 och 236 ff.

436 Se Kur i 23 IIC 1992 s. 226 ff. och Wessman i NIR 1993 s. 202 ff.

47 M4l C-375/97 (Chevy); jfr Varumérkeskonflikter s. 365.

48 Se hdrom nirmare Pehrson i JT 1999-2000 s. 423 ff. och Wessman i NIR 2000 s. 645 ff.
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tryck som anvéndes i den tyska, den nederldndska och den svenska versio-
nen. Nyansskillnaden gjorde det emellertid inte mojligt att bestrida att det
krivdes att varumaérket skulle vara ként i en viss omfattning, vilket fram-
gick av en jamforelse av direktivets samtliga sprakversioner. Det var endast
for det fall varumairket var tillrdckligt kdnt som den allménhet som stotte pa
det yngre varumérket, &ven vad géllde varor eller tjdnster av annan art, i f6-
rekommande fall kunde férknippa de tva varumirkena med varandra. Va-
rumdrket skulle vara kéint hos den allmidnhet som berdrdes av det, vilken, i
beroende av vilken vara eller tjdnst som marknadsfordes, antingen kunde
vara den breda allménheten eller en viss del av allminheten, exempelvis en
viss yrkeskrets. Det var varken enligt ordalydelsen i eller andemeningen
med art. 5.2 i direktivet tillatet att krédva att varumaérket skulle vara kant for
en viss procentandel av allménheten. Det dldre varumirket skulle anses till-
rackligt ként nir det var ként for en betydande andel av den allménhet som
berdrdes av de varor eller tjanster som ticktes av varumairket. Vid bedom-
ningen av detta villkor skulle samtliga relevanta omstandigheter beaktas,
sérskilt varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geogra-
fiskt omrade och hur linge varumirket hade anvénts samt hur stora inves-
teringar som foretaget hade gjort for att marknadsfora varumirket. Vad
géllde det geografiska omradet, var villkoret uppfyllt om varuméirket var
ként i den medlemsstaten.” Det kunde inte krévas att varumérket var ként
i ’hela” medlemsstaten, eftersom det inte angavs i gemenskapsbestdmmel-
sen, utan det var tillrackligt att varumérket var ként i en visentlig del av
den.

Det har traditionellt ansetts finnas en relation mellan kdnnedomsgrad
och ”forvixlingsbarhet”. Endast ett fatal kannetecken — notoriskt kéinda
kdnnetecken, premiummdrken eller virldsmdrken — kan gora ansprak pa
skydd inom samtliga varuslag. Fér dem kan ocksa antas att otillborlig-
hetsbedémningen blir av underordnad eller i vart fall mindre betydelse.

For notoriskt kdnda kdnnetecken kan det uppsta en paradox, om det ar sa att
kénnetecknet skulle anses vara deskriptivt for vissa varor. Ett exempel kan
vara kdnnetecknet Glimmer (jfr ovan s. 213) som ju i och for sig inte kan
registreras for varor i klass 17, till vilken silikatet glimmer hér. Om kénne-
tecknet skulle vara notoriskt kéint, d.v.s. med antagande att skyddet omfat-
tar samtliga varuslag, &r fraigan om ett konkurrerande foretag skulle kunna
anvinda ordet glimmer som kdnnetecken for just glimmer utan att bega in-
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trang 1 kdnnetecknet Glimmer. 1 dag skulle nog sa anses inte vara fallet, un-
der forutséttning att rekvisiten i 6 § andra stycket VmL i 6vrigt &r uppfyll-
da.459

For 6vriga kdnnetecken fér i stéllet en helhetsbedomning géras med av-
seende pé hur ként kdnnetecknet &r, varuslagslikhet och arten av tredje
mans utnyttjande m.m. Detta har ocksé bekriftats av EG-domstolen
som i Canon-avgorandet*® slog fast bland annat att mérkets stillning
inom marknaden paverkade beddmningen av varuslagslikhet och att om
det dldre méarket var vél kédnt, s& var kravet pa varuslagslikhet lagre
(p. 24).

1 6 § andra stycket VmL férekommer — i dag liksom tidigare — dven
lokutionen /iknande, vars innebord kan vara vird att ndrmare verviga.
Det &r klart att liknande avser ndgot annat och sndvare én forvdxlings-
bar**' Allmint har antagits att /iknande skulle innebira att kiinneteck-
nen mdste vara mer lika &n vad som accepteras enligt den allménna f6r-
vixlingsliran.*® HD uttalade ocksa i det s.k. Galliano I-avgorandet att
anseendeskyddet forutsatte att mirkena var “identiska eller i vart fall i
hog grad Gverensstimmande”.*®® Uttalandet har dock kritiserats i
svensk doktrin, dédr det papekas att direktivet inte gor nadgon atskillnad
mellan /iknande mérken 1 bestimmelsen om forvaxlingsrisk och liknan-
de mirken i bestimmelsen om ett utvidgat skydd for vl ansedda mér-
ken.*** Valet av lokutionen annat liknande” bor ju lika girna kunna
uppfattas som relaterat till huvudregeln enligt 6 § forsta stycket VmL,
dér en tillimpning av den s.k. produktregeln 6ppnar for en mer elastisk
bedomning av relationen mellan kénneteckens- och varuslagslikhet.
Enligt Wessman maste fragan om mérkenas likhet nog ses i ljuset av de
sarskilda omstiandigheterna i malet. ”Under vissa forutséttningar kan ett

459 Jfr Varumirke nr 0347640 (Glimmer) som registrerats i klass 28.

460 Mal C-39/97 (Canon).

41 Jfr Kunz-Hallstein i GRUR 1999 s. 6 ff.

42 Se SOU 1958:10 5. 137 £; jfr hur likhetskravet behandlades i NJA 1992 s. 633 (Friskis & Svet-
tis).

463 NJA 1995 s. 635 (Galliano I). (Se hirom vidare nedan s. 320 £.)

464 Se Pehrson i JT 1999-2000 s. 427.
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strangt krav pd mérkenas likhet vara pa sin plats. Under andra forutsétt-
ningar kan en mer liberal instillning hédrvid vara pakallad. Det yngre
mirket kan exempelvis skada det dldre i en parodi eller nedsvértnings-
situation utan att mirkena 4r i hog grad 6verensstimmande. Det 4r i stil-
let en speciell association mellan markenas begreppsinnehéll som leder
till skada. I andra situationer, dir varorna ligger mycket langt ifran var-
andra, kan en striktare syn pa mirkeslikheten vara foranledd.”*® En sé-
dan uppfattning stods ocksé av det senare ovan (s. 254 f.) berérda LT
Diffusion-avgorandet,*®® som ger uttryck 4t en elastisk tolkning av lik-
hetsbegreppet inom varuslagsomradet.

Enligt Wessman méaste man, for att avgora vad som avses med fordel
i 6 § andra stycket VmL, beakta vilka den potentielle kdparens associa-
tioner och reaktioner, var nir han betraktade ett kiinnetecken som var
liknande eller identiskt med ett redan existerande varumérke, ndgot som
paminde om en spegelbild av betraktelsen av det ursprungliga varumér-
ket. Den direkta estetiska reaktionen paminde naturligtvis starkt om den
som uppstar vid en betraktelse av det ursprungliga varumairket. Risken
att erfarenheter fran tidigare kontakter med originalet flyttades Gver till
det liknande eller identiska kédnnetecknet, och att ddrmed en fiktiv erfa-
renhetsbas skapas, var enligt Wessman 6verhingande.*®’

Fran nationell administrativ praxis finns endast ett par prejudicerande
avgoranden dér forvaxlingsbarhet provats enligt det nya anseendeskyd-
det enligt 6 § andra stycket VmL. I det ena var fraga om forvéxlingsbar-
het mellan SAF (i figur) for fordonsaxlar och SAF f6r Svenska Arbets-
givareforeningen*® och i det andra var frdaga om forvixlingsbarhet
mellan Champis for konfektionsvaror och for liskedrycker.*®

I det forra avgorandet konstaterade RegRn att varumérket SAF var vl an-
sett och att det sokta tecknet, som bestod av samma bokstavskombination,
i hog grad liknade detta. Det aterstod dé att bedoma om en anvéndning av

405 Varumirkeskonflikter s. 51 f.
466 Mal C-291/00 (LTJ Diffusion).
467 Wessman i NIR 1993 s. 212.
468 RA 2001 ref. 14 1 (SAF).

469 RA 2001 ref. 14 IT (Champis).
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det sokta tecknet skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for
Svenska Arbetsgivareforeningens kanneteckens sérskiljningsforméga eller
anseende. RegRn dberopade hirvid det s.k. Chevy-avgorandet (jfr ovan),*”°
dér EG-domstolen uttalat att ju storre sarskiljningsféormaga eller renommé
som det dldre varumirket hade, desto léttare var det att anse att anvandning-
en var till forfang. Svenska Arbetsgivareforeningens kénnetecken fick an-
ses ha en mycket stor sérskiljningsférméga och en anvéndning av det sokta
kannetecknet skulle vara till forfang for denna. Med hinsyn till vad som
framkommit i malet, skulle en sddan anvindning ocksé dra otillborlig for-
del av Svenska Arbetsgivareforeningens kianneteckens sérskiljningsforma-
ga och anseende. Forvéxlingsbarhet kunde darfor dberopas enligt 6 § andra
stycket VmL till forman for SAF-kannetecknet, varfor hinder mot registre-
ring forelag enligt 14 § VmL.

RegRns motivering i det senare avgérandet var i stora drag densamma
som i det forra. Domstolen konstaterade att kdnnetecknet Champis var vil
ansett och fick anses ha sa stor sédrskiljningsforméga att en anvéndning av
det sokta tecknet skulle vara till forfang f6r detta. Med hénsyn till vad som
framkommit i malet, fann RegRn vidare att en sddan anvindning ocksa
skulle dra otillbérlig férdel av kidnnetecknets sdrskiljningsférméga och an-
seende. Forvixlingsbarhet kunde dérfor enligt 6 § andra stycket VmL abe-
ropas till formén for det sistndmnda kidnnetecknet. Hinder mot registrering
forelag da enligt 14 § forsta stycket 6 VmL.*"!

Enligt min uppfattning kan man anlégga kritiska synpunkter, sdrskilt pa
det forra avgorandet. Om ett forvixlingsperspektiv med utgangspunkt i
omsittningskretsens faktiska uppfattning skall anlidggas, borde man
ndmligen kunna ifragasitta om inte varuslagen &r sa fundamentalt olika,
att det knappast kan finnas nagon mojlighet for omséttningskretsen att
forknippa SAF, anvint f6r fordonsaxlar, med Svenska Arbetsgivarefor-
eningen. Forvisso var det hér fraga om ett registreringsavgorande, dér
domstolen i och for sig inte kunde uttala sig exakt om hur det sokta kén-
netecknet skulle komma att anvdndas och fungera i praktiken inom
marknaden. Men, i beaktande av den ringa sirskiljningsformaga som i

470 M4l C-375/97 (Chevy).

47 Domstolen 4beropade @ven hir mal C-375/97 (Chevy).
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sig ges at trebokstavskombinationer (jfr ovan s. 229 f.) och med omsitt-
ningskretsens antagna medvetenhet om att sidana, anvénda som akro-
nymer, kan sté for helt olika saker, borde det ligga nira till hands att anta
att kénnetecknen inte hade nadgot kommersiellt samband. Det géller kan-
ske sdrskilt med tanke p& SAFs synnerligen starka inarbetning just som
arbetsgivarorganisation. Att SAF da anviandes som kdnnetecken f6r en
arbetsgivarorganisation, som omfattade samtliga branscher inom mark-
naden — tillverkare m.m. av fordonsaxlar inbegripna — borde inte ha na-
gon avgorande betydelse. Man skulle kanske kunna séga att skillnaden
mellan verksamhetsart och varuslag i sig signalerar skilda meningar,
trots att kiinnetecknen #r enahanda.*’

Av PBRs praxis kan man ocksa dra den slutsatsen att bestimmelsen
kan goras tillamplig p& geografiska ursprungsbeteckningar, ndgot som i
och for sig framstar som ganska rimligt for att minimera risken for ur-
vattning av den geografiska ursprungsbeteckningen. I ett avgorande var
fraga om registrering av mirket Champagne for solglassgon.*” Det
franska Institut nationale des appellations d’origine (INAO) invinde
mot ansdkan med aberopande bland annat av registreringshinder enligt
14 § och 6 § andra stycket VmL. PRV avslog INAOs invindning med
motiveringen att det saknades bestimmelser i Sverige som gav skydd
for geografiska ursprungsbeteckningar utdver varuslagsgrinserna. PBR
andrade emellertid beslutet.

I sina domskil anférde PBR att bevisningen i malet hade visat att Cham-
pagne var kdnt som beteckning for mousserande vin fran distriktet Cham-
pagne inom i vart fall en betydande del av omséttningskretsen. Detta med-
forde att beteckningen Champagne var ett for INAO inarbetat kinnetecken
for mousserande vin frén detta distrikt. Dessutom var, pa grund av kvali-
tetskrav samt rigorgsa kontroller, beteckningen ett inarbetat garanti- och
kontrollmérke fér mousserande vin fran detta distrikt. Vidare konstaterades
att eftersom Champagne var kint inom en betydande del av omséttnings-
kretsen, uppfylldes kravet pa anseende, vilket gav kdnnetecknet skydd ock-

472 Jfr det s.k. Silva-avgérandet ovan, dir arten av varor var bidragande till att forvixlingsbarhet

inte ansags foreligga (NJA 1990 s. 469 (Silva).
473 PBR mal 99-004 (Champagne solglaségon).
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s& utanfor varuslagsgriansen, enligt 6 § andra stycket VmL. Saledes skyd-
dades Champagne mot yngre liknande varukédnnetecken for mousserande
vin och liknande varor, men ocksé for varor av annat slag. PRV konstatera-
de avslutningsvis att sékandens anvidndning av det registrerade mirket
Champagne for glasbgonbagar m.m., utan tvekan skulle skapa en associa-
tion till kdnnetecknet Champagne f6r mousserande vin. Med hénsyn till
den hoga kvalitet och den exklusivitet som var knuten till Champagne, var
det darfor sannolikt att mérket skulle innebéra ett otillborligt utnyttjande av
anseendet och sirskiljningsformagan hos kinnetecknet Champagne.*™

I den juridiska doktrinen har ratt delade uppfattningar om den sjélvstén-
diga betydelsen av otillborlighetskriteriet 1 6 § andra stycket VmlL.
Aven om kriteriet finns med bade i den #ldre och i den nya bestimmel-
sen, kan det inte tas for givet att det skall ha samma innebord. Det kan
dérfor vara viart att ndgot berora kriteriet och da gora det delvis i belys-
ning av vad som skrivits om det inom doktrinen enligt dldre ritt.
Enligt Bergstrom skulle ordet otillbérligt kunna betraktas som tdmli-
gen overflodigt. Alla utnyttjanden som uppfyllde dvriga rekvisit i 6 §
andra stycket a VmL, var enligt honom otillborliga.*’”* De speciella fall
som i s& fall kunde komma ifraga, skulle t.ex. vara utnyttjande till
mycket ringa skada eller nér det funnits sdrskilda skil att anvdnda kén-
netecknet, t.ex. pa grund av att det innefattade anvindarens eget
namn.*’® En liknande uppfattning intogs av Uggla.*’” Den kritiserades
sedermera av Pehrson'’® och av Levin.*”® Den radande uppfattningen
under Kodakskyddets sista tid torde i stillet tvirt om vara att en frista-
ende bedomning av kidnneteckensanviandningens otillborlighet skall fo-
retas s& snart inarbetnings- och kinnedomskraven var uppfyllda.** Inte
bara faktum att bestimmelsen uttryckligen stéllde krav pa otillborlighet

474 Jfr Mostert s. 102 ff.

475 Bergstrom i NIR 1975 s. 177.

476 Loc. cit.

477 Uggla i NIR 1985 s. 558 ff.

478 Pehrson i NIR 1986 s. 79 och NIR 1989 s. 534 f.
479 Noveller s. 76 ff.

480 Jfr Nordell i NIR 1992 s. 498.
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for att vara tillamplig, utan dértill &ven faktum att kravet pa skydd rim-
ligen bor gora sig sérskilt gdllande nér anvéndningen sker illojalt, borde
ju tala for att det skall géras en separat otillborlighetsbedomning.*3! Ef-
tersom forvaxling forutsitter att anvindningen av det yngre kanneteck-
net drar oftillborlig fordel av det vil ansedda kinnetecknets sdrskilj-
ningsforméga eller anseende eller &r till forfang for det, maste anvénd-
ningen av det yngre kdnnetecknet innefatta snyltning, nedsvértning eller
urvattning for att intrdng skall foreligga.*®* Rekvisiten hinger ocksa
ihop med varandra pa ett ganska komplicerat sétt. For att anvindningen
av ett yngre kiannetecken i praktiken skall dra fordel av ett dldre kénne-
tecken eller vara till forfang for dettas sdrskiljningsférmaga, bor de tva
andra rekvisiten normalt sett vara uppfyllda. Det gar ndmligen knappast
att dra otillborlig nytta av eller skada ett kénnetecken som inte har ett
visst anseende, och nytta respektive skada kan bara uppkomma om mér-
kena visar ett visst matt av likhet.*?

I praxis under Kodakdoktrinens sista tid lades ocksa stor vikt vid nd-
ringsidkarintresset genom uttryckliga analyser av goodwillfragorna.
Savil renommésnyltning, genom att ett kdnt mérke t.ex. anviands som
blickfang, som skada for mérkeshavaren och befarad obehdrig f6rmo-
genhetsoverforing, borde alltsé falla inom ramen for otillborlighetsbe-
domningen. Det kan ocksé vara virt att notera att det i det ovan refere-
rade Silva-avgorandet*®* framst var pa otillborlighetgrunden som kin-
netecknen inte ansags forvixlingsbara. Aven i dag synes otillborlighets-
rekvisitet vara en vésentlig faktor i den helhetsbedomning som skall
foretas for att avgora om ett kdnnetecken inkriktar pa ett annat enligt
bestaimmelsen i 6 § andra stycket VmL.*®

Sésom foljer av praxis, skall vid en bedomning av skyddet for vl an-
sedda kinnetecken @ven kannetecknets funktion tillmétas stor betydel-
se. Enligt Wessman kunde det ifragasittas om inte den draghjdlp som

481 Se Kobbernagel i NIR 1952 s. 33; Jfr Kobbernagel II s. 199.
482 Immaterialritt s. 215.

483 Jfr loc. cit.

484 NJA 1990 s. 469 (Silva).

485 Se Grundén i NIR 1995 s. 238; jfr Varumirkeskonflikter s. 368.
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kannetecknet kunde ge varan genom sitt anseende och sin utformning,
kunde vara en minst lika viktig funktion hos varumirket som deni 1 §
uttryckta huvudfunktionen att sdrskilja en niringsidkares varor fran an-
dras,*® nigot som tangerar kinnetecknets reklamfunktion (jfr ovan avd.
2.4). Regler av direkt varumirkesréttsligt slag dr da de som har att gora
med varumérkets referens eller denotation. Skyddet for kdnnetecknets
mening ar emellertid 1 vésentlig utstrackning av marknadsrdittslig ka-
raktér, ndgot som ocksd uppmérksammades av Wessman. Han konsta-
terade att Kodakdoktrinen var en hybrid mellan varumérkesritt och
konkurrensritt i vilken savél kénneteckensrittsliga som konkurrens-
rittsliga hansynstaganden gjorts.**” Det hade emellertid, i vart fall under
det gamla Kodakskyddets tid, séllan varit sa att domstolarna givit ut-
tryck at konkurrensrittsliga synsitt i sina bedémningar.*®® Forklaringen
till att skyddet for vél ansedda kdnnetecken bor ses mer som ett konkur-
rensrittsligt skydd dn som ett rent immaterialréttsligt skydd &r att det,
dven om det kan beskrivas som ett i vissa fall forstiarkt skydd for varu-
maérkets referens, inte framstéar som ett skydd for ett med kénneteckens-
ritten forenat foremdal, utan for en i kdnnetecknet investerad tillgang.
Skyddet for vl ansedda kidnnetecken dr alltsa primért inte ett skydd for
kannetecknet i sig, utan for ett vdarde som uppstatt genom konsekvent
anvdndning av kdnnetecknet. Detta virde har kallats for kinnetecknets
egenvdrde, eftersom det dr ett viarde utover kidnnetecknets referens.
Skyddet for kdnnetecknets egenvirde dr ett skydd for kidnnetecknets ge-
nom inarbetning férviarvade mening. Skyddsobjektet blir ddrmed inte
varumérket 1 sig utan en formdogenhet, d.v.s. ett egenvirde vilket som
sadant har grund i mening — ett metaobjekt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att, &ven om det i doktrinen pa-
statts att konsumentskyddsintressen ligger bakom otillb6rlighetsbe-
domningen i kdnneteckensrdttens skydd for vil ansedda kannetecken,

#8¢ Wessman i NIR 1993 s. 204,

7 Loc. cit.; jfr Kobbernagel som konstaterade att Kodakdoktrinen var en konkurrensrittslig teori,
vilken gick ut pa att vissa sarskilt kédnda kannetecken fick ett vidare skydd &n andra (Kobber-
nagel II s. 197; jfr dens. i NIR 1951 s. 78 f.).

48 Bernitz i NIR 1989 s. 538; Wessman i NIR 1993 s. 204.
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detta inte kan utldsas ur senare praxis. Praxis verkar i stillet successivt
ha gétt i riktning mot vad som kan forvéntas av skyddet for vil ansedda
kannetecken enligt gillande ordning, ddr bedomningen av ofillborlig
fordel eller forfang helt klart har sjélvstindig betydelse. Den nya regeln
verkar ocksa pé ett mer dndamalsenligt sétt &n den &ldre ordningen
finga upp sddana fall av renommésnyltning som tidigare tenderat att
forloras i det svartillgéngliga gransomradet mellan kénneteckensritt
och marknadsforingslagstiftning (varom mera nedan kap. 6). Den nya
regeln motsvarar ocksa bittre kinneteckensritten som skydd for refe-
rens och mening, eftersom savil fordel som forfang tar utgdngspunkt i
skilda aspekter av kénnetecknets mening.

4.4.5.2 Regelns tilldmpning inom varuslagsomradet

En fraga som har varit foremal for omfattande diskussion, savil natio-
nellt som i Europa, ar i vad mén bestimmelsen i 6 § andra stycket VmL
och dess motsvarighet i direktivet skall kunna goras tillimplig ocksa
inom varuslagsomradet. I ett traditionellt nationellt perspektiv kan man
i och for sig stélla sig frdgan om principen enligt 6 § andra stycket VmL
over huvud taget sdger nagot som inte redan foljer av 4 § forsta stycket
VmL, d.v.s. att rdtten till ett varukdnnetecken innebér, att annan 4n inne-
havaren inte far i ndringsverksamhet anvénda ett dirmed forvéxlings-
bart kdnnetecken for sina varor. Det skulle betyda att ordet liknande 1 6
§ andra stycket sa att sdga parerar produktregeln i 6 § forsta stycket
VmL och utvidgar det teoretiska forvaxlingsbegreppet nir det forsta
kannetecknet &r vdl ansett. Darav skulle i sa fall folja att forvaxlingsbar-
hetsbedomningen dr elastisk och paverkas av kdnnetecknets inarbetning
m.m. Det blir i praktiken en fraga om vad som ligger néra till hands att
forknippa eller associera med, ndgot som ju dr en grundforutsittning gi-
ven redan enligt ensamrattsforklaringarna i 1 och 2 §§ VmL och som
moter huvudprincipen enligt 6 § forsta stycket VmL.

Problemen blir emellertid mer patagliga om bestimmelsen skall tol-
kas mot direktivet och forordningen, vilka inte tekniskt sett laborerar
med samma forvaxlingsbegrepp som den av VmL givna. Eftersom de
EG-rittsliga bestimmelserna pa ett mer renodlat sétt talar om ett skydd

319



4. Skyddsforutscittningar

utanfor varuslagslikhetsomradet, nér kdnnetecknet &r vil ansett och kri-
terierna om otillborlig nytta och forfang ar uppfyllda, skulle det kunna
leda till, att ndgot som i strikt bemirkelse inte &r att anse som forvdx-
lingsbart enligt den nationella huvudregeln inte heller skulle kunna at-
kommas, frots att det dr uppenbart, att det som anspelas pa drar otillbor-
lig nytta av eller r till forfang for det vél ansedda kannetecknet.

Att bestimmelsen i 6 § andra stycket VmL bor vara helt oberoende
av fragan om varuslagslikhet har linge antagits i den juridiska doktri-
nen.*® Stod harfor har dirtill givits inte minst i generaladvokatens ytt-
rande 1 Chevy-avgorandet. Han papekade ddr att det pa vissa héll hade
antagits att ett krav pa risk for forvéxling var underforstatt i art. 5.2, ef-
tersom det foref6ll paradoxalt att forvixling skulle krdvas enligt art.
5.1 b nér de respektive varorna eller tjdnsterna var identiska eller lik-
nande, men inte enligt art. 5.2 betrdffande varor och tjénster av annan
art (p. 26).%°

For svensk ritts del finns dnnu i realiteten endast ett prejudicerande
judiciellt avgorande om vl ansedda kdnnetecken, vilket avgjorts enligt
det nya anseendeskyddet.*”! Dess prejudikatsvirde kan emellertid ifra-
gasittas, frimst pd grund av att talan avsag beslut om interimistiskt for-
bud. Fraga var om kinnetecknet Gaetano for ett likorextrakt gjorde in-
trang 1 varumérkesritten till Galliano for likorer.

HD konstaterade i sina domskél att extraktet kunde ségas utgora ett slags
halvfabrikat, som blandat med sprit, blev likor. Likérextraktet och likdren
Galliano fick ddrmed anses vara varor av liknande slag. Orden Galliano
och Gaetano hade otvivelaktigt viss likhet. Aven utstyrseln och firgsitt-
ningen av de etiketter som anvéndes var ganska lika. Hartill kom att de skil-
da distributionsformer som tillimpades hade en sérskiljande verkan. Det
lag knappast néra till hands att anta att en tillverkare av likor ocksa salde ett
billigare surrogat. Svaranden kom dédrmed att utnyttja Gallianolikérens re-
nommé. Vid bedémningen av forvixlingsrisk var det emellertid inte bety-
delsefullt om ett varumirke kunde ségas snylta pa ett annat varumaérkes re-

489 Se bl.a. Levin i Festskrift till Gunnar Karnell s. 434 ff.
40 Se hirom Wessman i NIR 2000 s. 645.
41 NJA 1995 s. 635 (Galliano I).
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nommé, ndgot som kunde forekomma utan att det fanns risk for forvaxling.
Vid en samlad bedémning syntes kidnnetecknen inte vara férvixlingsbara
enligt 4 § och 6 § forsta stycket VmL. Reglerna i 6 § andra stycket VmL
gav dock ett skydd utdver varuslagsgrinserna. Regeln i 6 § andra stycket
VmL forutsatte att de bada kdnnetecknen var identiska eller i vart fall i hog
grad verensstimmande. De aktuella kidnnetecknen kunde inte anses forete
en s hog grad av likhet. Hérav f6ljde att det inte torde finnas forutséttning-
ar for tillimpning av regeln i 6 § andra stycket VmL.

Nér avgorandet kom, ifrdgasattes det pa grund av att domstolen syntes
ha tillimpat bade forsta och andra stycket i 6 § VmL, medan bestdm-
melsen dittills ndrmast uppfattats som en tvdastegsraket, d.v.s. att man
forst tar stillning till om varuslagslikhet foreligger. Om sa &r fallet, gors
en forvéaxlingsbedomning enligt produktregeln i 6 § forsta stycket VimL.
I annat fall provas rekvisiten i 6 § andra stycket VmL. Om dessa dr upp-
fyllda, foreligger varumérkesintrang. HD konstaterade emellertid inled-
ningsvis att varuslagslikhet foreldg, men valde dérefter att dnda prova
tilliggsregeln i 6 § andra stycket VmL. Aven om domstolen slutligen,
pa grund av bristande markeslikhet, kom fram till att intrdng inte fore-
lag, har det ansetts betidnkligt att prova tillampligheten av undantagsre-
geln 1 6 § andra stycket VmL trots att varuslagslikhet foreligger.
Wessman konstaterade i anslutning till Galliano I[-avgorandet att
daven om HD hade antytt att bestimmelsen i 6 § andra stycket VmL kun-
de vara tillaimplig i frdga om varuslagslikhet, fick rittsldget hiarvid be-
traktas som oklart intill dess att EG-domstolen hade avgjort fragan.
Wessman aberopade generaladvokatens yttrande i Davidoff-avgoérandet,
vilken ansett att anseendeskyddet skulle vara tillampligt endast nir va-
rorna var olika.*? Enligt Wessman 1ag principen om kénneteckenskraft
(se hdrom ovan avd. 3.3.1.4) i linje med ett starkt anseendeskydd. Enligt
principen erhéller ett vl ansett kinnetecken starkt skydd inte bara enligt
undantagsregeln, utan dven enligt huvudregeln. Pa sa vis skapades en

42 Generaladvokatens utlitande av den 21 mars 2002 i mal C-292/00 (Davidoff); Varumirkeskon-
flikter s. 53 f.
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god Gverensstimmelse mellan huvudregeln och undantagsregeln.*” Be-
stimmelsen i 6 § andra stycket VmL syntes enligt Wessman, mot bak-
grund av direktivet nirmast avse bedomningar av skilda storheter. 6 §
andra stycket VmL foref6ll kunna ge ett béttre skydd for varor av olika
slag @n huvudregeln om forvixlingsbarhet enligt 6 § forsta stycket
VmL,** s att t.ex. ett vil ansett varumirke for likor skulle skyddas mot
ett liknande marke for parfym, men inte mot ett liknande mérke for li-
korextrakt.*”> Det 6verensstimde enligt Wessman inte med den allmén-
na principen att ju storre varuslagslikheten &r, desto storre blir skydds-
omfanget. Darfor kunde ifrdgasittas om inte ett vil ansett kdnnetecken,
som enligt undantagsregeln i 6 § andra stycket VmL skyddas mot snylt-
ning och skada, ocksa borde erhalla ett sadant skydd enligt huvudregeln.
Med andra ord kunde man fraga sig om inte huvudregeln borde tolkas i
ljuset av undantagsregeln. Omvént kunde man ocksa fraga sig om inte
undantagsregeln borde tolkas i ljuset av huvudregeln. Om ett vl ansett
kannetecken skulle skyddas mot snyltning och skada enligt huvudre-
geln, maste begreppet forvixlingsrisk enligt Wessman emellertid tolkas
pa ett ganska fritt sitt. Det kunde t.o.m. innebéra att ett vl ansett kén-
netecken fick skydd i en situation dér det inte forelag en sirskilt stor em-
pirisk risk for forvixling.*

Att undantagsregeln i 6 § andra stycket VmL kan provas, trots att va-
ruslagslikhet foreligger, har sedermera antagits i flera nordiska under-
rattsavgéranden. Fran svensk registreringspraxis kan nimnas ett avgo-
rande av PBR dar Tulosba Akdov for alkoholhaltiga drycker ansags inte
kunna registreras pa grund av varumérket Absolut Vodka.*’

Enligt domstolen gjorde sig de skél som bar upp det utékade skyddet for de
vil ansedda varumirkena gillande, bdde inom och utanfor grinserna for
varuslagslikhet. Det sade sig saledes sjilvt att ett vil ansett mérke inte hade

493 Wessman i NIR 1998 s. 496.

494 Wessman hénvisar hir till Sack i GRUR 1995 s. 86 och GRUR 1996 s. 670; Kur i IIC 1997
s. 22 och Gielen i EIPR 1998 s. 110; jfr Nordell i festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 113.

495 Wessman i NIR 1998 496; dens. i GRUR Int. 1997 s. 1016.

4% Wessman i NIR 1998 s. 496.

47 PBR mal 97-065 (Tulosba Akdov).
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mindre behov av skydd mot yngre mirken som avsag varor av samma eller
liknande slag, 4n mot yngre mirken som avsag andra varor och tjénster. Det
skydd som ett vil ansett mérke hade enligt 14 § forsta stycket 6 jamford
med 6 § forsta stycket VmL, fick alltsé anses innefatta — férutom ett skydd
mot att annan fick registrering av ett forvixlingsbart kidnnetecken — ett
skydd mot att ett yngre mérke drog nytta av det vil ansedda kénnetecknets
sérskiljningsformaga eller anseende. Kénnetecknet Absolut Vodka var syn-
nerligen vil kint inom omséttningskretsen och mycket vil kédnt dven utan-
for denna krets. Det var ocksa vl ansett for vodka. Tulosba Akdov inneholl
kinnetecknet Absolut och ordet vodka skrivna baklinges. Aven om mirket
Tulosba Akdov inte primért var sa likt det vil ansedda kidnnetecknet Absolut
och ordet vodka att de var forvixlingsbara, framtridde det forhallandet att
s6kandens mirken utgjordes av orden Absolut Vodka skrivna bakldnges
mycket tydligt i skrift. Daremot var det inte lika l4tt att uppfatta mojligheten
att vinda pa uttalet av mérkesorden vid en fonetisk presentation. Vidare
framstod det som klart att en anvindning av sokandens mérke skulle dra sa-
dan uppmirksambhet till forhallandet att miarkesorden kunde l4sas och utta-
las bakldnges samt att detta snabbt skulle komma till mer allmin kénne-
dom. Utredningen gav inte stod for att sokandens mérke var forvaxlingsbart
med Absolut Vodka i den meningen att konsumenterna skulle tro att de va-
ror som tillhandaholls under de bada bolagens mirken, hade ett gemensamt
kommersiellt ursprung eller att det pa nagot sétt fanns ett samband mellan
innechavarna av mérkena. Enligt domstolen fick det emellertid anses klart
att en anvindning av sokandens mérke skulle leda till en urvattning av kén-
netecknet Absolut Vodka och ddrmed vara till forfang for kidnnetecknets
sérskiljningsformaga och anseende.

Enligt Levin var det givetvis i den varumérkesréttsliga verkligheten pre-
cis sa att ett vil ansett médrke inte hade mindre behov av skydd mot yng-
re mirken som avsag varor och tjdnster av samma slag, 4n mot yngre
mirken som avsag andra varor och tjdnster. Som framgick av avgoran-
det rérde den yngre ans6kan samma eller identiska varor som Absolut
Vodka med beteckningen skriven bakochfram. En sddan lek med annans
varumérke ledde till en profanering och var da ett skadligt utnyttjande.
Naturligtvis hade det legat néra till hands att vinda sig till EG-domsto-
len. Men eftersom PBR inte var sista instans, utan mojligheten att Gver-
klaga till RegRn aterstod, var en sddan hénvindelse inte tvingande for
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PBR enligt Europafordraget. Att PBR inte vént sig till EG-domstolen,
kunde enligt Levin dven anses hidnga samman med att den svenska lag-
texten inte helt overensstimde med den fakultativa regeln i direktivet.*®

Ett andra nordiskt underrittsavgorande som kan vara av intresse i det-
ta sammanhang, dr det ovan (s. 272) berorda avgoérandet av det norska
Patentstyrets 2. avdeling avseende forvixlingsbarhet mellan Mc. Moon
och Mc Donalds.*” Dir uttalade majoriteten i friga om 6 § andra styck-
et VmL:

”Selv om bestemmelsens ordlyd kan sies & apne for en tolkning som utvider
de vanlige rammer for kjennetegnslikhet, og selv om det kan foreligge situ-
asjoner som det lege ferenda kan tale for en slik lesning, mé& man etter fler-
tallets oppfatning legge avgjerende vekt pa at sa vel redaksjonen som lov-
historien viser at § 6 handler om vareslaglikhet, og ikke om kjennetegnslik-
het. Forste ledd ferste punktum gir en bestemmelse om at vareslagslikhet
er en betingelse for & konstatere forvekselbarhet. I annet punktum kommer
sa et unntak fra dette kravet, og i annet ledd et nytt unntak. Noe unntak fra
lovens vanlige krav om kjennetegnslikhet som vilkér for & konstatere for-
vekselbarhet, kan etter flertallets oppfatning ikke forankres i lovens § 6 an-
net ledd, Det er derfor etter flertallets oppfatning ikke grunn til & vurdere
om noe av innsigerens Mc-merker nyter godt av den utvidede beskyttelse
som § 6 annet ledd gir de velkjente og ansette merker.”

Enligt Wessman var en grins mellan bestimmelserna om forvaxlings-
risk och anseendeskydd i varornas likhet logisk nir det gillde syftet att
skydda vl ansedda mirken mot ursprungsforvixling. De fick pé sé vis
ett skydd mot ursprungsforvixling sdvil inom som utom omradet for
varuslagslikhet. Uttalandet i McMoon-avgorandet, att bestimmelsen
“handler om vareslagslikhet, og ikke om kjennetegnslikhet” borde ses
mot denna bakgrund. Det var ddremot inte lika naturligt att 14ta varornas
likhet utgora en grénslinje for det 6vriga anseendeskyddet nér det inte
fanns en risk for ursprungsforvixling, sasom t.ex. i friga om varumér-
kesparodier, nedsvartningssituationer och doménnamnsstold. Mot bak-

4% Levin i NIR 2001 s. 329; jfr dens. i GRUR Int. 2000 s. 1025.
499 Patentstyrets 2. avdeling 10. juli 2000 i sak nr. 6823 (McMoon).
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grund av sddana sdrfall tedde sig varornas likhet som en konstlad grins
utan full kontakt med bestimmelsens dndamal.’”

Ett tredje avgorande av intresse kan vara det danska avgorande dér
So- og Handelsretten™" ansag att BMW och AMW var forvixlingsbara.

Den danska domstolen konstaterade att figurmérket BMV som registrerats
for bland annat bilar och tillbehér till bilar, var utomordentligt vilkant och
forknippat med betydande goodwill. Sddana kénnetecken méste ges ett ut-
vidgat skydd mot andra kidnnetecken om bruk kunde medfora ett otillborligt
utnyttjande av det vilkdnda kdnnetecknets sérskiljningsforméga eller re-
nomm¢ eller kunde skada det. Sa géllde inte bara i forhéallande till kdnne-
tecken for varor och tjénster av annan art (domstolen hénvisade har till va-
remerkelovens § 4, st. 2, og § 15, st. 4, 1. p.), utan ocksé i forhallande till
kénnetecken for varor och tjénster av samma eller liknande art, varfor BMW
befanns utgora hinder mot registrering av figurméarket AMW i klass 12.

VK foretog i motiven till en ny varuméirkeslag en omfattande utredning
om det utvidgade skyddets, enligt artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 i Varu-
mirkesdirektivet, tillimpning dven inom varuslagsomradet. Kommittén
konstaterade att artiklarna enligt sina lydelser inte var direkt tillaimpliga
inom ramen for varuslagslikhet. De skél som bar upp det utokade skyd-
det, gjorde sig dock gillande bade inom och utanfér varuslagsgranser-
na. Det sade sig séledes sjélvt att ett mirke som var ként, inte hade min-
dre behov av skydd mot yngre mérken som avsdg varor och tjénster av
samma eller liknande slag 4n mot yngre méirken som avsdg andra varor
och tjanster.’* I de allra flesta fall dir identiska eller liknande yngre
mirken anvéndes for varor av samma eller liknande slag som éldre kén-
da varumirken, fanns det ocksa en risk for forvéixling. Men snyltning
kunde mycket vl forekomma utan att det férelag ndgon risk for forvax-
ling.>® Ocks4 forfing kunde férekomma utan att det foreldg ndgon risk
for forvixling, t.ex. i form av urvattning vid s k. varumirkesparodier.”®*

300 Varumirkeskonflikter s. 381 f.

01 1998 5. 102 9 (S) (AMW).

302 50U 2001:26 s. 267.

303 VK hinvisade hir till NJA 1995 s. 635 (Galliano I).

394 VK hanvisade hir till PBR mal 97-065 (Tulosba Akdov).
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En mojlighet att hindra sddan snyltning eller sddant férfang med till-
lampning av artiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2 skulle frimja det helhetsresul-
tat som en tillimpning av artiklarna syftade till, och bidra till en effektiv
konkurrens.’”> VK konstaterade att EG-domstolen i det s.k. Puma-av-
gorandet®®® berort forhallandet mellan art. 4.1 b och artiklarna 4.3, 4.4 a
och 5.2 i direktivet. Domstolen hade dérvid anfort att forhallandet att or-
dalydelsen i art. 4.1 b som forutsétter att det foreligger en risk for for-
vixling, inte motsades av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka
medger att innehavaren av ett varumirke med renommé kan hindra an-
dra frén att utan skélig anledning anvénda tecken som &r identiska med
eller liknar hans varumirke, utan att kriva att det skall foreligga en risk
for forvaxling, ”och detta dven om de ifrdgavarande produkterna inte &r
likartade”.>"” Nir det gillde kravet pa forvixling hade domstolen i det
efterfoljande Canon-avgorandet emellertid uttalat att art. 4.1 b i direkti-
vet foreskrev — i motsats till exempelvis art. 4.4 a som uttryckligen av-
sag fall ndr varorna eller tjansterna inte liknade varandra — att det maste
foreligga likhet mellan ifrdgavarande varor eller tjanster for att det skul-
le foreligga risk for forvixling. Vad EG-domstolen anfort i Puma-avgo-
randet om att ordalydelsen i 4.1 b som forutsétter att det foreligger en
risk for forvixling, inte motsades av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i di-
rektivet, “och detta dven om de ifragavarande produkterna inte &r likar-
tade” talade for att det enligt Varuméirkesdirektivet fanns ett utokat
skydd ocksa inom varuslagsgrinserna. Det borde emellertid uppmaérk-
sammas att detta férutsatte att begreppet likhet gavs en vidare innebérd
i de artiklar i Varumérkesdirektivet, vilka rorde det utokade skyddet (ar-
tiklarna 4.3, 4.4 a och 5.2), 4n i dem som rorde det grundlaggande skyd-
det (artiklarna 4.1 och 5.1), ndgot som enligt VKs uppfattning bara kun-
de komma i fraga for de mest vilkédnda varumirkena. EG-domstolens
ovan berérda uttalande i Canon-avgorandet™ om att det enligt art. 4.1 b
maéste foreligga likhet mellan ifrdgavarande varor och tjanster for att det

305 S0U 2001:26's. 267.

306 Mal C-251/95 (Sabel).
97 SOU 2001:26 5. 267 f.
%8 Mal C-39/97 (Canon).

326



4.4 Forvixlingsbarhet

skall foreligga en risk for forvéaxling (p. 22), vilket uttryckligen satte art.
4.4 a i motsatsstéllning till art. 4.1 b, kunde dock &dven anforas till stod
for att det utdkade skyddet var begrinsat till anvindning utanf6r varu-
slagsgrinserna. Eftersom négon séker slutsats om hur EG-domstolens
praxis skulle komma att utveckla sig i detta avseende inte var mojlig att
dra, borde bestimmelserna om det utokade skyddet darfoér utformas i
anslutning till artiklarna i Varumirkesdirektivet. Rittsutvecklingen
inom gemenskapen fick sedan visa vilken omfattning som det utokade
skyddet hade inom varuslagsgrinserna.>”

Att bestimmelsen om vil ansedda ké&nnetecken faktiskt skall vara
tillamplig d&ven inom varuslagsomradet har nu ocksa slagits fast av EG-
domstolen i det s.k. Davidoff-avgsrandet,’'® dir fraga var om forvixling
mellan varumérket Durfill och det synnerligen vélrenommerade varu-
mirket Davidoff, bada for cigarrer.

Domstolen papekade att art. 5.2 i direktivet inte uteslutande fick tolkas med
beaktande av dess ordalydelse. Hénsyn skulle ocksa tas till den allménna
systematiken och dndamalet med det system, i vilket artikeln ingick (p. 24).
Artikeln kunde, med hénsyn till sistnimnda omsténdigheter, inte tolkas sa
att den medforde ett skydd for kdnda varumérken som var sdmre nér ett
tecken anvéndes for identiska eller liknande varor eller tjanster dn nér det
anvindes for varor eller tjanster som inte var likartade (p. 25). Det hade dér-
vid inte pa allvar ifragasatts att det kinda varumarket skulle tillerkénnas ett
skydd som vid anvéndning av ett tecken for identiska eller liknande varor
eller tjénster, atminstone var lika omfattande som nér det anvéndes for va-
ror eller tjanster som inte liknade de varor och tjanster for vilka varumérket
hade registrerats (p. 26). Fraga var om skyddet av ett ként varumérke, savitt
avsag anvdndningen av ett tecken for identiska eller liknande varor eller
tjanster, och som skadade varumaérkets sérskiljningsforméga eller renom-
mé, kunde uppnas redan med stod av art. 5.1 i direktivet. Déarigenom skulle
det inte vara n6dvéndigt att konsultera bestimmelserna i art. 5.2 f6r att upp-
né detta skydd (p. 27). Om det skydd som gavs med stod av art. 5.1 a i di-
rektivet, med hénsyn till vad som angavs i direktivets tionde skil skulle

399 S0U 2001:26 s. 268.
510 M4l C-292/00 (Davidof).
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vara absolut nédr anviandningen skadade eller kunde skada en av varumair-
kets funktioner,’'" skulle tillimpningen av art. 5.1 b vara beroende av att det
forelag en risk for forvixling.’'? Det skulle betonas att domstolen i punk-
terna 20 och 21 i domen i Sabel-avgorandet®'® redan hade forklarat att art.
4.1 b i direktivet som i allt visentligt var identisk med art. 5.1 b i direktivet,
inte fick tolkas extensivt (p. 28). Nér omstidndigheterna medforde att det
inte fanns ndgon risk for férvixling, kunde art. 5.1 b i direktivet inte dbero-
pas av innehavaren av ett kiant varumirke for att erhalla skydd mot att va-
rumérkets sérskiljningsformaga eller renommé skadades (p. 29). Under
dessa forutsattningar skulle artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet tolkas s4, att
medlemsstaterna hade ritt att foreskriva ett sarskilt skydd till forméan for ett
ként registrerat varumérke, nir det yngre varumérket eller tecknet som var
identiskt med eller liknade det registrerade varumirket, var avsett att an-
vindas for varor eller tjanster som var identiska med eller liknade de varor
eller tjanster som técktes av detta varumirke (p. 30).

Avgorandet ger saledes &t forvaxlingsbedomningen den elasticitet,
grundad pé en rad forutsittningar dér kénnetecknets mening sitts i for-
grunden, som en effektiv balans mellan skilda konkurrensintressen kra-
ver. Bestimmelsen tillimplighet inom varuslagslikhetsomradet har se-
dermera ocksi bekriftats i EG-domstolens s.k. Adidas-avgérande,®'*
vilket dock géllde ritten till ett figurmérke. Fraga var om ett annat fore-
tags anviandning av liknande tvérandiga revérer gjorde intrang enligt
Varumirkesdirektivets art. 5.2 1 Adidas’ vil ansedda kidnnetecken. Fra-
ga var dven om randerna hade en kénneteckenskaraktir eller om de en-
dast hade utsmyckningsfunktion.

Enligt domstolen utgjorde den omstandigheten att den berdrda allménheten
uppfattade ett tecken som en utsmyckning, i sig inte hinder for det skydd
som ges i art. 5.2 1 direktivet, om graden av likhet dock var sadan att den
berérda allménheten fick uppfattningen att det fanns ett samband mellan
tecknet (dvs. rinderna) och varumérket (dvs. Adidas) (p. 39). Om déremot

S Domstolen hanvisade hir till mal C-206/01 (Arsenal) p. 50 och 51.
512 Domstolen hinvisade hir till mal C-425/98 (Adidas) p. 34.

513 Mal C-251/95 (Sabel).

514 M4l C-408/01 (Adidas). Se om avgorandet Bruus i NIR 2004 s. 23 ff.

328



4.4 Forvixlingsbarhet

den berorda allménheten, enligt en nationell domstols beddmning av de
faktiska omstédndigheterna, uteslutande uppfattade tecknet som en ut-
smyckning, fick den antagligen inte uppfattningen att det fanns ett samband
mellan tecknet och ett registrerat varumairke (p. 40).

4.4.5.3 VKs forslag

Aven den gillande bestimmelsen i 6 § andra stycket VmL har kritise-
rats pd grund av bristande Gverensstimmelse med Varumérkesdirekti-
vet. Framst dr det bestimmelsens uttryckliga utformning sdsom forvix-
lingsbarhetsbestimmelse — nadgot som direktivet ju inte ger explicit ut-
tryck &t — som kritiserats. Enligt Levin var kunskapen om hur EG-ritt
skulle genomforas vid tiden for 1993 érs reform ofullstidndig. Sarskilt
nér det gillde en fakultativ regel som de i Varumirkesdirektivets art.
4.3, 4.4 eller 5.2, antog man férment felaktigt att det fanns utrymme for
avvikelser. Nagon regel om associationsskapande vid forvéxlingsrisk
inom varuslagslikheten ansags inte heller behova inforas, eftersom den
géllande nordiska forvéxlingslaran med en helhetsbedomning tickte in
ocksa associationsskapande forvixlingsbarhet.’'> Det ledde till att den
grundldggande regeln om intrang vid forvixlingsbara mirken inom
samma eller liknande varuslag i 6 § forsta stycket VmL 6ver huvud ta-
get inte dndrades. Andra stycket formulerades delvis om, men liksom ti-
digare skulle forvixlingsbarhet alltjamt vara en férutsittning for intrdng
enligt bagge styckena. | konsekvens med detta men med avvikelse fran
art. 4.4 och 5.2 i direktivet, fanns det ingen uttrycklig bestimmelse i
svensk ritt om att det utvidgade skyddet skulle vara tillampligt (endast)
utanfor varuslagslikheten.’'¢ Av det skilet har VK i stillet foreslagit att
bestdammelsen i forslagets 4 § andra stycket skall utformas som en be-
stimning av ensamrétten:

Nar ett varukdnnetecken &r kint inom en betydande del av omséttningskret-
sen innebér ensamrétten enligt 3 § dessutom, att ingen annan @n innehava-
ren i ndringsverksamhet, utan skilig anledning far anvénda ett tecken som

515 Levin dberopade hir prop. 1992/93:48 s. 78 och 81 f.
316 Levin i NIR 2001 s. 329 f.
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ar identiskt med eller liknar varukénnetecknet fo6r varor av annat slag, om
han dirigenom skulle dra otillborlig fordel av eller orsaka forfang for varu-
kinnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende.”'’

Aven om det i praktiken inte bor spela ndgon roll om bestimmelsen &r
utformad som en direkt bestimning av ensamritten eller som en fraga
om forvaxlingsbarhet, finns det naturligtvis anledning att utforma be-
stimmelsen i sa néra anslutning till direktivet som mojligt. Det minskar
ju risken for misstolkning och forbéttrar mojligheterna att anpassa na-
tionell praxis till den europeiska rittsutvecklingen. Enligt VK var ett
starkt och flexibelt skydd foér varukénnetecken av stor betydelse for en
effektiv konkurrens.’'® Med hinsyn till att det var varukinnetecknets
ekonomiska virde som skyddades, och ddrmed investeringar i markna-
den, var det naturligt att vil ansedda och vil kinda kidnnetecken tiller-
kéndes ett storre skydd &n andra mérken. Utvecklingen talade for att allt
fler varukdnnetecken skulle komma att behova ett forstarkt skydd mot
otillborligt utnyttjande. Med héinsyn till att Varumérkesférordningen
gav dven ett svenskt varumérke som var vilként i Sverige ett utokat
skydd mot registrering av ett yngre gemenskapsvarumaérke och till den
betydelse som det utékade skyddet hade for en fungerande konkurrens,
var det naturligt att Sverige hade bestimmelser som svarade mot de fa-
kultativa reglerna om skydd for kdnda mérken i art. 5.2 respektive 4.4 a
1 Varumirkesdirektivet. Med dessa skydd fick sddana varukdnnetecken
ett starkt och sjdlvstiandigt skydd som i princip var frikopplat fran for-
vixlingskriteriet.’'

VK konstaterade att en forutséttning for att ett registrerat varumérke
skulle ges ett utvidgat skydd enligt den svenska spréakversionen av Va-
rumérkesdirektivet var att méirket var kdnt. I vissa andra sprakversioner
anvindes i stéllet uttryck som renommé eller liknande. Enligt EG-dom-
stolens tolkning av direktivet i Chevy-avgorandet,”™ utgjorde de olika

517 Se SOU 2001:26 5. 51.

518 SOU 2001:26 s. 265. VK hinvisade hir till betankandets avdelning 5.2.
519 SOU 2001:26 s. 265 f.

520 M4l C-375/97 (Chevy).
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uttryck som anvénds inte ndgon motsédgelse (p. 21-22). Uttrycket vdl
ansett som anvands 1 6 § VmL, fick déarfor anses svara mot direktivets
innehall. Med hinsyn till vad EG-domstolen anfort om att rekvisitet
innebar att ett varumérke i viss kvantitativ utstrackning skulle vara ként
for allménheten (p. 21-22) och att det dirvid fordrades att mérket var
kéant av en betydande del av omséttningskretsen (p. 24 och 26), fanns det
enligt VKs uppfattning anledning att utforma rekvisitet som ett krav pa
kidnnedom. Ett sddant rekvisit torde ocksa for de allra flesta framsti som
mer konkret och littare att tillimpa 4n ett rekvisit som hanforde sig till
anseende. Vidare skapade ett rekvisit som byggde pa kannedom, ett tyd-
ligt férhallande mellan kravet for utokat skydd och kravet for visad sér-
skiljningsformaga, eftersom ett varumarke under alla férhéllanden skul-
le anses ha sérskiljningsférmaga om det var kint inom en betydande del
av omsittningskretsen.’?! I svensk varumirkesritt skapade ett sidant re-
kvisit ocksa ett samband med inarbetningskravet, eftersom ett mérke
skulle anses inarbetat om det var ként av en betydande del av omsiitt-
ningskretsen.>** En forutsittning for skydd var vidare enligt art. 4.4 a
och 5.2 i direktivet att det yngre mérket var identiskt med eller liknade
det dldre mirket. Har konstaterades att HD 1 NJA 1995 s. 635 (Galliano
I) hade tolkat uttrycket ”liknande kénnetecken™ 1 6 § andra stycket VmL
pa samma sétt som enligt dldre rétt, d.v.s. att kénnetecknen skulle vara
identiska eller i hog grad 6verensstimmande. VK var emellertid av den
uppfattningen att det i vart fall inte borde krdvas hogre grad av likhet
mellan kdnnetecknen dn som foljde av den allménna regeln om forvax-
lingsbarhet inom varuslagsgrinserna.’?

En fraga som emellertid kan stéllas hér i anslutning till VKs forslag
till ny varumirkeslag &r varfor man skall utforma regeln mot bakgrund
av spekulationer om hur EG-domstolens praxis skall tolkas eller komma
att utvecklas. Narmast till hands liggande vore vil i stéllet att utforma
bestimmelsen helt i Gverensstimmelse med direktivet och férordning-
en.

321 30U 2001:26 s. 266. VK hinvisade hir till betankandets avd. 5.7.2.
322 30U 2001:26 s. 266. VK hinvisade hir till betinkandets avd. 5.7.3.
523 50U 2001:26's. 267.
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4.4.6 Motivskydd och association som forvixling

I doktrinen har ldnge diskuterats om och i vilken utstrickning ensamrét-
ten kan utstrickas till den idé eller det motiv som kénnetecknet ger ut-
tryck &t. Enligt Koktvedgaard stod det klart att vissa varumérken hade
en mening, ett motiv eller motsvarande. De forestillde nagot. Nir man
stod infor meningsbédrande varumérken, var det naturligtvis ett viktigt
sporsmal om man i férviaxlingsbedomningen skulle ldgga huvudvikt vid
meningen (motivet, forestillningsbilden etc.) eller pa utformningen.
Det var emellertid inte fraga om antingen eller. Férhallandet var ganska
enkelt det att man inte skulle férvixla tva meningsbdrande varumérken
utan att uppfatta meningen.”**

Ett forvixlingsskydd for kdnneteckens mening framstar inte minst
som en fortséttning pa principen om den bleknande minnesbilden, d.v.s.
att omsittningskretsen som ofta har en mer eller mindre oklar forestéll-
ning om det skyddade kénnetecknets helhetsintryck eller dominerande
element, associerar sin forestéllnig till andra kénnetecken som bygger
pa samma motiv. Ett exempel fran administrativ praxis kan vara det
ovan (s. 270 f.) berorda avgorandet dir Brelett ansags forvixlingsbart
med Bregott, bland annat pa grund av att de ansigs ha ett snarlikt ideé-
mdissigt innehdll *° Ett annat exempel kan vara att mirket God Natt har
ansetts forvixlingsbart med varumirket God Morgon.>*

Enligt PBR% foreldg mellan beteckningarna God Natt i sokandens mirke
och God Morgon i de av invindaren motanférda méirkena ett sddant sprak-
ligt och begreppsmissigt samband att de — oaktat visuella och fonetiska
skillnader — sdsom kinnetecken for samma slag av varor gav anledning till
uppfattningen att varorna hade ett gemensamt kommersiellt ursprung.

524 Immaterialretspositioner s. 181.

525 PBR mal 97-648 (Brelett).

526 RA 1993 not 492 (God Morgon).

527 Enligt den alternativt gjorda begrinsningen av varuuppgiften till alkoholhaltiga drycker hin-
forliga till klass 33, ansags emellertid tillricklig avgrinsning foreligga for att market skulle
kunna registreras.
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Fragan om ett kinneteckensrittsligt motivskydd>** ir nira forbunden
med i vilken utstrackning association skall kunna ligga till grund for
forvixlingsbedémningen. I Varumérkesdirektivet anges tre visentliga
omstandigheter som paverkar forvaxlingsbarheten: mdrkeslikhet, varu-
slagslikhet och risk for association. Begreppet forvixlingsrisk berors i
direktivets preambel p. 10:

Grundforutsittningen for skyddet r att det finns en risk for forvaxling och
denna maéste bedomas mot bakgrund av flera faktorer, sérskilt i hur hog
grad mérket dr kidnt inom marknaden, den association som det anvinda eller
registrerade mérket framkallar, graden av likhet mellan mérket och tecknet
samt mellan de ifrigavarande varorna eller tjansterna.

Associationsskyddet kommer sedan till konkret uttryck i direktivets art.
4.1 b och Varumérkesforordningens art. 8.1 b, dér det anges att ett va-
rumirke inte far registreras om det, pa grund av sin identitet eller likhet
med det dldre varumairket och identiteten eller likheten mellan de varor
eller tjanster som técks av varumairkena, féreligger en risk att allménhe-
ten forvaxlar dem, inbegripen risken for att varumérket associeras med
det dldre varumérket. Enligt direktivets art. 5.1 b och férordningens art.
9.1 b &r innehavarens ensamrétt pd motsvarande sétt omfattad av asso-
ciativa kénnetecken.’?’

Att forvixla ndgot med annat dr en i hogsta grad subjektiv erfarenhet.
Av vad som visas ovan, brottas savil registraturen som allmin domstol
med den. Min stdndpunkt &r att en beddmning harom inte kan — och i
manga fall inte far — vara densamma i ett registreringsforfarande som 1
ett intrangsmal, eftersom registreringsmyndigheten och besvirsdomsto-
larna inte har full kunskap om hur det sokta kdnnetecknet skulle kunna
fungera pa en marknad. Sléende &dr d& hur EG-rétten for in association
som ett forviaxlingsbegrepp, dar omsittningskretsens associationer till
ett visst kdnnetecken skall anses utgéra en del av forvixlingsbedom-

28 Jfr Koktvedgaard/Wallberg s. 58.
529 Se Torreman i Intellectual Property Quarterly 1998 s. 299 ff.
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ningen. I de s.k. Lloyd->*" och Sabel’*'-avgérandena (p. 17 respektive
18-19) uttalade EG-domstolen fértydligande att det framgick av sjdlva
lydelsen av art. 5.1 b att begreppet risk for association inte var ett alter-
nativ till begreppet risk for férvéxling, utan syftade till att precisera dess
rackvidd. I det perspektivet dr den svenska VKs forslag till avskaffande
av ett administrativt forprévningssystem av relativa registreringshinder
att vilkomna (se ovan s. 50).

Association bor vara nagot som i forbrukarens minne ar kopplat till
ett kinnetecken. Det &r helt enkelt vad han forutséttningslost tanker pa
nir han konfronteras med ett kiinnetecken.**? Associationen maste séle-
des finnas i kidnnetecknets mening. For att kunna vara kénneteckens-
rattsligt relevant, maste ddrmed dven associationen vara intersubjektiv
— den maéste vara densamma i vart fall inom en betydande del av den
krets till vilken kénnetecknet riktar sig som beteckning for de varor som
tillhandahalls under kénnetecknet.

For en traditionell svensk forvéxlingsldra kan det vara nagot verras-
kande att mirkeslikheten skall anses paverkas av omséttningskretsens
associationer. Ju starkare associationen &r, desto storre blir ju mérkes-
likheten.>** Med ett traditionellt nationellt synsitt hade vil forhallandet
nirmast forklarats omvint, sa att ju mer lika kénnetecknen dr desto l4tt-
tare dr det att associera dem med varandra. Den i direktivet uttryckta re-
geln visar tydligt hur forvixlingsbarhet verkligen inte kan uppfattas
som nagot faktiskt, utan som ett mer komplext begrepp, dir inte bara
kannetecknets referens, utan dven dess mening spelar avgorande roll.

Association har emellertid pa skilda sitt alltid funnits med som en
faktor i den svenska forvixlingsldran. Forutom de strax ovan ndmnda
Bregott- och God Morgon-avgorandena, dr ett talande exempel harpa
det underrittsavgorande, dar sifferkdnnetecknet 4712 ansags vara for-
vixlingsbart med 4771.53* Att forvixla ett fyrsiffrigt nummer med ett

330 Mal C-342/97 (Lloyd).

31 Mal C-251/95 (Sabel).

332 Jfr Torreman i Intellectual Property Quarterly 1998 s. 296.
533 Se hirtill Wessman i NIR 1998 s. 488.

3% Goteborgs RR 3.2.1965 (4711).
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annat, dir endast en siffra skiljer, ligger a priori inte s& nira till hands.
Om emellertid det ursprungliga numret &r starkt inarbetat, kan det anda
ligga nira till hands att man associerar det andra numret med det ena,
vilket ocksa tidigt visades i det fallet. Avgorandet har patagliga likheter
med det danska A MW-avgorandet, dir inarbetningsgraden av BMW an-
sags vara tillrdcklig for att AMW skulle anses foérvixlingsbart med
BMW?%° 1 bada avgorandena torde det ocksé vara tydligt att det funnits
en medvetenhet att utnyttja den kéinnedom som fanns hos omséttnings-
kretsen att associera till det dldre kidnnetecknet.

Av principen om helhetsintrycket som utgangspunkt for férvixlings-
beddomningen foljer att tvd tecken kan ge samma helhetsintryck dven om
samtliga deras bestindsdelar skiljer sig 4t.>*® Ett slags associations-
skydd foreligger t.ex. i principen att samma foreteelser pa skilda sprak
kan anses forvixlingsbara,>’ eftersom de har samma referens. Ett ex-
empel fran svensk registreringspraxis kan vara Solstralen som ansetts
forvixlingsbart med Sunbeam.>*® Ett annat exempel som kan anféras r
att en figur kan vara forvixlingsbar med ett ord.”® Ytterligare ett exem-
pel kan vara att alls inte liknande, utan tvart om sa att sdga motsatta va-
ruslag, t.ex. cigarrett och askfat, har ansetts forvixlingsbara.>** Hir bor
ocksa erinras om det ovan (s. 322 f.) berorda avgérandet av PBR dér 7u-
losba Akdov vigrades registrering pa grund av urvattningsrisken for va-
rumirket Absolut Vodka.>*' Eljest 4r det tydligt att det i svensk ritt inte
har tagits hiansyn till association i vidare bemaérkelse.

I friga om skdmtsam eller parodierande kinneteckensanvindning,>**
framstar forvéaxlingsbarheten som sérskilt problematisk. Intet talar — om

35U 1998 s. 102 (S) (AMW) (jfr ovan s. 325).

53¢ Kohler, Das Recht des Markenschutzes s. 277; jfr Varumirkeskonflikter s. 201.

337 Kobbernagel IT s. 224.

338 RA 1911 not Ju 46 (Solstralen) (jfr ovan s. 281).

5% Se RA 1974 A 318 (Hiab Elefant), RA 1972 H. 51 (NK) och RA 1980 Ab 97 (Tiger) (jfr ovan
s. 276); jfr hartill dven Immaterialretspositioner s. 183.

340 Jfr ovan avd. 5.4.1.6 och RA 1966 not. H. 20 (White Owl).

541 PBR mal 97-065 (Tulosba Akdov); se om avgorandet Levin i NIR 2001 s. 327 ff.; Jfr aven PBR
mal 97-310 (Solut Water) som ansags forvixlingsbart med Absolut Vodka.

32 Se Levin i SVIT 1992 s. 705 fF.; for en internationell utblick pd omréadet se vidare Griinberger
1GRUR Int. 1992 5. 425; KuriIIC 1992 5. 500 ff.; for tysk rétt se Griinberger i GRUR 1994 s. 246.
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traditionella forvéaxlingsregler skall anldaggas — for att slagkraftigheten 1
sjdlva utnyttjandet skall paverka forvaxlingsbarheten. Medan den tradi-
tionella forvixlingsldran bygger pa risken for att kommersiella ur-
sprung skall sammanblandas,** bygger ju parodierande kinneteckens-
anvindning snarare pa en forlitan till betraktarens intellektuella associ-
ationsférméga 4n dennes formaga att fornimma en faktisk forvaxlings-
bar likhet med ett visst kiinnetecken.>** Enligt Wessman var fragor om
varumérkesparodier och varumérkesnedsvértning nérliggande rattgifts-
problematiken. Sarskilt nir det gillde parodier kunde det uppstd en
svarlost konflikt mellan varumérkesritten och yttrandefriheten. Om be-
hovet av ett skydd for varumaérket var starkt och yttrandefriheten fick sta
tillbaka, var det knappast for att férhindra ursprungsférvixling, utan for
att skydda varumirkets virde.>*

I det sammanhanget kan det vara intressant att ta upp ett avgérande
av HD som gillde en nattklubbsverksamhet bedriven under kénneteck-
net Bakis o. skakis. Den ansags enligt den s.k. Kodakregelns dldre lydel-
se 16 § andra stycket VmL (se om den ovan avd. 4.4.5) inte géra intrang
i ritten till Friskis & Svettis for ett triningscenter.*¢

HD uttalade i sina domskal att beteckningen Bakis o. Skakis 1 och for sig
foretedde viss likhet med ordmérket och firman Friskis & Svettis. Bada
kinnetecknen var sammansatta av tva ord med suffixet -is. Orden saknade
emellertid i 6vrigt likhet och hade helt olika inneboérd. Den parodiska allu-
dering pa Friskis & Svettis som anvints i marknadsféringen av Bakis o.
Skakis, kunde ocksé sdgas bygga pa att man forstod att det var frdga om oli-
ka kannetecken.

For exempel pa denna form av kinneteckensanviandning kan hinvisas till det ovan (s. 304) refe-
rerade avgorandet Svea HovR dom den 24 juni 1987 (Blend) samt nedan i kap. 6 berorda MD
1985:11 (Marlboro) och MD 1987:11 (Armani). Nagra avgéranden tas ocksé upp av Pehrson i
NIR 1989 s. 522.

3 Jfr Oversikt s. 288.

3% Jfr Pehrson i NIR 1989 s. 533.

% Varumérkeskonflikter s. 374.

346 NJA 1992 s. 633 (Friskis & Svettis).
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Hiér kan ifragasédttas om bedomningen skulle ha varit densamma i dag.
Det &r klart att syftet inte bara med den kombinerade ord och figursym-
bolen, utan dven med orddelen var att associera till Friskis & Svettis,
vilket formodligen ocksa lyckades for den aktuella malgruppen. Ord-
mirket Friskis & Svettis borde ndmligen ha férvirvat sidan mening,
inte bara hos omsittningskretsen, utan dven hos dem som inte gar pa
gym, att alla anspelningar pé detta kdnneteckens uppbyggnad torde as-
sociera till verksamheten inom Friskis & Svettis. Avgorandet dr séledes
intressant i ljuset av utvecklingen inom Europa. Det &r uppenbart att den
som kanner till ordkdnnetecknet Friskis & Svettis, associerar till det nir
han liser eller hor kannetecknet Bakis o. skakis.>*’ Likhetsbedomningen
1 Friskis & Svettis-avgorandet kan ocksa jamf6ras med registreringsav-
gorandet RA 1977 Ab 215 (Vi Batdgare), vilket emellertid inte gillde
det utokade skyddet for vil ansedda kdnnetecken. Dér ansags ett varu-
mirke bestdende av orden Vi batdgare for tidningar och tidskrifter kun-
na registreras, trots invindning med &beropande av inarbetning av orden
Vi Bildgare.

RegRn konstaterade att varumérkena visserligen var ordmaéssigt likartade,
men att de hade en uppbyggnad som var forhallandevis vanlig inom tid-
ningsbranschen. Mérkena hade vidare, med hénsyn till sin utpréglat de-
skriptiva natur, vart for sig en relativt begrénsad skyddszon. Bestandsdelen
Bat / Bil syntes hirvid bora tillmitas stor sérskiljande betydelse. Pa grund
hérav och eftersom konsumenter av facktidskrifter fick antas vara forhél-
landevis mérkesmedvetna, anségs det sokta méarket Vi Batdgare inte forete
sadan likhet med Vi Bildigare att mérkena var forvéxlingsbara. Besvérsav-
delningen anség dock, till skillnad frén savidl RegRn som PRV, att kénne-
tecknen var forvéxlingsbara. Vi Bildigare var inarbetat sdsom varumaérke for
en tidskrift. Det géllde enligt Besvérsavdelningen alltsa for samma varuslag
som dem vilka avsdgs i ansokningen. Varumérkena Vi Batdgare och Vi Bil-
dgare var uppbyggda pa samma sétt och var dven i 6vrigt pafallande lika.
Eftersom dessutom de tidskrifter som dér avsdgs, vinde sig till i stort sett

47 Jfr dock Levin, som konstaterat att med den nya Kodakregeln, kvarstar som tillatet sadnat, dar
mérkeslikheten eliminerats men det dnda finns kvar ett associativt element, dér Friskis & Svet-
tis/Bakis o. Skakis torde kunna utgéra exempel pé detta (Levin i SVJT 1992 s. 720).
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samma kategori méanniskor, kunde likheten mellan de tva berérda mérkena
latt ge upphov till missforstdnd om ett kommersiellt samband eller eljest
nagon samhorighet mellan de tvd mérkeshavarna.

Association &r intressant i forhdllande till kdnnetecknets mening och re-
ferens, eftersom den avser ett komplicerat forhallande dem emellan.
Om association skall kunna medfora forvixlingsbarhet, medfor ju detta
de facto att sjélva associationen &r referensskapande, men associationen
grundas ytterst i den mening som finns i ett visst kénnetecken, liksom i
det ord som kénnetecknet associerar till. Det dr friga om uppfattningar
om kénnetecknet som har att gora med egenskaper av skilda slag eller
egenskaper hos de varor som kénnetecknas, samtidigt som kénneteck-
net tar utgadngspunkt i omséttningskretsens erfarenheter av vitt skilda
slag. Intressant i detta sammanhang 4r ocksa att den mening som det hér
ar fraga om, inte nddvéndigtvis, och som regel inte, utgér renommé eller
goodwill, utan &r sé att sdga virdeneutral. Att man associerar Bakis o.
skakis med Friskis & Svettis har i grunden inte att gora enbart med att
Friskis & Svettis ar ett vilrenommerat kdnnetecken. Associationsskyd-
det utgor saledes ett sérskilt skydd for mening av ett visst slag och det
ar ddrmed huvudsakligen kopplat till en faktisk forvaxlingsbedémning.

Aven om det i och med EGs varumérkesdirektiv blev klart att associ-
ation skall anses utgdra en del av forvéixlingsbedomningen, har en sé-
dan, sdsom exemplifierats ovan, ndgonstans, i vart fall under tiden se-
dan ikrafttradandet av 1960-ars VmL, 1 vissa hinseenden funnits med
som en faktor i forvixlingsbedomningen. Det finns emellertid en viss
skillnad mellan den traditionellt svenska eller nordiska associations-
komponenten i forvixlingsbedomningen och den som varit avsedd en-
ligt direktivet. Medan associationen i nordisk rétt huvudsakligen legat
framst i association av gemensamma drag i kidnneteckens ursprungliga
referens (jfr t.ex. Solstralen och Sunbeam vilka bada sa att sdga refere-
rar till samma féremal), synes den association som avsetts enligt Varu-
maérkesdirektivet, frimst och 1 vart fall inte minst ha avsett association 1
frdga om kénneteckens egen mening, ndgot som inte p4 samma sitt tra-
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ditionellt uppfattats som forviaxlingsfaktum i svensk rétt. Ett undantag
hérvidlag utgér dock Tulosba Akdov-avgorandet.”®

Enligt Koktvedgaard var problemet om ett motivskydd reducerat till
ett sporsmal om hur brett det kidnneteckensréttsliga skyddet borde vara:
”Det er her indlysende, at den erhvervsdrivende, der benytter et me-
ningsbarande varemeerke, vil enske beskyttelse mod alle varemerker,
der kan opfattes pa samme made. Overfor dette gnske star imidlertid
steerke modhensyn. En bred motivbeskyttelse vil virke meget generende
for andre erhvervsdrivende, og den brede beskyttelse vil veere omulig at
hantere for registreringsmyndighederne. Rent praktisk m& man derfor
begraense beskyttelsesomradet meget steerkt. Hvor staerk begraensning-
en skal vaere athenger navnlig af markets benyttelse og af motivets be-
skaffenhed.”>*

4.5 Vilseledande kidnnetecken

Enligt 14 § forsta stycket 2 VmL far ett varumérke inte registreras om
det dr dgnat att vilseleda allménheten. Strikt kdnneteckensrittsligt har
ett kdnnetecken ansetts vilseledande om det dr dgnat att framkalla en
oriktig uppfattning om den kéinnetecknade varans art, beskaffenhet,
mingd, anvindning, pris, ursprungsort eller tiden for dess framstillan-
de, medan diaremot ett kiinnetecken normalt inte anses vilseledande en-
dast av den anledningen att det 4r sé likt en annan néringsidkares kin-
netecken att omsittningskretsen far uppfattningen att det dr fraga om
den senares varor eller att det foreligger ett kommersiellt samband. Da
4r det ju friga nirmast om forvixlingsbarhet.>>® Denna principiella
skillnad mellan vilseledande och foérvixlingsbarhet, 4dr kanske inte helt
konsekvent genomtéinkt av lagstiftaren. Ett kéinnetecken kan ndmligen
de facto vara vilseledande pa olika sitt. Primért kan skiljas mellan vil-
seledande om egenskap i skilda hanseenden och vilseledande om ett ur-

348 PBR mal 97-065 (Tulosba Akdov).
% Immaterialretspositioner s. 182 f.
3% Immaterialritt s. 203.
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sprung. Vilseledande om ursprung kan i sin tur avse sévil ett geogra-
fiskt som ett kommersiellt sadant. Vilseledande om egenskap eller fak-
tiskt ursprung tar sikte pa varans mening, d.v.s. att omséttningskretsen
vilseleds att tro att varan har vissa egenskaper. Dessa foreteelser har
skydd i olika hénseenden sévil i kdnneteckensrétten som enligt mark-
nadsforingslagstiftningen. Nér man talar om vilseledande om ett kom-
mersiellf ursprung, dr man forvaxlingslaran mycket néra. Ett sddant vil-
seledande avser, liksom forvéxlingsbarhet, i forsta hand kdnnetecknets
referens. Omséttningskretsen forleds att tro att ett visst kiinnetecken re-
fererar till en vara med annat kommersiellt ursprung. Darmed skulle
man kunna ha anledning att tro att sddant forledande skulle vara allenast
atkomligt inom kénneteckensrittens forvixlingsldra, men s &r inte all-
tid fallet. Gransen mellan vilseledande om egenskaper i vidare bemér-
kelse och vilseledande om ett kommersiellt ursprung dr nimligen sdsom
visas nedan inte alltid skarp. Gréansen mellan vilseledande om kommer-
siellt ursprung och ren forvéaxlingsbarhet har i praktiken, ocksé genom
utvecklingen i praxis inom marknadsforingslagstiftningen, kommit att
framsta som delvis diffus, ndgot som kan ha sin grund i den svenska
kanneteckensrittens utveckling under 1990-talet.

Fore 1960 &rs VmL fanns i svensk rétt inte ndgon motsvarighet till det
i de flesta utlindska varumirkeslagar upptagna registreringshindret for
vilseledande varumirken. Med tanke pa Sveriges ataganden enligt PK
var det darfor angeldget att ett effektivt skydd mot vilseledande kanne-
tecken infordes i kdnneteckensritten. Nagot direkt skydd mot sddana
fanns ju inte heller i IKL.' Enligt art. 10° 2 PK skall varje handling
som strider mot god affirssed i immaterialrittsliga sammanhang utgora
otillbérlig konkurrens. Detta giller enligt art. 10”3 PK i synnerhet néir

3! Heiding pekade emellertid pa 1 § IKL, dir det stadgades straff for den som i utévning av
niringsverksamhet genom meddelande pa vara, anslag eller skylt eller i annons, cirkulir, pro-
spekt eller priskurant eller genom annat for ett storre antal personer avsett meddelande i uppen-
bar strid mot god affirssed angaende verksamheten eller déri utbjudna varor eller prestationer,
lamnade oriktig uppgift, dgnad att framkalla uppfattningen om ett fordelaktigt utbud, diar han
hade haft eller borde ha haft vetskap om uppgiftens oriktighet (Heiding s. 200).
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marknadsstrategin &r vilseledande for allménheten betridffande t.ex. till-
verkningen, karaktéiren eller kvantiteten av niringsidkarens varor.

VFU asyftade med forslaget till 14 § forsta stycket 2 VmL miérken
som var dgnade att vilseleda angéende viss egenskap hos varan, d.v.s.
mirken som kunde framkalla en oriktig uppfattning om varans art, be-
skaffenhet, midngd, anvéndning, pris eller ursprungsort eller angéende
tiden for dess framstéllande. Harifran ville utredningen skilja sadant vil-
seledande som kunde uppkomma genom att mérken var forvéxlingsbara
och som alltsd kunde leda till ett misstag angaende varornas kommersi-
ella ursprung.>>* I propositionen med forslag till varumérkeslag konsta-
terade departementschefen emellertid att ndgon narmare grinsdragning
mellan de olika formerna av vilseledande inte hade gjorts i férslaget och
att det torde vara svart dven att praktiskt genomfora. Med hiansyn hértill
syntes det vara enklare att 1ata bestimmelsen i 14 § forsta stycket 2
VmL vara tillamplig 1 samtliga fall ndr varumirke kunde anses vilsele-
dande.>> P4 grund hirav kunde bestimmelsen omfatta dven vilseledan-
de angéende varans kommersiella ursprung.>>*

I den ursprungliga lydelsen av 14 § forsta stycket 2 VmL kravdes att
kannetecknet skulle vara uppenbart vilseledande. Uppenbarhetsrekvisi-
tet togs emellertid bort 1 och med 1993 ars revision av VmL. Eftersom
nigot sddant krav inte uppstills i Varumérkesdirektivet,> far ett varu-
mirke i dag séledes inte registreras om det dr dgnat att vilseleda allmdin-
heten (14 § forsta stycket 2 VmL). Enligt Varumérkesdirektivets art.
3.1 g far varuméirken ndmligen inte registreras om de &r dgnade att vil-
seleda allménheten, t.ex. med avseende pa varans eller tjanstens art,
kvalitet eller geografiska ursprung.

Enligt 25 § andra stycket 1 VmL kan registreringen av ett vilseledan-
de varumérke hévas och enligt 35 § VmL kan anvéndningen av ett vil-
seledande kénnetecken forbjudas. Med tanke pa att vilseledande kénne-
tecken kan motverkas sévil vid registrering som efter anvéindning och

32 SOU 1958:10 5. 279 ff. och 289 f.
333 Prop. 1960:167 s. 114.

3% Op. cit. s. 251 f.

555 Jfr prop. 1992/93:48 s. 75.
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att anvindning inte kréver registrering, kan mojligheterna till hdvning
och forbud ses som tva skilda sidor av samma sak och ddrmed verka
som en objektrelaterad foreteelse. Enligt 35 § andra stycket VmL kan
domstolen vid vite meddela férbud om varukinnetecken é&r vilseledande
eller innehavare av varukiannetecken eller annan med hans medgivande
anviander kidnnetecknet pa sadant sitt, att allmidnheten vilseleds. Be-
stimmelsen utgjorde ursprungligen ett led i ambitionen att ge skydd mot
sadan kénneteckensanvidndning som tidigare — om alls — varit atkomlig
med hjilp av IKL. Vid bedomningen skulle hinsyn tas till om anvéand-
ningen medférde forvéxling (jfr 9 § IKL), varvid alla relevanta omstén-
digheter skulle viigas in.>>® Bestimmelsen ansags primirt ha ett konsu-
mentskyddande syfte. VFU pépekade uttryckligen att forbudsbestdm-
melsen VmL 1 forsta hand skulle ha betydelse pa det principiella planet
och att man inte riknade med att den skulle komma att tillimpas i prak-
tiken annat 4n i undantagsfall och med varsamhet.*”’ Detta, tillika med
att det ankommer pa allmén aklagare att fora talan om forbud, har med-
fort att bestimmelsen i 35 § andra stycket VmL sdllan kommit till till-
lampning i réttspraxis (jfr ovan s. 46 och s. 52 £.).>>® Forbud enligt 35 §
VmL har av allt att doma varit foreméal for prévning endast i ett — i sig
inte prejudicerande — avgorande.>

Malet rorde vilseledande anvédndning av varumaérket Swedish Tanners. Va-
rumérket ansags i TRn vilseleda om verksamhetens omfattning, varfor for-
bud meddelades. HovRn kom till motsatt slutsats pa grund av en restriktiv
tolkning av kravet pa vilseledande. Provningstillstand till HD meddelades
men malet avskrevs, eftersom svaranden avled innan det kom till HDs
prévning.

3% Varumdrken frdn konsumentsynpunkt s. 295.

357 SOU 1958:10 s. 327; Prop. 1960:167 s. 172 (jfr ovan avd. 1.3.1).

%8 Varumdrken fran konsumentsynpunkt s. 380 ff.; Noveller s. 156; Immaterialritt s. 223; Nordell
i NIR 1992 s. 499 och NIR 1998 s. 232.

5% Hovritten for vistra Sverige dom den 1 november 1983 (Swedish Tanners).
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4.5.1 Vilseledande om egenskap

Forbudet mot vilseledande eller oriktiga kdnnetecken ger uttryck at san-
ningsgrundsatsen (jfr om den ovan s. 86 f.). Om ett kinnetecken séledes
pa ett eller annat sétt anger ett visst varuslag eller vissa egenskaper, kan
det inte registreras for andra sddana. Kéanneteckenshavaren blir da
tvingad att antingen begrinsa sin varuforteckning eller dndra kinne-
tecknet i nagot hinseende.’® I sjilva registreringsforfarandet kan det
naturligtvis vara svért att avgora om ett varumérke &r vilseledande eller
inte. S6kanden skall visserligen ange de varor eller varuklasser, for vil-
ka registrering soks men registreringsmyndigheten har inte alltid moj-
lighet att ta stéllning till om kdnnetecknet kan vilseleda, eftersom den
inte kan uttala sig om hur kiannetecknet skall komma att anvéndas. I mo-
tiven till VmL angavs exemplet Y/lona for tyger. [ ansokan vore det till-
rackligt att ange att varumarket skall anvéndas for #yger. Om kanneteck-
net senare skulle komma att anvéndas for ett tyg av ylle eller nylon, vore
det inte vilseledande, men ddremot om det skulle anvindas for ett bo-
mullstyg.*®!

Aven om mojlighet att hindra vilseledande redan pé registreringssta-
diet som regel torde gilla endast f6r deskriptiva méirken, kan ett kéinne-
tecken vara vilseledande genom att antyda en generisk beteckning for
en produkt med helt andra egenskaper én det asyftade ordet. I det hén-
seendet kan fran registreringspraxis anféras det i dag nagot betinkliga
avgorande av RegRn, dér Sprite for laskedrycker ansags vilseledande pa
grund av sin likhet med den generiska beteckningen sprit.*** Ett mojli-
gen mer barkraftigt avgérande kan da kanske vara Besvirsavd. 21/65
(Reten) ddr ansokan om registrering av varumaérket Reten for vattenlos-
liga polymerer avslogs eftersom reten var den generiska beteckningen
for cykliskt kolvite.”*® Sdsom ovan (s. 231) konstaterats, kan ménga sif-
ferkannetecken uppfattas som vikt- eller mattangivelser.’®* Om en sa-

3% Kobbernagel I s. 118.

1 SOU 1958:10 s. 281 f.; jfr liknande exempel givna hos Kobbernagel 1T s. 119.

32 Besvirsavd. mal 7/1965 och 10/1965 (Sprite I).

3% Se hirtill Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 374.

6% Koktvedgaard/Wallberg s. 46; jfr det absoluta registreringshindret i 13 forsta stycket VmL.
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dan angivelse &r felaktig, blir kiinnetecknet f6ljaktligen ocksa vilsele-
dande.

Ett kinnetecken dr emellertid knappast vilseledande om det &r osan-
nolikt att forbrukarna tror att den generiska bendmningen verkligen
anger varans art, t.ex. Opium for parfym.’%® Den ursprungliga referen-
sen for ordet opium #r helt enkelt s frimmande f6r parfym, att det
knappast kan ge mening som sidan i kidnnetecknet Opium. 1 detta sam-
manhang faller Dr Pepper-avgorandet pa plats, dir RegRn godkénde re-
gistreringen av varumirket Dr Pepper for bland annat ldskedrycker,
trots att omsittningskretsen skulle kunna férledas att tro att det funnits
nigon likares medverkan bakom produkten.*®

RegRn ansag att Dr Pepper inte formedlade ett intryck av att vara tillverkat
enligt lakarrecept eller under kontroll av ldkare. Det samband med ldkare
som varumérket i 6vrigt skulle kunna antyda, var inte av sa vésentlig bety-
delse for allménhetens uppfattning om varorna, att market fér den skull bor-
de betraktas som #gnat att uppenbarligen vilseleda allménheten.>®’

I nagra avgoranden har ett mérke vagrats registrering pa grund av att det
ansetts antyda eller ge intryck av att varumérkeshavaren har en viss
kompetens eller officiell stidllning. Saledes har firman Tvdtteriernas in-
kopscentral for ett foretag som bedrev vanlig tvitteriverksamhet vig-
rats registrering.’® Diremot har det inte ansetts vara ndgot hinder mot
registrering att mérket innehaller ord eller uttryck som &r dgnade att
framkalla ett intryck av att varan dr av hog kvalitet eller pa annat satt
besitter 6nskvirda egenskaper.’®® Enligt motiven till FL borde man ock-
sd vara varsam med att vigra registrering av s.k. pretentiosa firmor,

5 Jfr RA 1978 2:95 (Opium).

3% RA 1968 ref. 23 (Dr Pepper).

37 1 doktrinen har detta avgorandet ansetts vara ganska diskutabelt (se Bernitz i NIR 1975 s. 185;
dens., Otillborlig konkurrens mellan néringsidkare s. 135. Enligt min egen mening kan ju inte
nagon som kommit i kontakt med denna oklart smakande ldskedryck, bibringas uppfattningen
att den skulle kunna ha ldkande egenskaper — snarare tvért om.

38 RA 1969 not. H. 52 (Tvitteriernas inkopscentral); jfr hartill dven avgorandena Besvirsavd. mal
105/1971 (Eurocontrol) och Besvirsavd. mél 156/1978 (Djurombudsmannen).

% Se SOU 1958:10 s. 282.
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d.v.s. firmor som ger en 6verdriven uppfattning om verksamhetens om-
fattning och inriktning. Registrering skulle vigras endast nér det var up-
penbart att firman skulle komma att vilseleda allménheten.’”

4.5.2 Vilseledande om geografiskt ursprung

I motiven till 1960 &r VmL uttalades att oriktigt intryck av varans geo-
grafiska ursprung kunde framkallas av savél figuranordningar som text
ingdende i varumirke. Inneholl mérket ett geografiskt namn, sasom
Sverige, Eskilstuna, Boston o.s.v. och avsag det varor som inte hade na-
got samband med den angivna platsen, var det vilseledande. Motsvaran-
de gillde dven adjektiv med geografisk innebord, sdsom dansk, schwei-
zer-, skansk o0.s.v.>"!

TRIPS-avtalet innehéller vissa bestimmelser om vilseledande om
geografiskt ursprung. Medlemsstaterna ar enligt avtalets art. 22.2 skyl-
diga att tillhandahalla berdrda parter rittsliga forfaranden for att férhin-
dra anvindning av nagot i en varas beteckning eller presentation som
anger eller ger intryck av att varan i fraga har sitt ursprung i ett annat
geografiskt omrade &n det riktiga pa ett sétt som vilseleder allmidnheten
om varans geografiska ursprung liksom dven sddan anvéndning som ut-
gor otillborlig konkurrens som avses i art. 10°° PK. Enligt art. 22.3 skall
en medlemsstat antingen pa eget initiativ eller efter framstéllning av be-
rord part, végra eller ogiltigforklara registrering av ett varumérke som
innehéller eller bestar av en geografisk ursprungsbeteckning avseende
varor som inte har sitt ursprung i det angivna territoriet, om anvéndning-
en av beteckningen i varumairket for sddana varor i medlemsstaten dr av
sadan karaktér att den vilseleder allménheten med avseende pa det rik-
tiga ursprunget. (jfr ovan s. 241) angéende registrering av geografiska
ursprungsbeteckningar).

570 SOU 1967:35 5. 217 f.
71 S0U 1958:10's. 282.
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Art. 13.1 a i EGs forordning om geografiska och ursprungsbeteck-
ningar for jordbruksprodukter och livsmedel’’* stadgar ocksa att regist-
rerade beteckningar skall skyddas mot varje direkt eller indirekt kom-
mersiellt bruk av den skyddade beteckningen f6r produkter som inte
omfattas av registreringen i den man dessa produkter ar jimf6rbara med
de produkter som har registrerats under beteckningen i fraga, eller detta
bruk av den skyddade beteckningen innebir att dennas anseende explo-
ateras. Enligt art. 13.1 b skyddas beteckningen mot varje obehorigt
bruk, imitation eller anspelning, &ven nir produktens verkliga ursprung
anges eller det skyddade namnet har Gversatts eller atféljs av uttryck
som ’stil”, typ”, “metod”, ”saddan som tillverkas i, “imitation” eller
dylikt. T art. 13.1 ¢ forbjuds vidare varje annan osann eller vilseledande
uppgift om ursprung, hirkomst, beskaffenhet eller visentliga egenska-
per hos produkten pa dennas inre eller yttre férpackning, reklammateri-
al eller handlingar, liksom foérpackning av produkten i behallare som &r
dgnad att inge en oriktig férestédllning om produktens verkliga ursprung.
Enligt férordningens art. 13.1 d &r beteckningar skyddade mot annat be-
teende som dr dgnat att vilseleda allmdnheten om produktens verkliga
ursprung.

Forhéllandet mellan férordning om geografiska och ursprungsbe-
teckningar for jordbruksprodukter och livsmedel och nationell rétt pre-
ciserades av EG-domstolen i det s.k. Warsteiner-avgérandet.’”® Friga
var om anvindningen av beteckningen Warsteiner for 61 som tillverka-
des fyrtio kilometer fran orten Warstein i Tyskland, i enlighet med den
nationella tyska domstolen, kunde anses vara vilseledande.

Domstolen uttalade att det foljde av forordningens art 2.2 b att endast de
geografiska beteckningar hos vilka det fanns ett direkt samband mellan, &
ena sidan, en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap
hos produkten och, & andra sidan, dess sérskilda geografiska ursprung om-
fattades av forordningen. Foérordningen kunde dock inte utgéra hinder for
tillampning av nationell lagstiftning som forbjod vilseledande anvandning

572 Radets forordinng nr 2081/92 (EEG) av den 14 juli 1992 om skydd for geografiska och
ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel.
573 Mal C-312/98 (Warsteiner).
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av en beteckning nir det inte fanns ndgot samband mellan produktens egen-
skaper och dess geografiska hdarkomst. Eftersom Warsteiners kvalitet inte
anséags bero pa det geografiska ursprunget, stred de nationella reglerna inte
mot forordningen.

Enligt 14 § forsta stycket 2. VmL far man inte registrera varumérken
som vilseleder om varans geografiska ursprung.’’ Pa liknande sitt ges
mojlighet till forbud mot vilseledande om geografiskt ursprung enligt
marknadsritten genom savil generalklausulen i 4 § MFL som de di-
rektsanktionerade férbudsbestimmelserna i 6 § MFL om vilseledande
marknadsforing och 8 a § MFL om jamforande reklam. Dértill finns sir-
skilda bestimmelser om vilseledande anvindning om geografiska ur-
sprungsbeteckningar i alkohollagen (se hdrom nedan s. 448).

En grundldggande forutsittning for att ett varumirke skall vilseleda
om geografiskt ursprung dr naturligtvis att varan inte kommer frén plat-
sen ifrdga. En geografisk plats kan dock anges eller antydas pa skilda
sitt.’”> PRV och PBR har traditionellt forutsatt att varan normalt kom-
mer fran den plats som varumirket antyder.>’® Den vilseledande effek-
ten kan dock neutraliseras genom att det verkliga geografiska ursprung-
et tydligt anges pa varan.’’’ Fran registreringspraxis kan hir nimnas
nagra avgoranden didr varumérken har ansetts vara vilseledande om
geografiskt ursprung.

Ett foretag som sokte registrering av market Australian Gold for kosmetis-
ka produkter fran USA, fick avslag av PBR,>”® eftersom konsumenter kun-
de fa uppfattningen att produkterna kom fran Australien. Ett tyskt foretag
som sokte registrering av varumérket Martin Brinkmann-Texas anségs av
PBR®” vara vilseledande om inte sékanden kunde visa en anknytning till
Texas, t.ex. en filial eller anldggning i Texas eller att varorna inneholl tobak

57 Se RA 1980 2:46 (China Seas) och 1984 2:71 (Agelo Litrico Roma).
575 Jfr SOU 1958:10 s. 282.

576 Se op. cit. s. 280.

57" Varumdrkesrittens grunder s. 84.

578 PBR maél 95-253 (Australian Gold).

57 Besvirsavd. méal 10819/63 (Martin Brinkmann-Texas).
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fran Texas.>*" I ett snarlikt avgorande®®! dndrade sokanden sin ansokan ro-
rande mérket California till att gilla tobaksprodukter framstéillda av eller
med anvindning av tobak fran Kalifornien. Med hinsyn till registrerings-
hindret for vilseledande varumérken i 14 § forsta stycket 2 VmL, kunde an-
sokan inte beviljas. PBR framholl att mérket visserligen inte var vilseledan-
de om varorna uteslutande innehéll tobak fran Kalifornien. Men formule-
ringen, anvindning av tobak frdn Kalifornien, ansags alltfér vag. Den
kunde ju innebéra att endast en liten del av tobaken kom fran Kalifornien.
I RegRn begrinsades ansokan till att gélla tobak som uteslutande kom fran
Kalifornien. Under sddana omsténdigheter var mirket inte vilseledande.

Ett foretag fran Visttyskland®®* ansokte om registrering av varumirket
Angelo Litrico Roma for bland annat klader. Mérket anségs uppenbart vil-
seledande, eftersom Roma &r det italienska namnet pa Italiens huvudstad.
PRV avslog ansokan om registrering. Infor PBR gjorde s6kanden en dis-
claimer f6r Roma. Trots det ansdg PBR att varumirket var uppenbart vilse-
ledande. Beslutet faststilldes av RegRn. "

Registrering har végrats for ett figurmérke innehallande texten Miinche-
ner Bayerskt Lagerdl, for ett svenskt 61.°%* Enligt PBR forekom ordet
Miinchener tillsammans med Bayerskt Lagerdl, dar det forstndmnda mer
var dgnat att understryka en geografisk anknytning for varan &n motsatsen
och dér det senare i vart fall inte besatt forméga att verka neutraliserande.
Omsténdigheten att Miinchener Bayerskt, sdésom det forekom i mirket,
framstod som ursprungsangivande for sékandens vara och saledes uppfat-
tades som att den hade tysk (bayersk) harkomst och framstillts i Miinchen.
Eftersom det vid valet av en vara sdsom 61 uppenbarligen inte saknade be-
tydelse for koparna var den hade framstillts, var mérket for ett svensktill-
verkat 0l att anse som vilseledande om geografiskt ursprung enligt 14 § for-
sta stycket 2 VmL.

Ett amerikanskt foretag ansokte om registrering av varumérket Chrysler
Monaco for motorfordon. Enligt PRV var mérket uppenbarligen dgnat att

% PBR angav inte hur mycket tobak fran Texas som maste inga i varorna, utan uttalade endast att
om tobak fran Texas ingick i tobaksvarorna, mirket inte var vilseledande om geografiskt
ursprung.

81 RA 1971 H. 29 (California).

382 RA 1984 2:71 (Angelo Litrico Roma).

83 Se ocksa RA 1980 2:46 (China Seas).

58 PBR mal 91-084 (Miinchener Bayerskt Lagerdl).
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vilseleda allminheten om varans geografiska ursprung. PBR**® undanrsjde
beslutet och aterforvisade drendet till PRV. Enligt PBR forelag knappast
risk for att allménheten skulle tro att bilarna kom fran det kénda furstendo-
met Monaco.

Registrering har vigrats fér mérket Santa Monica f6r vin med chilenskt
ursprung.®® Trots att sékanden papekade att mirket i religiésa kretsar var
vil ként som namnet pa kyrkofader Augustinus moder, anférde PBR som
huvudskil for avslag att Santa Monica var namnet pa en dven for den svens-
ka allménheten kénd badort och forstad till Los Angeles i Kalifornien. Det
fick enligt PBR vidare anses vl kint ocksa hir i landet att Kalifornien hade
en omfattande produktion av vin. Det 1&g dérf6r néra till hands att tro att vin
med beteckningen Santa Monica hade sitt geografiska ursprung i Kalifor-
nien.

En finsk rockgrupp ansékte om registrering av mirket Leningrad Cow-
boys jamte figur. PRV som ansag att méirket var vilseledande om geogra-
fiskt ursprung, framholl att sokanden inte visat att mérket Leningrad Cow-
boys uppfattades som namnet pa en finsk rockgrupp. Sokanden framholl att
varumairket registrerats i vissa andra ldnder. Detta paverkade emellertid inte
PRV som avslog ansékan. PBR dndrade inte PRV beslut.”’

Om den geografiska platsen framstar som avldgsen och ndrmast av ex-
otiskt slag, har registrering emellertid accepterats. I doktrinen har t.ex.
konstaterats att savdl Mont blanc som Bajkal ér registrerade varumair-
ken.*® Fran registreringspraxis kan ocksé nimnas ett avgorande dir ett
franskt foretag ansdkte om registrering av mérket Jaipur — som ocksa ér
namnet pa en indisk stad — for kosmetiska produkter.

PRV anség att sirskiljningsforméga saknades, eftersom mirket uteslutande
angav ett geografiskt ursprung enligt 13 § forsta stycket VmL. Varumérket
ansdgs vidare vilseleda om varans geografiska ursprung enligt 14 § forsta
stycket 2 VmL. Enligt PBR® var det emellertid inte allmint knt att Jaipur

385 PBR mal 92-593 (Chrysler Monaco).
86 PBR mal 98-038 (Santa Monica).

87 PBR mal 94-546 (Leningrad Cowboys).
%8 Se Immaterialritt s. 201.

58 PBR mal 95-068 (Jaipur).
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var en stad i Indien. Darfor var inte varumérket vilseledande om varans
geografiska ursprung.

Mirket Aspen, som dr namnet pa en liten stad i Colorado i USA, har ock-
s& kunnat registreras for parfymvaror.*”® Enligt PBR var frigan i malet om
den svenska omséttningskretsen hade anledning att forknippa parfymvaror
med staden. Det kunde emellertid inte utan vidare antas att den svenska all-
méinheten 1 ndgon stérre omfattning kénde till forekomsten av den ameri-
kanska staden Aspen. I den man staden var kénd hér i landet, maste det
grunda sig enbart pé stadens ryktbarhet som en vintersportort. Med dessa
utgangspunkter framstod det som sannolikt att méirket endast i tdmligen
blygsam omfattning kom att séttas i samband med staden Aspen, och om sé
dndock skedde, fick det anses ligga ndrmast tillhands att utgé ifran att mér-
ket formedlade en suggestiv forestéllning om varornas egenskaper grundad
pa de forestillningar som en ort av det aktuella slaget forknippas med ifraga
om bland annat sport- och naturupplevelser. Det kunde, med hénsyn till va-
ruslaget, for ovrigt inte heller uteslutas att omséttningskretsen till en del i
stéllet uppfattade mirkesordet som en suggestiv hansyftning pa tradet asp.
PBR fann dirfor inte befogad anledning foreligga till antagande att méarket
Aspen skulle komma att uppfattas som ursprungsangivande.

Hir bor noteras dven ett avgdrande av RegRn,! dir ett norskt foretag
beviljades registrering av orden Windsor Door i visst utférande.

Besvirsavdelningen ansag mérket vara uppenbart dgnat att vilseleda all-
ménheten. | ett sérskilt yttrande med fortydliganden till RegRn uttalade be-
svérsavdelningen att sékanden var bosatt i Norge och att staden Windsor
med sitt slott Windsor Castle var ett allmént kint geografiskt begrepp med
klar anknytning till England. RegRn som emellertid inte ansag att det fanns
néagra hinder mot registrering, uttalade att market Windsor Door, &ven om
det ndrmast forde tankarna till England, inte anségs uppenbart dgnat att vil-
seleda allminheten.>?

30 PBR mal 98-202 (Aspen).
1 RA 1971 H. 62 (Windsor Door).
%2 Se hirtill Pehrsons kommentar till avgérandet i Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 372.
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I det ovan (s. 237 f.) berorda avgorandet angdende registrering av ord-
mirket Alaska for bland annat r6r och rorkopplingar,®® var fraga dven
om miérket kunde anses vilseleda om geografiskt ursprung.

PBR konstaterade att geografiska namn i svensk rétt hade ansetts vara vil-
seledande om varan i verkligheten kommit fran en annan plats, i vart fall
om namnet ensamt eller i forening med négot annat mirkeselement hade
formedlat ndgot som varit dgnat att séttas i samband med varans kvalitet pa
grund av geografiskt ursprung.’* I betraktande av att méirkesordet Alaska
— vare sig ensamt eller i férening med 6vriga mérkeselement — férmedlade
varken ndgot som var dgnat att sittas i samband med de sokta varornas kva-
litet eller andra egenskaper pa grund av geografiskt ursprung, kunde market
inte anses vilseledande med avseende péa varornas ursprung.
Under senare tid ter sig PRVs bedémning alltsd stringare in PBRs.>”
Det #r emellertid svart att se ndgot tydligt monster i PBRs praxis.® Att
Chrysler t.ex. inte rimligen kan tillverka bilar i Monaco forefaller vl
kanske inte s uppenbart for den genomsnittlige konsumenten. Men till
det allménna medvetandet torde vél & andra sidan i dag hora att rock-
grupper kan heta i stort sett vad som helst och négot allmént skyddsin-
tresse av en rockgrupps geografiska ursprung dr svart att se. Daremot
framstér orten Jaipur hur som helst s& avldgsen och exotisk att det inte
gédrna finns nagon risk att vilseledas att tro att de kosmetiska produkter-
na ifrdga skulle komma frdn denna indiska stad. Daremot kan vél, med
tanke pa dagens patagliga amerikanska mediepaverkan, antas att kinne-
domen om skidorten Aspen dr tdmligen allmén.

Medan registreringshindret i 13 § forsta stycket VmL mot kdnneteck-
en som anger varans geografiska ursprung tar sikte pa fradgan om sér-
skiljningsformaga och ndrmast kénnetecknets avsaknad av kdnneteck-
ensrittslig referens till viss geografisk beldgenhet (jfr ovan avd. 4.3.5),

33 PBR mal 00-334 (Alaska).

3% Hir aberopade domstolen méal 00-028 (Asia Med), méal 98-202 (Aspen) och 98-038 (Santa
Monica).

%5 Jfr PBR mél 95-068 (Jaipur) med PBR mal 92-593 (Chrysler Monaco) och PBR mal 94-278
(Dakota).

3% Jfr PBR mél 95-253 (Australian Gold) med PBR 593-2 (Chrysler Monaco).
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avser hindret i 14 § forsta stycket 2 VmL, i vad det avser vilseledande
om geografiskt ursprung, ndrmast kénnetecknets mening i friga om
uppfattningen av egenskaper m.m. hos varor som salufors under visst
kénnetecken. Férordningen om geografiska och ursprungsbeteckningar
for jordbruksprodukter och livsmedel tillskapar ett skydd sui generis for
sjdlva ursprungsbeteckningen, vilket syftar till att skapa en referens sa-
vl till det geografiska ursprunget som till de varor som skyddas enligt
forordningen. Den syftar ocksé till att sikerstilla att den mening som
ackumulerats i ifrdgavarande varor behalls fér dem och inte fors Gver pa
varor med annat geografiskt ursprung. Det giller savil i fraga om den
geografiska primdrmeningen som den forvirvade egenskapsmeningen.

4.5.3 Vilseledande om kommersiellt ursprung

Som ovan konstateras, har den allménna uppfattningen varit att kéinne-
tecken som vilseleder om ett kommersiellt ursprung, skall bedémas i
enlighet med allménna principer enligt férvixlingslaran. Sdsom nedan
visas, finns det emellertid situationer dir griansen dr harfin mellan vad
som anses vara ett forvaxlingsbart och ett vilseledande kdnnetecken en-
ligt VmL.

Vilseledande om kommersiellt ursprung kan delas in i huvudkatego-
rierna vilseledande efterbildningar och vilseledande kénneteckensan-
vindning.*’ Medan vilseledande efterbildningar tar sikte ndrmast pa
produkt- och foérpackningsutstyrslar, tar vilseledande kdnneteckensan-
vandning ndrmast sikte pa ett tva- eller tredimensionellt kdnnetecken. I
och for sig kan en varu- eller forpackningsutstyrsel ocksa vara skyddad
som kinnetecken. P4 liknande sitt kan naturligtvis dven annat &n rena
produkt- och forpackningsutstyrslar utgéra vilseledande efterbildning-
ar. Distinktionen bygger ndrmast pa édldre kinneteckensrittsliga princi-

7 Enligt Holmqvist skulle man dela upp varu- och forpackningsutstyrslar i tva- respektive tredi-
mensionella varukdnnetecken. Medan de tvadimensionella skulle besta av dekoren pa varan
eller forpackningen (dekorutstyrsel), bestod de tredimensionella av formen pé varan eller for-
packningen (se Holmqvist i NIR 1987 s. 43 ff.).

352



4.5 Vilseledande kiinnetecken

per, enligt vilka hogre krav pa distinktivitet stilldes pa utstyrslar.””® Det
medforde att en utstyrsel som dé inte ansdgs uppfylla krav pa kidnne-
teckensrittslig sdrskiljningsforméga, vil kunde anses kommersiellt sér-
priglad enligt marknadsforingslagstiftningen. Aven om det teoretiskt
sett dven i dag kan antas finnas utstyrslar som dr kommersiellt sarprag-
lade, utan att for den skull vara inarbetade enligt VmL,>* torde den all-
ménna uppfattningen i dag vara att ett en utstyrsel med kommersiell sér-
prigel ocksa bor kunna inarbetas som kinnetecken.®®

For att belysa hur forvaxlingsbarhet och vilseledande kénneteckens-
anvindning gar i varandra, kan fran dldre praxis &minnas ett — pa sin tid
mycket uppméarksammat — hovréttsavgérande, dar en naringsidkare pa-
stods ha gjort intrang i rétten till varuméirket Ramldsa genom att mark-
nadsfora sodavatten pa flaskor med forvéxlingsbara etiketter.

I likhet med RRn ansdg HovRn att anvidndningen av ordet Ramldsa varit
dgnat att bibringa kdparna uppfattningen att fraga varit om Ramldsabola-
gets vatten. HovRn uttalade emellertid att orsaken till férvixlingen inte var
att soka enbart i forhallandet, att & Vattenbolagets etikett nyttjats ord och
siffror som ingick i Ramldsabolagets varumérke, utan jaimvél diri, att eti-
ketten till sdvil farg som utférande foretett likhet med Ramldsabolagets eti-
ketter.®!

Avgorandet kommenterades utforligt av Eberstein.®**> Enligt honom
skulle RRn, i motsats till HovRn ha gjort en riktig bedémning genom att
jamfora den pastadda intrangsgorande foretagets etikett med Ramldsas
varumirke.”> HovRn jamforde dock helhetsintrycket hos de bada eti-

%8 Se harom Nordell i NIR 1998 s. 208 ff.

3 1 propositionen till 1996 drs MFL pozngterades, i anslutning till bestimmelsen om forbud mot
vilseledande efterbildning, den grundlidggande principen att det skall vara tillatet att efterbilda
produkter eller kdnnetecken som inte 4r skyddade av immaterialritt, men att en sadan atgérd
trots det kan vara en otillborlig efterbildning (prop. 1994/95:123 s. 57).

0 Jfr t.ex. det klassiska s.k. Blomin-avgorandet (MD 1974:5), dir den aktuella flaskan da knap-
past uppfattades som ett inarbetat kinnetecken; jfr Marknadsréttens goodwillskydd s. 127.

1 HovRn 6ver Skéne och Blekinge dom den 19 november 1937 (SvJT 1940 ref. 5) (Ramlésa).

2 Eberstein i Festskrift tillignad Nils Stjernberg s. 72 ff.

3 Op. cit. s. 75.
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ketterna, varvid dven firgen ansags ha betydelse. Av intresse &r att av-
gorandet &r fran tiden innan varumérkesskydd kunde erhallas genom in-
arbetning. Det f6ll sig ddrmed naturligt att gora en med RRn liknande
bedémning, eftersom ett varumirkesintrang kunde ske endast i vad som
kunde &tnjuta skydd enligt lagen. [ malet var emellertid fraga dven om
illojal konkurrens.

Ramlosa-avgorandet torde i dag helt sakna aktualitet. Det giller av
tva skil. For det forsta och kanske frimst, torde motsvarande situation 1
dag sékerligen med framgang ha kunnat foras i MD enligt de marknads-
rittsliga bestimmelserna om vilseledande kénneteckensanvindning och
efterbildning i 6 och 8 §§ MFL, alternativt i kombination med renom-
mésnyltning enligt 4 § MFL (se harom nedan avd. 6.2 och 6.4). For det
andra skall ju forvaxlingsbedomningen i dag pé ett tydligare sétt foretas
som en helhetsbedomning inklusive association (jfr ovan avd. 4.4.6),
vilket skulle tala for att Ebersteins kritik av HovRns skél i dag borde
kunna anses som obefogad.

Som regel kan en rittighetshavare till ett eljest forvéaxlingsbart kin-
netecken lamna medgivande till registrering. Medgivande att registrera
ett identiskt eller praktiskt taget identiskt varumérke for samma eller
mycket likartade produkter kan dock inte godtas, eftersom risken for
forvixling mellan foretagen eller varorna ifraga blir 6verhdngande. Det
kunde enligt VFUs uppfattning knappast godtas frén allmén synpunkt
att flera sjdlvstiandiga registreringar avseende samma mérke och samma
varuslag samtidigt bestod for skilda néringsidkare. Det kravdes darfor
for registrering vid forvéixlingsbarhet, att det, féorutom medgivandet,
inte fanns fara for att allménheten skulle vilseledas genom registrering-
en.® Vid sin granskning av forslaget till 1960 ars VmL fann lagradet
med hénsyn till uppkommande tolkningssvarigheter anledning att un-
derstryka att det, trots medgivande, kunde finnas risk for sddan férvax-
ling att allménheten kunde vilseledas.®®> Att acceptera ett medgivande
har ocksa i praxis ansetts medfora risk for att kinnetecknet kommer att

04 SOU 1958:10 s. 279 ff. och 289 f.
05 Prop. 1960:167 s. 252.
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vilseleda allménheten om kénnetecknets kommersiella ursprung. Bely-
sande dr RA 1984 2:64 (Apple). Trots att medgivande till registrering
av ett eljest sdsom forvaxlingsbart ansett mérke lamnats av innehavaren
av det mothéllna varumérket, ansags hinder mot registrering dnda fore-
ligga i det att méarket uppenbarligen var dgnat att vilseleda allménheten.

RegRn anforde att bolagets varumérke, som bestod av ordet Apple, och det
mothéllna varumérket av ordet Apple (jémte figur som visade den tecknade
konturen av ett dpple), var i allt vasentligt identiskt lika och klart férvax-
lingsbara. Mellan de varuslag som ansékan avsag och de varuslag, for vilka
det mothallna mirket géllde, radde vidare, trots en vidtagen éndring, klar
varuslagslikhet. P& grund hérav fick det anses att mérket uppenbarligen var
dgnat att vilseleda allmanheten. Trots medgivandet foreldg darfor hinder
mot registrering.

Av liknande slag d&r PBR 407/93 (K6nig-Pilsener). Dar avslogs ansdkan
om registrering av mirket Konig-Pilsener for ol.

Trots att ett medgivande fran innehavaren av tvéa andra varumérken inldm-
nades, vilka ocksa innehéll ordet Konig och avsag ol, fiste sig PRV vid att
mérkena i princip var identiska och att varuslagslikhet foreldg. Enligt PRV
kunde konsumenter dirfor vilseledas om varornas kommersiella ursprung.
PBR framholl att mérkets andra led, Pilsener (dvs. 61), var deskriptivt. Det
sérskiljande kinnetecknet var Konig. Enligt PBR var mérket darfor vilsele-
dande om varornas kommersiella ursprung.

Apple-avgorandet och dven det strax ovan av PBR avkunnade Kdnig
Pilsner-avgorandet bor jamforas med ett senare liknande avgorande av
RegRn, %% vilket gillde registrering av varumirket Apollo, dir en varu-
mirkeshavare med ett identiskt varumirke ldmnat medgivande. Med
hénsyn till risken for vilseledande hade ansékan trots det avslagits av
sdvil PRV som PBR.

Enligt RegRn var mirkena visserligen identiskt lika och forvéxlingsbara.
Mellan de varuslag som bolagets ansokan avsag och de varuslag, for vilka

606 RA 1988 ref. 107 (Apollo).
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det mothallna mérket gillde, rddde vidare en viss varuslagslikhet. Denna
likhet var emellertid inte sddan att det kunde anses att bolagets mérke up-
penbarligen var dgnat att vilseleda allmédnheten. P4 grund hérav och efter-
som hinder enligt 14 § forsta stycket VmL i dvrigt inte forelag, skulle an-
s6kan om registrering bifallas.

Nér det giller forbud mot medgivande for registrering av varumaérken,
som eljest dr att uppfatta sdsom foérvaxlingsbara, har distinktionen mel-
lan vilseledande och forvixlingsbara varumérken saledes suddats ut.

4.6 Forargelsevickande kidnnetecken m.m.

For mérken, som utan att falla under 14 § forsta stycket 1 eller 2 VmL,
strider mot lag eller férfattning eller mot allmén ordning eller som &r dg-
nade att vicka forargelse rader ocksa registreringshinder (14 § forsta
stycket 3 VmL). Enligt art. 69" B 3 PK skall ett varumérke som stri-
der mot moral eller allmén ordning, kunna végras registrering eller ha-
vas om registrering skett. Detta giller i synnerhet om maérket till sin na-
tur 4r vilseledande eller framstar som bedrégligt for allménheten.

Nir det giller hindret mot registrering av varumérken som strider mot
lag, maste bestimmelsen anses relativt innehallslgs. Den kan inte ségas
ha samma direkta bidring som den s.k. lagstridighetsprincipen inom
marknadsforingsritten enligt 4 § forsta stycket MFL.%” Endast undan-
tagsvis finns ju uttryckliga begrinsningar i ritten att registrera ett kén-
netecken, men som sedan inte far anvéndas enligt annan lag, t.ex. pa
grund av att det strider mot férbudet mot vilseledande om kommersiellt
ursprung enligt 6 § MFL,% eller varumirken for alkohol- eller tobaks-
varor, vilka sedan inte far anvindas i skilda sammanhang enligt alko-
hol- och tobakslagarna.®® Som en foljd av att registreringshindren i

807 Se hirom Bernitz, Marknadsforingslagen s. 39 ff., Svensson m.fl., Praktisk marknadsritt s. 93.

8 Jfr t.ex. NJA 1982 s. 307 (Miklarbanken IT) med MD 1987:6 (Svensken) och hirom nedan
s. 449.

99 Jfr Oversikt s. 92.

356



4.6 Forargelsevdickande kinnetecken m.m.

14 § VmL i princip utgdr dven en avgrinsning av ensamréttens omfatt-
ning, stadgas i 25 § andra stycket 3 och 4 VmL att ett kdnnetecken far
hdivas om det strider mot lag eller allmén ordning eller &4r dgnat att vicka
forargelse. Ett kdnnetecken kan ju framsté som forargelsevickande en-
bart pd grund av sin anvindning, t.ex. vid anvindning for vissa varu-
slag, men vl inte for andra.

Det ligger naturligtvis néra tillhands att formoda att registreringshin-
dret for kidnnetecken som strider mot allmén ordning eller som véicker
forargelse, dr av samma karaktir av immaterialrdttsfossil som har kun-
nat konstateras om vissa skyddsobjekt pa andra hall inom immaterial-
ritten.®' I motiven till 1884 ars varumirkeslag uttalade kommittén att
det var naturligt att mirken innehallande figurer eller andra framstéll-
ningar av sadan beskaffenhet att de sirade den religiosa eller sedliga
kénslan eller pa annat sétt kunde vicka offentlig forargelse, inte borde
fa registreras.’!! I anslutning hirtill uttalade Heiding att si kunde vara
forhallandet &ven om varumérkets anviandning inte skulle vara straffbar
sasom religions- eller sedlighetsbrott. Ett varumérke kunde vara forar-
gelsevickande dven genom att anspela pa politiska héindelser,®!? genom
att forhana statsformen eller forhirliga en bekant brottsling.®'?

Aven om VFU i sina mycket kortfattade motiv till bestimmelsen
konstaterade att kategorin forargelsevickande mirken skulle komma att
f4 mindre betydelse enligt 1960 ars VmL,%'* ir det virt att uppmirksam-
ma att fossilen lever. Av den anledningen har i praxis registrering vig-
rats bade av ett varumérke innehéllande ordet Jesus for bland annat
jeans®!® och av varumirket Opium for bland annat parfym.®'® Opium har

®1% Jfr angaende upphovsritten om det s.k. klassikerskyddet, dar senast Musikaliska akademien

hade anledning att 6vervéga en uppsittning pa Folkoperan. Pa patentréttens omrade har mot-
svarande stadgande belysts av Karnell i NIR 1990 s. 179.

611 1882 ars motiv s. 31.

®12 Heiding hanvisade hir till registreringsavgérandet RA 1916 Ju 19 (Tre-Konunga-Matet i
Malmo 1914).

613 Heiding s. 199.

614 SOU 1958:10 5. 284.

15 RA 1976 ref. 174 (Jesus).

616 RA 1978 2:9 (Opium).
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emellertid sedermera kunnat registreras efter visad inarbetning for par-
fym 517

Hir dr det intressant hur detta stadgande ger ett skydd f6r mening fran
ett sa att sdga motsatt hall. Avsikten med stadgandet dr att kéinnetecken
inte skall vicka associationer med en mening som inte ir efterstrivans-
vérd, utan som tvért om pa mer eller mindre oklara grunder ringaktas av
lagstiftaren eller samhaéllet, d.v.s. att syftet hos det om registrering an-
sokande foretaget dr att vilja dra nytta av ndgot som hos den férmodade
omsittningskretsen har en positivt laddad mening, men som for lagstif-
taren (fortfarande) har en illegal eller eljest omoralisk eller destruktiv
innebord.

Bestimmelsen 4r av rent principiella skél intressant inte bara utifran
sina bevekelsegrunder, utan dven for denna undersékning. Bevekelse-
grunderna &r pa ett tydligt sitt kopplade till sdvil referens som mening.
Nir det géller referens har hir skapats ett sé att siga moraliskt firihall-
ningsbehov. Ingen skall fa ensamritt till ord som &r moraliskt sett ~dgre
staende — 1 vart fall inte for mer triviala varuslag (t.ex. Jesus for jeans,
jfr strax ovan). Det skulle i sa fall leda till att dessa ord i kommersiella
sammanhang fick icke dnskade referenser eller denotationer, men ock-
sa till att den generellt omfattade meningen hos sddana — i samhéllet res-
pekterade — virden forringades genom att brukas fér kommersiella eller
profana dndamél. A andra sidan finns kiinnetecken vars initiala mening
genom kommersiell anvéindning som kénnetecken, skulle kunna vicka
anstot hos den allménhet som antas skall fa réra sig fritt och oberérd pa
en marknadsplats. I de ovan berérda avgorandena &r det saledes en pri-
mdrmening, vilken ansetts kunna skapa fran samhallssynpunkt odnska-
de referenser till olagliga, omoraliska eller eljest anstotliga beteenden
eller forhallningssatt.

Avslutningsvis bor vil papekas att det allvarligt kan ifragaséttas i vil-
ken utstrackning registreringsmyndigheter och domstolar skall ges moj-
lighet att gora sddana 6verviganden av moraliskt slag. Det synes ocksa

817 Registreringsnr 0264595 (Opium).
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som om i vart fall registreringsmyndigheterna hyser viss ovilja att till-
lampa bestdmmelsen.

4.7 Urvattning och degeneration

Att fa omsittningskretsen till att uppfatta och ta till sig ett visst kidnne-
teckens mening ar som ovan (avd. 1.1-2) forklarats, oftast férenat med
avsevirda anstrdngningar i varumdrkesbyggande och marknadsforings-
kostnader. Den som gor sddana investeringar, kan pa sikt rakna med att
na fram till malet — ett kinnetecken som &r nést intill omgjligt att skada
(jfr dock ovan s. 98 f. om den eventuella mdojligheten att atkomma s.k.
uppfattningsmonopol, de facto-monopol eller kvasimonopol med hjélp
av konkurrensrétten). Emellertid finns det alltid risker pa vigen. En sa-
dan risk &r att konkurrenter eller férbrukare sa att sdga tar tag i mirket
och borjar anvianda det som en generisk beteckning eller som ett eget
vérde- eller kvalitetsuttryck. Ett klassiskt exempel dr Enhetsprisaktie-
bolaget (EPA). EPA hade inte férmaga att kommunicera sin marknads-
foringsidé pa ett sadant sitt att kinnetecknet och dess mening fick avsett
genomslag hos omsittningskretsen. I stillet tog konsumenterna 6ver de-
finitionen av kinnetecknets mening och utvecklade den till en allmén
beteckning for billiga varor, vilka tillhandaholls med relativt dalig ser-
vice.®!® Varumirket lever dirfor vidare 4n i dag som ett allmént uttryck
for délig kvalitet, fraimst i ordet EPA-traktor som en generisk benim-
ning for en s.k. A-traktor,®"” trots att kiinnetecknet inte varit i bruk under
nirmare trettio ar.

Inom kinneteckensritten talas om degeneration och urvattning,**
nigot som vanligen drabbar endast ordkénnetecken.®?! Ett ordkinne-
tecken som fran borjan kan ha varit ett rent fantasiord, d.v.s. utan pri-
mdrreferens, kan som bekant komma att uppga i det allménna spraket.

618 Angaende degenererade bokstavskombinationer, se vidare Holmqvist i NIR 1996 s. 48 ff.
81 Jfr dock Grundén i NIR 1995 s. 229.

620 Se Degeneration of Trade Marks.

21 Jfr Koktvedgaard i TfR 1987 s. 321.

359



4. Skyddsforutscittningar

Kénnetecknet forlorar sdledes sin sérskiljningsférmaga och dvergar till
att bli en allmén varubendmning — en generisk beteckning — d.v.s. ett ap-
pellativ,®*? varvid registreringen for det degenererade varumirket kan
hivas.®® Men eftersom registreringen bestar till dess den hivs, blir det
fraga ndrmast om en fallande skala av distinktivitet — Gver urvattning —
mot degeneration.®**

Medan degeneration avser att kdnnetecknet helt forlorar sirskilj-
ningsforméga, avses med urvattning att sérskiljningsférmagan forsva-
gas. Det kan ske t.ex. genom att omsittningskretsen férknippar kénne-
tecknet ocksd med en konkurrent, med varor av visst slag eller en viss
kvalitet, utan att det ddrigenom f6rlorar sin kdnneteckenskaraktér. Det
far i det fallet nya — icke avsedda — meningar och mer eller mindre
dubbla referenser. Ju fler kommersiella ursprung som kénnetecknet
kommer att férknippas med och ju starkare forbindelsen med dem blir,
desto svagare blir naturligtvis kdnnetecknets sarskiljningsférmaga i for-
héllande till det ursprungliga kommersiella ursprunget. Medan degene-
ration saledes kan férklaras som referensbortfall, ir urvattning narmast
ett bortfall, férdndring eller forskjutning av mening.

For att belysa vigen frén generation till degeneration kan kénneteck-
net Vespa vara ett bra exempel. Vespa ér det latinska namnet for geting.
Det har ddrmed fran borjan haft primdrreferens och -mening. Som ord
betraktat, har det ursprungligen, direkt eller indirekt, refererat till alla
existerande getingar. Genom att registreras som varumérke for en viss
typ av motorcyklar, férviarvade det en kdnneteckensreferens till alla mo-
torcyklar av visst slag och med ett visst kommersiellt ursprung. Genom
inarbetning, fick ordet geting/vespa en sekunddrmening (secondary me-
aning). Nér sa ordet i dess egenskap av kénnetecken kom att successivt
omfatta alla motorcyklar av ett visst slag, oavsett kommersiellt ur-
sprung, hade det kommit att urvattnas, och kanske ytterst degenerera,

622 Degeneration of Trade Marks; jfr Uggla i NIR 1955 s. 26 f. och Varumirkens sirskiljningsfor-
maga s. 34.

2 Degeneration of Trade Marks s. 168 . och 184 ff.; Koktvedgaard/Levin s. 394; jfr Oversikt
s. 86 ff.

2% Jfr Oversikt s. 86.
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till att i dag avse just ett visst slag av motorcykel — en skofer. Genom
degenerationen forlorar kdnnetecknet sdledes sin sekunddrreferens och
forvirvar si att siga en fertidrreferens sisom generisk beteckning. 5%
Vid urvattning behéller kénnetecknet emellertid sin sekundéra referens,
men far dndrad mening genom att sirskiljningsférmagan foérsvagas, ef-
tersom kénnetecknet, efter urvattningen, av omséttningskretsen uppfat-
tas pa ett annat — forsvagat — sitt 4n fore urvattningen.

Det dr tydligt att degenerationsrisken dr mer pataglig inom vissa
branscher eller for vissa varuslag @n andra. Ett omrade dér risken har an-
setts vara sirskilt stor #r kemisk-tekniska och farmaceutiska varors.®*
Ocksa inom livsmedels-, textil- och byggnadsbranschen férekommer
ofta degeneration.®?” Enligt Uggla tycktes det vara sa att ju bredare den
kundkrets var, till vilken varan vinde sig, desto storre var faran for de-
generation. Emellertid fanns det sannolikt inte ndgon bransch dér inte
enstaka fall av varumérkesdegeneration kunde uppkomma. Enligt Ugg-
la, kunde vidare dven kinnetecknets egen beskaffenhet spela en bety-
dande roll.*® Om varumirket var pa grinsen till det deskriptiva, d.v.s.
suggestivt (jfr ovan avd. 4.3.3.2), kunde diri ligga ett degenerationsfro.
Detta var ocksa fallet om mérket var konstruerat sa att det kunde upp-
fattas som en teknisk term.%’ Uggla konstaterade ocks att varumirken
for nya varuslag som tilldrog sig allmén uppmairksamhet och som om-
skrevs 1 pressen, litt kunde degenerera. Om varan saledes saknade ett
generiskt namn, var sannolikheten stor for att det varumarke, under vil-
ket varan lanserades inom marknaden, degenererade.®*°

Sett i historiskt ljus dr det uppenbart att degenerationsrisken &r stor i
fraga om kéinnetecken som anvénts for ursprungligen patentskyddade

625 Jfr Nordell i Identitet s. 103.

626 Se Degeneration of Trade Marks s. 365 ff.

27 Se Uggla i NIR 1955 s. 29 och Degeneration of Trade Marks s. 305 ff. och 369 ff.

28 Uggla i NIR 1955 5. 29. (Ett adekvat exempel hirpé fran modernare tid kan vara Bankomat. Se
vidare dven Degeneration of Trade Marks s. 310 ft.

2 Uggla i NIR 1955 s. 29.

60 Op. cit.s. 29 f.
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uppfinningar.®*! Exempel hirpa kan vara termos,**? dynamit®> och

grammofon.®** Den litt forklarliga anledningen hirtill ér att under den
tid som patentet ar ikraft, har varumérkeshavaren ensamritt till varor av
det slaget, varfor omséttningskretsen inte har mojlighet att komma 1
kontakt med andra varor av samma slag, vilka siljs under andra kénne-
tecken.®® Detta ger uttryck &t den i engelsk och amerikansk praxis ut-
vecklade s.k. Singerdoktrinen,*® enligt vilken ritten till ett varumérke
kan hévas nir patentet l6per ut. Sdledes skapar omséttningskretsen ge-
nom inarbetningen inte en mening grundad i uppfattningen om egenska-
per hos kénnetecknet, utan i stillet en mening hos sjilva varuslaget och
den referens som bildas kommer att bli referensen till en viss typ av fo-
remal. En annan iakttagelse &r att det i fraga om nya material, med nya
och revolutionerande egenskaper finns en séarskild risk for degeneration.
Tydliga exempel hirpa dr Nylon,®*” Masonite och Keviar. Det #r dirfor
viktigt for foretagen att lansera ett ord for sjdlva varuslaget i samband
med kénnetecknet for varan. Detta &r i dag ofta en vésentlig komponent
i en modern varumérkesstrategi.®*®

Det &r ocksa uppenbart att kinnetecken som har en igenkidnnande-
kvalitet, latt frestar till illojalt utnyttjande. Det innebér en allvarlig ska-
derisk for mérkeshavaren. Skadan uppstar bland annat genom att en
okontrollerad anviandning av mérket ocksé for artfrimmande varor kan
fora till att det sker en sddan urvattning av mérkets igenkénningsgrad,
att det till sist maste uppges. Om man t.ex. anvinder det virldsberomda
bilmérket Rolls-Royce for barnvagnar och cigarrettindare, dr det visser-
ligen ingen som helst fara for varu- eller verksamhetsforvaxling, men

1 Jfr Uggla i NIR 1955 s. 30 och Oversikt s. 83.

2 American Thermos Products Company v. Alladin Industries, Inc.; 207 F Supp. (D. Conn 1962)
(Thermos).

33 Se NJA 1887 A 288 (Dynamite); jfr Degeneration of Trade Marks s. 193 f.

64 RA 1921 H. 70 (Grammofon); U 1923 s. 315 (H) (Grammofon); GRUR Int. 1923 s. 233 (Gram-
mophonne).

5 Jfr Uggla i NIR 1955 s. 30 och Oversikt s. 85.

3¢ Singer Mfg. Co. v. Wilson (1875), 2 Ch. D. 434; 3 App. Cas. 376 (Singer) och Singer Mfg. Co.
v. June Mfg. Co. (1896), 163 U.S. 169 (Singer). Se hirom Degeneration of Trade Marks s. 264 ff.

67 U 1942 s. 914 (S) (Nylon); Se Degeneration of Trade Marks s. 185; jfr Uggla i NIR 1955 s. 29.

38 Se Mirkesorientering och Degeneration of Trade Marks s. 372 ff.
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den breda anvindningen kan sla tillbaka pa det ursprungliga kénneteck-
net. Det forlorar dé sin prégel av exklusivitet, elegans och optimal kva-
litet.*

Séavil degeneration som urvattning kan, sdsom redan antytts (jfr ovan
s. 196 ff. om “omedveten” inarbetning), astadkommas inte bara av kén-
neteckenshavaren sjélv, utan dven av konkurrenter och omséttnings-
kretsen, liksom #ven av den breda allminheten.®*’ I princip 4r det endast
ndr degenerationen &stadkommits av en konkurrent som det kan bli fra-
ga om kénneteckensintrang eller otillborlig marknadsforing. Ansvaret
for att motverka egen degeneration av kénnetecknet, liksom degenera-
tion som astadkoms av omséttningskretsen, avilar saledes exklusivt
kanneteckenshavaren. Egendegeneration intridder oftast, som ovan an-
ges, ndr kidnneteckenshavaren inte har lanserat en generisk beteckning
for varuslaget i anslutning till kédnnetecknet, ndgot som ofta kan vara
svart, eftersom det visat sig att t.o.m. firmadominanten i manga fall de-
genererat eller urvattnats.

Urvattningsrisken 6kar ocksa for kdnneteckenshavaren vid alltfér
langtgdende och vidlyftiga medgivanden. Det f6ljer ju sig naturligt att
ju fler konkurrerande kénnetecken som figurerar inom marknaden, de-
sto storre blir risken f6r forvirring och osikerhet om identitet och kom-
mersiella ursprung.®*! Ytterligare en filla kan vara licensiering. Om
grinserna for licenstagarens kidnneteckensanvindning vid kénneteck-
enslicensiering inte tydligt preciseras i avtalet, 6kar ju risken for att li-
censtagaren anvinder kidnnetecknet pa sitt som kan vara till forfang for
dess sirskiljningsforméga.

I licensavtal, sdrskilt av kvalitetsvaror, ar det dirfor av vésentlig betydelse
for kanneteckenshavaren att han forser avtalet med klausuler, inte bara om
forutséttningarna for kénneteckensanviandning, utan dven om minimikvali-
tet och kvalitetskontroll. Kontrollen blir dé inte bara ett sitt for kdnneteck-
enshavaren att skydda goodwill, utan ocksé att skydda sig mot angrepp pa

9 Koktvedgaard/Levin s. 372; jfr Koktvedgaard/Wallberg s. 18.
40 Se Uggla i NIR 1955s. 31.
41 Jfr Oversikt s. 85 f.
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varumirket pa grund av vilseledande om egenskap.®** Sadana klausuler blir
sérskilt viktiga nir licensgivarens och licenstagarens varor siljs parallellt
pé samma marknad under samma varumirke.**® En vig att forhindra urvatt-
ning eller degeneration i detta fall kan vara att konsekvent anvinda kinne-
tecknet i anslutning till annat kdnnetecken.

Risken for degeneration, eller i vart fall urvattning, 6kar ocksa nér kan-
netecknet licensieras till ett storre antal licenstagare for andra slags varor.%
Hérigenom uppkommer risk for att omséttningskretsen far svarigheter att
sammankoppla kénnetecknet med varor med ett visst kommersiellt ur-
sprung och med enhetlig kvalitet. I sddana licenssituationer r det darfor
viktigt att kdnneteckenshavaren férbehaller sig rétten att styra licenstaga-
rens marknadsbeteenden och att bestimma och granska kvaliteten pa de li-
censierade varorna. Det gemensamma intresset for bada parter vid varu-
mirkeslicensiering 4r ju som regel att nyttiggora den mening av skilda slag
som finns i ett visst kdnnetecken. Om den gér forlorad genom licensiering-
en, leder det ofelbart till urvattning. Om omséttningskretsen till slut inte
uppfattar att ett kdnnetecken star for varor av visst slag eller med vissa
egenarter, har det slutligen degenererat och darmed saledes forlorat dven
sin kénneteckensrittsliga referens. Den yttersta, och kanske mer teoretiska,
effekt som uppstar hiarav blir att kinnetecknet inte ens kommer att uppfattas
som en generisk beteckning, utan som ett tomt ord — tomt pa bade mening
och referens.

Niér det géller konkurrenter, finns en degenerationsrisk vid annans &be-
ropanden av skilda slag av kénnetecken. Urvattning kan ocksé uppsta
genom t.ex. misskreditering eller renommésnyltning (jfr vidare nedan
avd. 6.6-7). I de fallen &r det ju kidnnetecknets mening som forsvagas.
Vid misskreditering blir effekten att kdnnetecknets mening 4ndras,
d.v.s. att kénnetecknets egenvirde eller kdnneteckenskraft forsvagas till
formén for ett annat foretag. Vid renommésnyltning sker det i stillet en
meningsoverforing fran det snyltade till det snyltande kdnnetecknet.

42 Se Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 357 ff. och s. 393 ff. Dér behandlas riskerna samt
konsekvenserna av att konsumenten vilseleds beroende pa att varornas kvalitet inte dr Gverens-
stimmande.

43 Se op. cit. s. 141 vad giller sistnimnda forhillande.
4 Jfr Uggla i NIR 1955 s. 30.
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Vid jédmforande reklam (se vidare nedan s. 466 ff.) kan det finnas en ur-
vattningsrisk, i vart fall om ett visst kinnetecken kommer att bli ett ge-
nerellt jamforelseobjekt. 1 sa fall kan det jimforda kdnnetecknet latt
komma att uppfattas som en beteckning for varuslaget som stélls i jam-
forelse med den &beropande néringsidkarens kénnetecken. Ocksa pa an-
dra sitt kan konkurrenter bidra till urvattning av ett kannetecken. Man
kan t.ex. tinka sig att ett foretag marknadsfor masonitskivor av mdrket
X. Det kan ocksa rora sig om aterforséljare som uraktlater att ta hidnsyn
till en viss leverant6rs anvisningar om hur kdnnetecknet skall presente-
ras grafiskt eller fonetiskt, ndgot som kan vara av betydelse for vissa
mer kénsliga kdnnetecken, t.ex. suggestiva sddana. Risken hér &r nir-
mast att kinnetecknet kommer att uppfattas som en generisk beteck-
ning, d.v.s. att det forlorar en ursprungligen relativt svag referens, som,
genom &terforsdljarens handlande, eljest hade kunnat stirkas genom att
han hade kunnat férmedla en viss dnskad mening i kinnetecknet.

Uppenbart och relativt sjalvklart &r att vissa varumérken degenererar
i somliga lander, men inte i andra. [ England &r t.ex. en Hoover liktydig
med en dammsugare och i Frankrike kan man tala om en billig kulspets-
penna som en BiC oavsett dess kommersiella hirkomst.®*

Nir det giller firmor &r vil det normala att firmadominanten kommer
att uppfattas som entydig med producerade varor, sdsom t.ex. Masonite
eller masonit, men man kan ocksa tinka sig att en firma kommer att
uppfattas som ett geografiskt namn. Nagot speciellt dr det avgdrande av
HD,%® dir fraga var om namnet Arlanda var att uppfatta som namnet pa
en geografisk plats eller som namnet pa en verksamhet. Kungl. Maj:t
hade ar 1958 i ett beslut férordnat att flygplatsen skulle heta Stockholm-
Arlanda. Nér flygplatsen kom i bruk lag det naturligtvis nira till hands
att anvénda ordet Arlanda i firmor for ndringsverksamhet som anslot till
flygplatsen. En sadan vara Arlanda Langtidsparkering AB. Lufifartsver-
ket hivdade emellertid ensamritt till ordet Arlanda. HD fann i fraga om
hivning av firman Arlanda Langtidsparkering AB att &ven om Arlanda

45 Jfr Bertrand i RDPI 44/1992 s. 11.
46 NJA 1988 s. 209 (Arlanda).
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i 6kad utstrdckning kommit att anvéindas som en geografisk beteckning,
hade utvecklingen inte natt dithin att den ensamriétt till Arlanda som
uppkommit for Lufifartsverket gétt forlorad.

Namn torde emellertid inte kunna degenerera i egentlig bemérkelse.
Forvisso leder ett sdrpraglat namns utveckling ofta till att det kommer
att baras av en allt storre grupp av ménniskor, varfor det till slut inte kan
mothallas som registreringshinder. Har blir det i vart fall fér géllande
svensk rétts del ndrmast friga om en balansging mellan namnhinder
och generisk beteckning. En fraga av besléktat slag ror geografiska ur-
sprungsbeteckningar. Sddana kan ju tappa, férsvaga eller forlora sin séir-
prigel,%¥ d.v.s. att ett namn pa en produkt, som visserligen har samband
med den ort eller den region dér produkten fran borjan framstélldes eller
marknadsfordes, har kommit att bli den allménna bendmningen pa pro-
dukten eller livsmedlet i fraga. Enligt VFU utvecklades atskilliga geo-
grafiska beteckningar till generiska bendmningar, vilka enligt handels-
bruk endast tjanade till att utmérka varans art. Var blott friga om sadana
beteckningar, blev mirket givetvis inte att anse som vilseledande.®*® 1
art. 3.1 1 férordningen om skydd for geografiska och ursprungsbeteck-
ningar for jordbruksprodukter och livsmedel finns dérfor ett forbud mot
registrering av sddana geografiska ursprungsbeteckningar. Nar det skall
avgoras om ett namn har blivit generiskt, skall hdnsyn tas till samtliga
faktorer. Ett exempel pa en geografisk ursprungsbeteckning som har de-
genererat, kan vara Vichy som vigrats registrering som varumairke, inte
pa grund av att det uppfattades som en geografisk ursprungsbeteckning,
utan eftersom det ansigs vara en generisk beteckning for bordsvatten.®*
1 EG-domstolens s k. Feta-avgorande®’ var friga om bestimmelsen om
degenererade ursprungsbeteckningar enligt art. 3.1 i férordningen kun-
de vara tillimplig pé beteckningar som alltid varit att uppfatta som ge-
neriska. Ordet feta dr en beteckning utan direkt geografisk denotation,
eftersom det inte finns nagot geografiskt omrade med detta namn.

47 Jfr Nitter i And og rett s. 763 f.

8 SOU 1958:10 s. 282.

4 PBR mal 96-611 (Vichy). Det ir ju ur killan i Vichy som vattnet kommer naturligt kolsyrat.
90 De forenade malen C-289/96, C-293/96 och C-299/96 (Feta).
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4.7 Urvattning och degeneration

Emellertid har ordet kommit att uppfattas som en speciell typ av ost fran
Grekland, varfor Grekland ansokte om registrering av beteckningen i
enlighet med forordningen. EG-kommissionen beviljade ocksé anso-
kan, men flera medlemslinder vickte talan hos EG-domstolen om att
registreringen skulle hdvas med hénvisning till att feta var att uppfatta
som en generisk beteckning.

Domstolen konstaterade att uttrycket namn som har blivit generiska i art.
3.3 skulle vara tillimpligt 4ven pa namn som alltid hade varit generiska.
Domstolen konstaterade vidare att Kommissionen vid registreringen av be-
teckningen Feta inte hade tagit hansyn till omstdndigheten att beteckningen
sedan ldnge dven anvints i vissa andra medlemsstater dn Grekland. Dom-
stolen ansag darfor att Kommissionen inte hade beaktat samtliga faktorer
som den enligt férordningens art. 3.1 var skyldig att géra vid avgérande av
om ett namn var generiskt eller inte. Domstolen kom darfor till slutsatsen
att registreringen av namnet Feta som geografisk ursprungsbeteckning
skulle ogiltigforklaras.

4.7.1 Regeneration

Som regel dr det synnerligen svart och forenat med visentliga investe-
ringar att regenerera ett kdnnetecken — att sd att sdga ge det liv pa
nytt.%! Forsok att regenerera kiinnetecken som r i bruk tenderar dirfor
att misslyckas. Det krévs i princip att kdnneteckenshavaren maste inar-
beta en ny generisk beteckning for den vara vars kidnnetecken degene-
rerat, ndgot som regelmissigt dr forenat med forlust av en betydande
marknadsandel®® och samtidigt med omfattande (re)investeringskost-
nader, eftersom den inte endast kan riktas mot en omséttningskrets, utan
maéste riktas mot alla. Det géller med andra ord att skapa ett nytt appel-
lativ for ordet for att kunna atervinna sitt kédnnetecken. "Den forvirvade
appellativistiska betydelsen forsvinner och egennamnskaraktiren triader
pa nytt i dagen.”®*® Det som kriivs ir ju inte bara att na ut till omsitt-

1 Jfr Oversikt s. 88 f.
652 Oversikt s. 89.
%53 Holmqvist i NIR 1975 s. 267; jfr Degeneration of Trade Marks s. 240.
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ningskretsen, utan till hela allmdnheten med budskapet att en generisk
beteckning skall utgéra ett kéinnetecken och saledes skilja varor av visst
kommersiellt ursprung fran samma slags varor av annat ursprung. Man
kan om inte annat ocksé tdnka sig att en sddan verksamhet ivrigt skulle
motarbetas av konkurrenter.®*

Undantagsvis kan emellertid tdnkas att ett kinnetecken kan regenere-
ra. Det nirmast till hands liggande scenariot &r att det slags varor, for
vilket kénnetecknet har blivit en generisk beteckning, blir omoderna el-
ler eljest mindre vanligt férekommande inom marknaden. Darefter kan
man tidnka sig att den forne kénneteckenshavaren forsoker registrera
kannetecknet for en liknande, eller kanske hellre, delvis ny typ av pro-
dukt.%> Ett degenererat kinnetecken har dock da och d kunnat regene-
reras nér det inte har anvénts under manga ar. Exempel pa kénnetecken
som lyckats med regeneration dven pd andra premisser dr savil Sing-
er®® som Dunlop.%” Fran svensk praxis kan nimnas besvirsavdelning-
ens beslut 102/69 (Carborundum II), dir det efter en marknadsunder-
s6kning visats att 50 procent av omséttningskretsen uppfattade kénne-
tecknet som ett kdnnetecken, medan den andra hilften uppfattade det
som en generisk beteckning. Eftersom kénnetecknet redan var registre-
rat,%*® skulle det medges registrering for ett 6kat antal varor, ndgot som
det pa grund av att det tidigare ansetts som en generisk beteckning vig-
rats registrering for.*° Fran norsk praxis kan namnas Yale for 13s, vilka
under lang tid uppfattades som generisk beteckning for lassystem (yale-
las eller jellas). Sedan nya och storre marknadsaktorer kommit in pa
marknaden, aterkom Yale ldngsamt som kannetecken for 1as med eget
och unikt kommersiellt ursprung.®® Av allt att doma har dven Jeep®'

9% Se allmint om regeneration, Degeneration of Trade Marks s. 232 ff.

55 Se Uggla i NIR 1955 s. 38.

¢ Singer Mfg. Co. v. Briley, 99 USPQ 303 (1953) (Singer).

7 Dunlop ansags degenererat i NJA 1916 B 493 (Dunlop).

98 RA 1936 not. H. 12 (Carborundum I).

% Besvirsavd. mél 102/69 (Carborundum II). Se hirom Synnerstad s. 35.

60 Se Oversikt s. 89.

1 Jeep vigrades registrering genom RA 1947 not. H. 51 (Jeep); jfr hirtill Besvirsavd. mél 107/
67 (Jeep). (DaimlerChrysler innehar i dag inte mindre 4n tre registrerade svenska varumérken
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4.7 Urvattning och degeneration

kunnat regenereras. Nir det géller Jeep forefaller det vara sa att i vart
fall omséttningskretsen kan skilja pa ”jeepar” av mérket Jeep och andra
“jeepar”, d.v.s. terringgdende personbilar. P4 samma sétt torde omsitt-
ningskretsen skilja mellan olika typer av fotostatkopieringsmaskiner
dven om uttrycket ”Xerox-kopia” fortfarande forekommer. Tydligen
kan saledes ett ord undantagsvis uppfattas som bade kénnetecken och
generisk beteckning. Om ordet dessutom har ursprunglig sirskiljnings-
forméga, sdsom vespa, kan det séledes fa tre frdn varandra skilda refe-
renser och meningar. Det refererar till alla getingar, till alla skotrar och
alla skotrar av mirket Vespa. Detta kan bade for Jeep och for Vespa ha
sin lyckliga foérklaring i att det under senare tid kommit s& ménga och sa
olika fortskaffningsmedel for skilda dndamal, med skilda egenskaper
och for skilda kundkategorier pa en marknad med till synes okad kon-
kurrens, for vilka just varukénnetecknet blivit det viktigaste sdrskilj-
ningsmedlet.

4.7.2 Federal Trademark Dilution Act

Den klassiska urvattningslédran har amerikanskt ursprung och brukar
tillskrivas Schechter.* Enligt honom skulle urvattningsskyddet forhin-
dra “the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold
upon the public mind of the mark or name by its use upon non-compe-
ting goods.”®®® Urvattningsliran bortser helt frin varuslagslikhetskrite-
riet.%** Den ldgger huvudsaklig vikt vid skyddet av mirkets egenviirde
och reklamfunktion m.m.% Ett explicit skydd mot urvattning har in-
forts i Forenta staterna genom 1996 &rs Anti Dilution Act,**® som forvis-
so bygger pa principer som lidnge funnits inom ramen for Lanham

for Jeep: varumirke nr 0087438 i klass 25; varumérke nr 0255347 i klasserna 3, 5, 7, 8, 9, 11,
14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37; samt varumérke nr 0312120 i klass 16).

62 Se Varumirkeskonflikter s. 256 ff.

663 Schechter i 40 Harvard Law Review 1927 s. 813 ff.; se dock hirtill det tyska Odol-avgérandet
fran 1925 (LG Elberfeld, GRUR 1924 s. 204 / 25 MuW s. 246 (1925/26) (Odol)).

64 Jfr Varumirkeskonflikter s. 382.

5 Noveller s. 71 ff.

6% Federal Trademark Dilution Act of 1995,
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Act.®®” Den gor det mojligt att forbjuda annans anvindning i nirings-
verksamhet av vil kénda varukdnnetecken och firmor eller utnyttjande
av deras anseende, 4ven om utnyttjandet inte medfor forvéxling. I lagen
anges ett antal faktorer som tillsammans har betydelse for bedomningen
av om kéannetecknet skall anses vil kant: graden av inneboende eller
forvirvad sirskiljningsférmaga, tiden och omfattningen av anvandning-
en av kdnnetecknet for avsedda varor, tiden och omfattningen av mark-
nadsforing, det geografiska omrade pé vilket kidnnetecknet har mark-
nadsforts, marknadsforingskanaler, graden av igenkinning (recogni-
tion) av kinnetecken pa det marknadsférda omradet samt arten och
omfattningen av tredje mans anvidndning av samma eller ett liknande
kdnnetecken.

Efter att ha avgjort om ett kénnetecken dr vl ként, skall prévas om
tredje mans anviandning av kdnnetecknet medfor urvattning. I lagen de-
finieras urvattning (dilution) som:

”the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish
goods or services, regardless of the presence or absence of competition bet-
ween the owner of the famous mark and other parties, or likelihood of con-
fusion, mistake, or deception.”®®

I forarbetena till lagen uttalades att dilusion ”is designed to encompass
all of the forms of dilution recognised by the courts, including dilution
by blurring, by tarnishment and disparagement, and by diminish-
ment”.*® Blurring har i dldre praxis ansetts omfatta “wittling away of
an established trademark’s selling power and value through its unautho-
rized use by others upon dissimilar products®’® och ett kéinnetecken har
ansetts tarnished nér det &r linked to products of shoddy quality, or is

7 Se Mostert s. 449 ff.

%8 15U.S.C. § 1127.

9 H.R. Rep. No. 374, 104th Cong., 1st Sess. (1995).

7 Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., 875 F.2d 1026, 1031, 10 U.S.P.Q. 2d
1961 (2nd Cir. 1989); jfr Panavision Int’l, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296, 1304, 40
U.S.P.Q.2d (BNA) 1908, 1914 (C.D. Cal. 1996) déar domstolen uttalade att urvattning “involves
a whittling away of the selling power and value of a trademark by unauthorized use of the
mark.”
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portrayed in an unwholesome or unsavory context, with the result that
the public will associate the lack of quality or lack of prestige in the de-
fendant’s goods with the plaintiff’s unrelated goods.”*”!

4.8 Ndgot om doménnamn

Under senare ar har doménnamn tilldragit sig en 6kad uppmaérksamhet
som en kénneteckensrittslig foreteelse. Redan hir bor vil konstateras
att domidnnamn, i vart fall i dag, inte 4r en del av kdnneteckensritten.
Doménnamn och ritten till sddana varken &r eller tillskapar en immate-
rialritt.5 Att sa 4r fallet kan ses ur tva vitt skilda synvinklar. Den ena
ar den tekniska, dir den principiella bakgrundstanken dr att ett domén-
namn skall vara att anse endast som en adress, vars funktion &r att diri-
gera en Internetanvindare till ett visst unikt fyndstélle. Den andra finner
sin grund i immaterialrdttens fundament, dér rétten till doménnamn i
dag inte dr uttryckligt erkdnda som en sadan ritt. Emellertid har det vi-
sat sig att doménnamn pa flera sétt kan fa kdnneteckensrittslig relevans.
Néra till hands ligger ocksa att anldgga ett marknadsréttsligt perspektiv,
for det fall att en s6kning via Internet pa en viss firmadominant ger traf-
far hos konkurrenter.

Ett domdnnamn &r en s.k. i.p.-adress, d.v.s. en adress till ett fyndstélle
av ett eller annat slag i det globala digitala nitverket /nternet och kan ju
ddarmed fa ké@nneteckensrittslig — ndrmast firmaréttslig — funktion nér
dominnamnet indikerar en firmadominant eller ett varukénnetecken.’”
I kombination med nadgon av de mer frekventa toppdoménerna .se eller
.com, kan tredje mans anvéndning som huvuddomin, av annans kénne-
tecken eller firmadominant fa som f6ljd att den som forutséttningslost
s6ker i Internet pa sddana namn, kommer s4 att séga fel. Scenariot ar att
ett mindre ként eller mindre renommerat féretag inom samma bransch

"l Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prod., Inc., 73 F.3d 497, 506, 37 U.S.P.Q. 2d 1516 (2nd
Cir. 1996).

72 Se Pawlo i NIR 1999 s. 146; jfr Maunsbach i NIR 2002 s. 357.

73 Jfr Rosén i Festskrift till UIf Bernitz/NIR s. 145.
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registrerar ett domidnnamn som &r identiskt med ett annat ként foretags
varukédnnetecken eller firmadominant och séledes vid s6kning ger traff
hos det mindre kidnda foretagets plats i Internet. Detta problem har for
svensk del lett till de tidigare, synnerligen strénga kraven for registre-
ring av domidnnamn. Den s6kande méste enligt dem, t.ex. redan vid an-
s6kningstillfdllet kunna uppvisa att han hade en registrerad rétt till nam-
net.”* Utomlands har det déiremot varit vanligt att ett prioritetssystem
tillimpats, men att ett domédnnamn sedermera kunnat Advas om annan
kunnat visa pa béttre ritt, ndgot som i manga fall krdvt domstolsutslag
om anvéndningen de facto gillt kinneteckensanviandning. Nir sé ar fal-
let framstar rétten till dom&nnamn som en del av den materiella kénne-
teckensritten.®”>

De tidigare restriktiva svenska reglerna for tilldelning av domén-
namn efter materiell forprovning, har emellertid under varen 2003 er-
satts av visentligt liberalare bestimmelser med en mer utpriglad s.k.
forst-till-kvarn-princip och ett invindningsférfarande av det slag som
giller for registrering av gemenskapsvarumérken och liksom vad som
foreslagits av VK #ven for nationell registrering av varumérken.®’® Den
som ansoker om registrering av ett domédnnamn ansvarar sjédlv for att
namnet inte utgdr intrang i ndgon immateriell rittighet eller pa annat
sétt strider mot lag, férfattning, allmin ordning eller 4r dgnat att vicka
forargelse.®’” 1 anslutning till registreringsforfarandet har ocksa inforts
mojlighet att fa registreringens lovlighet provad i ett sirskilt panelforfa-
rande av liknande slag som det som tillimpas i frdga om .com-doménen.
Doménnamnet kan avregistreras eller dverforas till den som begért
tvistlosningsforfarande, om doménnamnet &r identiskt eller forvax-
lingsbart med ett varukédnnetecken, niringskdnnetecken, slidktnamn,
konstndrsnamn (om namnet inte syftar pa ndgon sedan liange avliden),
eller titel pa annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk, vilka har
rattsgrund i Sverige och vilka den som begirt tvistlosningen kan visa

7 Op. cit. s. 146 f.

75 Se SOU 2000:30 s. 34 ff.

676 Se hirom Pawlo i NIR 2003 s. 253 samt sven Mietzel och Groening i NIR 2003 s. 260 ff.
677 Se Pawlo i NIR 2003 s. 254.
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rdtt till. En viktig forutséttning dr dock att domdnnamnshavaren inte har
nagon rétt till eller beréttigat intresse i domé@nnamnet. Innehavaren an-
ses ha en ritt till eller ett berittigat intresse i domédnnamnet, bland annat
om det visas att anvidndning av dominnamnet skett i samband med
marknadsforing av varor eller tjanster innan tvistlosningen inleddes, el-
ler om domédnnamnet 4r allmént kdnt som en bendmning f6r innehava-
ren eller dennes verksamhet, tjdnster eller varor.®’® For att doménnam-
net skall kunna avregistreras forutsétts ocksé att det har registrerats eller
anvints i ond tro.5”

Liksom kénnetecken kan dominnamn vara férvdxlingsbara. Ett do-
ménnamn kan ocksé vara forvéixlingsbart med ett varumérke. Forvax-
lingsldran blir dock annorlunda hér. For det forsta &r domannamnets hu-
vudfunktion att vara en ren adressangivelse. Det gor att doménnamn
kan vara vildigt lika. Ett enda tecken kan ju skilja tvd doménnamn éat.
Fenomenet &r inte nytt. Principen 4r densamma som f6r telefonnummer
och telex- och telegrafadresser.®®’ Men den modala skillnaden ir bety-
dande, pa grund av Internets enorma spridning och genomslag som
massmedium. Hur som helst &r det alltsa en pataglig skillnad mellan do-
ménnamns tekniska funktion och deras funktion som kénnetecken.

Ett problem med dominnamn, som kanske alltfor sdllan uppmaérk-
sammats 1 den allminna nationella, savil som i den internationella, de-
batten, dr ocksé att domédnnamnsforfarandet inte tillhandahéller nagot
effektivt klassindelningssystem. Nir det, sdsom konstaterats ovan, ra-
der brist pa kédnnetecken, gor sig detta problem, sérskilt gidllande inom
doménnamnsvérlden. Eftersom proritetsregeln géller, blir det den som
forst registrerar sitt domédnnamn som far ensamritt till den ordkombina-
tion som utgér domédnnamnets fundamentala del. Att det sedan kan fin-
nas andra néringsidkare inom andra branscher som kan ha motsvarande
ansprak pa samma ord, kan da inte tillgodoses pa det sétt som dr mojligt
inom den traditionella kdnneteckensritten.

78 Jfr op. cit. s. 256 f.
67 Se hirom Sund-Norrgard, Doménnamnstvister och ond tro.
80 Jfr Andsretten s. 398.
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Aven om négon klar linje i dag inte kan ses i vad avser doménnamns
kanneteckensrittsliga status, &r det en trend att den som forsoker att sa
att sdga ordttmétigt som doménnamn tillgripa annans registrerade kin-
netecken sillan vunnit framgéng med det. En férklaring kan bottna i va-
rumirkesrittens funktion inom marknaden. En annan forklaring vilar pa
mer allménna forutsittningar for handel enligt Art. 10° PK 8!

Sett till sina fundamenta &r domdnnamnens kénneteckensréttsliga as-
pekt en frdga om referens. Alla farhdgor om ett inadekvat registrerings-
forfarande och otillrickliga remedier for att tillforsidkra att inte annan &n
den sa att siga rdttmdtige innehavaren skall fa ensamritt till sin domén,
syftar ju till att en fri och forbehéllslos sokning i Internet skall ge sé att
sédga rdtt resultat. P4 samma sétt som ordet tiger refererar till alla tigrar,
skall man komma till Yolvo om man soker i Internet pé http://www.vol-
vo.com. (En annan sak &r att man i dag ddrmed inte kommer direkt till
Volvos personbilsindustri (jfr ovan s. 81 och nedan s. 531 f.). Sett sé till
mening, ligger den aspekten hir pé ett djupare plan och kommer till ut-
tryck i skilda aspekter av tredje mans missbruk eller otillborliga regist-
rering av annans kdnnetecken som doménnamn.

4.9 Sammanfattning och utgangspunkter

Nir en systematisk lagstiftning med registrering av varumérken utveck-
lades under senare delen av 1800-talet, uppstod fragan vad registrering-
en skulle svara mot. Inledningsvis gavs faktiskt registrerade varumér-
ken ett generellt skydd. Inga hinsyn togs till varuslag. Den forsta svens-
ka varumirkeslagen fran 1884 skyddade market inom alla varuslag. Det
fanns en bestimmelse om att varumérken kunde besta parallellt i undan-
tagsfall. Aven om det rorde sig om skilda varuslag, onskade varumér-
keshavarna inte att mérket, som vid denna tid sadgs endast som ett bild-
miéssigt tillbehor till rorelsens firma, anviandes av ndgon annan. Mirkets
vérde lag i marknadens tillit. Att ndgon anvénde samma mérke ansags

81 Scenariot visas p sitt siitt kanske for svensk ritts del av Stenungsunds TR dom den 1 juli 2001
(Volvo-Tuning); jfr dven det danska avgérandet U 1999 (Q) (Melitta).
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dérfor bero pa att han dnskade utnyttja denna tillit, vilket lagstiftningen
inte borde uppmuntra.®®? Det breda skyddet blev dock kortvarigt. Redan
ar 1897, i och med att ordmérken tilldts registrering, bestimdes att va-
rumérken skulle registreras endast for de i ansokan angivna varusla-
gen.®® Den reella grunden &r uppenbar. Det ansgs inte finnas tillrick-
ligt manga bra varumérken for att ticka behovet om alla skulle kunna fa
generellt skydd. Detta fungerade visserligen ndgorlunda med figurmér-
ken. Men det gick inte med ordmérken, som ju skall vara rimligt korta
och litta att uttala. Aven om kombinationsméjligheterna &r manga, ir de
langtifran obegrinsade.®®* Klassregistreringsystemet ir forvisso en vig
ut ur det dilemmat, men skapar nya problem i en, pa alla de sitt, kon-
vergerad eller integrerad marknad, dir s mycket trings inom ett och
samma marknadshign. Utvecklingen har gjort avtryck sévil i lagstift-
ning som i praxis. Det &r tydligt hur kénneteckensritten i 6kande grad
har tvingats ta hansyn till savil tringsel inom marknaden som 6kad
marknadskonkurrens, dir kénnetecknet blivit ett allt viktigare verktyg
eller vapen.

Ett relativt méarkligt férhallande, som berorts ovan (s. 183 f.) ar att
skydd f6r inarbetning inte kriaver kunskap hos omsittningskretsen om
ett visst kommersiellt ursprung. For inarbetning kravs endast att omsétt-
ningskretsen uppfattar kidnnetecknet som ett individualiseringsmedel,
varmed en bestimd — dock inte nddvindigtvis till namnet kdnd — na-
ringsidkare betecknar sina varor for att skilja dem fran andra varor av
liknande slag.®® Det kriv saledes inte att omsittningskretsen vet vilken
nédringsidkare som &r kdnneteckenshavare och ytterst saledes inte heller
att kannetecknets garanti- eller ursprungsangivelsefunktion ar tillgodo-
sedd, vilket innebér att inarbetning inte ger skydd for en ursprungsangi-
velse 1 sig, men vél for symbolfunktionen. Detta kan naturligtvis disku-
teras. For det forsta dr det rimligt att det inte skall kridvas mer for upp-
naende av ett inarbetningsskydd &n for ett registreringsskydd. I fraga

82 Koktvedgaard/Levin s. 370.
83 Jfr NJA 1926 s. 383 (Bjorn).
8% Koktvedgaard/Levin s. 370.
85 30U 1958:10s. 223.
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om registrering stélls heller inga krav pa att omséttningskretsen skall
kunna referera ett visst mérke till ett visst specifikt kommersiellt ur-
sprung, eftersom referensen tillskapas genom registrering (jfr ovan
s. 175). A andra sidan bér man kanske inte kunna tala om en fullbordad
inarbetning i egentlig bemérkelse annat 4n nir omséttningskretsen kan
relatera kénnetecknet till ett visst kommersiellt ursprung. I sa fall skulle
fullbordad inarbetning forutsétta att kdannetecknet har tillskapat en refe-
rens mellan mirkesvaran och dess kommersiella ursprung.

Inom kénneteckensritten har traditionellt talats om omsdttningskret-
sen som den grupp till vilken frdgan om alla relevanta fakta f6r skydd —
sarskiljningsférmaga, forvaxlingsbarhet, vilseledande — skall stéllas for
att f4 svar pa om kénnetecknet dr skyddsfortjant eller skyddat och om
det #r forvixlingsbart eller inte. Aven om omsittningskretsen konstate-
rats vara diversifierad, har diskussionen inom kéinneteckensritten om
omsittningskretsens differentiering varit relativt begrinsad. Ett kénne-
tecken kan naturligtvis i manga fall uppfattas olika av en licenstagare,
grossist, detaljist eller konsument. Sdsom marknaden ser ut i dag, dir en
och samma produkt kan marknadsféras pa olika sitt, via olika media
och skilda forséljningskanaler, kan det antas att uppfattningen om sér-
skiljningsformaga, forvaxlingsbarhet och vilseledande varierar hogst
visentligt mellan olika grupper av omséttningskretsen. Forklaringen till
att bedomningen av vilka som ingar i omséttningskretsen varierar frén
vara till annan &r inte minst att olika delar av omséttningskretsen upp-
fattar varumairket pa skilda sitt. Det torde kunna gilla sévil referens
som mening. Medan den grundlaggande fragan om kénnetecknet genom
inarbetning har foérvérvat referens &r av principiellt intresse vid normala
inarbetningsfall, tenderar fragan om férvirvad mening att bli viktigare i
fraga om intrang enligt anseendeskyddet. Da blir ju den inarbetade me-
ningen en vésentlig del av bestimmelsens otillborlighetsbedomning och
i sddana fall framstér graden av inarbetning underordnad arten av inar-
betning, d.v.s. vilken mening som har inarbetats, inte i vilken grad den
har inarbetats.%*

8 Jfr det ovan s. 306 berdrda Silva-avgorandet (NJA 1990 s. 469), dir fragan vad kinnetecknen
de facto stod for, blev av visentlig betydelse for sjdlva intrangsfragan.
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Kunskap om kénneteckens skyddsobjekt dr ytterst baserad pa erfa-
renhet. Men det som forsvarar situationen dr att det dr en dubbel erfa-
renhet, som avser savil juridikens férutsittningar som omséttningskret-
sens erfarenhet om kénnetecknens funktion inom marknaden.

Detta har vervégts narmare av Wessman, sérskilt i fraga om forvixlings-
barhet. Han konstaterade att fragan om forvixlingsrisk, sarskilt i EG-dom-
stolens praxis, utvecklats frdan en mer eller mindre enkel sakfraga till en
sammansatt rittsfraga, diar bestimningen av risken for forvixling blir till en
form av marknadsrittslig intresseavvigning.®®” Medan man i England fort-
farande uppfattade férviaxlingsbedomningen som en sakfraga, men dér, sa-
som Wessman konstaterade, de engelska domarnas kénsla for samhaéllseko-
nomiska avvigningar i praktiken emellertid ledde till en nyanserad mark-
nadsrittslig bedsmning,%® understrok den tyska BGH, i linje med Beier,%®
att det rorde sig om en rittsfraga.®® Wessman konstaterade vidare att EG-
domstolen undvikit en ndrmare definition, men valt ett vidstrackt forvix-
lingsbegrepp®! och fort in de tyska principerna om vixelverkan och kin-
neteckenskraft.®? Hirmed hade bedomningen fatt en sammansatt rittslig
karaktir.%®® Enligt Wessman paminde utvecklingen i USA litet om den i Eu-
ropa. I flertalet amerikanska appellationsdomstolar torde fragan om férvax-
lingsrisk anses vara en komplex fraga, sammansatt av flera olika omstén-
digheter (bland annat likheten mellan mérkena, likheten mellan varorna och
det dldre mérkets sérskiljningsformaga) d&ven om en yttre definition av for-
vaxlingsrisk som sakfraga ibland hdngde kvar fran den gamla engelska
principen om passing-off.* Detta #r forvisso en fragestillning som Sppnar

87 Wessman i NIR 2000 s. 639 f.

688 Wessman i NIR 2000 s. 640. Wessman hanvisar hr till det s.k. Wagamama-avgorandet (FSR
1995 s. 713).

6% Beier i GRUR 1974 5. 514.

0 Wessman i NIR 2000 s. 640 som &beropade det tyska SL-avgorandet (BGH GRUR 1991
s. 609).

1 Wessman i NIR 2002 s. 640 med aberopande (fotnot nr 8) av mal C-39/97 (Canon) p. 29, om
indirekt férvixling och forvixling i vidare mening.

92 Wessman i NIR 2000 s. 640. Wessman aberopade hir mal C-251/95 (Sabel) p. 22-24, och mal
C-39/97 (Canon) p. 17-19 samt p. 29.

6% Wessman i NIR 2000 s. 640 not 8.

9% Op. cit s. 640 not 9. Riittsliget var enligt Wessman emellertid inte helt klart; jfr Varumirkes-
konflikter s. 111 ff.
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for en rad komplicerade 6verviganden om vad och i vilken utstrickning
domstolen kan ta stillning till andra 4n rent objektiva fakta i frdga om kén-
netecknens de facto-egenskaper, liksom till av parterna dberopade sakom-
stindigheter.**®

En viktig skillnad mellan kdnneteckensritten & ena sidan, och ovriga
immaterialrittigheter & den andra &r de verktyg med vilka ett intrdng
skall bedomas. Medan man inom &vriga immaterialrittigheter utgar
ifrdn den sakkunnige inom omradet — en vir optimus — 4r huvudregeln
inom kinneteckensritten i stillet att det &r den tdnkte genomsnittskon-
sumenten som skall goras till tolk fér om tva kinnetecken kan anses for-
vixlingsbara.®”® Enligt EG-domstolens praxis skall bedomningen, som
ovan konstateras, foretas med utgangspunkt i en normalt informerad
samt skdligen uppmdirksam och upplyst genomsnittskonsument.®’ For
att kunna bilda sig en uppfattning hirom maste domaren, enligt Knoph,
“bokstavelig krypa ut av sitt gode skinn, og sgke a leve sig inn i hvordan
godtfolk vil reagere overfor merkene nar de moter dem i livet.”®%
Séavil kvantitativa som kvalitativa fakta skall virderas. Vissa kvalita-
tiva fakta later sig svarligen bevisa med endast indirekta bevismedel.
For att kunna bedoma forbrukarnas mérkesmedvetenhet och precisions-
formaga, torde dérfor ofta krivas underlag i form av en marknadsunder-
sokning. Aven om indirekt bevisning i form av reklammaterial, av vil-
ket det framgér hur ett kdnnetecken anvénts, kan ge indicier om hur det
kan uppfattas av omsittningskretsen,®” 4r det uppenbart att omsitt-
ningskretsens uppfattning om kidnnetecknets mening sikert kan bestdm-
mas endast genom en marknadsundersokning.”” Faststillande av om-

%% Jfr Nordell i NIR 2003 s. 276.

9 Jfr Immaterialretspositioner s. 176.

%7 Domstolen hinvisade hir till mal C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky) p. 31.

8 Knoph s. 455.

9 Synnerstad s. 12. Synnerstad hénvisar hir till marknadsundersskningens betydelse i RA 1971
H. 27 (Borrhackan) och RA 1971 H. 94 (Thermoservice).

700 Qe hirtill Synnerstad (s. 12) som konstaterade att en viss marknadsandel som bevis for inarbet-
ning, var en allvarlig brist, eftersom den inte sade ndgot om hur omsittningskretsen uppfattade
varumirket.
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fattningen av kdnnetecknets anvéndning synes dartill ge besked om
denna mening &r intersubjektiv (jfr ovan avd. 3.3.3.1), sévida ett till-
rackligt stort antal individer inom omsittningskretsen har enahanda
uppfattning om kénnetecknets egenskaper och om de varor som det star
for. Marknadsundersokningen kan ge kunskap om omséttningskretsens
uppfattning om kénnetecknets egenskaper i en fungerande konkurrens-
situation inom marknaden. En sddan unders6kning kan foretas for att
skapa en uppfattning, inte bara om kidnnetecknets sérskiljningsférmaga,
savil ursprunglig som forvérvad, utan dven i fraga om forvixlingsbar-
het. Hur inarbetningsgraden skall méitas provades av EG-domstolen 1
det ovan berérda Chiemsee-avgorandet.”®! Den tyska domstolen stillde
fragan om direktivets art. 3.3 innebar att det stélldes krav pa sittet att
faststélla den sérskiljningsférmaga som uppkommit genom bruk. EG-
domstolen papekade, betriffande den metod som skall tillampas for be-
domning av sérskiljningsforméaga, att gemenskapsritten inte utgér hin-
der for att den behoriga myndigheten, om den har sérskilda svarigheter
att bedoma denna fraga, kan besluta att i enlighet med nationell rétt 1ata
utfora en konsumentenkit for att underlitta ett avgorande (p. 54).7%
Mojligheten att aberopa marknadsundersékning som bevis fororda-
des inte i motiven till 1960 ars VmL. Anledningen hértill torde ha varit
fraimst att marknadsundersokningar vid den tiden var en relativt ny och
oprovad foreteelse’® och att metoden da dnnu inte hade hunnit utveck-
las till det statistiskt relativt sékra instrument som det sedermera har
kommit att uppfattas som.”” VFU utgick i stillet ifrdn att bedomningen
skulle baseras pa indirekt bevisning.””® Endast ndgon gang kunde ma-
hianda en marknadsundersékning ge en mer omedelbar bild av omsétt-

1 De férenade malen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee).

2 Domstolen hinvisade hérvid till mal C-210/96 (Gut Springenheide och Tusky) p. 37.

793 En metod for marknadsundersokningar presenterades for forsta gangen ar 1944 i Gallup, A
Guide to Public Opinion Polls.

0% Se Tengelin i NIR 1975 s. 376 ff. Om utformningen av undersdkningar inom Stockholms Han-
delskammares Varuméarkesnamnds unders6kning under senare tid se Synnerstad s. 14 ff.; dartill
hur en marknadsundersdkning eljest kan ldggas upp se Synnerstad s. 49 ff.

5 Tengelin i NIR 1975 s. 374.
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ningskretsen.”*® Denna skepsis har i vissa fall aterspeglats i praxis, dir
domstolen hédvdat att en marknadsundersékning har ansetts som mer
otillforlitligt bevisfaktum &n uppgifter om omsittning, reklamkostnader
m.m.””” Ett dilemma vid registrering for ménga sokande ar dock att
marknadsundersokningar dr kostsamma. Darfor far man ocksa i manga
fall av kostnadsskil noja sig med indirekt bevisning. I vissa fall dr det
emellertid uteslutet att genomfora en marknadsundersskning. Det géller
t.ex. om det skall bevisas att ett kinnetecken hade sarskiljningsférmaga
eller var forvixlingsbart flera 4t tillbaka i tiden.”® For att skyddet for ett
inarbetat kinnetecken skall behallas, méaste kinnetecknet anvindas na-
gorlunda kontinuerligt. Om kénnetecknet tas ur bruk, klingar inarbet-
ningen s smaningom vanligen av. Till sist faller kdnnetecknet i glom-
ska. D4 kan ocksa sirskiljningsformagan forsvinna.”® Det kan emeller-
tid téankas att kéinnetecknet dndé av vissa skl stannar i omséttningskret-
sens medvetande. Ljungldfs snus dr ett exempel pa ett kinnetecken som
konstaterats vara inarbetat trots att det inte hade anvénts under femtio
ﬁI’.ﬂO

Sannolikt dr det ldttare att genomfora en marknadsundersékning for
att utréna om ett kénnetecken har sérskiljningsférmaga &n om det ar for-
vixlingsbart eller vilseledande om ett kommersiellt ursprung. Anled-
ning hértill ar att det 4r fler fakta som maste ldggas till grund for en in-
trangsbedomning 4n i fraga om sdrskiljningsférméga, eftersom me-
ningsaspekter 1 hogre grad maste beaktas i sddana fall. De dr ju som
konstateras ovan, i méanga fall subjektiva, vilket kan goéra det svart att
mita dem i en marknadsundersokning.

Det kinneteckensrittsliga kravet pa sdrskiljningsformaga skiljer sig
fran andra grundlidggande immaterialritters motsvarigheter — originali-
tet och uppfinningshdjd — genom att sérskiljningsféorméga kan forvirvas

7 SOU 1958:10 s. 224; jfr Synnerstad s. 8.

77 Se Malmé TR dom den 1 oktober 1974 (Marknadsundersokning); jfr Holmqvist i NIR 1975
s. 280.

798 Jfr Immaterialritt s. 197.

79 Se Holmqvist i NIR 1975 s. 267.

710 RA 1970 s. 74 (Ljunglofs); jfr Immaterialritt s. 224.
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genom inarbetning. Det betyder att helt vardagliga ord, symboler och
former med tiden kan fa en 6verford betydelse pa ett bestimt omrade.
Det dr det som brukar uttryckas med den engelska termen secondary
meaning.”"! Dirmed har de ocksa fétt en ny referens. I princip kan allt
inarbetas om de ritta forutsittningarna och mojligheterna foreligger.
Vanligtvis behover dock generiska beteckningar &nda nagon distinktiv
del for att alls kunna skyddas.”'? Ju starkare inarbetningen ir, desto star-
kare blir normalt sett ocksd skyddet.”"® Sprakliga och bildmissiga ord
och uttryck som ursprungligen inte varit dgnade att tjaina som kéinne-
tecken pa grund av allménna eller beskrivande beskaffenheter, kan sa-
ledes, efter nirmare vérdering av mening och kdnnedomsgrad, erhalla
kinneteckensskydd.”'* Om s& visar sig vara fallet, kan de ha forvirvat
de facto sérskiljande egenskaper och ddrmed skapat referens till sin va-
ra. Det giller t.o.m. generiska beteckningar, 4ven om sddana inte kan fa
kanneteckensrittsligt skydd.

Enligt Holmgqvist varierade den inneboende distinktiviteten i de flesta fall
inom en skala, i vilken kdnnetecknet inplacerades efter den distinktivitets-
grad som ordmirket ansags né som resultat av den uppkomna sekunddrbe-
tydelsen hos mirkesordet, d.v.s. den semantiska relation som uppstod mel-
lan mérkesordets primdrbetydelse och varuslagsappellativets primcdirbety-
delse nér dessa bada betydelser stilldes i relation till varandra som f6ljd av
att mirkesordet gjordes till ett egennamn, ett ordmérke som bendmnde det
begrepp, varuslaget, som betecknades av varuslagsbeteckningen.”'

Ett ord hade enligt Regnéll ofta vag betydelse i det att det inte var exakt
definierat, och begreppsomfinget blev foljaktligen oskarpt. Féargtoner
och virmegrader 6vergick mer eller mindre kontinuerligt i varandra,
och atminstone det vanliga spraket innehdll inte nagra exakta regler som

"I Koktvedgaard/Levin s. 346; Levin i NIR 1996 s. 301; Varumirkens sirskiljningsfsrmaga
s. 35 ff.

712 Ett exempel som givits av Homqvist ir Karissons Klister dir det ér Karlsson i kombination med
Klister som ger distinktivitet (Holmqvist i NIR 1975 s. 269).

13 Jfr principen om kanneteckenskraft (ovan s. 150 f.).

714 Koktvedgaard/Levin s. 347.

5 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 81.
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avgjorde precis var griansen gick mellan det som var rott och inte rott el-
ler varmt och inte varmt.”'® P4 motsvarande sitt forhaller det sig med
kinnetecken. Underklider och skor har t.ex. ansetts lika.”!” Vad som an-
ses lika eller olika — forvéxlingsbart eller inte — blir i mycket en fraga
om omsittningskretsens uppfattning. Det framstar som effekter av inar-
betning. Relaterat till den semantiska fragan om ordens referens, kan
det uttryckas som en fraga om under vilka omsténdigheter a=a respek-
tive a=b (jfr ovan s. 108 f.). Det dr frdga om en mycket komplicerad be-
domning av ordens virdemening i relation till frdgan om varuslagslik-
het. Inbegriper ordet stol dven pall, fatélj, toalett och tron? De har ju
samtliga en grundliggande gemensam mening i sittmébel,”'® men dnda
olika mening 1 forhéllande till 4ur, varfor och ndr man sitter.

Det finns ett samband mellan sdrskiljningsformaga och forvdxlings-
barhet. Detta kommer kanske till tydligast uttryck i den intrdngspraxis
som utvecklats av EG-domstolen, ddr domstolen slagit fast att ett varu-
mirkes sirskiljningsformaga paverkar ensamrittens omfing.”"® Den
princip som domstolen har utvecklat sdger att risken for forvaxling skall
anses storre nir det dldre mérket har en stark sérskiljningsférméga, an-
tingen pa grund av att det dr originellt i forhéallande till de ifragavarande
varorna eller till foljd av att det anvénts inom marknaden 1 stor utstrick-
ning.”?’

Av Chevy- och Davidoff-avgorandena framgar ocksa att ett liknande
forhallande mellan sdrskiljningsférmaga och skyddsomfang géller dven
for det utvidgade skyddet f6r vil ansedda kdnnetecken (jfr ovan avd.
avd. 4.4.5.1).”" Sarskilt nir det giller vil ansedda kinnetecken kan
denna princip ifrdgasittas. Att risken for de facto-forvixling skulle vara
storre ju storre sérskiljningsformagan &r, ar vél knappast sannolikt. Om

716 Regnéll s. 63.

"7 Jfr Besvirsavd. 42/1969 dir (Bally) Bali ansags forvixlingsbart med Bally.

"8 Jfr ovan s. 166 vad som anforts om skillnaderna mellan Frege och Quine.

19 Mal C-251/95 (Sabel), mal C-39/97 (Canon), méal C-342/97 (Lloyd) mal C-375/97 (Chevy) och
mal C-425/98 (Adidas); jfr Wessman i NIR 2002 s. 16.

70 Sabel-avgorandet p. 22-24. Se hirtill Canon-avgorandet p. 17-19, Lloyd-avgorandet p. 17-20,
och Adidas-avgorandet p. 40—41; jfr Wessman i NIR 2002 s. 16.

21 Chevy-avgorandet p. 30; jfr Wessman i NIR 2002 s. 16.
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ett kdnnetecken har blivit synnerligen starkt inarbetat, méste det ju tvért
om vara ldttare for omsittningskretsen att skilja det frdn andra kénne-
tecken — d&ven om de &r vildigt lika. Daremot borde, framst pa grund av
urvattningsrisken, acceptansen for liknande mérken vara mindre. Ju
starkare sérskiljningsformaga det vil ansedda kénnetecknet har, desto
mer sannolikt dr det att anvédndningen av ett annat liknande kidnnetecken
kan medfora snyltning eller skada.”* Sannolikt #r det ocksé nigot si-
dant som domstolen ytterst vill ge uttryck at (se hdrom vidare nedan
avd. 7.2.3). I svensk praxis har i vissa fall dven risken for urvattning
aberopats som en faktor i forvixlingsbedomningen. I det ovan (s. 273)
berérda avgorandet om forvixlingsbarhet mellan Ceralux och Lux, ut-
talade RegRn t.ex. att omstidndigheten att mérket i sig inrymde ett redan
registrerat varumérke vanligen hade ansetts kunna medfora risk for for-
viaxling och ddrmed leda till en forsvagning av det registrerade mdrkets
sdrskiljiningsformaga.’

Det dr knappast mgjligt att faststdlla ndgra generella regler for nér
kannetecken &r forvixlingsbara. Orsaken ir att risken for forviaxlingar
paverkas inte bara av likheten mellan kidnnetecken och varuslag, utan
ocksa av en mingd andra faktorer, sdsom vilken typ av produkter det &r
frdga om — kapitalvaror eller kop-slit-och-sling-varor — hur de kops,
t.ex. genom manuell betjining eller sjidlvbetjaning, och av omséttnings-
kretsens sammansittning. Helhetsbedomningen av varumérken i en
konfliktsituation far visserligen med nédvéndighet en viss skonsméssig
och ddrmed subjektiv priagel. Men det finns en viss praxis inom omradet
och en vidareutvecklinga av den bor vilkomnas till att verka normeran-
de och ddrmed objektiviserande.

Sasom kinneteckensritten dr konstruerad, med hinder f6r anvind-
ning av forvixlingsbara kdnnetecken, dédr ingen egentlig atskillnad gors
mellan kénnetecken som liknar varandra och kidnnetecken som &r iden-
tiska, borde, utifran kénneteckensrittslig synpunkt, dven forvixlingsba-
ra kiinnetecken ha samma referens. Eftersom samma kénnetecken enligt
huvudregeln kan anvéndas av skilda néringsidkare for olika varuslag,

722 Wessman i NIR 2002 s. 16.
723 RA 1984 2:2 (Ceralux).
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borde dven de olika varorna ha samma referens. Har skiljer sig verklig-
het och kédnneteckensritt at. Huvudregeln i 6 § forsta stycket VmL som
sdger att kdnnetecken dr forvixlingsbara endast om de avser varor av
samma eller liknande slag, och som ger uttryck at den s.k. produktre-
geln, ger ju fran kinneteckensrittslig synpunkt, att enahanda kénne-
tecken for varor av olika slag kan fa olika savil referenser som mening.
Det har tidigare ansetts att varuslagslikhetsbedomningen skall foretas
med hinsyn till for vilka varor kinnetecknet registrerats.”* Det finns
en historisk forklaring till detta synsétt som framgar av att vilseledande
anvindning av inarbetade kinnetecken tidigare foll under 9 § IKL.”*
Pa senare tid har utvecklingen emellertid géatt mot att hansyn i stéllet
skall tas framst till de varor for vilka kdnnetecknet anvénds,”*® d.v.s. en
bedomning fran referensfakta till meningsfakta.

Hir kan ocksa erinras om Stuevold Lassens’ antagande att ett kin-
netecken i en forvaxlingssituation kan vara mer forvaxlingsbart med det
andra &n tvart om. I Stuevold Lassens exempel var det tva figurkédnne-
tecken som stilldes mot varandra och dér forekomsten av en orddel i det
ena gjorde att det skulle bli littare att forvixla kdnnetecknet utan orddel
med det med s&dan dn omvint. Foérklaringen till det ligger naturligtvis i
principen att maius includit minus. 1 sé fall skulle Bi vara mer likt BiC
an tvirt om. Stuevold Lassens konstaterande ocksé att en stark inarbet-
ning av ett av tva kidnnetecken motverkar forvéixlingsrisk, men att det
inte borde komma p4 tal att inskrdnka ett kidnneteckens likhetssfir”
med &beropande av att det dr starkt inarbetat. ”Disse to synspunkter in-
debarer antagelig at man ikke ber arbeide med samme norm for forvek-
selsbarhet nér det sterkt innarbeidede merket er eldst som nér det er
yngst (dvs. hvar det skal tas i bruk pé et helt nytt vare- eller tjenesteom-
rade).”’?

724 Nial i Festskrift till Gosta Eberstein s. 215 f.

25 Jfr Heiding s. 85.

26 Se sirskilt NJA 1990 s. 469 (Silva); jfr dven angéende det varumirkesrittsliga anvindnigs-
tvanget i Noveller s. 41 ff.

™7 Oversikt s. 277 f.

728 Op. cit. s. 279; jfr hirtill det av Stuevold Lassen aberopade avgorandet av Patentstyrets 2. avde-
ling 8. april 1975 i sak nr. 4320 (Hydro).
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I ménga situationer dir kdnnetecknen — sdsom i det ovan berérda
BiC-avgorandet’® — verkat samtidigt inom marknaden under lingre tid,
liksom &dven i andra fall dir skilda sitt att anvidnda, presentera, utforma,
marknadsfora och distribuera varan pa, kan paverka omséttningskret-
sens uppfattning, tillforsékrar just kinnedomsgraden i ménga fall tvért
om att férvixling de facto inte kan ske. Omsittningskretsens medveten-
het om produkternas skilda egenskaper medfor att ndgon forvixling
knappast kan ske. Inte heller torde i ett sddant fall kunna finnas risk fér
urvattning. Detta forhallande kan naturligtvis ocksa forklaras i termer
av mening och referens, dar meningsaspekten hir far central betydelse
for bedomning av forvixlingsrisk hos genomsnittskonsumenten. Aven
om EG-domstolen forefaller relativt forutsittningslost utga ifran en hel-
hetsbedomning dér skilda aspekter skall ligga till grund for bedomning-
en, blir i slutet vissa av aspekterna avgorande pa ett sétt som kan med-
fora att andra aspekter kommer i bakgrunden. Det kan ha sin forklaring
i att vissa aspekter som fors fram som centrala i preambeln till direkti-
vet, sedan forefaller att tonas ned i den egentliga direktivtexten. Det har
dessutom och inte minst en foérklaring i hur de fragor som férekommer
i de aktuella avgorandena har kommit att stéllas av de nationella dom-
stolarna. Om EG-domstolen i stillet sett till den mening som de skilda
kénnetecknen signalerade — d.v.s. det aktuella meningsinnehallet — till
genomsnittskonsumenten, skulle utgangen i flera fall kanske ha blivit
annorlunda.

Kénneteckenslikhetsfragan utgér forvixlingsbarhetens centrala ut-
gingspunkt. De grundldggande forutsittningarna for varukénneteck-
ensrittslig forvéxlingsbarhet ar uppfyllda om tva kénnetecken é&r sé lika
att de faktiskt kan forvixlas.”*® Denna likhet utgor ddrmed dven ut-
gangspunkt i registreringsforfarandet. Det dr emellertid inte klart hur en
faktisk likhetsbedémning skall goras. Huvudvikten ldggs naturligtvis
vid den bestandsdel av médrkena som har sérskiljningsforméga och do-
minans.”! Kinnetecken som ir identiska eller nast intill identiska skall

9 NJA 1979 s. 121 (BiC).
730 Jfr Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 208.
31 SOU 1958:10 s. 252; Koktvedgaard/Levin s. 377.
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som regel anses forvixlingsbara. Enligt motiven till VmL skulle &ven
sadana kdnnetecken anses forvixlingsbara, vilka oaktat skiljaktighet i
vissa delar, 1 sin helhet var sa lika varandra, att det ena kunde tas for det
andra. Detta slags likhet kunde kallas férvéxlingsbarhet i tringre bemér-
kelse.”*? Enligt motiven kunde kinnetecken emellertid vara forvix-
lingsbara dven om ett rent misstag inte var sannolikt. Kénnetecken kun-
de vara forvéxlingsbara ocksa om likheten dem emellan kunde ge upp-
hov till andra slags missforstdnd, t.ex. att en vara tillhandaholls av en
licenstagare eller att A garanterade eller godkénde Bs vara eller att sam-
horighet eller eljest nagot kommersiellt samband bestod mellan parter-
na.”* Har ett sirskilt framtridande moment i ett kiinnetecken efterlik-
nats i ett annat, kan kénnetecknen ocksé vara férviaxlingsbara, utan hin-
der av olikheten hos 6vriga bestandsdelar. Hit horde enligt motiven till
VmL &dven fallet att Bs kidnnetecken innehdll en bestandsdel som var ge-
mensam for flera i en serie ingdende kinnetecken tillhérande A.”** Man
kan hér tala om forvéxlingsbarhet i vidare bemirkelse. Vid forvéxlings-
barhet i tringre bemérkelse 4r det alltsd friga om sammanblandning av
tva kiannetecken medan det i fraga om forvéxlingsbarhet i vidare, d.v.s.
i egentligt kinneteckensrittsligt avseende, ror sig om andra slag av vil-
seledande missforstind om varornas kommersiella ursprung.’® For att
tydliggora att forvixlingsbarhetskriteriet avser ndgot annat dn faktisk
forvaxling, talas i VKs forslag till ny VmL, i 6verensstimmelse med
EG-ritten, om risk for forvaxling inbegripet risken for att anvéindning-
en av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan
den som anvinder tecknet och innehavaren av varukinnetecknet.””*¢
Aven om forvixlingskriteriet kan delas upp i tvd komponenter med
var sin forklaring, har det i Sverige ansetts viktigt att uppfatta det mo-
derna forvaxlingskriteriet sésom en helhet. Vid vdrderingen av om tva
kannetecken dr forvixlingsbara, skall det goras en helhetsbedomning. 1

32 SOU 1958:10 s. 252; jfr Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 210.
33 SOU 1958:10 s. 252.

% Loc. cit.

35 Jfr hartill Varumérkeskonflikter s. 24.

3¢ Se SOU 2001:26 5. 51; jfr Varumirkeskonflikter s. 25.
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den ingar samtliga moment som ror kidnnetecknen: deras sirskiljnings-
forméga, inarbetning, faktiska anvéndning, likhet i skrift och tal, varor-
nas beskaffenhet, koparkretsens sammansittning 0.s.v.”>’ En fraga som
kvarstéar dr dock i vilken utstrackning detta géller fullt ut vid registre-
ring. I sadana fall svdvar ju registreringsmyndigheten ofta i okunskap
om manga faktorer som géller kinnetecknets mening efter inarbetning,
d.v.s. vad som de facto kan skapa forvixling hos omséttningskretsen.
Forestillningsbilden aktualiseras mera séllan; och &r for 6vrigt ganska
svar att hantera i registreringspraxis.”*® Darfor framstar det kéinneteck-
ensrittsliga forvaxlingsbegreppet ndrmast som ett juridiskt tekniskt be-
grepp, nagot som ocksa kommer till uttryck i domstolarna. I synnerhet
de administrativa myndigheterna tenderar att tolka miarkeslikhetskravet
pa ett sétt som inte 6verensstimmer med omsittningskretsens de facto-
uppfattning.”® Dessa traditionellt s& att siga tekniska effekter av den
kanneteckensrittsliga forviaxlingsbedomningen, har dirmed pa sétt och
vis skapat en motséttning mellan den juridiska fakticiteten och den
verklighet som ritten dr avsedd att reglera, eftersom reglerna syftar till
att forhindra anvéndning av kidnnetecken som kan medfora faktisk for-
vixling rérande varors kommersiella ursprung.’*’ I PRV praxis #r for-
vixlingsbedomningen en viktig del av det dagliga arbetet. Eftersom
man vid den administrativa forviaxlingsbarhetsbedomningen normalt
inte har tillgang till uppgifter om kanneteckens praktiska anviandning
0.d., maste avgéranden triffas pa ett timligen magert underlag (méarkes-
och varuslagslikhet, liksom ingivna uppgifter om avtal, forsalda pro-
dukter och av kostnader i marknadsforing m.m.). Av betydelse i detta
hénseende é&r, pa grund av att registreringsskydd kan erhéllas for kdnne-
tecken som inte anvints, att det ofta d&r omdjligt att avgdra om ett kén-
netecken i det enskilda fallet &r férvéxlingsbart med annat kidnnetecken
i det sammanhang dir kdnnetecknet dr avsett att anvéndas. I friga om
registreringsskydd for kénnetecken ar det darfor ofta inte mojligt att ta

37 Koktvedgaard/Levin s. 370.

8 Op. cit. s. 300.

3% Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 209.
™0 Jfr loc cit.
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hénsyn till sidana omstdndigheter som omfattningen av faktiska for-
vaxlingar eller den tid, under vilken mérket har anvénts. Inte heller kan
hénsyn tas till andra distributionsvigar 4n dem som &r normala for va-
ran. Endast sddana omstidndigheter kan beaktas som direkt samman-
hiinger med sjilva kinnetecknet och de varor for vilka dessa soks.”*! Sa-
som antytts, bidrar emellertid den utveckling som sker, och da framst
inom Europaritten, till att ndirma den svenska traditionellt sett relativt
statiska forvaxlingsbedomningen till en mer marknadsorienterad eller
marknadsrelaterad syn pa kédnnetecknet och det skydd som det i fore-
kommande fall fortjénar. Detta har ocksa visats i ett antal avgorande
fran PBR, vilka pekar pa att s.k. kall harmonisering (jfr ovan s. 229)7*?
sker pa kinneteckensrittsomradet. Ett belysande exempel kan vara det
ovan (s. 322 f. och s. 335) berorda avgorandet dar tecknet Tulosba Ak-
dov inte kunde registreras pa grund av det vilkénda kidnnetecknet Abso-
lut Vodka.™

Sérskilt nir det giller svensk registreringspraxis &r det sldende hur
avslagsgrunden i vissa fall varit bristande sarskiljningsformaga medan
marken 1 andra fall har ansetts vara vilseledande. Holmqgvist berérde
geografiska ord utforligt i sin monografi, men redovisade dédrvidlag inte
nagon praxis. Detta ger enligt min asikt en missvisande bild av géllande
svensk kanneteckensritt. Det mé vara, att kravet pa sarskiljningsforma-
ga inte 4r en del av liran om vilseledande kdnnetecken, men ldran om
vilseledande kannetecken ar definitivt en del av ldran om kénneteckens
skyddsfortjianthet. Ett midrke som inte kan registreras pa grund av att det
antyder en annan och felaktig geografisk hdrkomst, syftar ju pa ett pri-
mirt unikum, precis pa samma sétt som kénnetecken som anger ett sa-
dant. Att den ena typen av kénnetecken skulle skilja sig frdn den andra
ar svart att urskilja. Den ligger i att medan ett kdnnetecken som felaktigt
anger ett visst geografiskt ursprung, avser att skapa en felaktig referens
till en viss geografisk plats, synes kiannetecknet som oriktigt antyder ett
visst ursprung vilseleda antingen om en referens till en geografisk plats

1 Op. cit. s. 212.
2 Jfr Haertel, 10 Jahre europiishe Patentiibereinkommen s. 34.
743 PBR mal 97-065 (Tulosba Akdov).
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eller en mening avseende en sadan.”** Om man dessutom tar in i bilden
att ett vilseledande inte behover avse bara omstdndigheter betraffande
geografiskt ursprung, utan dven andra faktiska och kommersiella sada-
na, framstar gransen mellan sdrskiljningsférméga, forvaxlingsbarhet
och vilseledande enligt min uppfattning séledes inte bara som hérfin,
utan i stora delar 6verlappande. De flesta fragor som géller dem har att
gora med vad kénnetecknet star for — dess skyddsobjekt avseende me-
ning eller referens.

4 Jfr Nitter i And og rett s. 767.
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I detta kapitel beskrivs 6versiktligt den ensamritt till kinnetecken som
ges inom ramen for framst varumaérkeslagstiftningen. Forklaringen till
att dven forfoganderitten berdrs s& utforligt som gors 4r att kénneteck-
ensrittens foremal i sig dr s knapphédndigt beskrivet i sjdlva lagen. Av
det skilet kan antas att rattens foremal kan sta att finna delvis dven i en-
samréttens bestimning.

Kinneteckensritten brukar definieras som en ensamritt,’ men vid
nirmare betraktande visar sig ensamritten vara mer eller mindre relativ.
Medan firma de facto ar en ensamritt, tillater ju varukdnneteckensritten
enahanda kénnetecken under forutsittning av storre eller mindre kon-
kurrens. I fraga om kollektivmérken, och geografiska ursprungsbeteck-
ningar vidgas ritten till ett storre antal rittighetshavare* och namn kan
ju imanga fall béras av ett fritt och obestdmt antal personer.

Enligt 3 § forsta stycket VmL far var och en i nidringsverksamhet, un-
der forutséttning att det 4r i 6verensstimmelse med god affdrssed, som
kinnetecken for sina varor, anvdnda sitt sldktnamn, sin adress eller sin
firma, eller uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dnda-
mal, virde och geografiska ursprung, tidpunkten for deras framstdllan-
de eller andra egenskaper hos varorna. Enligt 3 § andra stycket VmL,
har néringsidkare ockséa skydd mot att deras sldktnamn, adress eller fir-
ma av andra obehdrigen anvinds som varukidnnetecken. Bestimmelsen,

' Jfr Kobbernagel II s. 139.
2 Jfr Nitter i And og rett s. 764.
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som motsvaras av Varumarkesdirektivets art. 6.1, fick sin nuvarande ly-
delse i och med 1993 &rs reform av VmL,> motsvarar i delar den ur-
sprungliga lydelsen i 1960 &rs VmL, dér endast ensamréttens forhallan-
de till namn och firma reglerades. Enligt den ursprungliga lydelsen hade
envar i sin niaringsverksamhet ritt att “anvinda sitt sliktnamn eller sin
firma som kdnnetecken for sina varor, dér det ej dr dgnat att framkalla
forvixling med annans skyddade varukdnnetecken. Néringsidkare har
och ock skydd enligt denna lag mot att namnet eller firman av annan
obehorigen anviinds som dylikt kiinnetecken.” Aven om bestimmelsens
innehall i grunden inte behover paverka nationella grundférutséttningar
for ensamréttens omfattning och avgransning, skiljer sig bestimmelsen
i dldre och aktuell lydelse at i betydande grad.

En egenhet med bestimmelsens i 3 § VmL nuvarande lydelse &r att
den fungerar varken som en beskrivning av ensamrétten eller som en in-
skriankning i den. P4 ett, fér det immaterialréttsliga systemet férhallan-
devis artfraimmande sitt forklarar den i stéllet vad som far anvindas
som kannetecken. Detta framstér i ett fungerande marknadssystem, dér
allt som inte dr omfattat av ensamrétten skall std envar fritt att anvénda
i sin verksamhet eller eljest, som ganska mérkligt. Bestimmelsen sétter
gransen dels mot ett behov av frihdllning, dels mot tredje mans intres-
sen. Den yttre griansen for dem bada skall bestimmas av god affdrssed,
nagot som for tankarna narmast till marknadsrétten (se hdrom vidare
nedan kap. 6).

I EG-domstolens s.k. Gerolsteiner Brunnen-avgérande® var friga om
tolkningen av under vilka omstdndigheter anvéindning sdsom varumér-
ke av uppgifter om varornas eller tjinsternas geografiska ursprung en-
ligt Varumirkesdirektivets art. 6.1 b skulle utgéra god affdrssed.

Enligt EG-domstolen avség det enda bedémningskriterium som anges i art.
6.1 huruvida anvindningen av uppgiften om geografiskt ursprung skedde i
enlighet med god affdirssed. Det innebar i huvudsak en lojalitetsplikt gente-
mot varumirkeshavarens berittigade intressen (p. 24).° Endast det forhal-

se Ds 1992:13 s. 110 f. och prop. 1992/93:48 s. 86.
4 Mal C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen).
> Domstolen hianvisade hr till BMW-avgorandet p. 61.

392



5. Ensampriditten

lande att det foreldg en forvéxlingsrisk pa grund av ljudlikhet mellan ett
ordmirke som registrerats i en medlemsstat och en uppgift om geografiskt
ursprung i en annan medlemsstat var séledes inte tillrackligt for att kunna
dra slutsatsen att en anvéndning av den uppgiften i ndringsverksamhet var
oférenlig med god affirssed. I en gemenskap med femton medlemsstater
och stora sprékliga skillnader var mojligheten att det fanns en fonetisk lik-
het av nagot slag mellan & ena sidan ett varumirke som var registrerat i en
medlemsstat och & andra sidan en uppgift om geografiskt ursprung i en an-
nan medlemsstat redan betydande, och skulle komma att bli &n storre efter
utvidgningen (p. 25). Det ankom pé den nationella domstolen att gora en
helhetsbedomning av samtliga relevanta omstindigheter (p. 26). Vad géllde
drycker tappade pa flaska, mérktes bland de omsténdigheter som domstolen
skulle beakta, bland annat formen och etiketten pa flaskan, for att det sér-
skilt skulle kunna bedémas om tillverkaren av den dryck som forsetts med
en uppgift om geografiskt ursprung kunde anses bedriva illojal konkurrens
i forhallande till varumérkeshavaren (p. 26). Art. 6.1 b skulle darfor tolkas
sa, att nér det foreldg en forvixlingsrisk pa grund av ljudlikhet mellan & ena
sidan ett ordmirke som registrerats i en medlemsstat och & andra sidan en
uppgift limnad i niringsverksamhet om det geografiska ursprunget hos en
produkt som hérrér frén en annan medlemsstat, kunde varumérkesinneha-
varen med stod av art. 5 i direktivet forhindra endast en anvindning av upp-
giften om geografiskt ursprung om denna anvéndning inte var férenlig med
god affirssed.

Kravet pa god affdrssed i3 § VmL borde kunna antas innebéra att de i
bestdmmelsen angivna uppgifter som far anvindas som kidnnetecken
enligt bestimmelsen enligt huvudregeln bor f4 medfora varken refe-
rens- eller meningsgemenskap med annans skyddade kinnetecken.
Emellertid behdver, med EG-domstolen konstaterande i Gerolsteiner
Brunnen-avgorandet, en forvéxlingsrisk pa grund av ljudlikhet mellan
ett ordmérke som registrerats i en medlemsstat och en uppgift om geo-
grafiskt ursprung i en annan medlemsstat i sig inte vara tillrackligt for
att anvindningen av uppgiften i niaringsverksamhet skall vara oforenlig
med god affirssed. Men om anvéndningen av uppgiften kan antas vara
foretagen i syfte att utnyttja den mening som finns hos en annan kénne-
teckenshavare, borde vil det kunna antas strida mot god affirssed.
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Ensamritten &r i 4 § forsta stycket VmL negativt uttryckt till att inne-
béra att annan &n innehavaren inte far i ndringsverksamhet anvinda ett
ddrmed forvixlingsbart kdnnetecken for sina varor, vare sig pa varan el-
ler dess forpackning, i reklam eller afférshandling eller pa annat sitt,
déri inbegripet ocksa muntlig anvindning. Detta giller oavsett om varan
tillhandahalls eller &r avsedd att tillhandahallas hir i landet eller utom-
lands eller hit infors. Bestimmelsen motsvaras ndrmast av Varumirkes-
direktivets art. 5.1, enligt vilken varumérkeshavaren har ritt att forhin-
dra att tredje man i ndringsverksamhet anvéinder tecken som &r identiska
med varumérket med avseende pa de varor som &r identiska med dem
for vilka varumarket dr registrerat (art. 5.1 a) och tecken som pa grund
av sin identitet eller likhet med varuméirket och identiteten eller likheten
hos de berdrda varorna kan leda till férviaxling hos allménheten (art. 5.1
b).

[ 4 § andra stycket VmL anges att som otillaten anvéndning enligt
forsta stycket anses att ndgon vid tillhandahallande av reservdel, tillbe-
hor eller liknande som ldmpar sig fér annans vara, aberopar dennes kén-
netecken pa sadant sitt att det kan ge sken av att vad som tillhandahalls
kommer fran kdnnetecknets innehavare eller av att denne medgivit kén-
netecknets anvéndning. Bestimmelsen 1 4 § andra stycket VmL é&r av-
sedd att vara anpassad till Varumirkesdirektivet.® Den motsvaras nir-
mast av Varumirkesdirektivets art. 6.1 ¢, dir det anges att varumirket
inte ger innehavaren ritt att forhindra tredje man att i ndringsverksam-
het anvénda varumérket om det dr nodvéndigt for att ange en varas eller
tjénsts avsedda d&ndamal, sérskilt som tillbehor eller reservdel, forutsatt
att tredje man handlar i enlighet med god affirssed. Virt att observera
ar de skillnader som finns mellan bestimmelsen i den svenska lagen och
direktivet. I den svenska lagen far dberopandet inte ge sken av att vad
som tillhandahélls kommer fran kidnnetecknets innehavare eller av att
denne medgivit kénnetecknets anvdndning, d.v.s. ndrmast ett slags kom-
mersiellt samband. Enligt direktivet dr aberopandet tilldtet om det ar
nddvindigt for att ange varans avsedda dndamal, men endast under f6r-

¢ SeSOU 1999:19 s. 29 ff.
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utséttning att det stir i 6verensstimmelse med god sed, vilket lamnar
stort utrymme at domstolen att i det enskilda fallet avgéra vad som &r
tillatet.” Av det skilet har VK foreslagit en bestimmelse i 5 § andra
stycket 3 VmL, enligt vilken ensamriitten till ett varukidnnetecken inte
skall hindra ndgon annan, ndr det stimmer dverens med god affdrssed,
att i naringsverksamhet anvéinder varukidnnetecknet om det dr nddvdn-
digt for att ange varans avsedda dndamal, sérskilt om den &r avsedd att
anvindas som tillbehor eller reservdel ®

4 a§ VmL anges att ratten till ett varukénnetecken inte hindrar att
nagon annan dn innehavaren anvinder kdnnetecknet for varor som inne-
havaren, eller nagon med innehavarens samtycke under kidnnetecknet,
fort ut pd marknaden inom EES (4 a § forsta stycket VmL). Det géller
dock inte nér varornas skick har fordndrats eller forsdmrats sedan de
forts ut inom marknaden eller nér det finns ndgon annan skélig grund for
innehavaren att motsitta sig anviandningen (4 a § andra stycket VmL).
Bestimmelsen motsvaras nidrmast av Varumirkesdirektivets art. 7.°

Aven om ensamritten i lagen #r negativt uttryckt, har kinneteckens-
havaren savil en positiv som en negativ ritt. Han har ju en positiv en-
samrditt att forfoga over sitt kinnetecken — férfogandeobjektet. Negativ
blir ritten genom hans mojligheter att férbjuda annan att utnyttja objek-
tet. Aven i detta hiinseende antas ensamriitten avse en ritt till kinneteck-
nets referens och mening.

Referensen ger en yttersta grins for kdnneteckenshavaren. Han har en
ensamritt till den koppling mellan kidnnetecken och vara, liksom dess
kommersiella ursprung, vilken kidnneteckensritten ger. Ensamrétten —
sett till skyddet for referens — &r ytterst avgrinsad sa att séga at det ena
hallet genom 36 § avtalslagen, och at det andra genom det konkurrens-
rattsliga férbudet mot konkurrensbegrinsande avtal (6—7 §§ KL) och
missbruk av dominerande stillning (19 § KL).

Sett till meningen, avser ratten ndrmast att ingen annan skall fa utnytt-
ja de investeringar som kénnetecknet /ovligen har forvarvat. Meningens

7 Se Nordell i Festskrift till UIf Bernitz/NIR s. 105.
8 Jfr SOU 2001:26 5. 52.
% Se SOU 1999:19 s. 29 ff.
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granser sétts 4 andra sidan ndrmast av marknadsforingrittens bestim-
melser om renommésnyltning, men #ven av konkurrensritten. Aven
inom kénneteckensritten finns vissa fundamentala grinser for ensam-
rétten.

Har bor forst och framst uppméarksammas att den kénneteckensrétts-
liga ensamritten enligt huvudregeln endast géller anvindning inom né-
ringsverksamhet (se nedan avd. 5.2). Ett vdsentligt undantag hérifran &r
namnritten. Ett visst skydd har ocksa i rittspraxis tillerkénts ideella for-
eningars namn.'® Likasé giller att det upphovsrittsliga titelskyddet far
en vidare omfattning &n vad som ges inom varukénneteckensritten, ef-
tersom upphovsritten inte dr begransad endast till ndringsverksamhet.
Dirtill kommer att kéinneteckenshavaren inte far utnyttja ensamrétten
pa ett sitt som ger kidnnetecknet en vilseledande referens eller mening.
Pé liknande sitt begridnsar forbudet mot anviandning av vilseledande
och forargelseviackande kiannetecken kidnneteckenshavarens mojlighe-
ter att forfoga over kénnetecknets mening av vissa slag (se hdrom ovan
avd. 4.5-6).

Kéanneteckensritten tjénar till att tillskapa och uppritthalla kénne-
tecknets referens. Den tillhandahaller dock inte nagot absolut skydd for
att den en gang givna referensen skall besta. En foljd av att ett kénne-
tecken har registrerats eller att en beteckning hos omséttningskretsen
forbinds med en viss nédringsidkare eller ett visst foretag, 4r endast att en
juridisk réttighet skapas i den omfattning som ges av kidnneteckensrét-
ten.!! Resultatet av registrering eller inarbetning ger saledes ingen total
eller heltdckande dganderitt till kéinnetecknet. Bestimmelserna om s.k.
anvdndningstvang &r ett exempel pa det. Lagen ger inte heller nagot ab-
solut skydd mot degeneration.

10" Se NJA 1946 s. 767 (Skidframjandet); jfr Immaterialritt s. 235; jfr hértill dven Nilsson-Stjern-
quist, Foreningsfirmans funktion).
" Jfr Holmqvist i NIR 1975 s. 257.
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5.1 Skyddsomféang

Skyddets omfattning &r inte bara geografiskt betingat av registrering el-
ler inarbetning, utan dven materiellt av kénnetecknets distinktivitet och
uppfattningen om det inom omsittningskretsen. Ju mer distinkt ett kén-
netecken dr, desto storre blir dess skyddsomféang. Det utgér en visentlig
komponent i liran om kidnneteckenskraft (se ovan avd. 3.3.1.4). Holm-
qvist konstaterade att skyddsomfanget var ett uteslutande resultat av den
semantiska relationen mellan varumérkets och varuférteckningens be-
tydelseomfang. Daremot inskranktes det konkurrensrittsliga skyddsom-
fénget for ett inarbetat mérke till de varuslag, for vilka inarbetningen
skett.!> Om ett kinnetecken 4r s inarbetat att det &r vdl ansett, Skar
emellertid skyddsomfénget till att kunna omfatta d&ven varuslag utanfor
inte bara de omraden som det registrerades for, utan 4ven de omraden
som det har inarbetats fér. Om kdnnetecknet dr notoriskt kéint, omfattar
skyddet normalt samtliga varuslag.'> P4 det sittet fungerar notoritets-
skalan — ibruktaget, inarbetat, registrerat, ansett, vdl ansett, kint, vil
kint, renommerat, vilrenommerat, starkt inarbetat, synnerligen starkt
inarbetat, kdnt inom vida kretsar av allménheten, notoriskt kint och pre-
miumkénnetecken — till att verka som faktorer for hur forvixlingsbe-
domningen skall eller bor foretas. I Chiemsee-avgorandet'* uttalade
EG-domstolen ocksa att ju storre sdrskiljningsformaga eller renommé
som ett kdnnetecken har, desto littare 4r det att anse att en viss anvind-
ning 4r till forfang (p. 30). Detta spelar roll, inte bara for kidnneteckens-
och varuslagslikhetsbedomningen enligt 6 § andra stycket VmL, utan
ocksa for bevisbordefragan i en konkret intrangstvist.

Kénnetecknets skyddsomfing bor ocksé paverka dess mening och re-
ferens. Ju storre skyddsomfang som kdnnetecknet tillméts, desto fler £6-
reteelser skall i sa fall anses kunna omfattas av dess referens. Forhallan-
det synes bli mer komplicerat i friga om mening. Starkt inarbetade kéin-
netecken har ju antagits sti for en tydligare och mer preciserad mening

12 Varumirkens sirskiljningsformaga s. 80.
13 Jfr loc. cit. och SOU 2001:26 s. 176 och 211.
4" De forenade malen C-108/97 och C-109/97 (Chiemsee).
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an svaga kénnetecken med lag inarbetningsgrad. Emellertid medfor det
okade skyddsomfang som starka kénnetecken fortjénar, att ocksa me-
ningens granser flyttas utat. Skyddet kommer dérfor att avse inte bara
kénnetecknets genom inarbetning mer exakt forvarvade mening, utan
kommer &dven att ticka grainsomraden dir kdnnetecknets mening dr i av-
tagande, d.v.s. ddr meningar kan vara associativa.

5.2 Néringsverksamhet

Ensamritten &r enligt 4 § forsta stycket VmL begrénsad till anvéndning
1 ndringsverksamhet. E contrario star det saledes envar fritt att anvinda
annans kédnnetecken utanfor naringsverksamhetsomradet. Inom kénne-
teckensritten har antagits ett relativt vitt ndringsverksamhetsbegrepp.
Traditionellt talas om att anviandning av ett kénnetecken i avsdttnings-
framjande syfte, dr att anse som anvindning i ndringsverksamhet i va-
rukdnneteckensrittslig bemirkelse, men gransen mellan niringsverk-
samhet och annan anvindning &r fortfarande relativt oklar. Férklaringen
till denna oklarhet synes finnas i ett antal skilda men samverkande fak-
torer. For det forsta anger lagen inga mer preciserade grinser. For det
andra dr den ndrmare gransdragningen mycket knapphéndigt beskriven
i motiv och lika knapphéndigt analyserad i doktrinen. For det tredje ra-
der en pataglig brist pa praxis inom omradet. En forklaring till bristen
pa végledande praxis kan antas finnas i bristen pa vigledning i andra
kallor. Gjorda motiv- och doktrinuttalanden kan dértill antas vara for-
aldrade."

Fragan om varumérkesrittens grins mot tryckfriheten bertrdes i
1930 éars dndringar av varumirkeslagen, genom vilka det varumirkes-
rattsliga skyddet utvidgades till att gilla dven annan varumirkesan-
vandning dn att anbringa varuméarket pa sjdlva varan. Dér konstaterades
att tvekan mojligen kunde rada om inte ett forbud i varumirkeslagen
mot begagnande av annans varuméirke i annonser, priskuranter, cirkulér

15 Jfr Nordell i NIR 2003 s. 410.
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och annat afférstryck kravde motsvarande &ndring i tryckfrihetsforord-
ningen. Sa ansags emellertid inte vara férhallandet.

I propositionen anférdes vidare att det i TF visserligen uttalades att ingen
fick i annan ordning eller i annat fall &n vad som stadgades i TF, for tryckt
skrifts innehall tilltalas eller straffas. Men att dérav skulle folja att ett sddant
nyttjande av annans varumarke kunde beivras endast om ansvar darfor var
stadgat 1 TF, torde ndppeligen bora antas. Om sa vore, skulle foljdriktigt
detsamma gélla ockséd i fridga om ett begagnande av annans mirke i en
bruksanvisning. Vad som straffades var inte publiceringen av det tryck vari
annans varubeteckning férekom, utan anvindningen av beteckningen eller
det tryck dir den forekom, i ndringsverksamhet for kinnetecknande av
egna varor, d.v.s. ett anvindande pa saddant sitt att eventuella kunder kunde
bibringas uppfattningen att de saluférda varorna hdrstammade fran ett visst
annat foretag eller var av dess vilkdnda kvalitet. Forhallandet var analogt
med det fall att ett bedréigeribrott begicks med hjilp av en tidningsannons. '°

I ett ndrmast klassiskt doktrinuttalande av Knoph anségs det, utan nir-
mare utveckling, sta envar fritt att anvinda annans kénnetecken som ta-
petmonster.!” Giltigheten i dag av Knophs uttalande 4r pA manga sitt be-
tanklig. Det foljer dels av uttalandets generalitet, dels av de fordandringar
av marknadsstrukturer som skett under den tid som forflutit sedan utta-
landet gjordes. Trenden att allt fler foreteelser och beteenden tenderar
att omfatta allt fler immateriella rittsskydd, kan ge upphov till ett anta-
gande att synen pa vad som &r anvindning i nidringsverksamhet torde ha
vidgats, inte bara sedan 1936, utan d4ven — och inte minst — sedan VmLs
tillkomst &r 1960. Om en skyddsstrategi skall ha framgang ligger det i
kanneteckenshavarens intresse att vdrna skyddet mot alla slags angrepp,
vilket kan antas ha lett till att innehavare av manga vilrenommerade
kannetecken, genom sitt offensiva marknadsagerande har kunnat flytta
skyddspositionerna. Om man sé ser till exemplet att ett kéinnetecken an-
viands som tapetmonster, blir fragan om dess anvéindning som kdnne-

16 Prop. 1930:215 s. 9; jfr Nordell i NIR 2003 s. 410 samt Persson, Exklusivitetsfragan. Om for-
hallandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rétt (cit. Exklusivitetsfrdgan) s. 88.

17" Knoph s. 449. Exemplet ir emellertid kanske illa valt med tanke pd denna undersknings
begrinsning till ordkannetecken.
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tecken i nédringsverksamhet i en modernare kénneteckensrittslig verk-
lighet en funktion ndrmast av vilket kdnnetecken det dr frdga om, hur
det kommer till uttryck pa tapeten samt hur, pa vilket sitt och av vem
som tapeten marknadsférs. Om den som utnyttjar kénnetecknet, gor det
for att dra nytta av den mening som finns i kdnnetecknet, bor det kanske
uppfattas som intrang.'®

Ett ndraliggande gransdragningsproblem i friga om anvéndning i né-
ringsverksamhet giller grainsen mot litterdr och konstnérlig verksamhet
och annan kulturellt relaterad verksamhet — inklusive satir — liksom
dven mot journalistisk verksamhet. Nagra legala hinder finns ju i prin-
cip inte mot att t.ex. en upphovsman anvénder annans kidnnetecken i sin
skapande verksambhet, sa linge det inte framstar som egen kidnnetecken-
sanvindning.'” Aven om det inom ramen for sidan verksamhet enligt
huvudregeln, bor std envar fritt att anvidnda annans kidnnetecken, kvar-
star faktum att konstnirer och forfattare, journalister m.fl. i dag som re-
gel verkar inom ramen for en eller annan avsittningsfrémjande verk-
samhet.

Enligt kdnneteckensrittsliga huvudregler erhélls ju ensamritt emellertid
endast inom varuslaget. Normalt skulle alltsé inget hindra upphovsmannen
till ett kéinnetecken som genom 6verlatelse eller eljest tillkommer annan att
sjdlv anvédnda verket i marknadsf6ring for sig sjélv, eller att licensiera rétten
att anvinda sitt verk for andra dndamal, inklusive som kénnetecken inom
andra varuslag, till nagon annan.?

Att det, pa grund av allménna yttrandefrihetsrittsliga principer, bor fin-
nas ett krav pé frihallning att anvinda annans kdnnetecken i rent opini-
onsbildande syfte, dr i vart fall f6r svensk rétts del stéllt utom allt tvivel.
Fragan om gransdragningen mellan kéinneteckensanvindning i nirings-
verksamhet och anvindning i redaktionella sammanhang under den
grundlagsskyddade tryck- och yttrandefrihetsritten provades av HD i
ett avgorande, dir en ungdomstidning hade bilagt en almanacka, pa vil-

8 Jfr Nordell i NIR 2003 s. 414.
19 Nordell i NIR 2002 s. 110 f.
2 Jfr op. cit. s. 110.
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ken funnits bilder av skadespelarna i TV-serien Tre Kronor. Tidningen
hade nedtill p4 omslagets framsida haft texten "MegaPoster & alma-
nacka med TRE KRONOR och METALLICA”. I reklam for tidnings-
numret i radiokanalen NRJ hade ocksa angivits bland annat att som bi-
laga medfoljde “en megaposter med Metallica och Tre Kronor-kalen-
dern” ?!

Enligt domstolen var anvdndningen i tidningen av namnet 7re Kronor inte
av utpriglat kommersiell natur, varfor atgérden omfattades av TFs skydd.
Det motsatta ansags dock gilla f6r radioreklamen. Den hade uppenbart in-
gatt som ett led i marknadsforingen av tidningen och dédrigenom haft ett ut-
priglat kommersiellt syfte. Nagot skydd i yttrandefrihetsgrundlagen for
denna anvéndning forelag inte.

Aven om huvudregeln, i vart fall i dag, kan antas vara att det star envar
fritt att anvdnda annans kidnnetecken utanfér det som visserligen tradi-
tionellt sett antas vara en vidare definition av begreppet néringsverk-
sambhet, bor kanske dven nyare marknads- och @ven kulturbeteenden ses
i ljuset av den urvattningsrisk (jfr ovan avd. 4.7) som sddan anvéndning
kan féra med sig. En alltfor vittgaende och okontrollerad konstnérlig,
litterdr, journalistisk, parodierande eller satirisk anvéndning av annans
kannetecken kan verka férsvagande eller urvattnande pa kénnetecknets
de facto-sarskiljningsforméga. Det kan samtidigt uppfattas som ett otill-
borligt utnyttjande av den mening som finns i kénnetecknet i fraga. [ den
belysningen kan den nordiska lagstiftningen som ju saknar ett effektivt
urvattningsskydd, betraktas som bristfillig, men fraga ar dnda ytterst,
om inte tryck- och yttrandefrihetsritten, inte minst med tanke pa svensk
rattstradition och i ljuset av Tre-Kronor-avgorandet, sétter en vilbalan-
serad grans mot eventuella 6kade krav pa utstrackningen av kdnneteck-
ensrittens skyddsomrade.?? En annan friga ir om MD f&ljer samma lin-
je (jfr vidare nedan avd. 6.1).

2 NJA 2003 s. 25 (Tre Kronor).
22 Se Nordell i NIR 2003 s. 414.
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5.3 Aberopande

I lagen talas om anvdindning (jfr 4 § forsta stycket VmL) och dberopan-
de (jfr 4 § andra stycket VmL). I motiv och praxis och doktrin talas pa
atskilliga stillen drtill Aven om, begagnande och utnyttiande.” Nagon
namnvird skillnad torde inte tillmitas dessa uttryck i dag.>*

Av motiven till VmL framgér dock att det skulle foreligga en skillnad mel-
lan anvdndning och aberopande. VFU uttalade att den som tillhandaholl re-
servdelar, inte utan medgivande fick anvinda annans skyddade beteckning
som kénnetecken f6r varan. Han var ddremot i princip beréttigad att om-
tala, att delarna limpa sig fér ndamnda originalfabrikat. Detta ar icke kinne-
teckensanvindning, sdvida det sker pa saddant sitt att misstag ar uteslutet. I
den foreslagna texten begagnas dirfor icke som i forsta stycket ordet ’an-
vanda’ utan i stéllet det mera omfattande men samtidigt neutrala ordet *abe-

25
ropa’.”

Aberopande av annans kinnetecken avser ett varierande antal foreteel-
ser som teoretiskt sett kan sdgas utgora forviaxlingsbarhetens yttre grin-
ser, men i realiteten framstar dberopande av annans kidnnetecken som
en egen foreteelse.”® Inom omradet for vad som kan kallas for dberopan-
de kan uppfattas ett spektrum dér grinsen at det ena hallet gér vid pirat-
kopiering eller counterfeiting. Att marknadsfora piratkopior eller coun-
terfeitvaror medfor saledes ndrmast ett aberopande av den referens som
finns i annans kinnetecken. At det andra héllet gar griinsen mot skilda
former av anspelningar®’ och associationer till annans kinnetecken eller
kommersiella ursprung. D4 dr det ndrmast fraga om ett utnyttjande av
eller en anspelning pa den mening som finns i ett visst kdnnetecken.
Man kan i det hinseendet kanske tala om ett dberopandeobjekt,*® som

3 Jfr Nordell i NIR 1992 s. 482.

2% Jfr NJA 1998 s. 474 (Volvoservice), dir domstolen talar 5msom om anvindning och &bero-
pande; jfr hértill Pehrson i JT 1998-99 s. 393.

¥ SOU 1958:10 s. 243.

26 Jfr Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 103.

2 Jfr Levin i SVIT 1992 s. 705 ff.

8 Jfr Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 101.
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pa skilda sdtt kan ge uttryck &t kidnnetecknets mening och referens. Ef-
tersom aberopande av annans kénnetecken kan komma i fraga, inte en-
dast 1 vad avser kiinneteckensriitt 1 sndvare bemirkelse, utan dven 1 vad
avser ett marknadsrittsligt skydd for kdnnetecken, kan hir slutligen
ifrdgaséttas om marknadsforingslagstifiningen i dag 4ndé inte ytterst
tillhandahaller ett objektsskydd. Objektet blir i sa fall det féremal som
otillborligt utnyttjas, nagot som i sig kan vara eller uppfattas som ett
kannetecken (jfr vidare nedan kap. 6 och s. 518).

Ett i doktrinen®” mycket uppmirksammat avgorande som giller griin-
sen for varumirkesanvindning, dr det underrittsavgérande dar TRn
slog fast att Mazdas reklam med texten "Mazda 929 Legato. Familjens
nya Rolls” ansags utgora intrang i ritten till kidnnetecknet Rolls-Roy-
ce”

Enligt TRn hade marknadsforingsatgiarden vidtagits i avsikt att dstadkom-
ma en statushojande effekt for det egna marknadsférda mérket. Anvénd-
ningen av varumérket hade ddrmed medfort risk for att kéinnetecknet skulle
forlora sin sérskiljningsférméga. Enligt domstolen hade &beropandet inte
skett pa ett sddant stt att det kunde anses som en tilldten form av jimforan-
de reklam. Atgirden innebar dirmed en otilliten anvindning av varukiin-
netecknet Rolls, vilken var att beddma som varumérkesintrang.

Rent principiellt kan ifragaséttas om en saddan atgédrd omfattas av varu-
mirkesrétten sidan den har kommit till uttryck i lagen, ndmligen att det
skall vara frdga om att anvénda kannetecknet for sina varor. 1 det aktu-
ella avgérandet kan man vil knappast sdga att Mazda-foretaget anvinde
kinnetecknet Rolls som kinnetecken for sina bilar. Aven om avgoran-
det saknar prejudikatvérde, kan det nog dnd4 antas ge uttryck for géllan-
de ritt, vilket medfor att lokutionen ”for sina varor” inte skall tolkas
sndvt utan snarare sisom all varumérkesanvéndning i ndringsverksam-
het. Men frdgan om var griansen skall dras kan uppfattas som oklar.
Marknadsforing av en bil, dér bilen visas i bild pa en parkeringsplats

2 Bernitz i NIR 1981 s. 41 ff,; se dens., Otillborlig konkurrens mellan niringsidkare s. 176 ff.;
Nordell i Festskrift till UIf Bernitz/NIR s. 104.
30 Uppsala tingsritt dom den 11 dec. 1980 (Mazda).
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bland andra vilrenommerade bilar, har 1 doktrinen t.ex. ansetts inte ut-
gora varumirkesintrdng, eftersom det inte ansdgs vara frdga om an-
véiindning av annans varumdrke.>!

Ett firmarittsligt avgorande gillde interimistiskt beslut om vitesfor-
bud att anvinda firman Netscape Europe AB (NE). NE hade varit ater-
forsdljare av Netscape Svenska Aktiebolags (NCC) produkter och fraga
var i vad man NCCs kinnetecken utnyttjats som kdnnetecken for NEs
verksamhet.*?

Enligt HD foljde av allmédnna varumérkesrittsliga grundsatser att den som
vidareforsalde varor vilka av honom forsetts med ett varumérke, var berét-
tigad att tillhandahalla varorna under det av fabrikanten asatta mérket och
att pa vedertaget sitt anvdnda mérket, t.ex. i annonser och annan reklam for
varan.** NE hade séledes inte redan genom att marknadsfora produkter med
beteckningen Netscape gjort sig skyldigt till varumérkesintrang, och fore-
taget borde inte generellt férbjudas att anvénda denna beteckning vid mark-
nadsféring av NCCs produkter. Emellertid hade beteckningen Netscape an-
vénts pa ett sitt som gav intryck av att det forelag ett kommersiellt samband
mellan foretagen. Detta hade skett bland annat genom att varukannetecknet
Netscape hade anviénts pa samma sétt som NCC mot en svartgron bakgrund
och med skimrande bokstédver. NCC ansags darfor ha gjort sannolikt att in-
trang forelag i rétten till varukdnnetecknet.

Forutséttningarna for aberopande av annans varumérke har ocksa pro-
vats av EG-domstolen i ett par avgoranden. I det ena avgorandet var fra-
ga om den engelska fotbollsklubben Arsenal, som registrerat varumér-
ket med samma namn f6r bland annat kldder, kunde hindra annans
marknadsforing av halsdukar och andra supporterartiklar mérkta med
Arsenals kiannetecken. Den fristdende leverantéren av varor mirkta
med Arsenal hade pa en affisch i sin forséljningsbod forklarat att det
inte rorde sig om officiella Arsenalprodukter. Han hade ocksa gjort gél-

31" Pehrson i NIR 1989 s. 531; se om denna typ av marknadsforing Imagetransfer s. 51 ff.
32 NJA 1998 s. 179 (Netscape).
3 HD &beropade hir NJA 1967 s. 458 (Polycolor) och NJA 1988 s. 543 (Levi’s I).
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lande att kidnnetecknet inte anvindes for att indikera ett visst kommer-
siellt ursprung, utan for att visa stod for fotbollslaget.>

Domstolen konstaterade att anvindningen av varumérket kunde ge intryck
av att det faktiskt fanns ett materiellt samband i naringsverksamhet mellan
de berdrda produkterna och varumérkesinnehavaren (p. 56). Den slutsatsen
kunde inte ifrdgasittas av att leverantoren pa skyltar i sin forsédljningsbod
angivit att produkterna inte var Arsenal F'Cs officiella produkter. Det kunde
ndmligen inte uteslutas att vissa konsumenter tolkade tecknet som ett bevis
pa att produkterna hirrorde fran Arsenal FC. Detta géllde bland annat om
produkterna forebringades konsumenterna efter det att de sélts av leveran-
téren och saledes lamnat forsiljningsboden dér skylten var uppsatt (p. 57).
Eftersom produkterna inte hérrérde fran Arsenal FC eller dess godkdnda
aterforsiljare, tillhandaholls de utom den kontroll som Arsenal FC utévade
i egenskap av varumérkeshavare (p. 59). Under dessa omstandigheter kun-
de anvéndningen av ett varumirke dventyra den ursprungsgaranti som var
varumirkets grundliggande funktion.* Det var foljaktligen friga om en an-
vandning som varumérkeshavaren med stod av art. 5.1 i direktivet kunde
motsitta sig (p. 60). Eftersom tredje mans anvandning av varumérket kunde
inverka p& produktens ursprungsgaranti och varuméirkeshavaren maste
kunna motsitta sig denna anvéndning, kunde anvéndningen inte uppfattas
som ett bevis pa stod for lojalitet eller tillhorighet med varumérkeshavaren

(p. 61).

I det andra avgorandet, som dr av ndgot mer speciell karaktér, var fraga
om en muntlig hénvisning till annans varuméirke vid forhandlingar med
en potentiell kopare, i syfte endast att beskriva varornas egenskaper och
saledes inte att ange deras kommersiella ursprung, kunde utgéra varu-
mirkesintrang. Fraga var om sérskilda bendmningar pa slipningar av
ddelstenar, vilka hade registrerats som varumérke.

Enligt EG-domstolen innebar den aktuella mérkesanvéndningen inte in-
trang 1 de rittigheter som avséags att skyddas genom direktivets art. 5.1. De
paverkades inte nar:

3 Mal C-206/01 (Arsenal).
35 Domstolen &beropade hir mal 102/77 (Hoffmann-La Roche) och mal C-299/99 (Philips).
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- tredje man hénvisar till varumirket i en aftirsforhandling med en pre-
sumtiv kund som é&r juvelerare till yrket,

- hdnvisningen gors i helt beskrivande syfte, ndmligen for att ge den pre-
sumtive kunden som kénner till egenskaperna hos de produkter som &r for-
sedda med det berérda varumirket, kinnedom om den marknadsforda pro-
duktens egenskaper,

- den presumtive kunden inte kan tolka hénvisningen till varumérket som
en angivelse av varans ursprung” (p. 16).

Det var enligt domstolen inte nddvéndigt att i férevarande mal ytterligare
utveckla vad som utgjorde varumirkesanvéindning i den mening som avses
iart. 5.1 a och b i direktivet. Art. 5.1 skulle tolkas sa att innehavaren av ett
varumérke inte kunde &dberopa sin ensamritt nir tredje man i affarsférhand-
lingar oppet visade att varan hirstammade fran hans egen produktion och
anvinde varumérket i fraga enbart for att beskriva den erbjudna varans sér-
skilda egenskaper, sé att det var uteslutet att det anvéinda varumairket upp-
fattades som en uppgift om att varan kom fran en viss néringsidkare (p. 17).

Avgorandet visar tydligt pa en kasuistisk bedomning av ett slag som sél-
lan priaglar EG-domstolens motiv. Detta kan med stor sékerhet ocksa
laggas till grund for ett antagande att det inte bor ges ndgon generell gil-
tighet, utan tar sikte endast pa forutséttningarna i det enskilda fallet.
Fraga &r vl ndrmast om det inte mellan raderna kan utlédsas att varumaér-
kesrdtten inte dr &mnad att kunna anvindas for en viss ddelstensslip-
ning, eftersom bendmningen pa en sddan snarare far en referens till sjal-
va slipningen, och dirmed inte en kommersiell mening.>® Overford till
andra praktiska situationer, dr det vil, med hénsyn till urvattnings- och
degenerationsriskerna (jfr ovan avd. 4.7) antagligt, att man inte far ange
t.ex. en spanskiva av ett visst slag som en masoniteskiva, om den &r av
annat mérke dn Masonite.

% Jfr dock Wessman, enligt vilken en sidan hinvisning ledde varken till risk for forvixling
rorande varornas kommersiella ursprung eller till en skada for det dldre mérkets anseende. Den
paverkade saledes inte varumirkets garanti- och reklamfunktioner (Varumirkeskonflikter
s. 345).
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14 § andra stycket VmL stadgas att som otillaten anvindning anses att
nagon vid tillhandahéllande av reservdel, tillbehor eller liknande som
lampar sig for annans vara, aberopar dennes kannetecken pa sadant sitt,
att det kan ge sken av att vad som tillhandahalls kommer fran kénne-
tecknets innehavare eller av att denne medgivit kdnnetecknets anvénd-
ning.”’

Aven om det naturligtvis #r i kiinneteckenshavarens intresse att kun-
na kontrollera hur hans kidnnetecken anvénds, har undantagsstadgandet
14 § andra stycket VmL motiverats av konsumentintressen. | marknads-
foring av reservdelar eller tillbehor far ju nagot misstag om varornas
kommersiella ursprung inte uppkomma. Enligt motiven maste abero-
pande av annans kédnnetecken ske under iakttagande av noggranna sé-
kerhetsmatt.*® Bestimmelsen utgor ocksa ett skydd mot att kiinneteck-
enshavaren skall f& monopol pa den s.k. eftermarknaden. I praktiken &r
det endast fungerande andrahandsmarknader f6r mérkesvaror som &r av
betydelse. I en sirstillning star bilmarknaden.*® I motiven till 1960 ars
lag uttalades att det maste finnas ett befogat intresse for aberopandet, ef-
tersom det annars skulle forsvéra for niaringsidkaren att meddela vad re-
servdelen skulle anvindas till. Det dberopade kinnetecknet fick dock
inte anvindas i storre utstrickning &n vad som vore nddvindigt f6r iden-
tifikationen. Om det var uppenbart att reservdelen eller tillbeh6ret kun-
de anviéndas till en viss produkt, t.ex. tindarvitska till cigarettédndare,
foreldg enligt motiven inget befogat intresse.** Om det diremot tydligt
angavs att varorna inte var mirkesvaror, kunde intrang undvikas trots
varumérkesanvéindningen. En sddan icke-originalklausul maste vara
beroende av de sérskilda omsténdigheterna, dédr bland annat kutym

37 Delar och tillbehor har ansetts vanligen tillhéra samma varuslag som huvudvaran (SOU

1958:10 s. 256 £.; jfr ovan s. 283).

¥ SOU 1958:10 s. 244.

%% Se Nordell i Festskrift till Uf Bernitz/NIR s. 105 ff.

40 SOU 1958:10 s. 243; prop. 1960:167 s. 64; Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 339; Ber-
nitz i NIR 1981 s. 43 f.
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inom en viss bransch borde tillmétas betydelse. Om det 1 en bransch
vanligen féorekommer icke-originaldelar fick bedomningen vara mindre
string.*! Aven sadant Aberopande skall anses otillatet, vilket leder till att
koparen far klart for sig att det inte &r originalvaror, men dar han genom
kénneteckensanviandningen bibringas uppfattningen att tillverkningen
skett med kidnneteckenshavarens medgivande eller att denne garanterat
de ifrdgavarande delarna etc., eller att ndgon form av samverkan eller
annars nagot samband finns dem emellan.*> Hirigenom far kiinneteck-
nets garantifunktion (jfr ovan avd. 2.3), atminstone indirekt, betydelse i
intrangsbedémningen.

Négon storre miangd domstolsavgoranden som belyser grinsdrag-
ningarna enligt 4 § andra stycket VmL finns inte. Granserna for det fria
utnyttjandet av annans kdnnetecken har 4nda i olika hianseenden kom-
mit att belysas i praxis, savél direkt som indirekt. [ marknadsf6ring av
kanneteckensskyddade reservdelar m.m. har det i svensk praxis ansetts
otillatet att anvianda annans figurmérke eller logotyp eller att sérskilt be-
tona mirket med versaler eller annat typsnitt d4n 6vrig text. Fran édldre tid
kan ndmnas NJA 1936 s. 118 (Mc Cormick, Deering).

Ett foretag hade tillverkat och salt vad som inte var originaldelar till jord-
bruksmaskiner av tvé olika mérken. Mirkena hade anbringats pa forpack-
ningar till reservdelar samt i prislistor och kataloger. HD fann att det bara
var nir det med mindre textstorlek &n 6vrig text upplysts om att varorna inte
var originaldelar som atgérderna utgjorde intrang.

I ett par hovrittsavgoranden fran tiden efter tillkomsten av VmL* an-
sags niringsidkare, som marknadsforde bade originaldelar och icke ori-
ginaldelar till Volkswagenbilar, ha gjort varumérkesintrang genom att

41 SOU 1958:10s. 243 f.; jfr Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 340; se vidare Heiding s. 48
ff.; jfr Nordell i NIR 1992 s. 486.

2 SOU 1958:10 5. 244.

4 Hovritten 6ver Skane och Blekinge dom den 21 oktber 1964 (Volkswagen I) (HD meddlad inte
provningstillstand) och Hovrétten for Vistra Sverige dom den 12 november 1965 (Volkswagen
10).
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anvidnda bade ordmirket Volkswagen och Volkswagens figurmirke i
marknadsforingen av vad som inte var originaldelar.

Fragan om marknadsforing av reservdelar eller tillbehor har sedan
kommit att provas i ett avgérande fran tiden efter inforlivandet med
svensk rétt av Varumirkesdirektivet, varvid domstolen varit skyldig att
tillimpa 4 § VmL mot bakgrund av art. 6 Varumirkesdirektivet. Avgo-
randet géllde tillhandahéllande av rakblad passande till Gillettes rak-
hyvlar Gillette Sensor och Gillette SensorExcel ** Fraga hir var kanske
i synnerhet vad som var huvudvara och vad som var tillbehor.

HovRn konstaterade att rakdonet bestod av tva delar som bada var utbytba-
ra. Rakkassetten kunde dérfor inte bendmnas som reservdel och mojligen
heller inte som tillbehor till skaftet. Begransningen i ensamrétten var emel-
lertid inte inskrénkt till reservdelar och tillbehdr, utan var ocksa tillimplig
pa "liknande” produkter. Eftersom rakdonets bada delar kunde sigas utgora
ersittningsdelar till varandra, var rakkassetten att anse som “’liknande” pro-
dukt i lagens mening. Eftersom dven andra detaljhandelsforetag dn KF' salt
samma produkter utan att anvinda Gillettes varumérke, kunde det inte si-
gas vara absolut nodviandigt att ange att de passade till Gillette. Emellertid
kunde det finnas ett befogat intresse av att tala om att varan passade till en
produkt av visst fabrikat. Den inskrankningen syftade till att motverka att
varumirkeshavaren i praktiken fick en ensamritt till eftermarknaden, vilket
annars skulle fa starkt konkurrensbegriansande effekter. Kunden kunde dér-
for ha ett berittigat intresse av en upplysning som underlédttade fér honom
att kopa rakblad som passade till den hyvel som han hade. KF's éberopande
av Gillettes varumirke fick darfor anses ha varit nédvéndigt. Det maste
emellertid ocksé vara férenligt med god affirssed. Det fick inte ge sken av
nagot kommersiellt samband mellan foretagen. Eftersom textens typsnitt
och stilgrad inte avvek fran den 6vriga texten och eftersom det forutom KF's
figurmirke fanns upplysningar om att rakbladen tillverkats for KF i USA
av American Safety Razor Company, framgick det enligt HovRn klart att
rakbladen inte tillverkats av Gillette. Aberopandet ansags dérfor st i Sver-
ensstimmelse med god afférssed.

4 Svea HovR dom den 5 juni 2001 (Gillette) (DH meddelade inte provningstillstind). Se om
avgorandet Pawlo i NIR 2002 s. 437.
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1 Gillette-avgoérandet var det sdledes friga frimst om kénnetecknets re-
ferens, d.v.s. 1 vad man omséttningskretsen skulle kunna bibringas upp-
fattningen att det forelag ett kommersiellt samband mellan foretagen.

Pa samma sétt som vid tillhandahallande av reservdelar och tillbehor,
kan det finnas intresse av att anvinda annans kidnnetecken vid repara-
tion och service. En reparat6r kan ju ha ett befogat intresse av att infor-
mera om att han utfor reparation av varor av visst mérke. Detta blir mer
intressant pa vissa marknader, ndmligen dem for kapitalvaror med lang
livsldngd. Gransen mellan vad som ér att anse som tillhandahallande av
tillbehor eller som en servicedatgdrd ar inte heller alltid skarp. Detta il-
lustreras av NJA 1988 s. 183 (Sodastream), som géllde rétten att fylla
och dérefter ater fora ut gascylindrar avsedda for ldskedrycksapparater
for hemmabruk. Cylindrarna var mérkta med varumérke, vars ritt inne-
hades varken av aterfyllningsforetaget eller de foretag som tillhandaholl
de aterfyllda cylindrarna.

For att tgérden skulle betraktas endast som en serviceédtgérder, talade i na-
gon man att gasen i sig utgjorde ett nddvéndigt tillbehor till laskedrycksap-
paraten. For att det skulle uppfattas som forséljning av koldioxid med be-
gagnande av cylindrarna som forpackning for gasen, talade emellertid att
kostnaden for en gaspafyllning var jamforelsevis ringa i férhallande till cy-
linderns virde. Aterfyllningsverksamheten hade i praktiken bestatt i, att
man fran grossister i olika leveranser mottagit ett antal tomma cylindrar,
vilka grossisten i sin tur fatt fran olika detaljister. Efter pafyllningen av cy-
lindrarna hade de returnerats till vederborande grossist. Mot denna bak-
grund torde befattning med cylindrarna, vilken bara till en del kunde be-
tecknas som en tjanst, framstd mer som forsiljning av koldioxid 4n som ett
antal separata serviceatgdrder. Domstolen konstaterade sedan att det fanns
en speciell omstiandighet som avvek fran det vanliga varumérkesintranget.
I detta fall var det ndgmligen kunden (hér en grossist) som tillhandahdll de
mirkta cylindrarna. Detta féretag kunde ju knappast ha vilseletts om gasens
kommersiella ursprung. Det anségs emellertid klart att aterfyllningsforeta-
get maste ha varit medvetet om att missuppfattning om det kommersiella
ursprunget kunde uppsté i konsumentledet. Atgirden anségs dirfor utgéra
varumirkesintrang.*

45 Se om avgérandet Karnell i JT 1989/90 s. 646 ff.
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Ritten att anvidnda annans kdnnetecken vid reparation och service pro-
vades 1 NJA 1998 s. 474 (Volvoservice), som géllde frdgan om otillaten
anvindning av annans varuméirke vid service av Volvobilar. Ett foretag,
DS Larm, som inte var en av Volvo auktoriserad verkstad och inte hade
nagot fran Volvo harrérande uttryckligt tillstdnd att anvéinda varumair-
ket, hade dels besvarat inkommande telefonsamtal med ordet Volvoser-
vice, dels anvént beteckningen Volvoservice pa skyltar vid verkstadslo-
kalen.*

Med hénvisning till motiven,*’ slog HD fast att direktivets art. 6.1 ¢ mot-
satsvis kunde utldsas av 4 § andra stycket VmL. Salunda fick en verkstad
som inte var auktoriserad av Volvobolaget anvinda Volvo som mérke for
att upplysa om att den tillhandahdll service av Volvobilar. Anvéndningen
av kinnetecknet var tillaten om den skedde sa att varje misstag om kom-
mersiellt samband med innehavaren var uteslutet. Aberopandet av mirket
fick inte ske s4 att det ens kunde ge sken av sidant samband.*® DS Larm an-
vande emellertid varumirket Volvo som kidnnetecken for sina egna tjanster.
Anvéndningen var dérfor inte tillaten enligt 4 § andra stycket VmL. Om-
standigheten att DS Larm anvéinde Volvobolagets originaldelar i sin verk-
samhet medf6rde inte ndgon annan bedomning.

Med tanke pa att det foreligger en viss — kanske inte helt obetydlig —
skillnad mellan direktivets art. 6.1 ¢ och 4 § andra stycket VmL (jfr ovan
s. 394 f.), 4r det anmarkningsvirt att HD inte begirde forhandsbesked
fran EG-domstolen,” ndgot som domstolen ir skyldig att gora nir
oklarhet rdder om hur EG-ritten skall tolkas.’® Det giller inte minst som
HD uttryckligen dberopade direktivet i sina domskil. Anméarkningsvért
ar ocksa att HD, medveten om att frdgan forelag for bedomning 1 EG-

46 Se om avgorandet Pehrson i JT 1998-99 s. 390 ff. samt Nordell i NIR 1998 s. 760 ff.

47 Prop. 1992/93:48 s. 86.

* 1 motsats till underritterna ansig HD emellertid inte att ordet Volvo utgjorde en sadan beskri-
vande uppgift som avses i 3 § forsta stycket VmL (dvs. “uppgifter om varornas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda dndamal, virde och geografiska ursprung, tidpunkten for deras framstillande
eller andra egenskaper hos varorna”).

4 Jfr Pehrson i JT 1998-99 s. 396 och Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 107 f.

% Se Europafordraget art. 234 2-3; Jfr Bernitz/Kjellgren, Europarittens grunder, 2 uppl. s. 150 f.
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domstolen, inte invéintade EG-domstolens avgoérande i det s.k. BMW-
avgorandet.’!

I frdga om reparation och service uttalade EG-domstolen i BMW-avgéran-
det att anvdndningen av ett varumarke, utan innehavarens tillstand, i syfte
att upplysa allménheten om att ett tredje foretag utférde reparationer och
underhéll av produkter som bar detta varumaérke, eller att foretaget var spe-
cialiserat eller specialist pa sadana produkter, utgjorde sddan anvéndning
av ett varumérke som avses i art. 5.1 a i direktivet. (p. 42). Enligt domstolen
var det inte mdjligt for en varumirkeshavare att forbjuda tredje man att an-
vénda ett varumaérke for att genom annonsering upplysa allmé@nheten om att
han utforde reparationer och underhall av produkter som bar detta varumar-
ke, vilka hade forts ut pA marknaden av innehavaren eller med dennes sam-
tycke, eller att han var specialist pa forséljning eller reparationer och under-
héll av sadana produkter, om inte varumérket anvéndes pa ett sadant sétt att
det kunde forefalla som om det forelag ett ekonomiskt samband mellan det
tredje foretaget och varumérkeshavaren, och sérskilt att terf6érsdljarforeta-
get ingick 1 varuméarkeshavarens aterforséljarorganisation eller att det fore-
lag ett sdrskilt samband mellan de tva foéretagen (p. 64).

Enligt Lidgard var den goda affirssed, som Varumirkesdirektivets art.
6 hinvisar till, en lojalitetsplikt gentemot kénneteckenshavarens berét-
tigade intressen och 6verensstimde med den som aterforséljare dr un-
derkastade nir de anvinder annans varumirke for att annonsera om
aterforsdljning av varor som bér det mirket. Tolkningen av art. 6 och 7
skulle férena varumérkesskyddet med den fria rérligheten for varor och
tjdnster sa att varumirkesritten kunde uppritthéllas i ett system med
sund konkurrens.*? Det bér darmed vara tilltet att utnyttja annans kin-
netecken, sa ldnge det inte kan tolkas som att utnyttjaren vill gora sken
av att vara auktoriserad eller att han pa annat sétt har en prioriterad re-
lation till rittighetshavaren, d.v.s. en referensgemenskap.>

51 Mal C-63/97 (BMW).

52 Lidgard, Parallellhandel. Konsumtion av immaterialritt i Europa och USA (cit. Parallellhandel)
s.300 f.

3 Op. cit. s. 301.
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Av varumirkesrittens konsumtionsregler foljer att ensamritten till en
viss vara konsumeras i och med att kinneteckenshavaren for ut den pa
marknaden. Idén 4r att nér rittighetshavaren utnyttjat sin immaterialritt,
kan denna inte ldngre aberopas for att stoppa den vidare hanteringen
med den fysiska varan.>* Varan far da siljas fritt under sitt kiinnetecken.
Enligt 4 a § forsta stycket VmL hindrar rétten till ett varukédnnetecken
enligt 1-3 §§ inte att ndgon annan 4n innehavaren anvander kénneteck-
net for varor som innehavaren, eller ndgon med innehavarens samtycke,
under kénnetecknet har fort ut p4 marknaden inom EES-omradet. Be-
stimmelsen motsvarar Varumirkesdirektivets art. 7.1.

Enligt 4 a § andra stycket VmL far varumérket inte anvindas av an-
nan om varornas skick har fordndrats eller forsdmrats sedan de forts ut
inom marknaden eller nir det finns ndgon annan skdlig grund f6r inne-
havaren att motsétta sig anvéndningen. Bestimmelsen motsvarar nér-
mast direktivets art. 7.2, enligt vilken kénneteckenshavaren far motsétta
sig fortsatt marknadsforing om han har skdlig grund for det.

En motsvarighet till bestimmelsen i 4 a § VmL fanns tidigare i 4 § tredje
stycket VmL. Enligt den géllde att om en vara tillhandahéllits under ett visst
kénnetecken och den direfter hade fordndrats eller forsdmrats, fick kidnne-
tecknet inte anvindas, nér varan pa nytt tillhandaholls i ndringsverksamhet
hir i landet om inte fordndringen tydligt angavs eller annars tydligt fram-
gick. Den bestdimmelsen fick sin davarande lydelse i och med 1993 ars re-
vision av VmL.>®

VK konstaterade i sitt delbetéinkande att ordalydelsen i 4 § tredje stycket
VmL var snivare dn Varumirkesdirektivet, eftersom bestimmelsen 1 VmL
endast behandlade forandringar av de omsatta varornas beskaffenhet, med-
an forandringar av varornas beskaffenhet eller skick i direktivets art. 7.2 en-
dast utgjorde exempel pa fall ndr varumirkeshavaren kunde motsitta sig
fortsatt marknadsforing. Det framgick dven av EG-domstolens dom i det
s.k. Dior-avgorandet (se harom ovan s. 94 f.) att det sitt pd vilket en vara

3% Jfr op. cit. s. 295.
55 Se Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 105.

413



5. Ensamprditten

marknadsférdes kunde vara skil for varumérkeshavaren att férbjuda fort-
satt anvindning av varumaérket. Bestimmelsen borde foljaktligen dndras s&
att den béttre motsvarade direktivets art. 7.2. Eftersom bestimmelsen var
en begransning av rittens konsumtion, borde den dérfor inféras som ett an-
dra stycke i den nya 4 a § VmL.*®

I motiven till den ursprungliga bestimmelsen angavs att det skulle vara
otillatet att reparera en vara med icke-reservdelar, lackera om varan och
sedan ater forse den med det ursprungliga kénnetecknet. Ocksa sddana
bearbetningar som dekorering av odekorerat porslin och impregnering
av trifiberplattor ansags otillitna.”’ Av stadgandet foljde motsatsvis att
det var tillatet att tillhandahélla en vara under annans varukidnnetecken,
vilken endast obetydligt fordndrats. Fordndringen méste dock tydligt
framgd av varans yttre. Nagon noggrannare undersdkning av varan
skulle inte behdva goras. Att i en begagnad bil montera in delar som inte
var avgorande for funktionen, eller i 6vrigt var sédana att de inte forédnd-
rade bilens yttre i storre omfattning, har séledes ansetts tillatet och sé-
dana atgirder skulle enligt motiven tillatas i allt stérre omfattning ju
dldre den blev.”

Ocksa fragan om ritten att &beropa annans kénnetecken vid forsélj-
ning av begagnade bilar provades av EG-domstolen i det strax ovan be-
rérda BMW-avgérandet.>

Domstolen uttalade att en aterforsiljare som salde begagnade bilar av mér-
ket BMW och som verkligen var specialist eller specialiserad pa forséljning
av sadana bilar, i1 praktiken inte kunde upplysa sina kunder om detta utan
att anvianda varumirket BMW. Saledes var det nodviandigt att i upplysande
syfte anvianda varumirket BMW for att sékerstélla rétten till fortsatt mark-
nadsféring enligt art. 7 i direktivet. Sddan anvindning innebar inte att ater-
forséljaren drog otillborlig férdel av varumairkets sérskiljningsformaga el-

% SOU 1999:19 5. 30 £.; prop. 1999/2000:93 s. 13 £.; jfr Nordell i Festskrift till Bernitz/NIR s. 108.

57 SOU 1958:10s. 246. 1 ett dlldre avgorande, NJA 1933 s. 418 (Omega), ansigs en urgrossist gora
varumérkesintrang genom att forse guldboetter och urtavlor till klockor av mirket Omega med
egna urverk.

8 SOU 1958:10 s. 247; jfr Nordell i NIR 1992 s. 487.

% Mal C-63/97 (BMW).
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ler renommé. Det kunde utgora skélig grund f6r férbud (jfr ovan) enligt art.
7.2 i direktivet att varumirket anvindes i aterforséljarens reklam pa ett sa-
dant sitt att det kunde ge intryck av att det forelag ett ekonomiskt samband
mellan aterforséljaren och varumérkeshavaren, och sérskilt att aterforsélja-
rens foretag ingick i varumirkeshavarens aterforséljarorganisation eller att
det forelag ett sérskilt samband mellan de tva foretagen (p. 54).

Intressant att uppmirksamma med anledning av BMW-avgorandet, &r
att lokutionen ekonomiskt samband inte férekommer i sjédlva direktiv-
texten, men vél att domstolen papekade att ett sddant kan vara skdlig
grund for forbud.®

5.6 Parallellimport

Principen om varumérkeskonsumtion &r att varumérkeshavaren inte kan
utdva sin ensamrétt sedan varorna forts ut pa den gemensamma mark-
naden. Det innebir dock inte att skyddet har gatt helt forlorat.®! Mark-
nadsforing av parallellimporterade varor tjanar som exempel pa det. S&-
dan kan ndmligen innebdra renommésnyltning, och fran konsumentsyn-
punkt bor parallellimport som medfor vilseledande om kommersiellt
ursprung inte tillatas. Varumaérkets funktion, att sirskilja varorna, skulle
ju annars dventyras.®> Medan renommésnyltningsaspekten tar sikte nir-
mast pé kdnnetecknets mening, d.v.s. det mervérde som parallellimpor-
toren eller hans aterforséljare vill tillgodogora sig genom marknadsfo-
ringen av de parallellimporterade varorna, avser den andra — vilseledan-
deaspekten — nédrmast varumérkets referens, d.v.s. att astadkomma
uppfattningen om ett kommersiellt samband mellan parallellimport6r
eller aterforsiljare och kanneteckenshavaren.

6 Jfr Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 109.

1 Jfr Parallellhandel s. 295.

2 Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 319 f.; Pehrson papekade dven att det kan vara svért
att uttala sig generellt om nér tva naringsidkare utgér samma kommersiella ursprung.
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Négon sérskild reglering om just marknadsforing av parallellimpor-
terade varor finns inte, vilket kan ha bidragit till att en relativt omfattan-
de praxis har bildats just inom detta omrade. Aven om det riittsliga sak-
laget har forandrats som f6ljd framst av utvecklingen inom EG-rittslig
praxis, utgoér det svenska, under lang tid tongivande s.k. Polycolor-av-
gorandet,” kanske fortfarande en naturlig utgangspunkt for beskrivning
av omradets problemmatik och komplexitet.

En néringsidkare hade, sedan han av tillverkaren végrats leverans av har-
férgnings- och hempermanentningspreparat, sjdlv importerat och i Sverige
salufort preparaten till detaljhandlare. Han hade dértill fogat svenska bruks-
anvisningar forsedda med preparatens skyddade varumirken.** Enligt HD
ansags atgirden, att forse varan med varumérkesforsedda bruksanvisning-
ar, men inte sjdlva tillhandahéllandet av varorna, utgéra varumérkesin-
trang. Domstolen anforde att det av varumirkesrittsliga grundsatser f6ljde
att den som salde mérkta varor vidare hade rétt att tillhandahalla varan un-
der det av fabrikanten asatta mérket. Vidareforsiljare borde dven &ga rétt
att pa ovligt sdtt anvinda mirket, exempelvis i annonser och annan reklam
for varan. Daremot kunde han inte anses 4dga rtt att sjilv férse varan eller
dess forpackning med varumirket. Varumirkesintrang forelag i regel om
han t.ex. mirkte varan pa nytt eller anbragte varumirket pa en av honom
sjéilv anskaffad forpackning.

Avgorandet ger uttryck &t en mycket restriktiv instéllning till méjlighe-
terna f6r annan dn varumérkeshavaren att férfoga 6ver varumaérket i ni-
ringsverksamhet. I denna del férmedlas intrycket att gransdragningen
skall goras 1 analogi med VFUs precisering av grianserna kring 4 § andra
stycket VmL, angdende marknadsforing av reservdelar och tillbehor (jfr
ovan s. 407 £.).%> Som ett obiter dictum, uttalades i Polycolor-avgéran-
det att den som sdalde en vara vidare pa ovligt sdtt borde diga rdtt att an-
vdnda mdrket t.ex. i annonser och annan reklam for varan. Anvandning
av annans varumérke kunde alltsé vara tillaten under forutséttning att

3 NJA 1967 s. 458 (Polycolor).
% Se om avgorandet Noveller s. 149 ff.
% Jfr Bernitz i NIR 1981 s. 49.
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den foretogs pa vligt sditt. Aven om ordet Gvlig stundom anvints i den
kinneteckensrittsliga doktrinen,®® verkar nigon mer preciserad bestim-
ning av vad som skall avses hidrmed inte finnas i dldre kidnneteckens-
rittslig doktrin.®’

Viss vigledning om griansdragningen enligt denna regel ger dock ett
senare avgorande av HD angéende aberopande vid parallellimport. Fra-
ga var om parallellimport av jeans av mirket Levi 5.°® Den niringsidka-
re som marknadsfort de parallellimporterade varorna hade framstillt
postkort, pa vilka den varumérkesskyddade ldderetikett som fésts pé
jeansen hade avbildats. P4 kortens baksida angavs att dels original Le-
vi’s jeans, dels original Lee Riders erbjods med omgaende leverans.
Postkorten hade skickats till detaljister och andra uppképare.®’

HovRn, vars dom faststélldes av HD, anforde, med hianvisning till Polyco-
lor-avgorandet att HD, genom att anvinda uttrycket pa 6vligt sditt, markerat
att vidareséljarens ritt att begagna varumirket maste vara underkastat vissa
begriansningar. Var grinsen for en tilliten anvindning gick, maste goras
fran fall till fall med hiansyn tagen till varans beskaffenhet, varumirkesha-
varens intresse av att skydda mérket samt vidareforsiljarens och den enskil-
de konsumentens intresse av korrekt information om varan, liksom det all-
méinnas intresse av att frimja en fri konkurrens. Som en utgangspunkt bor-
de enligt HovRn gilla, & ena sidan att det borde vara tillatet att lata
varumirket komma till synes i samband med att sjdlva varan exponerades i
annonser, skyltfonster eller andra reklamsammanhang. A andra sidan borde
forhallandet att ndgon marknadsfor en parallellimporterad produkt inte
innebéra att han fick anvinda produktens varumérke i sin marknadsforing
pa sadant sitt att han tillgodogjorde sig mirkets goodwill for sin egen rorel-
ses del genom att denna sammankopplades med varumérket. Domstolen
fann marknadsforingsatgérden utgdra varumérkesintrang, eftersom den gav
anledning att anta att en sidan koppling foéreldg mellan den marknadsforda
varan och parallellimportéren, vilken innebar obehorigt anvindande av Le-

Se Eberstein, Nagra varumérkesrittsliga sporsmal, Stockholm 1915 s. 26.

Enligt Bernitz skulle 6vlig i detta sammanhang betyda sedvanlig eller i overensstimmelse med
god sed (Bernitz i NIR 1981 s. 50); jfr Svenska Akademiens ordlista.

% NJA 1988 s. 543 (Levi’s I).

Se om avgérandet Noveller s. 148.
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vi s goodwill. (Tva justitierad var skiljaktiga och yttrade att kiromalet skul-
le ogillas, eftersom varumérkesanviandningen inte var av sddan beskaffen-
het att den kunde anses otillborlig mot konsumenter eller niringsidkare.)

I Levi’s I-avgorandet betonades uttryckligen att granserna for det fria ut-
nyttjandet méste avgoras fran fall till fall.” De mojligheter som gavs for
en parallellimportor att anvinda kénnetecknet i marknadsforing enligt
detta avgorande, skiljer sig visentligt fran den regel som gavs i Polyco-
lor-avgorandet.”! Av en jimforelse mellan de bada avgorandena, kan en
skillnad iakttas mellan atgérder som vidtas med sjdlva varan och varu-
méirkesbruk i annan marknadsforing. Nér det giller atgérder vidtagna
med sjédlva varan eller dess emballage, forefaller det som om bedém-
ningen skulle foretas i enlighet med VFUs motivering till 4 § VmL. I
fraga om intrang vid annan marknadsforingsatgird &n sddan som vidta-
gits med skyddat gods, foretas i stillet en helhetsbedomning av varans
beskaffenhet, varuméirkeshavarens intresse av att skydda market samt
vidareforsiljarens och den enskilde konsumentens intresse av korrekt
information om varan liksom det allménnas intresse av att frimja en ef-
fektiv konkurrens.”

Ovligt sditt har ocksa anvints som norm i nagra underrittsavgoranden. I en
dom fran Givle TR, angiende marknadsforing av sportskor av mirket
Adidas 1 annonser i dagspressen, ansdg TRn emellertid att varumérkena i
annonsen inte framhévts mer dn som féranleddes av att tillverkaren valt att
lata médrkena bli en — ofta i6gonenfallande — del av produkternas utstyrsel.
Inte heller kunde TRn se att annonsen skulle forespegla ndgot kommersiellt
samband mellan butiksinnehavaren och Adidas Sverige. Vid en vanlig lds-
ning fanns det inget i annonsen som ens antydde att det sistndmnda foreta-
get skulle sta bakom annonsen eller att ndgot annat samband av berért slag
skulle foreligga.

70
71

Jfr Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 320.

Jfr med Bernitz’ slutsatser i NIR 1981 s. 51, grundade uteslutande pa Polycolor-avgorandet,
vilka nu torde kunna omvérderas.

™ Nordell i NIR 1992 s. 495 f.

3 Givle TR dom den 3 februari 1994 (Adidas).
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Inom EG-ritten har man, generellt sett, intagit en liberalare instéllning
till ratten att &beropa annans kidnnetecken efter parallellimport, &n vad
som gillt i Sverige. Detta framgar av det s.k. Dior-avgorandet.™

EG-domstolen uttalade att innehavaren av ett varumirke, inte med stéd av
art. 7.2 1 direktivet, kunde motsétta sig att en aterforséljare, som vanligtvis
marknadsfor produkter av samma slag, men inte nédvéindigtvis av samma
kvalitet som de mirkesskyddade varorna i enlighet med de sitt att gora re-
klam som var vedertagna i hans bransch, anviande varumérket for fortsatt
marknadsféring av dessa produkter till allménheten, sédvida det inte visades
att anvindningen av varumérket i detta syfte, pa grund av de sdrskilda om-
standigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadade varumaérkets anseen-
de (p. 48; jfr p. 54).

Sasom Lidgard konstaterat, var det saledes aterforsiljarens, och inte Di-
ors standard for reklam som utgjorde méttstock for vad som skulle fa ut-
gora i1 branschen vedertagen reklam. Bara om reklamen placerade varu-
mirket i en omgivning som riskerade att gravt forringa den bild av
mdrket som innehavaren av det hade lyckats skapa (jfr domens p. 47),
forelag scirskild grund enligt art. 7.2 i direktivet.”> EG-domstolen stller
ddrmed hoga krav pa omséttningskretsen att kunna forstd och relatera
till den mening som Dior vill férmedla med sina kidnnetecken och pro-
dukter. A andra sidan hade Dior, utan att gi utdver de grundliggande
principerna for fria varurdrelser inom den gemensamma marknaden,
genom effektiva aterforséljaravtal, med storsta sannolikhet kunnat sé-
kerstélla att produkterna inte skulle kunna komma att f6rsiljas genom
sadana lagpriskanaler som det var frdga om i det aktuella avgérandet.
Aven om det #nnu inte finns nigon prejudicerande nationell praxis
som belyser rittsldget efter Sveriges tilltrdde till EG/EU, kan redan
skonjas en anpassning till den mer liberala europeiska instéllningen. Av
visst intresse hir kan vara ett avgérande av Géta HovR,’® ocksa det an-
gidende marknadsféring av parallellimporterade Levis-varor, i vilket

™ Mal C-337/95 (Dior).
5 Parallellhandel s. 297.
76 Gota HovR dom den 3 september 1999 (Levi’s II).
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TRn grundade sin dom pa principen om 6vligt scitt, medan HovRn i stél-
let hinvisade till Varumirkesdirektivets art. 7.1, Dior-avgorandet,’’
Netscape-avgorandet’® och Volvoservice-avgérandet.” HovRn ansig
bland annat att i forséljningslokalen befintliga skyltar varit dgnade att
inge forestédllningen om ett kommersiellt samband mellan &terforsilja-
ren och Levi’s. Darmed far det nog antas att principen om &vligt scitt har
overgivits i1 svensk praxis till formén for en mer elastisk bedomning,
grundad framst pa uppfattningen om ett kommersiellt samband mellan
originalkinneteckenshavare och parallellimportor.®

Vid bestdmning av om parallellimport &r tillaten eller inte, bor det ob-
serveras att importen kan innebéra snyltning genom att parallellimpor-
téren kan utnyttja goodwill som uppkommit pa grund av kanneteckens-
havarens reklam och marknadsforing.®' Det skulle enligt Pehrson inte
rdda nadgon tvekan om att varumirkeslagstiftningen inte bara syftade till
att skydda varumérkets sérskiljningsférmaga, utan dven dess good-
will # Doktrinuttalandet tjinar gott som forklaring till domstolens ut-
forliga provning av goodwillutnyttiande i Levi s-avgorandet.

5.6.1 Ompaketering

Eftersom det hor till varumérkeshavarens ensamritt att mérka sina va-
ror, ligger det néra till hands att ingen annan skall fa fésta hans varumar-
ken pa samma varor. Denna uppfattning har ocksa varit den allmént gél-
lande i Sverige under lang tid och slogs fast i det ovan berérda Polyco-
lor-avgorandet,® dar fraga var dven om parallellimportédrens ritt att pa
av honom &versatta och med varan bilagda bruksanvisningar anvénda
kannetecknet.

77 Mal C-337/95 (Dior).

8 NJA 1998 s. 179 (Netscape) (jfr ovan s. 404).

7 NJA 1998 s. 474 (Volvoservice) (jfr ovan s. 411).

8 Jfr Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 110.

Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 320.

82 Ibidem. Pehrson hénvisar till SOU 1958:10 s. 48 och Immaterialretspositioner s. 171 ff.
83 NJA 1967 s. 458 (Polycolor).
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Domstolen anforde att det av varumérkesrittsliga grundsatser foljde att den
som salde mérkta varor hade rétt att tillhandahalla den under det av fabri-
kanten &satta mirket. Ddaremot kunde han inte anses ha ritt att sjélv forse
varan eller dess férpackning med varuméirket. Varumirkesintrang forelag i
regel om han t.ex. mérkte varan pa nytt eller anbringade varumirket pa en
av honom sjilv anskaffad férpackning.

Dérefter har denna fraga kommit att provas av EG-domstolen i en rad
avgoranden om ompaketering av parallellimporterade likemedel.** Si-
tuationen dr komplicerad, framst pa grund av omradets speciella mark-
nadsstrukturer. Nationell néringslagstiftning i skilda europeiska lander
stdller ndmligen olika krav pé forpackningsstorlekar och férpacknings-
utformning, vilket kan medfora att en viss produkt inte alltid far foras ut
pa marknaden i sin originalférpackning i ett annat gemenskapsland.®
For att kringga dessa krav har vissa foretag valt att paketera om likeme-
del, ndgot som av likemedelstillverkaren uppfattats som varumérkesin-
trang %

EG-domstolen har konstaterat att en konstlad avskédrmning av mark-
naderna mellan medlemsldnderna foreligger om ompaketering dr ob-
jektivt nodvindig for att den parallellimporterade varan skall kunna sa-
luféras i importlandet. Parallellimportdrens ompaketering skall d& vara
tilliten. Varumérkeshavaren far inte motsitta sig ompaketeringen, om
det medfor att den importerade varan faktiskt inte kan séljas inom mark-
naden i det landet.’” Ett sidant hinder foreligger enligt domstolen t.ex.
om de liakemedel som parallellimportéren har kopt, inte kan saluforas i
importlandet i den ursprungliga forpackningen pa grund av bestimmel-
ser eller inhemsk praxis vad giller férpackningar, bestimmelser pa

8 Bl.a. mal C102/77 (Hoffman-La Roche), de forenade mélen C-427/93, C-429/93 och C-436/93
(Bristol-Mayers Squibb), méal C-379/97 (Upjohn), mal C-443/99 (Merck) och mal C-143/00
(Boehringer). Se harom Westman, Ompaketering och utnyttjande av annans varumérke — en
studie av parallellimport av ldkemedel (cit. Ompaketering). Se dven Rothine, Parallel Imports
s. 481 ff.; Jfr Oversikt s. 425 ff.

85 Se hiarom utforligt Parallellhandel s. 64 ff.; jfr Koktvedgaard/Wallberg s. 74.

8 Se Parallellhandel s. 64 ff.; Ompaketering s. 14 ff.; jfr Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR
s. 110.

87 Se mal C-443/99 (Merck) p. 25; jfr mal C-379/97 (Upjohn) p. 43.
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sjukforsdkringsomradet som gor att ersattningen for sjukvardskostnader
ar beroende av en viss forpackning eller vil etablerad praxis avseende
forskrivning av recept som bland annat dr grundad pé de storleksnormer
som rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukférsékringsinstitu-
tioner.®® Kinneteckenshavaren kan diremot motsitta sig ompaketering
om den dr motiverad enbart av parallellimportdrens 6nskan att uppna en
kommersiell fordel.*” Han kan ocksd motsitta sig ompaketering som
sker genom att férpackningen byts ut, om parallellimportdren kan ater-
anvinda den ursprungliga forpackningen vid marknadsforing i import-
landet.”

Den situation som sérskilt var foremal f6r prévning i Merck- och Bo-
ehringer-avgérandena var om konsumenterna kunde ha ett sédant mot-
stdnd mot férpackningar férsedda med nya etiketter, att det skulle kunna
uppfattas som en objektiv nodvéindighetsgrund for ompaketering. Dom-
stolen uttalade®® att under forutsittning att det pa en marknad eller pa en
stor del av en marknad forelag ett sa starkt motstand hos en betydande
andel av konsumenterna mot likemedel pa vilka nya etiketter hade an-
bragts att de faktiskt inte kunde séljas inom marknaden, kunde ompake-
teringen av lakemedlen inte anses utford enbart i syfte att f4 en kommer-
siell fordel, utan till att dstadkomma att 1akemedlen faktiskt kunde siljas
inom marknaden. Det ankom emellertid pa den nationella domstolen att
bedoma huruvida si var fallet.*?

Avgorandena ger ett intressant perspektiv pa fragan om kénneteck-
nets mening och referens. 1 praktiken dr det ju hir fraga om en ometi-
kettering kan ge férpackningen en sddan skepnad, att den i sig vécker
tveksamhet hos forbrukaren, savdl om produktens kommersiella ur-
sprung som dess tjénlighet. Sett till referensen, blir fragan ndrmast att
forbrukarna kan inges tvivel om att det kommersiella sambandet mellan

88 Mal C-429/93 och C-436/93 (Bristol-Myers Squibb) p. 53-54, mal C-443/99 (Merck) p. 26 och
mal C-143/00 (Boehringer) p. 47.

8 Mal C-379/97 (Upjohn) p. 44 och mal C-443/99 (Merck) p. 27.

% De forenade malen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Bristol-Mayers Squibb) p. 55 och mél
C-443/99 (Merck) p. 28-29.

ol Mal C-443/99 (Merck) p. 31 och 33 och mél C-143/00 (Boehringer) p. 52 och 54.

2 Mal C-443/99 (Merck) p. 32 och mal C-143/00 (Boehringer) p. 53.
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vara och kommersiellt ursprung &r intakt. Fragan ar intressant hér, dar-
for att den har béring pa referensens ursprungliga och mest grundlig-
gande egenskap, namligen att skapa en relation mellan kénnetecken och
vara. Om en ometikettering hos forbrukarna kan vicka ett sddant tvivel,
ar det naturligtvis helt riktigt, att det inte skall f& dventyra kdnnetecknets
referens. Sett till mening, blir ommérkningen en fraga om fortroende,
dar en forpackning som inte d4r ometiketterad, kan inge storre fértroende
hos forbrukaren, dn en férpackning som, antagligen av for forbrukaren
okdnda skél, har kommit att ommairkas. Det ger naturligtvis att varor
som inte dr ometiketterade kan fa en relativt starkare stillning pad mark-
naden i forhallande till ometiketterade sddana. Ompaketering och om-
mérkning far séledes pa flera sitt betydelse for kannetecknets garanti-
funktion (jfr hdrom ovan avd. 2.3).

Boheringer-avgorandet géllde dértill dven tolkningen av den i Hoff-
man-La Roche-avgorandet fastslagna principen att parallellimportéren
maste underritta kéinneteckenshavaren om att likemedlet hade ompake-
terats”® samt den i Bristol-Myers Squibb-avgorandet fastslagna princi-
pen att parallellimportdren, pa begéran, maste tillhandahalla kinneteck-
enshavaren ett prov av den vara som har paketerats om innan den bjuds
ut till forsiljning,” vilket mojliggor for kinneteckenshavaren att kon-
trollera att ompaketeringen inte foretagits sa att varans ursprungliga be-
skaffenhet direkt eller indirekt paverkas och att utformningen efter om-
paketeringen inte dr sddan att varumérkets anseende kan skadas. Kravet
gor det dessutom mojligt for kanneteckenshavaren att skydda sig béttre
mot varuméirkesforfalskning. Domstolen konstaterade att kravet syftade
till att skydda kinneteckenshavarens berittigade intressen.”” Ytterst ger
kravet saledes uttryck at kannetecknets kvalitetsfunktion, dir kvalitet 1
detta fall avser en faktisk sddan (jfr ovan s. 84). Den har naturligtvis sir-
skild betydelse pa lakemedelsomradet, eftersom bristande kvalitet i pro-
dukten kan fa konsekvenser for kdnneteckenshavaren langt ut6ver
goodwillskada och urvattningsrisk.

% Se mél C-143/00 (Boehringer) p. 61; jfr mal C102/77 (Hoffman-La Roche) p.12.
%% Se de forenade méalen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Bristol-Mayers Squibb) p. 78.
% Mal C-143/00 (Boehringer) p. 61-62.
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Utvecklingen inom EG-domstolens praxis dr intressant utifrdn kin-
neteckensrittens allra mest fundamentala principer. For det forsta har
man i Sverige traditionellt ansett att till kénneteckenshavarens primat
hor rétten att fasta mérket pa varan. Det var inte f6rrdn i borjan av 1930-
talet som den svenska kénneteckensritten vidgades till att omfatta an-
nan kédnneteckensanvidndning &n att mirka varor (se ovan s. 43). Emel-
lertid synes det utomlands ha varit mer eller mindre sjilvklart att denna
ritt avsett endast ritten att forsta gangen mirka varan, nagot som inte
later sig l4tt utldsa av dldre doktrin. For att aterknyta till Polycolor-av-
gorandet, dr det tankevickande att just det som absolut inte anségs till-
latet i det fallet, nu enligt EG-domstolen har ansetts som sjélvklart till-
latet.”®

5.7 Sammanfattning och utgdngspunkter

Inledningsvis i detta kapitel (ovan s. 391) antas att ensamrittens be-
stimning bidrar till att beskriva kdnneteckensrittens objekt och att detta
géller inte minst i beaktande av lagens knapphéndiga definition av det
kanneteckensrittsliga skyddsobjektet. Eftersom forfoganderitten sétter
ramarna kring réttens omfattning, bidrar den naturligtvis ocksa till att
bestdimma réttens foremal — forfogandeobjektet. Pa flera sitt visas ocksa
hur referens och mening tjanar till att beskriva och forklara skyddets
omfattning. Forvisso kan ocksa ifragasittas om det verkligen finns en
grins mellan objekt och forfogande och man kan stélla fridgan i vad mén
kanneteckensrittens forvixlingsléra, liksom vilseledande kidnnetecken
och kénneteckensanvidndning, 4r en del av objektsbestimningen eller av
kanneteckenshavarens forfoganderiitt.

Bestimmelserna i 4 § andra stycket och 4 a § andra stycket VmL
skyddar for det forsta en ren referens. En reservdelstillverkare eller re-
parator skall inte fa ge sken av att det foreligger ett ekonomiskt samband
mellan honom och kinneteckenshavaren. For det andra skyddar be-

% Jfr Nordell i Festskrift till Ulf Bernitz/NIR s. 111.
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stimmelserna mening, genom att de syftar till att undvika urvattning
och for det tredje mening 1 form av goodwill. Rétten att aberopa annans
kannetecken vid marknadsforing av reservdelar och vid reparation och
service 4r, teoretiskt sett, relativt okomplicerad. Liksom i fraga om for-
véxlingsbarhet, syftar bestimmelsen till att ndgon inte ordttmétigt skall
kunna tillskapa en referens till annans kdnnetecken och darmed fa till-
géng till eller paverka kdnnetecknets mening. I det perspektivet framstar
bestimmelsen i 4 a § andra stycket VmL som mer intressant och teore-
tiskt sett mer komplicerad.

Fran kdnneteckensrdttslig synpunkt dr det i princip ointressant om
varan blivit béttre eller simre genom &dndringen. Det som &r relevant &r
fordndringen i sig. For kdnneteckenshavaren ar det naturligtvis viktigt
att varan har en kvalitet som 6verensstimmer med de egna kvalitetskra-
ven.”” Hir kan man téinka sig en skala frin endast smirre justeringar
over mer betydelsefulla dndringar till det extrema fallet att en vara for-
ses med annans kidnnetecken. Om varan fordndras avsevirt, medfor ju
det att kdnnetecknet i vad avser den varan far ’fel” referens. Det kan
t.ex. ifragasittas i vad man en bil som har en motor av annat méarke verk-
ligen kan séigas vara av samma mirke som bilar med originalmotor.”®
Bestimmelsen i 4 a § andra stycket VmL har dock ett syfte att skydda
savil kidnneteckenshavare som forbrukare mot att varorna férsdmras av
nagon utomstdendes hand. Hir har ater kdnneteckensrittens garanti-
funktion (jfr ovan avd. 2.3) betydelse. Nér en kvalitetsvara aldras, for-
samras den successivt. En kopare dr regelméssigt medveten om existen-
sen av sddana kvalitetsforandringar. Varor av lagre kvalitet forsdmras ju
snabbare &n kvalitetsvaror. Ju snabbare en vara forsdmras, 1 desto hogre
grad inverkar detta negativt pa kdnnetecknets goodwill. For kvalitetsva-
ror finns ofta en fungerande andrahandsmarknad. Det 16nar sig dérfor
ofta att lata sadana varor genomgéa mer omfattande reparationer. En re-
paration eller annan fordandringsatgédrd som &r illa utford, kan alltsa bi-
dra till att varan forsdmras i snabbare takt dn eljest. Om atgérden inte

7 Jfr Varumirken fran konsumentsynpunkt s. 336.
% Jfr NJA 1933 s. 418 (Omega).

425



5. Ensamprditten

anges, gor den som vidtog atgédrden en vinst pd kdnneteckenshavarens
och konsumentens bekostnad.” 4 a § andra stycket VmL skyddar sale-
des kédnneteckenshavaren fran att hans renommé tar skada av en hand-
ling som han sjilv inte kan paverka.'” For koparen diremot ér det vik-
tigt att en begagnad vara dr av den kvalitet och beskaffenhet som sélja-
ren utfister, och av den kvalitet och beskaffenhet som han sjélv haft
anledning att forvinta.'®! Bestimmelsen innebir alltsa ett skydd for me-
ning bade for kidnneteckenshavaren och for konsumenter. En féréndring
av varan kan séledes ocksé paverka kénnetecknets mening. Som regel
torde dndringar av det ovan diskuterade slaget paverka endast enskilda
individer och paverkar da huvudsakligen endast deras forestdllningar
(jfr ovan), men om dndringsatgérder sitts i system, kan det kanske fa pa-
verkan pa kénnetecknets intersubjektiva mening (jfr ovan avd. 3.3.3.1).

Helt klart férefaller vara att ritten att Aberopa annans kénnetecken har
utokats (jfr sdrskilt ovan avd. 5.6 angéende aberopande av annans kén-
netecken i reklam for parallellimporterade varor). Hér har en otillborlig-
hetsbedomning, ndrmast av det slag som skall vidtas enligt 6 § andra
stycket VmL, fatt tjaina som forebild. Beddmningen foretas i form av en
helhetsbedomning av om atgérden kan befaras medfora ett otillborligt
utnyttjande av kidnnetecknets egenvirde, samtidigt som urvattningsris-
ken maste beaktas (jfr avd 4.7). Att bedomningskriterierna pa detta sétt
gjorts beroende av utnyttjandets karaktér, kan forklaras av att det blir
fraga om ett utnyttjande av ett till produkten pa visst sdtt relaterat mer-
vérde. For att vara ett intrang i den immateriella dganderitten, maste at-
girden innebdéra ett intrdng i kdnnetecknets egenskap av individualise-
ringsmedel for ndringsidkarens varor eller verksamhet — dess referens.
Eftersom goodwill uttrycker ett mervérde i forhallande till en viss vara
eller verksamhet, maste ett goodwillutnyttjande, relativt sett, fa storre
betydelse i beddmningar av intrangets omfattning i situationer som inte

% Hypotetiskt sett, borde formogenhetssverforingen sta i relation till den skillnad som uppstar
mellan kostnaden f6r den faktiska atgarden och vad det hade kostat att utfora den sa att det mot-
svarar varumérkeshavarens och konsumentens kvalitetsférvantningar pa motsvarande varor.

1% SOU 1958:10 s. 245.

101 Jfr Varumérken fran konsumentsynpunkt s. 335 f.; jfr ven Marknadsritt s. 56.
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5.7 Sammanfattning och utgangspunkter

direkt innebér atgdrder med den skyddade varan. I en sddan intrangsbe-
domning maste déarfor beaktas en rad olika faktorer som tar sikte pa hur
utnyttjandet gors och dess omfattning. Dessa kan ha att skaffa med re-
ferens, men torde frimst vara relaterade till skilda aspekter av mening.
Det &r tydligt att bevekelsegrunderna for rétten till &beropande av an-
nans kidnnetecken genom utvecklingen i europeisk praxis, frimst genom
Dior-avgorandet, men delvis dven genom BMW-avgorandet, har kom-
mit att forskjutas frén referens mot mening. Medan det starkaste skélet
enligt dldre svenska motiv och i dldre svensk praxis var att omséttnings-
kretsen inte skulle kunna ta miste pa det kommersiella ursprunget,'%*
har motiveringen nu kommit att allt mer fokusera pa de effekter som kan
uppstd i samband med &beropande av annans kénnetecken, namligen
risk f6r renommeésnyltning och urvattning, d.v.s. huvudsakligen en fra-
ga om skydd for den mening som kan finnas i det aberopade kanneteck-
net. I det ljuset framtrédder ocksd EG-domstolens stillningstagande i
ompaketeringsavgorandena tydligare. Om ompaketering foretas i ved-
erborlig ordning, kan ju det inte paverka kinnetecknets mening. A andra
sidan tillkdnnager sig samtidigt de mojligheter, som ges enligt mark-
nadsforingslagstifiningen mot bland annat renommésnyltning och vilse-
ledande kinneteckensanvindning alltmer tydligt, vilket utvecklas nir-
mare i foljande kapitel.

12 Jfr SOU 1958:10 s. 245.
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6. Otillborlig marknadsforing

Pé sitt och vis kan ett medelbart kénneteckensrittsligt skydd ges ocksa
genom marknadsforingslagstiftningen. Sdsom pépekas ovan (s. 50 f.),
utgdr marknadsforingsrittens mojligheter att forbjuda vilseledande el-
ler eljest otillborlig kdnneteckensanviandning séledes en betydelsefull,
och pa senare tid allt viktigare komponent i det rittsliga skyddet f6r kin-
netecken.' Forklaringen till att marknadsritten hér berors s utforligt
som gors, dr framfor allt att manga foreteelser inom marknadsforings-
lagstiftningen foreter likheter med de fragor som behandlas ovan, savil
i kapitel 4 inom ramen f6r kidnneteckensrittens skyddsforutséttningar
som i kapitel 5 om kinneteckensrittens forfogandeobjekt.

De bada rittsfigurerna — varumérkesritten och marknadsféringslag-
stiftningen — skiljer sig emellertid at pa vésentliga punkter. [ marknads-
foringsritten finns inget avgrinsat skyddsobjekt.’> Inom kinneteckens-
riatten kan darfor pa ett tydligare sitt &n inom marknadsforingsritten
skiljas mellan objekt och forfogande. Marknadsforingslagstiftningens
skydd mot illojala utnyttjanden av annans immaterialrétt skulle ddrmed
kunna kallas for ett objektstomt skydd.* Fragan om atkomlighet med
rattsliga remedier utgors i stillet av sjédlva drgdrdens karaktir av otill-
borlighet. Jag har dérfor valt att ta upp kénneteckensrelaterade foreteel-

' Se Marknadsrittens goodwillskydd s. 12.

Jfr Knops analys av forhallandet mellan kinneteckensritt och illojal konkurrens i Andsretten s.
540 ff.

3 Jfr Marknadsrittens goodwillskydd s.107.

Jfr op. cit. s. 21.
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ser inom marknadsforingsritten i detta kapitel. Emellertid kan, sdsom
visas nedan, ifrigaséttas om marknadsritten dnda inte tillhandahaller ett
i vart fall indirekt objektsskydd, eftersom det kan anvdndas som motme-
del mot illojala férfoganden Gver immaterialrittsligt skyddade objekt.
Detta forhallande analyseras ndrmare i det avslutande kapitlet (se nedan
s. 558 ff.). For att sdledes fa en heltidckande bild av det faktiska skyddet
for kdnnetecken enligt svensk ritt, maste kidnneteckensritten séttas in i
ett vidare sammanhang och relateras till marknadsforingsrétten. Mark-
nadsforingsritten paverkar dirvid inte endast den ekonomiska réttens
de facto-omfattning, utan bidrar medelbart dven till att bestimma kén-
netecknets skyddsforemal, eftersom, sdsom visas nedan, marknadsfo-
ringsritten pa skilda sitt tillhandahaller ett skydd for sévél kanneteck-
ens referens som mening.

Savil kénneteckensritten som den marknadsréttsliga lagstiftningen
har tillkommit i syfte att skydda skilda marknadsaktorer. Dessa aktorer
ar inte bara rdttighetshavare, konkurrenter, och konsumenter, utan i vis-
sa fall dven vida kretsar av allmdnheten. Hértill kommer ett allmént
konkurrensintresse, ddr fragan i vilken utstrackning och pa vad sétt de
skilda grupperna skall skyddas, framtrider. Medan den civilrittsliga
kanneteckensritten kan sdgas inta ett mikroperspektiv, d.v.s. att syfta till
att ge den enskilde en ritt gentemot en avtalspart eller tredje man, syftar
marknadsréttens makroperspektiv framst till att begrinsa niringsidkar-
nas mojligheter att foreta vissa oskiliga eller samhéllsskadliga atgérder
mot konsumenter eller konkurrenter generellt, d.v.s. att ange handlings-
normer for aktdrerna pa en aggregerad marknad. Syftet med marknads-
foringslagstiftningen &r salunda inte att virna kidnneteckenshavares en-
samritt i sig, utan att skydda konsumenter och andra niringsidkare mot
vilseledande eller eljest otillborlig marknadsforing.” I marknadsférings-
lagstiftningen &r det konsumentintresset som angivits som lagstiftning-
ens priméra skyddssyfte. Detta podngterades sérskilt i motiven till 1970
ars lag om otillborlig marknadsforing.® Det har som regel ocksé uteslu-

> Prop. 1970:57 s. 55 ff. och s. 89; jfr Bernitz i Festskrift till Kurt Gronfors s. 51.
¢ SeSOU 1966:71 5. 46 f.
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tande varit sddana atgérder som framstatt som otillborliga eller vilsele-
dande mot konsumenter vilka tagits upp av KO enligt MFL — séledes
inte de fragor som framst dr féremal f6r behandling hir. Daremot har det
visats att konkurrenterna garna och med véxande framgéng anvant MFL
som medel mot illojal konkurrens genom kinneteckensanvindning.’
Det dr darmed tydligt hur lagens konkurrentskyddsintresse under senare
tid har 6kat i forhallande till dess konsumentskyddsintresse (jfr vidare
nedan s. 578 f.).

MFLs faktiska eller materiella tillimpningsomrade anges i lagens
s.k. stora generalklausul (4 § forsta stycket MFL). Enligt den skall
marknadsforingen stimma 6verens med god marknadsféringssed och
dven i 6vrigt vara tillborlig mot konsumenter och néringsidkare. Gene-
ralklausulen kan pa olika sétt komma i berdring med immaterialrittsliga
positioner — sérskilt varumirke och firma.® Av intresse hir torde vara
framst otillborlighetsgrunderna renommésnyltning och misskreditering.
I 3 § MFL definieras god marknadsféringssed som god affirssed eller
andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och né-
ringsidkare vid marknadsforing av produkter. Det som framst asyftas
med god affdirssed eller andra vedertagna normer ar ICCs grundregler
for reklam och siljfrimjande atgirder (jfr ovan s. 34).°

Enligt 14 § forsta stycket MFL kan en néringsidkare, vars marknads-
foring strider mot god marknadsforingssed eller p& nagot annat sétt &r
otillbérlig mot konsumenter eller niringsidkare, forbjudas att fortsitta
med den marknadsféringen eller att vidta ndgon annan liknande atgard
och enligt 15 § forsta stycket (jfr 4 § andra stycket) MFL, kan en na-
ringsidkare aldggas att lamna information som &r av sirskild betydelse
fran konsumentsynpunkt.

Generalklausulskonstruktionen har medfort att det inte har funnits
nagot konkret behov av att sortera skilda otillbérlighetsatgéarder under
sarskilt angivna otillborlighetstyper. 1 dag, nér lagen dértill innehaller
ett antal mer preciserade och direktsanktionerade forbudsbestimmelser

7 Jfr Marknadsrittens goodwillskydd s. 13.
§  Op. cit. s. 18; jfr prop. 1970:57 s. 89.
° Jfr SOU 1966:71 s. 47.
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(5-13 b §§ MFL), vilka var och en tar sikte pa specifika typer av otill-
borlig marknadsforing, blir frdgan, vad som kan kravas for att en mark-
nadsforingsatgird skall falla under en eller annan av MFLs bestdmmel-
ser av mer praktiskt intresse. Det giller inte minst i frdga om vilka
sanktioner som kan bli aktuella. De direktsanktionerade férbudsbestdm-
melserna brukar allmént kallas for lagens katalogregler. Den som upp-
satligen eller av oaktsamhet bryter mot ndgon av dem riskerar att fa be-
tala en sérskild sanktionsavgift, s.k. marknadsstorningsavgift (22 §
MFL). Principiellt viktigt &r att katalogreglerna ticks av generalklausu-
len. Alla marknadsforingsétgérder som strider mot en eller flera av ka-
talogreglerna anses siledes otillborliga i sig.'® Man kan hir tala om det
yttre och inre omradet. Det inre omradet avser da det direktsanktionera-
de omrade, dér svil marknadsstorningsavgift som férbud kan komma
ifrdga. Det yttre omradet &r det omrade som endast tidcks av ndgon eller
négra av generalklausulerna. Om en néringsidkare har brutit mot ndgon
av katalogreglerna, behover saledes talan om utdomande av marknads-
stérningsavgift inte foras, utan det kan rdcka med att féra en talan om
forbud eller aldggande, ndgot som ocksa &r det vanliga. En nédringsidka-
re kan emellertid inte tvingas att betala bade vite och marknadsstor-
ningsavgift. Enligt 23 § MFL far marknadsstorningsavgift nimligen
inte alaggas nigon for en dvertrddelse av ett forbud eller en underlatelse
att f6lja ett dlaggande som har meddelats vid vite. En annan betydelse-
full skillnad mellan lagens yttre och inre omrade &r ocksa att marknads-
foringen i strid mot katalogreglerna, till skillnad mot vad som faller en-
dast under generalklausulerna, dr forenade med skadestdndsansvar mot
konsumenter och néringsidkare som lider skada pa grund av en f6rbju-
den marknadsforingséatgird.

Efter en kortfattad redogérelse for nagra for marknadsforingsrétten
generella fragestillningar, sdsom kravet pd niringsverksamhet (nedan
avd. 6.1), omsittningskretsens bestdmning (nedan avd. 6.2) och mark-
nadsrittens forvixlingsbedomning (nedan avd. 6.3), tas upp de otillbor-
liga och vilseledande marknadsforingsatgirder som har tydligast béaring

10" Se prop. 1994/95:123 s. 90 ff.
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pa kinnetecken och dess mening och referens. Forst berors vilseledande
kdnneteckensanvindning och vilseledande efterbildning (nedan avd.
6.4) samt jamforande reklam (nedan avd. 6.5). Dérefter fokuseras pa re-
nommésnyltning och misskreditering (nedan avd. 6.6-7). Anledningen
till att renommésnyltning och misskreditering, vilka ju, till skillnad mot
vilseledande marknadsf6ring, traditionellt ansetts atkomliga endast en-
ligt lagens generalklausul, tas upp efter de atgérder som kan atkommas
enligt de direktsanktionerade forbudsbestimmelserna, dr frimst ett for-
sok att bibehalla den systematiska ordningen i den féregdende fram-
stdllningen. Medan vilseledande kdnnetecken ndrmast svarar mot den
civilréttsliga kdnneteckens forvéxlingsléra, finner marknadsréttens for-
bud mot renommésnyltning och misskreditering sin motsvarighet i kin-
neteckensrittens skydd for vil ansedda kénnetecken. I kapitlets materi-
ella del, tas avslutningsvis upp ndgra marknadsrelaterade foreteelser
med marknadsrittslig béaring — kdnneteckensdifferentiering och kdnne-
teckensutvidgning (avd. 6.8-9).

6.1 Naringsverksamhet

Kravet pa niringsverksamhet dr nirmast detsamma enligt marknadsfo-
ringslagstifiningen som enligt VmL. Enligt 2 § MFL 4r lagen tillimplig
endast nir néringsidkare marknadsfor eller sjdlva efterfragar produkter
i sin ndringsverksamhet. Ett i1 detta sammanhang belysande avgérande
kan vara MD 1988:19 (Globen), dér fraga var om arenan Globen hade
ett kommersiellt renommé eller om den skulle vara att uppfatta som ett
kannetecken med kommersiell innebord.

Statoil hade i en annons anvént ordet Globen och en bild av den byggnad i
Stockholm som dr kidnd under detta namn. Marknadsforingen ansags inte
utgdra renommésnyltning, vilseleda om kommersiellt ursprung eller pa an-
nat sétt vara stridande mot god affarssed. Domstolen konstaterade att bygg-
naden Globen visserligen blivit mycket kdnd under det namnet, atminstone
i Stockholmstrakten. Att ett byggnadsprojekt av den ifrdgavarande typen
och storleken tilldrog sig uppmérksamhet var helt naturligt. Vad som fram-
kommit i drendet visade emellertid inte att projektet som sadant, pa grund
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av det sitt pa vilket det genomforts, hade ett kommersiellt renommé. Inte
heller hade det visats att Globen uppfattades sdsom kénnetecken for kéran-
dens varor, tjanster eller kommersiella verksamhet i 6vrigt. Pa grund av det
anforda kunde det i det aktuella sammanhanget inte anses foreligga ett re-
nommé. Det kunde dérfor inte heller vara frdga om nagon renommésnylt-
ning. Det hade inte heller visats att Globen mer allmént uppfattades som ett
kinnetecken med kommersiell innebérd. Dérfor kunde den patalade annon-
sen inte anses vilseledande angédende kommersiellt ursprung.

I Globen-avgorandet kunde atgédrden séledes inte atkommas, eftersom
Globen inte uppfattats som ett kcinnetecken med kommersiell innebord.
Att Globen har en mening ér klart i och for sig, men fragan &r i vad man
Globen i dag skulle kunna anses ha forvérvat ett kommersiellt anseende.

Inom marknadsritten har den stora fragan varit hur grinsen skall dras
mellan niringsverksamhet och den grundlagsskyddade tryck- och ytt-
randefriheten. I propositionen till 1970 ars lag om otillborlig marknads-
foring uttalade departementschefen att marknadsféringslagstiftningen
skulle begrinsas till sidana framstéllningar som hade rent kommersiella
forhdllanden till foremal"' Enligt departementschefen skulle hirmed
forstas att reklamen avsag en niringsidkares affirsverksamhet eller dér
tillhandahallna varor och tjinster”.'* Man skiljer alltsi mellan de skilda
yttrandenas olika syften, en grinsdragning som sedermera ocksa mani-
festerats i praxis.'?

Ett kommersiellt egenvirde eller renommé kan dven tillkomma of-
fentliga personer. Fragan om griansdragningen mellan marknadsritten
och tryck- och yttrandefriheten blev darfor foremal fér behandling i

" Prop. 1970:57 s. 67. Dessa grunder for gransdragningen aterfinns ocksé i senare lagmotiv.
prop. 1986/87:151 (s. 54) formuleras regeln t.ex. sa, att det for att ett ingripande skall kunna ske
vid sidan av TF krévs att meddelandet limnas i kommersiell verksamhet och i kommersiellt
syfte och har rent kommersiella forhallanden till foremal.

12 Prop. 1970:57 s. 67.

13 Se sirskilt MD 1974:23 (Helgextra I), NJA 1977 s. 751 (Helgextra II) samt MD 1977:1 (Vivo-
Favor). Fragan om griansdragningen mellan tryck- och yttrandefrihet behandlades utforligt av
den s.k. Massmedieutredningen i betdnkandet SOU 1972:49 om Tryckfriheten och reklamen.
Fragan har ocksa behandlats i doktrinen framst av Strémberg i SVJT 1980 s. 25 ff., Axberger,
Tryckfrihetens gréanser samt Exklusivitetsfragan s. 172 ff.
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samband med tillkomsten av lagen om namn och bild i reklam. I propo-
sitionen foreslogs att samma principer som géllde i fraga om MFL skul-
le giilla dven for lagen om namn och bild i reklam.'* Att s4 ér fallet fram-
gar ocksé av den sparsamma rittspraxis som finns inom omradet. I ett
avgorande hade en pornografisk tidskrift utan medgivande pa baksidan
av ett nummer av tidskriften 14tit publicera en bild av skadespelaren Ro-
bert Gustafsson, tillsammans med text, tidskriftens logotyp och pris-

uppgift."”

HD anforde i sina domskal att bilden visade hur Gustafsson holl ett exem-
plar av tidningen och studerade dess mittuppslag som vanligtvis inneholl en
s.k. utvikningsbild. Bilden pé baksidan var forsedd med texten “Béttre dn
Bjornes magasin!”. Gustafsson var en kiand skadespelare och Bjornes Ma-
gasin ett kdnt barnprogram i TV. Med sin text och bild, som klart utvisade
att det var just tidningen Aktuell Rapport som Gustafsson studerade, kunde
det inte uppfattas som annat &n en marknadsforing av tidningen, lat vara att
man hérvid anvint sig av samma idéméssiga uppbyggnad av sidan som an-
nars brukades for tidningens baksidor. Att texten och bilden forsetts med
uppgift om tidningens pris m.m. framhdvde ytterligare att det var fraga om
en framstdllning av utpréglat kommersiell natur. Framstéllningen anségs
dérfor vara reklam for tidskriften och medforde ansvar och erséttningsskyl-
dighet enligt lagen om namn och bild i reklam.

Fragan om tillimpligheten av lagen om namn och bild i reklam var ock-
sa foremal for provning i det ovan (s. 401) berérda Tre Kronor-avgoran-
det.'® Domstolen kom dir fram till att samma principer skulle gilla for
anvindningen av namn och bild som for varumirket, d.v.s. att anvéind-
ningen i tidningen av bilderna pé skadespelare i TV-serien Tre Kronor
inte var av utpriglat kommersiell natur, varfor atgirden omfattades av
TF:s skydd. Eftersom skddespelarnas namn inte hade dberopats i radio-
reklamen, hade domstolen inte anledning att ta stéllning till lagens om
namn och bild i reklam tillimplighet pa den.

4 Se prop. 1978/79:2 s. 52.
15 NJA 1999 s. 749 (Gustafsson).
16 NJA 2003 s. 25 (Tre Kronor).

435



6. Otillborlig marknadsforing

Déaremot forefaller det inte finnas ndgot krav pa att den foreteelse
som blir foremal for ett otillborligt utnyttjande i marknadsféring méste
ha rent kommersiella forhéllanden till féremal. Ett kommersiellt renom-
mé synes saledes kunna finnas &ven i en ideell organisation. Belysande
kan vara ett avgdrande om snyltning pa det renommé eller uppmérk-
samhetsviarde som fanns i den av Reklamforbundet anordnade s.k.
Gulddggstdviingen, d.v.s. den svenska reklambranschens éarliga tév-
ling."”

Domstolen konstaterade att Gulddggstdiviingen /| Gulddgget var den ledan-
de reklamtdvlingen i Sverige. Den hade erhallit ett sérskilt uppmérksam-
hetsvirde och fick anses vara sé vélkénd att den ddrigenom ocksa hade ett
betydande kommersiellt viirde. Detta framgick av det stora intresse som
fanns bland niringsidkare att mot erliggande av erséttning fa delta som
sponsor av Gulddggstdivlingen. Denna fick darfor anses kunna vara bérare
av ett renommé pa samma sitt som en produkt eller annan nyttighet. Det
uppmirksamhetsvirde som begreppet Gulddggstdvlingen och kortformen
Gulddigget hade erhallit kunde saledes sigas medfora ett “renommé” f6r
Reklamforbundet. Nar TV3 anvént namnet Gulddgget pa de sétt som skett,
innebar det att 7V3 kommersiellt utnyttjat ett uppméarksamhetsviarde som
Reklamforbundet skapat bland néringsidkare. Eftersom 773 saknat medgi-
vande fran Reklamforbundet att delta som sponsor eller anvinda namnet
Gulddgget 1 sin marknadsforing, utgjorde de patalade formuleringarna re-
nommeésnyltning.

Avgorandet visar saledes att MD gor en vid tolkning av vad som kan ut-
gora ndringsverksamhet. Varken Reklamforbundet eller den av Reklam-
forbundet anordnade tdvlingen kan vil sdgas ha rent kommersiella for-
hallanden till foremdl (jfr strax ovan). Avgoérandet forefaller dirmed av
allt att doma utstriacka néringsidkarbegreppet till att kunna omfatta dven
otillborligt utnyttjande av renommé som kan finnas hos storre ideella

17 MD 2001:21 (Guldigget).
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organisationer.'® Goodwill eller renommé kan saledes innehas, inte bara
av foretag, utan dven av fysiska personer och ideella organisationer."”

6.2 Omsittningskretsen

I motiven till 1970 &rs lag om otillborlig marknadsféring behandlades
frigan om vem som skulle anses vara mottagare av den otillborliga at-
girden. Om det var fraga om reklam for allménheten, torde man bora
utgd ifran den ténkta reaktionen hos en genomsnittlig konsument med
“normal” fattningsformaga, erfarenhet och sakkunskap. Det var som re-
gel genomsnittskonsumentens tankta helhetsintryck vid oengagerad lds-
ning som skulle beaktas.?

Principen fran motiven till 1970 &rs lag om otillbérlig marknadsfo-
ring aterfinns ocksa i senare Europarittslig praxis. Fragan kom att stil-
las pa sin spets av EG-domstolen i det s.k. dgg-avgorandet.”! Det som
var av primdrt intresse i det avgérandet var, vem som skulle kunna anses
bli vilseledd och hur sjdlva vilseledandebedomningen skulle foretas.
Avgorandet géllde om mirkning av dgg stod i 6verensstimmelse med
EGs #dggforordning.? Dir foreskrivs vissa handelsnormer med avseen-
de pa klassificering av dgg efter kvalitet och vikt, férpackning, lagring,
transport, presentation och mérkning. I forordningens art. 10.1 upprak-
nas de uppgifter som obligatoriskt skall anges pa dggférpackningar.
Bland dem ingar namn eller firmabeteckning pa, samt adressen till, det
foretag som har forpackat eller latit forpacka dggen. Det namn, firma el-
ler varumirke som anvénds far dock anges endast om det inte innehéller
nagon uppgift som dr oférenlig med forordningen med hénsyn till 4gg-
gens kvalitet eller farskhet, den typ av produktionssystem som anvénts

Jfr angdende Roda Korset, Wijkstrom/Hvenmark i Identitet s. 161 ff. samt angaende Interna-
tionella Olympiska Kommittén Nordell i NIR 2003 s. 408.

Se Marknadsrittens goodwillskydd s. 119.

% SOU 1966:71 5. 97.

2 Mal C-210/96 16 juli 1998 (Gut Springenheide och Tusky).

Radets férordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer for dgg.
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vid produktionen av dggen eller 4ggens ursprung (art. 10.1 a). Enligt art.
10.2 i far forpackningarna vara forsedda d&ven med vissa ytterligare upp-
gifter, t.ex. sdljfrimjande information, forutsatt att den, och det sétt pa
vilken den framf6rs, sannolikt inte kan vilseleda kdparen (art. 10.2 e).

Agg-avgosrandet gillde ett tyskt foretag som hade sélt firdigforpack-
ade dgg under bendmningen 6-Korn — 10 frische Eier. Enligt foretaget
bestod honsens foder till 60 procent av ifragavarande sex séddesslag. P&
en reklamangivelse som fanns instoppad i varje dggforpackning, fram-
holls de goda egenskaper som dggen erholl genom att honsen utfordra-
des med denna foderblandning. Sedan den nationella myndigheten for
livsmedelskontroll vid flera tillfillen meddelat féretaget om sina be-
tankligheter betrdffande bendmningen 6 sddesslag — 10 férska dgg och
reklamlappen, anmodade myndigheten den 24 juli 1989 foretaget att ta
bort dessa uppgifter. Genom dom den 11 november 1992 ogillade den
tyska férvaltningsdomstolen den talan som foretaget hade vickt mot be-
slutet. Domen 6verklagades utan framgéang. Foretaget férde da revi-
sionstalan vid Bundesverwaltungsgericht och gjorde dér gillande att
den omtvistade bendmningen och reklamlappen var absolut nédvandiga
for att informera konsumenterna.

I sitt tolkningsbesked erinrade EG-domstolen om att den upprepade ganger
hade stillts inf6r frigan om en bendmning, ett varumirke eller en reklam-
uppgift eventuellt kunde anses vilseledande med hinsyn till bestimmelser-
na i fordragen eller i sekundirritten.® Av dessa domar framgick att nir
domstolen hade bedomt om varumaérket eller reklamuppgiften i fraga san-
nolikt hade kunnat vilseleda koparen, hade beaktats de férvintningar som
en normalt informerad samt skdligen uppmdrksam och upplyst genom-
snittskonsument kunde tinkas ha och den hade varken inhdmtat sakkunnig-
utlatanden eller 14tit utféra en konsumentenkit (p. 31). Rent allmént borde
saledes dven de nationella domstolarna enligt samma férutsittningar kunna
bedoma om en reklamuppgift eventuellt var vilseledande (p. 32). Det skulle
dven papekas att domstolen i andra mél, dér den inte hade forfogat 6ver till-

2 Domstolen hianvisade hir till mal C-362/88 (GB-INNO-BM), mél C-238/89 (Pall), mal C-126/
91 (Yves Rocher), mal C-315/92 (Verband Sozialer Wettbewerb), mal C-456/93 (Langguth)
och mal C-470/93 (Mars).
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rackliga upplysningar eller inte hade ansett sig kunna avgéra fragan med ut-
gangspunkt i handlingarna i mélet, hade 6verlatit 4t den nationella domsto-
len att ta stidllning till om bendmningen, varumairket eller reklamuppgiften
i fraga kunde vara vilseledande.’* Nir den nationella domstolen siledes
skulle ta stéllning till om en uppgift som var avsedd att fraimja forsiljningen
av dgg, sannolikt kunde vilseleda koparen i strid med art. 10.2 e i férord-
ningen, skulle den beakta de férvintningar som denna uppgift kunde tinkas
vicka hos en normalt informerad samt skéligen uppmdrksam och upplyst
genomsnittskonsument. Gemenskapsritten hindrade dock inte att den natio-
nella domstolen, om den hade sérskilda svarigheter att bedoma om den be-
rorda uppgiften var vilseledande, kunde besluta att i enlighet med nationell
ratt lata utfora en konsumentenkit eller inhdmta ett sakkunnigutlatande for
att underlétta ett avgorande (p. 33).

Eftersom MFL ér tillimplig d&ven pa marknadsforing som riktar sig till
nédringsidkare, vilka i manga fall far antas ha en annan och mer ingéende
kdnnedom om de slags varor som marknadsféringen omfattar, bor sam-
ma beddomningsprinciper inte tillimpas generellt for konsumenter som
for ndringsidkare. I motiven till 1970 ars lag om otillborlig marknads-
foring konstaterades ocksa att om reklamen riktade sig till personer som
var sakkunniga inom ett speciellt omrade, fick man foérvénta sig storre
mdojlighet till kritisk bedomning hos adressaterna. Men dven sakkun-
skap hade enligt utredningen skilda valorer. En tekniker lade andra as-
pekter pd en annons om lantbruksmaskiner &n en lantbrukare. Férekom
reklam i en facktidskrift, kunde man i regel rikna med sakkunniga l4sa-
re, men det borde beaktas att manga facktidskrifter l4stes dven av andra
an fackmén.”

Principen har provats i ett avgorande av MD angaende marknadsfo-
ring av driner,” dir ett foretag som hade jamfort sina egna produkter
med en konkurrerande niringsidkares, pa flera punkter hade péstétt att
de egna produ