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Propositionens huvudsakliga innehall

I propositionen foreslds att en ny varumirkeslag ska ersitta den
nuvarande  varumirkeslagen (1960:644) och den nuvarande
kollektivmarkeslagen (1960:645). Vidare foreslas ett antal dndringar i
firmalagen (1974:156).

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

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

Det foreslas att Sverige ska tilltrdda Singaporekonventionen om
varumérkesratt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) fran ar
2006. Det overgripande syftet med konventionen ar att harmonisera
formaliabestimmelser och att frimja forenklade handlaggningsrutiner.

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

Den nya varumérkeslagen och dvriga lagéndringar foreslas trida i kraft
den 1 juli 2011.
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1 Forslag till riksdagsbeslut

Regeringen foreslar att riksdagen
dels antar regeringens forslag till
1. varuméirkeslag,
2. lag om dndring i firmalagen (1974:156),
3. lag om éndring i lagen (1977:729) om Patentbesvérsritten,
4. lag om andring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
dels godkédnner
5. Singaporekonventionen om varumérkesrétt (avsnitt 15.2).



2 Lagtext

Regeringen har foljande forslag till lagtext.

2.1 Forslag till varumirkeslag

Hirigenom foreskrivs' foljande.

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

1 § I denna lag finns bestimmelser om varumérken och andra varukénne-
tecken for varor eller tjénster som tillhandahélls i en néringsverksamhet
och som var och en kan forvirva ensamrétt till.

Lagen innehéller ocksé bestimmelser om sirskilda beteckningar pa
jordbruksprodukter och livsmedel som ar skyddade i FEuropeiska
unionen.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmdrken

2 § En forening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan forvirva
ensamrétt for sina medlemmar att anvdnda gemensamma varumérken
(kollektivmdrken) och andra varukénnetecken i ndringsverksamhet.

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

Gemenskapsvarumdrken

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

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

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

2EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).
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Vad som kan utgora ett varumérke

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

Sarskiljningsformaga

5 § Ett varukdnnetecken ska anses ha sérskiljningsformaga om det kan
skilja varor eller tjanster som tillhandahalls i en niringsverksamhet fran
dem som tillhandahdlls i en annan.

Bristande sérskiljningsforméga kan bero pa att ett varukdnnetecken
endast bestar av tecken eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, vérde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
tidpunkten for nér varan eller tjénsten &r framstélld, eller

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

Vid bedomningen av om ett varukénnetecken har sérskiljningsforméga
ska hénsyn tas till att det kan forvéirva formagan genom anviandning.

Forvirv av ensamritt
Ensamrdtt genom registrering

6 § Ensamrétt till varumédrken kan fOrvdrvas genom registrering i
varumérkesregistret enligt 2 kap. Registret fors av Patent- och
registreringsverket.

Ensamritt till varumirken kan ocksé forvirvas genom internationell
registrering enligt 5 kap.

Ensamrdtt genom inarbetning

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

Ett varukdnnetecken ska anses inarbetat om det hér i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen)
ar kidnt som beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls
under kénnetecknet. Om varukénnetecknet dr inarbetat endast inom en
del av landet, giller ensamritten endast inom det omradet.

Ensamrdtt till ndringskdnnetecken och namn som varukédnnetecken

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

Den som anvénder sitt namn som varukdnnetecken har ensamrétt till
kannetecknet som varukdnnetecken, om namnet har sirskiljningsférmaga
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for de varor eller tjanster som det anvidnds for. Om namnet anvinds
endast inom en del av landet, giller ensamrdtten endast inom det
omradet.

Kiénnetecken som inte kan omfattas av ensamritt

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

Ensamrittens innebord

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

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

2. identiskt med eller liknar varukénnetecknet for varor eller tjénster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for férvaxling, inbegripet
risken for att anvdndningen av tecknet leder till uppfattningen att det
finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och innehavaren av
varukannetecknet, eller

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

Som anvindning anses

1. att forse varor eller deras forpackningar med tecknet,

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

3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller

4. att anvédnda tecknet i affirshandlingar och reklam.

Begrinsning av ensamritten

11 § Ensamritten till ett varukdnnetecken ger inte nagot sjélvstindigt
skydd for en del av kénnetecknet som saknar sarskiljningsformaga.

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

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
tidpunkten for nar varan eller tjénsten &r framstélld, eller

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

Ensamritten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke hindrar inte
att ndgon annan i niringsverksamhet anvinder sig av tecken eller
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bendmningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med Prop. 2009/10:225

god affdrssed. Ensamritten till ett sidant marke hindrar inte att den som
har rétt att anvénda ett geografiskt namn gor detta.

Konsumtion av ensamritten

12 § Ensamritten till ett varukédnnetecken hindrar inte att ndgon annan &n
innehavaren anvinder kénnetecknet for varor som innehavaren, eller
nagon med innehavarens samtycke, fort ut under varukidnnetecknet pa
marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet.

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

Kolliderande rittigheter
Foretrddesrdtt

13 § Gor flera ansprék pd& ensamritt till varukdnnetecken som é&r
identiska eller liknar varandra pa det sétt som anges i 10 §, ska den ha
foretrdde som har tidigaste grund for sitt ansprak, om inte annat f6ljer av
14 eller 15 §.

Verkan av passivitet (registrerade varumdrken)

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

1. ansdkan om registrering gjorts i god tro, och

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

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

Verkan av passivitet (inarbetade varukdnnetecken)

15 § Ratten till ett inarbetat varukénnetecken ska gélla vid sidan av en
dldre ritt till ett varukédnnetecken som ar identiskt eller likartat pa det sétt
som anges i 10 §, om innehavaren av den éldre ritten inte inom rimlig tid
vidtagit atgérder for att hindra anvindningen av det yngre kénnetecknet.

Samexistens

16 § I de fall som avses i 14 och 15 §§ hindrar inte rétten till det yngre
varukdnnetecknet anvédndningen av det dldre.

Pa yrkande av nagon av parterna, far en domstol i de fall som avses i
15 § om det &r skéligt besluta att ett av kdnnetecknen, eller bada, endast
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far anvédndas pa sirskilt sitt, sdsom i ett visst utforande eller med tilldigg Prop. 2009/10:225

av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sddant beslut far dock inte
avse ett registrerat varumérke.

Uppgiftsskyldighet

17 § Vid utgivning av lexikon, handbdcker eller andra liknande tryckta
skrifter ar skriftens forfattare, utgivare eller forldggare, pa begéran av den
som innehar ett registrerat varuméirke, skyldig att se till att varumérket
inte aterges i skriften utan att det framgar att varumérket &r skyddat
genom registrering. Detsamma géller om en s&dan skrift gors tillgénglig
elektroniskt av ndgon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

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

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

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

1. uppgifter om sdkandens namn eller firma och adress,

2. uppgifter om ombuds namn och adress,

3. en tydlig atergivning av varumérket, och

4. en forteckning 6ver de varor eller tjinster som varumairket avser och
vilka klasser dessa tillhor (varu- eller tjansteforteckning).

En ans6kan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller
kontrollmérke ska dessutom innehalla uppgifter om de villkor som géller
for att varumérket ska fa anvéndas.

Sokanden ska betala foreskriven ansdkningsavgift.

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

Andring av ansékan

2 § En sokande far gora sddana ovédsentliga dndringar i det sokta
varumédrket som inte péaverkar helhetsintrycket. Vidare far sékanden
begrinsa varu- eller tjdnsteforteckningen i ansékan.

Delning av ansékan

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

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

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

6 § Tecken eller bendmningar, som i néaringsverksamhet anvands for att
ange varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung far registreras som
kollektiv-, garanti- eller kontrollméirken dven om de enligt 1 kap. 5 §
andra stycket 1 saknar sirskiljningsférmaga.

Hinder mot registrering pa grund av hinsyn till allménna intressen

7 § Ett varumarke far inte registreras om det

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

2. dr dgnat att vilseleda allménheten i frdga om varans eller tjénstens
art, kvalitet, geografiska ursprung eller ndgon annan omstiandighet, eller

3.utan tillstdind innehdller en s&dan statlig eller internationell
beteckning eller ett sddant kommunalt vapen som enligt lag eller annan
forfattning inte far anvdndas obehdrigen som varumérke, eller nagot som
latt kan forviaxlas med en séddan beteckning eller ett sédant vapen.

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

Hinder mot registrering pa grund av andra rittigheter

8 § Ett varumaérke far inte registreras om det

1. dr identiskt med ett dldre varukénnetecken for varor eller tjanster av
samma slag,

2. dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller
tjdnster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvdndningen av varumirket leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvéander
varumdirket och innehavaren av varukdnnetecknet,

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

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

Med ett varukdnnetecken avses i forsta stycket 1-3

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

Prop. 2009/10:225

15



2.ett varumédrke som &r registrerat genom en internationell
varumérkesregistrering som enligt 5 kap. fatt giltighet i Sverige,

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

4. ett gemenskapsvarumarke.

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

1. en registrerad firma som anvénds i ndringsverksamhet, och

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

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

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

2.ndgot som dr dgnat att uppfattas som ndgon annans egenartade
efternamn, allmidnt kédnda konstndrsnamn eller likartat namn, om
anvindningen av mirket skulle medfora en nackdel for bdraren av
namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa nidgon sedan ldnge
avliden,

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

4. nagot som krinker nadgon annans upphovsritt till ett litterdrt eller
konstnérligt verk eller ndgon annans rétt till en fotografisk bild eller ett
monster.

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

Undantag for en del av ett varumérke fran skydd

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

Om bestindsdelen senare uppfyller kraven for registrering, far delen
eller varumérket i sin helhet registreras efter ny ansokan utan sédant
undantag som avses i forsta stycket.

Varu- och tjinsteklasser

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

Prioritet

14 § En ansokan om registrering av ett varumérke i Sverige ska, i
forhéllande till andra ansokningar eller till anvdndning som skett av
andra varukinnetecken, anses gjord samtidigt med en ansdkan om
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registrering av varumérket som sdkanden, eller ndgon som har &verlatit
sin ratt till s6kanden, forst gjort i ett annat land, om forutséttningarna i
andra—fjérde styckena &r uppfyllda.

Den tidigare ansdkan ska ha gjorts i

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

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

3. en annan stat eller ett annat omrade, om svenska ansdkningar ger rétt
till motsvarande prioritet ddr, och om lagstiftningen dar i huvudsak
stimmer overens med Pariskonventionen.

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

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

1. vem som gjorde den tidigare ansdkan,

2. var och nér den tidigare ansdkan gjordes, och

3. den tidigare ansdkans nummer, sé snart det &r mgjligt.

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

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

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

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

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

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

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

En sokande som vill ha prioritet ska begéra det innan varumarket har
registrerats samt visa ndr varumérket anvindes péd utstdllningen.
Sokanden ska da ocksé ge in de handlingar som sdkanden vill aberopa
for att visa att utstdllningen var sdédan som avses i forsta stycket.

Handléggningen av en ansékan om registrering
Prévningen av ansékan

17 § Uppfyller ansokan inte kraven i 1 § forsta och andra styckena och
2 § eller finns det nagot hinder mot registrering enligt 4-10 §§, ska
Patent- och registreringsverket foreldgga sokanden att avhjélpa bristerna
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eller att yttra sig inom en viss tid. I foreldggandet ska det upplysas om att
ansokan kan komma att avskrivas, om sokanden inte svarar i ratt tid. Har
sokanden inte betalat ansokningsavgiften, ska verket foreldgga sokanden
att betala avgiften. I forelaggandet ska det upplysas om att ansdkan kan
komma att avskrivas, om s6kanden inte betalar i ratt tid.

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

18 § Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § forsta stycket forsta
meningen dven efter det att sokanden har yttrat sig, ska ansokan helt eller
delvis avslés, om det inte finns skl att foreldgga sokanden pa nytt.

Avskrivning vid dterkallelse

19 § Aterkallar sokanden ansokan, ska drendet avskrivas.

Aterupptagande av en avskriven ansékan

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

Sokanden ska betala foreskriven aterupptagningsavgift.

Overforing av ansokan pa grund av bittre ritt

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

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

22 § Om nagon visar infor Patent- och registreringsverket att han eller
hon har bittre ritt till varuméirket &n sokanden, ska verket pa yrkande
Overfora ansdkan pa honom eller henne. Den som ansdkan Gverfors pa
ska betala ny ansokningsavgift.

Ansokan far inte dndras, avskrivas, avslas eller bifallas forrdn yrkandet
har provats slutligt.

Registrering

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

Om en ansokan har avslagits delvis, ska varumirket foras in i
varumérkesregistret och kungdras for aterstaende varor eller tjénster nir
beslutet har vunnit laga kraft.

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

Inviindning
Tidsfrist for invindning och invdndningens innehall

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

Invandningen ska innehéalla

1. uppgifter om invéndarens namn eller firma och adress,

2. uppgifter om ombuds namn och adress,

3. uppgift om den registrering som invindningen avser, och

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

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

Brister i invdndningen

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

Underrdttelse om invindningen

26 § Patent- och registreringsverket ska underritta innehavaren av det
registrerade varumédrket om invandningen och ge denne tillfélle att yttra
sig inom en viss tid.

Om det dr uppenbart att invindningen &r ogrundad, ska den genast
avslas.

Prévning av en dterkallad invindning

27 § Aterkallas inviindningen, fir invindningsforfarandet dnda fullfoljas
om det finns sérskilda skdl. Invédndningsforfarandet far dock inte
fullfljas om det till grund for invdndningen endast har dberopats hinder
som avses 1 8—10 §8.
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Beslut om invindningen

28 § Har en invdndning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det
finns ndgot hinder som avses i 4-10 §§ mot registreringen, hiva
registreringen helt eller delvis.

En invandning som helt eller delvis grundas pa ett hinder som avses i
8-10 §§ ska avslas i motsvarande utstrickning om den har gjorts av
nagon som inte invdnder i eget intresse och innehavaren av det
registrerade varumarket begér det.

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

Andringar i ett registrerat varumirke
Ovisentliga dndringar i ett registrerat varumdrke

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

Den som ansdker om éndring i ett varumérke ska betala foreskriven
avgift.

Niér ett registrerat varumérke &ndras ska detta antecknas i varumérkes-
registret och kungoras.

Delning av en registrering

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

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

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

De éndrade villkoren ska foras in i varumérkesregistret och kungoras.

Registreringens varaktighet

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

Fornyelse av en registrering

33 § Registreringen kan fornyas varje gang for en period om tio ar rdknat
frén utgangen av fOregdende registreringsperiod. En ansdkan om
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fornyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast ett
ar fore och senast sex manader efter registreringsperiodens utgang.

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

Ett beslut att férnya en registrering ska foras in i varumérkesregistret
och kungoéras.

34 § Om det inte framgér vilken varumairkesregistrering som ansékan om
fornyelse avser eller om fornyelseavgiften inte har betalats, ska Patent-
och registreringsverket foreldgga sokanden att avhjdlpa bristerna. I
forelaggandet ska det finnas en upplysning om att ansokan kan komma
att avskrivas om sdkanden inte svarar i rétt tid.

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

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

Avforande av registrering

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

3 kap. Hivning av registrering
Grunder for hivning
Allmdnna grunder

1 § En registrering av ett varumérke far hivas om

1. mérket har registrerats i strid mot denna lag,

2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och

3. ritten till mérket &nda inte far besta enligt 1 kap. 14 eller 15 §.

En registrering fir vidare hdvas om

1. varumirket, till f6ljd av innehavarens handlande eller passivitet, i
handeln har blivit en allmén beteckning for sadana varor eller tjanster
som registreringen avser,

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

3. varumirket har blivit dgnat att vilseleda allmédnheten i fraga om
varans eller tjanstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller nigon
annan omstdndighet och detta &r en f6ljd av det bruk innehavaren eller
nagon med hans eller hennes samtycke gjort av mérket for sddana varor
eller tjanster som det ar registrerat for.
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I de fall som avses i forsta stycket far registreringen inte hivas pa den
grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret
utgdrs av ett dldre registrerat varumirke och det édldre mérket inte
uppfyller kraven pa anviandning enligt 2 §.

Underldten anvindning

2 § En registrering av ett varumérke fir hivas om innehavaren inte har
gjort verkligt bruk av mérket i Sverige for de varor eller tjanster som det
registrerats for inom fem ar fran den dag da frdgan om registrering
slutligt har avgjorts eller inom en period av fem ar i foljd. Registreringen
far dock inte hdvas pa grund av underldten anvidndning om det finns
giltiga skal till att varumérket inte har anvénts.

Med sédant bruk som avses i forsta stycket likstills

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

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

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

Registreringen far inte hévas om varuméirket har anvénts under tiden
mellan utgédngen av femarsperioden och ingivandet av ansdkan om
hiavning av registreringen. Anvéndning som péborjas eller aterupptas
efter femarsperiodens utgang och inom tre manader fore ingivandet av
ansOkan om hédvning ska dock ldmnas utan avseende, om forberedelserna
for att paborja eller ateruppta anvindningen vidtogs efter det att
innehavaren fatt kinnedom om att en ansékan om havning kunde komma
att goras.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmdrken

3 § En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmédrke fér
hévas, forutom pa de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

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

2. médrket har anvénts pé ett sitt som inte ar forenligt med villkoren for
anvéndningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga atgirder for att
forhindra den anvéndningen.

Partiell hivning

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

5 § Den som vill inleda ett forfarande for att hdva en registrering kan fora
talan vid domstol, eller anséka om hévning av registreringen hos Patent-
och registreringsverket enligt 6—19 §§ (administrativ hdvning). I 2 kap.
28 § finns det bestaimmelser om att en registrering av ett varumérke far
hévas efter det att ndgon gjort en invandning mot registreringen.

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

Administrativ hivning
Ansékans innehall

6 § En ansdkan om administrativ hdvning ska innehélla

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

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

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

En sokande ska betala foreskriven ansokningsavgift.

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

Brister i ansékan

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

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

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

Avskrivning vid daterkallelse

8 § Aterkallar sokanden ansdkan, ska drendet avskrivas.

Ogrundad ansékan

9 § Om det kan antas att ansdkan dr ogrundad, ska ansokan behandlas
som om innehavaren har bestritt den. I sadant fall ska 13 § tillimpas.
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Foreliggande for innehavaren att yttra sig

10 § Tar Patent- och registreringsverket upp ansokan till provning, ska
verket foreldgga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss
tid fran det att ans6kan delgavs innehavaren.

I foreldggandet ska innehavaren uppmanas att

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

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

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

Delgivning av foreldggandet

11 § Foreldggandet enligt 10 § ska delges innehavaren. Delgivningen ska
ske pa det sitt som enligt rittegdngsbalken géller for delgivning av
stimning i tvistemal.
En kopia av ansdkningshandlingarna ska fogas till forelaggandet nér
handlingarna innehaller ndgot utdver vad som framgér av forelédggandet.
Ska sokanden se till att delgivning sker, tillimpas 32 kap.2 §
rittegéngsbalken.

12 § Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge foreldggandet,
ska verket prova om forsoken till delgivning ska fortsétta eller om
s6kanden ska erbjudas att sjdlv se till att delgivning sker. Hansyn ska tas
till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned pa delgivningen,
forutsittningarna for att fortsatta forsok ska lyckas samt omsténdig-
heterna i dvrigt. Antar sokanden inte erbjudandet, ska ansdkan avvisas.

Ska sokanden se till att delgivning sker, tillimpas 32 kap.2 §
rattegngsbalken.

Overlimnande till tingsritt

13 § Om innehavaren i rétt tid bestrider ansdkan helt eller delvis, ska
Patent- och registreringsverket underritta sokanden om detta. Vill
sokanden vidhalla sitt yrkande, kan han eller hon begéra att drendet eller,
om bestridandet avser endast en del av yrkandet, drendet i den bestridda
delen ska dverldmnas till tingsratt.

En begiran om oOverlimnande ska ha kommit in till Patent- och
registreringsverket inom en méanad fran den dag da underrittelsen om
bestridandet sidndes till s6kanden. I sin begéiran ska s6kanden ange de
omsténdigheter och de bevis som &beropas, samt ange vad som ska
styrkas med varje bevis. Sokanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis
och andra handlingar som &beropas.

Har sokanden begért Overlimnande 1 rdtt tid, ska Patent- och
registreringsverket overldmna drendet till en tingsritt som enligt vad
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handlingarna visar dr behorig. Har sdkanden inte begért dverlamnande i
ratt tid, ska drendet avskrivas 1 den del det ar bestritt.

14 § En underrittelse om att innehavaren har bestritt ansdkan enligt 13 §
forsta stycket ska innehalla en upplysning om

1. att sokanden kan begéra 6verlamnande till tingsritt,

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

3. vad en sadan begéran ska innehélla, och

4. vad som i ovrigt anges i 13 §.

Hdivning av registreringen

15 § Har innehavaren inte bestritt ansdkan i rétt tid, ska Patent- och
registreringsverket hdva registreringen i enlighet med ansdkan. Har
innehavaren bestritt endast en del av ansOkan, ska verket héva
registreringen i den obestridda delen.

Atervinning

16 § Innchavaren av en registrering som héavts enligt 15 § far anséka om
atervinning. En sddan ansokan ska ha kommit in till Patent- och
registreringsverket inom en manad fran dagen for beslutet.

Har innehavaren ansokt om atervinning i rétt tid, ska Patent- och
registreringsverket overldmna drendet till en tingsritt som enligt vad
handlingarna visar dr behorig. I annat fall ska verket avvisa ansdkan.

Underrdttelser

17 § Underréttelse om hivning ska séndas till skanden och innehavaren.
Avvisas en ansdkan om hdvning, ska Patent- och registreringsverket
underritta sokanden om detta. Avvisas en ansdkan om atervinning, ska
verket underritta innehavaren om detta. Meddelar verket ndgot annat
beslut som innebdr att drendet avgors, ska bade sokanden och inne-
havaren underrittas om beslutet, om det inte ar uppenbart onodigt.

Rittskraft

18 § Sedan tiden for ansokan om étervinning 16pt ut, har ett beslut om
hévning enligt 15 § réttskraft i enlighet med vad som géller for en dom i
ett tvistemal som har vunnit laga kraft.

Den fortsatta handldggningen vid tingsrdtten

19 § Om ett drende har Gverldmnats till en tingsritt, ska talan anses véckt
nidr ansdkan om administrativ hdvning kom in till Patent- och
registreringsverket. De handlingar som sdkanden gett in ska anses som
stimningsansdkan. Stimning ska anses utfardad nir rétten beslutar om
malets handlaggning.
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20 § Om en tingsritt, som far ett mal fran Patent- och registreringsverket
eller fran en annan tingsrétt, finner att det inte framgéar av handlingarna
att tingsritten dr behorig att handldgga malet, ska ritten 6verlamna malet
till en annan tingsritt som kan vara behorig. Tingsréittens beslut om
overlamnande far inte 6verklagas.

Avforande av registrering

21 § Om registreringen av ett varumérke har havts helt eller delvis av
Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska
registreringen avforas ur varumérkesregistret i motsvarande utstrackning
nédr avgorandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungoras.

4 kap. Registrering sdsom i hemlandet och ombud for utléiindska
sokande och innehavare

Registrering sisom i hemlandet

1 § Ar sdkandens hemland en stat som #r ansluten till Pariskonventionen
den 20 mars 1883 for industriellt rattsskydd, eller en stat som &r ansluten
eller ett omrdde som &r anslutet till avtalet om uppréttande av
vérldshandelsorganisationen, ska ett varumérke som é&r registrerat for
sokanden i hemlandet registreras i Sverige sdsom det dr registrerat dér,
om det inte finns hinder enligt 2 §.

Ar sokandens hemland ndgon annan stat eller ndgot annat omrade #n
som avses 1 forsta stycket, ska ett varumirke som ar registrerat for
sokanden i1 hemlandet registreras i Sverige sasom det &r registrerat dar,
om

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

2.dar géllande lagstiftning i huvudsak Overensstimmer med
Pariskonventionen, och

3. det inte finns hinder enligt 2 §.

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

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

Ett varumérke som har registrerats enligt 1 §, men som annars inte
skulle ha kunnat registreras hir i landet, har inte skydd pa grund av
registreringen i vidare man eller for ldngre tid &n det har i innehavarens
hemland.
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Ombud och delgivning
Ombud for den som ansdker om varumdrkesregistrering

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

Om sokanden inte foljer foreldggandet, far delgivning ske genom att
handlingen sédnds med posten till sokanden under dennes senaste kédnda
adress. Delgivning ska anses ha skett nér detta har gjorts. Sokanden ska i
foreldggandet upplysas om foljden av att foreldggandet inte f6ljs.

Ombud for en innehavare av en varumdrkesregistrering

4 § En innchavare av en varumarkesregistrering, som varken har hemvist
i Sverige eller bedriver nédringsverksamhet som har etablerats hér, ska ha
ett ombud som har hemvist hér i landet. Ombudet ska ha behdrighet att
for innehavaren ta emot delgivning av stdmning, kallelser och andra
handlingar i mél och drenden om varumérket med undantag av stimning
i brottmal och av foreldggande for part att infinna sig personligen infor
domstol. Ombudet ska anmilas till Patent- och registreringsverket och
antecknas i varumarkesregistret.

Om innehavaren inte har anmélt ndgot ombud, fir delgivning i stillet
ske genom att den handling som ska delges sinds till innehavaren under
den i varumirkesregistret antecknade adressen. Om négon fullstindig
adress inte &dr antecknad i registret, far delgivning ske genom att
handlingen hélls tillgdnglig hos Patent- och registreringsverket och ett
meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehall
kungdrs. Delgivning ska anses ha skett nir detta har gjorts.

5 kap. Internationell varumiirkesregistrering
Vad som avses med internationell varumiirkesregistrering

1 § Med en internationell varumérkesregistrering avses en registrering av
ett varumirke som den internationella byrdn hos Vérldsorganisationen
for den intellektuella dganderitten (Internationella byran) har gjort i det
internationella varumaérkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989
till Madridoverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella
registreringen av varuméirken (SO 1994:82).

Patent- och registreringsverket dr varumérkesmyndighet i Sverige i
drenden om internationell varumérkesregistrering.

Ansokan om internationell varumirkesregistrering
Vem som far ansoka om internationell varumdrkesregistrering

2 § Den som innehar eller har ansdkt om en svensk varumérkes-
registrering, och som ar svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller
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bedriver néringsverksamhet som har etablerats hir far ansoka om
internationell registrering av varumaérket.

Var ansékan ges in och dess innehdall

3 § En ansokan om internationell varumérkesregistrering ska vara stélld
till Internationella byr&n men ges in till Patent- och registreringsverket.
Ansokan ska vara skriven pa engelska och innehélla

1. uppgifter om sdkandens namn eller firma och adress,

2. uppgifter om ombuds namn och adress,

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

4. en tydlig atergivning av varumaérket,

5. en forteckning 6ver de varor eller tjanster som varumaérket begérs
registrerat for och vilka klasser dessa tillhdr (varu- eller
tjénsteforteckning),

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

7.de Ovriga uppgifter om &tergivningen av varumérket, sdkandens
anknytning till Sverige och annat som en ansdkan ska innehdlla enligt
foreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som
regeringen bestdmmer.

Sokanden ska betala foreskriven ansdkningsavgift.

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

Behandlingen av ansckan

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

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

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

58§ Om  sokanden  aterkallar ansdkan innan  Patent- och
registreringsverket har skickat intyg och ansokan till Internationella
byran, ska drendet avskrivas.

Aterupptagande av en avskriven ansékan

6 § Patent- och registreringsverket ska &teruppta en ansdkan som
avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sdkanden inom tvd manader efter
utgangen av forelagd tid kompletterar eller dndrar sin ansokan.

Sokanden ska betala foreskriven dterupptagningsavgift.
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Ansékan om att en internationell varumdrkesregistrering ska gdlla i
ytterligare ldnder

7 § Den som innehar en internationell varumirkesregistrering grundad pa
en svensk registrering eller ansékan om registrering far ansdka om att
den internationella varumérkesregistreringen ska gdlla i ytterligare
lander.

En ansokan enligt forsta stycket ges in till Internationella byran.

Om sokanden har hemvist i Sverige, far en ansdkan enligt forsta
stycket i stéllet ges in till Patent- och registreringsverket. En sédan
ansokan ska vara skriven pé engelska. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestimmer meddelar ndrmare foreskrifter om ansdkans
innehdll.

Ansokan om att en internationell varumiirkesregistrering ska gilla i
Sverige

Prévningen av ansékan

8 § Om Patent- och registreringsverket far en underrittelse frdn Interna-
tionella byran om att nagon har ansdkt om att en internationell
varumérkesregistrering ska gélla i Sverige, ska verket préva om det finns
nagot hinder mot detta.

Sédant hinder finns om det skulle ha funnits ndgot hinder mot en
nationell registrering av varuméirket enligt 2 kap. 4-11 §§.

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

Beslut om att den internationella varumdrkesregistreringen inte ska
gdlla i Sverige

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

Inférande av varumdrket i varumdrkesregistret

10 § Finns det inte ndgot hinder som avses i 2 kap. 411 §§, ska Patent-
och registreringsverket fora in varumérket i varumérkesregistret och
kungora att den internationella varumarkesregistreringen géller i Sverige.

Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella
varumérkesregistreringen delvis inte géiller i Sverige, ska varumaérket
foras in i varumérkesregistret och kungoras for aterstiende varor eller
tjénster nér beslutet har vunnit laga kraft.
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Invindning

11 § Nér Patent- och registreringsverket har kungjort att den
internationella varumérkesregistreringen géller i Sverige, far invindning
gbras mot att den géller hér. Invindningen ska ha kommit in till verket
inom tre manader fran kungodrelsedagen. Om invandningen inte har
kommit in i rétt tid, ska den avvisas.

Invéndningen ska innehalla

1. uppgifter om invéndarens namn eller firma och adress,

2. uppgifter om ombuds namn och adress,

3.uppgift om den internationella varumirkesregistrering som
invindningen avser, och

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

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

12 § Om invéndningen dr sa bristféllig att den inte kan ldggas till grund
for en provning av drendet, ska Patent- och registreringsverket forelagga
invindaren att avhjdlpa bristerna inom en viss tid. Fo6ljs inte
forelaggandet, ska invdndningen avvisas. Invéndaren ska upplysas om
detta i foreldggandet.

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

Om det 4r uppenbart att invindningen &r ogrundad, ska den genast
avslas.

14 § Aterkallas inviindningen, fir invindningsforfarandet dnda fullfoljas
om det finns sérskilda skdl. Invindningsforfarandet fir dock inte
fullfljas om det till grund for invdndningen endast har aberopats hinder
som avses i 2 kap. 8-10 §8.

15 § Har en invidndning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det
finns négot hinder som avses i 2 kap. 4—11 §§ mot att den internationella
varumérkesregistreringen géller i Sverige, besluta att registreringen helt
eller delvis inte ska gélla hir. Annars ska invdndningen avslas.

En invéndning som helt eller delvis grundas pé ett hinder som avses i 2
kap. 8-10 §§ ska avslas i motsvarande utstrackning, om den har gjorts av
nagon som inte invinder i eget intresse och innehavaren av registreringen
begir det.

Ett beslut att registreringen inte ska gilla i Sverige far grundas endast
pa en omstindighet som meddelas till Internationella byran inom 18
ménader fran dagen for underrittelsen enligt 8 § forsta stycket. Har tiden
for invidndning enligt 11 § 16pt ut efter denna frist, far beslutet dock
grundas pd omstandigheter som meddelas till Internationella byran inom
en ménad fran det att tiden for invindning 16pt ut. Detta giller under
forutsdttning att Patent- och registreringsverket inom 18-manadersfristen
har underrittat Internationella byrdn om att ett meddelande om ett sadant
beslut kan komma att 6verséndas senare.
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Om Patent- och registreringsverket pd grund av en invdndning beslutar
att registreringen helt eller delvis inte ska gilla i Sverige, ska
registreringen avforas ur varumérkesregistret i motsvarande utstrickning
nir avgorandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungoras.

Verkan av ett beslut om att en internationell varumdrkesregistrering ska
gdlla i Sverige

16 § Ett beslut om att en internationell varumaérkesregistrering ska gélla i
Sverige har verkan fran den dag som Internationella byran i
underrattelsen enligt 8 § forsta stycket har angett fér den internationella
varumérkesregistreringen eller for en senare begdran om att
registreringen ska gélla i Sverige.

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

Det som foreskrivs i 7 kap. om pantsittning av en ansdkan om
registrering av ett varumairke ska tillimpas dven i friga om en ansdkan
enligt 8 § forsta stycket om att en internationell varumirkesregistrering
ska gilla i Sverige.

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

17 § Om en internationell varumérkesregistrering har fornyats, ska detta
antecknas i varumérkesregistret och kungoras.

Utbyte av en nationell varumirkesregistrering mot en internationell
varumiirkesregistrering

18 § Nér ndgon innehar bade en internationell varumérkesregistrering
som géller i Sverige och en svensk registrering av samma varumérke,
ersitter den internationella varumérkesregistreringen den svenska, om
den internationella varumérkesregistreringen géller hér i landet fran en
senare tidpunkt dn den svenska och alla varor eller tjénster som omfattas
av den svenska registreringen ingér i forteckningen 6ver de varor eller
tjiinster som omfattas av den internationella varumairkesregistreringen.
Detta innebér ingen inskridnkning i de réttigheter som kan ha forvérvats
pa grund av den svenska registreringen.

Pa begiran av innehavaren ska Patent- och registreringsverket
anteckna att den internationella varumérkesregistreringen ersétter den
svenska samt kungora detta.

Foljden av att en internationell varumérkesregistrering upphor

19 § Om en internationell varumérkesregistrering som géller i Sverige
upphor att gélla helt eller delvis, upphor dess giltighet hir i landet i
motsvarande utstrickning. En anteckning om detta ska goras i
varumérkesregistret och kungoras.
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Omvandling av en internationell varumérkesregistrering till en
nationell varumirkesregistrering

20 § Om en internationell varumairkesregistrering som géller i Sverige
upphor att gilla helt eller delvis inom fem ar frdn den dag som
Internationella byran angett for registreringen i underréttelsen enligt 8 §
forsta stycket pa grund av att den ursprungliga registreringen eller
ansokan om registrering inte ldngre kan utgdra grund for en internationell
varumérkesregistrering, och innehavaren dérefter ansoker om registrering
av samma varumérke i1 Sverige, ska denna ansdkan anses gjord den dag
som Internationella byran har angett for den internationella
varumérkesregistreringen. Detta géller under forutséttning att

1. ansdkan gors inom tre ménader frén den dag da den internationella
varumadrkesregistreringen upphorde, och

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

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

21 § Om en internationell varumérkesregistrering som géller i Sverige
upphdr att gélla pd grund av en uppségning av protokollet den 27 juni
1989 till Madridoverenskommelsen den 14 april 1891 om den
internationella registreringen av varumérken, och innehavaren dérefter
ansdker om registrering av samma varumirke i Sverige, ska denna
ansokan anses gjord den dag som Internationella byran har angett fér den
internationella varumirkesregistreringen. Detta giller under forutséttning
att

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

2. de varor eller tjdnster som anges i ans6kan ocksd omfattades av den
internationella varuméarkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumérkesregistrering har upphort att
gilla, eller om att en sddan ansékan som avses i forsta stycket har gjorts,
ska antecknas i varumérkesregistret och kungoras.

6 kap. Overlatelse och licens
Overlatelse
Allmdnt om dverldtelse

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

Vid overlatelse av en ndringsverksamhet ingar ett sddant varukénne-
tecken som avses 1 forsta stycket och som hor till naringsverksamheten i
overlatelsen, om inte nagot annat har avtalats.
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Anteckning om dverldtelse av ett registrerat varumdrke

2 § En Overlatelse av ett registrerat varumirke ska pa begdran antecknas i
varumdrkesregistret och kungoras. En anteckning och kungorelse ska
ockséa goras pa begéran av den som genom en dom som har vunnit laga
kraft fatt faststéllt att han eller hon har battre ratt till ett registrerat
varumérke.

Den som begér att en anteckning enligt forsta stycket gors i registret
ska betala foreskriven avgift.

Verkan av anteckning om innehavare

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

I ett mél eller drende om ett internationellt registrerat varumérke ska
den som ar antecknad som innehavare i det internationella varumérkes-
registret anses vara innehavare av varumérket.

Licens
Allmdnt om licens

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

Innehavaren av varukdnnetecknet kan aberopa de réttigheter som
ensamritten innebdr gentemot en licenstagare som Overtrider en
bestaimmelse i licensavtalet med avseende pa

1. licensens giltighetstid,

2. den form under vilken kénnetecknet far anvéndas,

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

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

S.kvaliteten péd de av licenstagaren tillverkade varorna eller
tillhandahallna tjénsterna.

Anteckning om licens

58§ En licens som avser ett registrerat varumérke ska pd begéran
antecknas i1 varumarkesregistret och kungoras. En licens som avser ett
varumérke som dr foremal for en ansdkan om registrering ska pa begéiran
antecknas i1 Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begir att
en licens antecknas ska betala foreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphdrt att gélla, ska anteckningen tas
bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungoras.
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7 kap. Pantsiittning av ett registrerat varumérke
Om pantrittens uppkomst

1 § Ett registrerat varumirke eller en ansdkan om registrering av ett
varumadrke kan pantsittas enligt detta kapitel.

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

Har en registrerad pantritt overgétt till ndgon annan, ska detta pa
begiran antecknas i varumérkesregistret, om det &r frdga om ett
registrerat varumairke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om
det &r fraga om en varumirkesansdkan. Den som begir en anteckning ska
betala foreskriven avgift.

Foretridesordning vid flera upplételser av pantritt

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

Gors samma dag ansokan om registrering av flera upplételser, har de
sinsemellan foretrade efter den tidsf6ljd i vilken de har dgt rum, om inte
ndgot annat har avtalats. Ar upplatelserna samtidiga eller kan det inte
utredas 1 vilken tidsfoljd de har skett, har de lika rétt.

Vem som far anséka om registrering

4 § En ansokan om registrering enligt 2 § far goras av den som har rétten
till varumérket eller varumérkesansokan eller av den som pantrétten har
upplatits till. Sokanden ska styrka upplatarens ritt till varumérket eller
varumérkesansokan.

Vid tillampning av forsta stycket ska den som i varumérkesregistret ar
antecknad som innehavare av ett registrerat varumérke anses ha ritt till
mérket, om inte nadgot annat framkommer i drendet. Avser ansékan om
registrering pantséttning av en varumérkesansokan, ska den som i Patent-
och registreringsverkets diarium har registrerats som sokande anses ha
ratt till varumérkesansdkan, om inte ndgot annat framkommer i drendet.

Hinder pa grund av upplitarens bristande behorighet

5 § En ansokan om registrering enligt 2 § far inte bifallas om upplataren,
ndr ansdkan om registrering gors, inte dr behorig att forfoga dver den
pantforskrivna egendomen pa grund av utmitning, konkurs, betalnings-
sakring, kvarstad eller ndgon annan anledning.
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Nér en uppléitelse av pantritt kan registreras

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

Om en pantsatt varumérkesansokan leder till att varumérket registreras,
géller dérefter ritten till det registrerade varumirket som pantobjekt.

Ogiltiga pantavtal

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

Forfallen pantritt

8 § Pantritten &r forfallen, om varuméarkesansokan har oOverforts pa
nagon annan eller rétten till varumérket eller varumérkesansokan pa
grund av bestdimmelserna i denna lag inte vidare ska gilla.

Avforande av en registrering

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

Sakrittsligt skydd for pantséittningen

10 § Pantsattning géller fran tiden for ans6kan om registrering enligt 2 §
mot den som senare forvarvar dganderétt eller annan rétt till egendomen.

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

11 § Bestdimmelser i annan lag om handpantritt vid utmitning eller i
konkurs géller ocksé for pantritt i ett varumédrke eller en varumaérkes-
ansOkan. Ndr ansokan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent-
och registreringsverket medfor det samma réttsverkningar som nér en
panthavare tar en 10s sak i besittning.

Séljs ratten till ett pantsatt varumérke eller en pantsatt varumérkes-
ansokan vid utmétning eller i konkurs, bestar sddana licensavtal som
avses i 10 § andra stycket.

Forsiljning av panten

12 § Panthavaren fér sélja panten och ta ut sin fordran ur kdpeskillingen
endast om panthavaren dessforinnan har underréttat géldenéren och andra
kénda sakédgare om forsédljningen och dessa har fatt skilig tid att bevaka
sin rétt.
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Vid en forsdljning enligt forsta stycket bestir saddana licensavtal som
avses i 10 § andra stycket.

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

Straffansvar

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

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

Aklagaren far vicka tal for brott som avses i forsta eller andra stycket
endast om malsdganden anger brottet till atal och étal av sdrskilda skal &r
motiverat fran allmén synpunkt.

Forverkande av egendom och av hjilpmedel vid brott

2 § Egendom med avseende pa vilken brott foreligger enligt 1 § ska
forklaras forverkad, om det inte dr uppenbart oskaligt. I stdllet for
egendomen fir dess virde forklaras forverkat. Aven utbyte av sidant
brott ska forklaras forverkat, om det inte 4r uppenbart oskiligt.
Detsamma géller vad ndgon har tagit emot som erséttning for kostnader i
samband med ett sddant brott, eller virdet av det mottagna, om
mottagandet utgor brott enligt 1 §.

Egendom som har anvénts som hjidlpmedel vid brott enligt 1§ far
forklaras forverkad, om det behdvs for att forebygga brott eller om det
annars finns sdrskilda skél. Detsamma géller egendom som varit avsedd
att anviandas som hjilpmedel vid brott enligt 1§, om brottet har
fullbordats eller om forfarandet har utgjort ett straffbart forsok eller en
straffbar forberedelse. I stillet for egendomen far dess varde forklaras
forverkat.

Vitesforbud

3 § Pa yrkande av den som innehar ett varukénnetecken enligt 1 kap. 6—
8 §§, eller av den som pd grund av licens har rdtt att utnyttja ett
varukdnnetecken, far domstolen vid vite forbjuda den som gor eller
medverkar till varumérkesintrang att fortsétta med det.

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

Forsta och andra styckena tillimpas ocksa i fraga om forsok eller
forberedelse till intréng.
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Forbud enligt andra stycket fir meddelas endast om kéranden stéller
sdkerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas svaranden.
Saknar kédranden férméga att stélla sddan sékerhet, far domstolen befria
honom eller henne frin detta. I friga om slaget av sikerheten giller
2 kap. 25 § utsokningsbalken. Sékerheten ska provas av domstolen, om
den inte har godkénts av svaranden.

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

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

Talan om utddmande av vite fors av den som har ansokt om forbudet.
Talan ska handlaggas enligt reglerna i rattegdngsbalken om étal for brott
for vilket svarare straff 4n boter inte &r foreskrivet. I samband med sadan
talan far talan féras om nytt vitesforbud.

Skadestiand

4 § Den som uppsétligen eller av oaktsamhet gor varumaérkesintrang ska
betala skilig ersidttning for utnyttjandet av varukinnetecknet samt
ersittning for den ytterligare skada som intrdnget har medfort. Néar
erséttningens storlek bestdms ska hinsyn sérskilt tas till

1. utebliven vinst,

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

3. skada pa varukdnnetecknets anseende,

4. ideell skada, och

5. rattighetshavarens intresse av att intrdng inte begés.

Den som utan uppsat eller oaktsamhet gor varumérkesintrdng ska
betala ersdttning for utnyttjandet av varukénnetecknet, om och i den man
det ar skaligt.

Begrinsning av straffansvar och skadestindsskyldighet i vissa fall

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

Preskription av ritten till skadestind

6 § Ratten till ersittning for skada preskriberas, om talan inte véicks inom
fem ar fran det att skadan uppkom. Rétten till erséttning med anledning
av intrang i ett varumérke som &r skyddat enbart pa grund av registrering
preskriberas dock inte i ndgot fall tidigare &n ett &r fran registrerings-
dagen.
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Atgiirder med egendom och hjilpmedel

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

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

Forsta och andra styckena tillimpas ocksa i frdga om forsok eller
forberedelse till intrdng.

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

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

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

Spridning av information om dom i mal om varumérkesintrang

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

Forsta stycket tillimpas ocksa i fraga om forsok eller forberedelse till
intrang.

9 kap. Informationsforeliggande och intringsundersokning
Informationsforeliggande
Grundldggande bestimmelser

1§ Om en sokande visar sannolika skil for att ndgon har gjort ett
varumérkesintrdng, far domstolen vid vite besluta att ndgon eller négra
av dem som anges i andra stycket ska ge sdkanden information om
ursprung och distributionsnét for de varor eller tjénster som intranget
giller (informationsforeldggande). Ett sadant beslut far meddelas pa
yrkande av den som innehar varukénnetecknet enligt 1 kap. 6-8 §§ eller
den som pa grund av licens har rdtt att utnyttja detta. Det far bara
meddelas om informationen kan antas underlétta utredning av ett intrang
som avser varorna eller tjdnsterna.

Skyldigheten att lamna information omfattar den som

1. har gjort eller medverkat till intranget,

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

3. 1 kommersiell skala har anvént en tjénst som intrdnget géller,
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4.1 kommersiell skala har tillhandahallit en elektronisk
kommunikationstjénst eller en annan tjdnst som har anvénts vid
intranget, eller

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

Information om varors eller tjansters ursprung och distributionsnat kan
sarskilt avse

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

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

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

Forsta—tredje styckena tillimpas ocksa i1 friga om forsok eller
forberedelse till intréng.

2 § Ett beslut om informationsforeliggande far meddelas endast om
skélen for atgdrden uppvéger den oldgenhet eller det men i Gvrigt som
atgdrden innebdr for den som drabbas av den eller for nagot annat
motstadende intresse.

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

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

Handldggningen av fragor om informationsforeldggande

3 § Ett beslut om informationsforeldggande far meddelas av den domstol
dér rittegdngen om intranget pagar. I ovrigt géller i frdga om behdrig
domstol det som foreskrivs i 10 kap. 6 § for dér avsedda mal och i
riattegdngsbalken om tvistemal for andra fall som ror intrdng. Det som
sdgs 1 réttegdngsbalken om inskriankning av en domstols behdrighet i
fréga om tvist som ska tas upp i annan ordning an infér domstol, ska
dock inte tillimpas.

Om yrkandet om informationsforeldggande riktar sig mot den som &r
sokandens motpart i ett mal om intrdng, ska bestimmelserna om
rattegang som géller for det malet tillampas. Ett beslut om informations-
forelaggande far overklagas sérskilt.

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

Talan om utddmande av vite fir foras av den som har ansdkt om
foreldggandet. Talan ska handldggas enligt reglerna i rittegdngsbalken
om 4tal for brott for vilket svérare straff &n boter inte dr foreskrivet. I
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samband med en sddan talan far talan foras om nytt informations-
foreldggande.

Rditt till ersdttning samt underrdttelseskyldighet

4 § Den som pé grund av 1 § andra stycket 2—5 har forelagts att enligt
forsta stycket samma paragraf ldmna information, har rétt till skélig
ersittning for kostnader och besvér. Erséttningen ska betalas av den som
har framstillt yrkandet om informationsforeliggande.

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

Intrangsundersokning
Grundldggande bestimmelser

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

Ett beslut om intrangsundersokning far meddelas endast om skélen for
atgdrden uppvéger den oldgenhet eller det men i dvrigt som atgédrden
innebér for den som drabbas av den eller for ndgot annat motstdende
intresse.

Forsta och andra styckena tillimpas ocksa i frdga om forsok eller
forberedelse till intréng.

Handldggningen av fragor om intrangsundersokning

6 § Ett beslut om intrangsundersdkning far meddelas av den domstol dér
rittegdngen om intrdnget pagar. Om rittegang inte &r inledd, géller i
friga om behorig domstol det som foreskrivs i 10 kap. 6 § for dar
avsedda mal och i rittegangsbalken om tvistemdl for andra fall som ror
intrang. Det som foreskrivs i rittegdngsbalken om inskrinkning av en
domstols behorighet i friga om tvist som ska tas upp i1 annan ordning dn
infor domstol, ska dock inte tillimpas.

Innan ett beslut om undersdokning meddelas ska motparten ha fatt
tillfalle att yttra sig. Domstolen far dock omedelbart meddela ett beslut
som géller till dess att annat har beslutats, om ett drojsmal skulle medfora
risk for att foremal eller handlingar som har betydelse for utredning om
intranget skaffas undan, forstors eller forvanskas.
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I 6vrigt ska en frdga om intrdngsundersokning som uppkommer da
rittegdng inte dr inledd handldggas pa samma sitt som om fragan
uppkommit under réttegang.

Stdllande av sdkerhet och 6verklagande av beslut

7 § Ett beslut om intrangsundersokning far meddelas endast om
sokanden stéller sékerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas
motparten. Saknar sokanden formaga att stilla sékerhet, far domstolen
befria sokanden fran det. I fraga om slaget av sékerhet géiller 2 kap. 25 §
utsokningsbalken. Sdkerheten ska provas av domstolen, om den inte har
godkénts av motparten.

I fraga om Overklagande av domstolens beslut om intrdngsunder-
s6kning och i fraga om handlaggningen i hogre domstol géiller vad som
foreskrivs 1 rittegangsbalken om &verklagande av beslut enligt 15 kap.
rattegangsbalken.

Beslut om intrangsundersékning

8 § Ett beslut om intrangsundersékning ska innehélla uppgifter om

1. vilket &ndaméal undersékningen ska ha,

2. vilka féremél och handlingar som far eftersokas, och

3. vilka utrymmen som féar genomsokas.

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

Verkstdllighet av ett beslut om intrangsundersokning

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

10 § Ett beslut om intrdngsundersdkning verkstélls av Kronofogde-
myndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med
tillimpning av 1-3 kap., 17 kap. 1-5 §§ samt 18 kap. utsdkningsbalken.
Sokandens motpart ska underrdttas om verkstilligheten endast om
beslutet om intrangsundersokning har tillkommit efter motpartens
hoérande. Myndigheten har rétt att ta fotografier och gora film- och ljud-
upptagningar av sddana foremal som den fér soka efter. Myndigheten har
ocksa ratt att ta kopior av och gora utdrag ur sddana handlingar som den
fér soka efter.

En intrdngsundersdkning far inte omfatta en skriftlig handling som
avses 127 kap. 2 § rittegdngsbalken.

Juridiskt bitrdde och rdtt att ndrvara vid intrangsundersékningen

11 § Nér ett beslut om intrdngsundersokning ska verkstéllas har
motparten ratt att tillkalla ett juridiskt bitrdde. I avvaktan pa att bitradet
instéller sig far verkstélligheten inte paborjas. Detta géller dock inte, om
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1. undersdkningen dirigenom onddigt fordrojs, eller

2. det finns en risk att &ndamaélet med atgérden annars inte uppnas.

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

Myndigheten far tillata att s6kanden eller ett ombud for s6kanden &r
narvarande vid undersokningen for att bistd med upplysningar. Om ett
sadant tillstand ges, ska myndigheten se till att sokanden eller ombudet
inte i storre utstrickning dn som kan motiveras av verkstilligheten far
kannedom om forhéllanden som kommer fram.

Atergdng av en dtgdrd vid intrangsundersckning

12 § Om sokanden inte inom en ménad fran det att verkstélligheten
avslutats vécker talan eller pa nagot annat sitt inleder ett forfarande om
saken, ska en atgdrd som foretagits vid verkstdlligheten av intrangs-
undersokningen omedelbart g ater, i den utstrackning det ar mojligt.
Detsamma géller om ett beslut om intrangsundersdkning hévs sedan
verkstéllighet genomforts.

Hantering av material fran intrangsundersékningen

13 § Kronofogdemyndigheten ska forteckna fotografier och film- och
ljudupptagningar av féremél samt kopior av och utdrag ur handlingar
fran intrangsundersokningen. Materialet ska héllas tillgéngligt for
sokanden och motparten.

10 kap. Ovriga bestimmelser
Forbud att doma till paféljd m.m.

1 § Om en registrering av ett varumirke har hivts genom ett beslut eller
en dom som har vunnit laga kraft, fir domstolen inte doma till pafoljd
eller besluta om ersittning eller annan &tgéird enligt 8 eller 9 kap.

Invindning om ogiltighet

2 § Fors talan om intrang i ett registrerat varumérke och gor den mot
vilken talan fors géllande att registreringen ar ogiltig, far fragan om
ogiltighet provas endast sedan talan om hévning har vickts. Domstolen
far forelédgga den som gor géllande att registreringen ér ogiltig att inom
viss tid vicka séddan talan.

Forsta stycket ska ockséd tillimpas om det i ett mal som giller
faststillelsetalan avseende ett registrerat varumirke gors géllande att
registreringen dr ogiltig.

Behandling av personuppgifter

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

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

4 § Foreskriven avgift ska betalas av den som

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

2. begir omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumairke
eller en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke till en
ansOkan om nationell registrering av ett varumérke, eller

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

Bestimmelser som tillimpas for gemenskapsvarumdrken

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

Behorig domstol

6 § Om det inte finns ndgon domstol som enligt rittegdngsbalken &r
behorig att ta upp ett mal om havning av registreringen av ett varumérke,
om varumirkesintrang eller om faststéllelse, vdcks talan vid Stockholms
tingsrétt.

Talan som avses i 5§ och i artikel 96 i radets forordning (EG) nr
207/2009 om gemenskapsvarumérken vicks vid Stockholms tingsritt.

Sirskilda beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel

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

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

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

*EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).
*EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).
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3.rédets forordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om
allménna bestdmmelser for definition, beskrivning och presentation av
spritdrycker”,

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

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

6. radets forordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om
upprittande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och
om sérskilda bestimmelser for vissa jordbruksprodukter (“enda
forordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”)®.

Skyldighet for licenstagare och andra att underritta innehavaren

8 § Innchavaren av ett varukdnnetecken eller av en s&dan sérskild
beteckning som avses i 7§ ska underrittas innan en talan om
varumirkesintrdng vécks. Detta giller dock endast om den som vill
vécka talan ar

1. en licenstagare,

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

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

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

Underrittelse enligt forsta stycket ska ocksd ske nédr en licenstagare
eller en panthavare vill vicka talan om faststéllelse avseende ett
varukénnetecken.

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

Forbud mot utmétning av inarbetade varukiinnetecken

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

Overklagande

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

*EGTL 60, 12.6.1989, 5. 1, (Celex 31989R1576).
®EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).
TEGTL 179, 14.7.1999, 5. 1 (Celex 31999R1493).
$EUTL 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).
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Ett slutligt beslut i ett drende om registrering av ett varumérke far Prop. 2009/10:225

overklagas endast av sokanden. Detsamma giller for ett slutligt beslut i
ett drende om att en internationell varumairkesregistrering ska gélla i
Sverige.

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

Ett slutligt beslut av Patentbesvérsritten far overklagas till Hogsta
forvaltningsdomstolen inom tvé manader frdn dagen for beslutet. Vid ett
overklagande till Hogsta forvaltningsdomstolen tillimpas 35-37 §§
forvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvirsrittens beslut ska
innehalla uppgift om att det krivs sérskilt tillstdnd for provning i Hogsta
forvaltningsdomstolen och om de grunder pa vilka ett sadant tillstand
meddelas.

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

11 § Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hdvning av en
registrering av ett varumérke far inte Overklagas. Detsamma giller ett
beslut genom vilket ett drende har Overldmnats till tingsrétt eller
avskrivits enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Andra beslut i &renden om
administrativ hdvning far overklagas till tingsrétt inom tre veckor fran
dagen for beslutet. Beslut under handlidggningen av ett sddant drende far
inte overklagas sarskilt.

12 § Ett 6verklagande enligt 11 § gors till den tingsritt som enligt vad
handlingarna visar ar behorig enligt 10 kap. réttegangsbalken att prova
fragan om hdvning av registrering. Om det inte finns ndgon domstol som
enligt rittegdngsbalken &dr behorig att prova dverklagandet, ska beslutet
overklagas till Stockholms tingsrétt.

Overklagandet ges in till Patent- och registreringsverket.

Vid handldggningen i1 domstol tillimpas lagen (1996:242) om
domstolsérenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i
domstolen.

Kungoérande

13 § Kungorelser enligt denna lag ska goras i en sérskild publikation som
ges ut av Patent- och registreringsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
nirmare foreskrifter om kungorelser enligt denna lag.
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Bemyndigande

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

1. Denna lag trdder i kraft den 1 juli 2011, dd& varumirkeslagen
(1960:644) och kollektivméarkeslagen (1960:645) ska upphora att gélla.

2. Lagen ska tillimpas dven pd varukdnnetecken som har inarbetats,
varumérken som har registrerats eller varuméarkesregistreringar som har
sokts fore ikrafttradandet, om inte annat f6ljer av 3-5.

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

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

5. Aldre foreskrifter giller fortfarande i friga om Atgéirder som har
vidtagits eller rattigheter som har forvirvats fore ikrafttradandet.

6. Nationella och internationella varumirken som genom registrering
har beviljats skydd i Sverige enligt édldre foreskrifter ska anses utgora
saddana varukdnnetecken som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.
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22

Forslag till lag om dndring i firmalagen (1974:156)

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

lydelse,

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

rubriker av foljande lydelse.

Nuvarande lydelse

Foreslagen lydelse

2§°

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

inarbetning.

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

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

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

Ett naringskénnetecken  ska
anses inarbetat om det hdr i landet
inom en betydande del av den
krets till vilken det riktar sig
(omsdittningskretsen) ar kiant som
beteckning for den verksamhet
som bedrivs under kéinnetecknet.
Om  ndringskdnnetecknet  dr
inarbetat endast inom en del av
landet, gdller ensamrdtten endast
inom det omrddet.

2a$§

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

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

32004L.0043).
* Senaste lydelse av 6 § 1994:1509.
3 Senaste lydelse 1994:1509.
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Ensamprdtt till registrerad firma
innebér att annan dn innehavaren
ej far anvédnda ett med firman
forvixlingsbart
ndringskdnnetecken — inom  det
omrdde  for  vilket  firman
registrerats, om det ej visas att
innehavaren icke kan lida skada
ddirav.

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

Niringsidkare far utan regi-
strering och oberoende av inarbet-

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

38

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

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

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

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

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

48§

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

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

Vid tvist om rdtt till kdnnetecken
som dr forvixlingsbara har den
foretride som kan  dberopa
tidigaste rdttsgrund, om ej annat
foljer av 8 §.

Har niringskénnetecken inarbe-
tats, far rdtt ddrtill bestd vid sidan
av dldre ratt till forvixlingsbart
kinnetecken, om innehavaren av
den éldre rétten ej inom rimlig tid
inskridit mot anvandningen av det
forstndmnda kédnnetecknet.

I fall som avses i forsta stycket
kan domstol pa yrkande av part
efter vad som &r skiligt foreskriva
att ndgot av kénnetecknen eller
bada far anvdndas endast pa
sarskilt sétt, sisom med tillfogande
av ortsangivelse eller med annat

sjdlvstindigt skydd for en del av

kinnetecknet som saknar
sdrskiljningsférmdga.
Ensamrdtten till ett

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

1. sitt namn eller sin adress,

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

3. ett allmdnt brukat ortsnamn.

78

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

83§

Rditten till ett inarbetat nérings-
kannetecken ska gdlla vid sidan av
en dldre ratt till ett
ndringskdnnetecken ~ som ar
identiskt eller likartat pa det sdtt
som anges i 3 §, om innehavaren
av den dldre ritten infe inom
rimlig tid vidtagit dtgdrder for att
hindra anvéndningen av det yngre
kénnetecknet. / dessa fall hindrar
inte rdtten till det yngre ndrings-
kénnetecknet anvindningen av det
dldre.

Pad yrkande av ndgon av
parterna, far en domstol i de fall
som avses i forsta stycket om det
ar skaligt besluta att ett av
kdnnetecknen, eller bada, endast
far anvéndas pa sarskilt sétt, sisom
i ett visst utférande eller med
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fortydligande.

En firma far inte registreras,

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

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

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

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

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

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

7.om firman i annat fall dr
forvixlingsbar med ett ndrings-
eller varukdnnetecken, som vid
tiden for ansokan anvindes av
ndgon annan, samt ansékan gjorts
med vetskap om detta och
sokanden inte anvint sin firma

* Senaste lydelse 1995:1276.

tilligg av ortsangivelse eller

innehavarens namn.

10 §*

En firma fér inte registreras om
den

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

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

3.1 annat fall &r &gnad att
vilseleda allménheten,

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

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

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

7. kan forvixlas med ett kdnne-
tecken som anvdndes hdr i landet
eller i utlandet av nagon annan vid
tidpunkten for ansékan och som
fortfarande anvinds, om sékanden
var i ond tro vid tidpunkten for
ansokan,
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innan det andra kinnetecknet togs
i bruk, eller

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

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

Trots forsta stycket 4-8 och
andra stycket far registrering ske,
om den vars ratt dr i friga medger

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

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

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

De hinder for registrering som
anges i forsta stycket 4—6 gdller pa
motsvarande sdtt for

1. ett varumdrke som dr regi-
strerat enligt 2 kap.
varumdrkeslagen (2011:000) eller
en internationell  varumdrkes-
registrering som giller i Sverige,

2. ett gemenskapsvarumdrke
som dr registrerat enligt rddets
forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemen-

. 5
skapsvarumdrken eller en
internationell varumdrkes-
registrering ~ som  gdller i

Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukdnnetecken.

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

Trots forsta stycket 4-/0 och
andra stycket far registrering ske,
om den vars ritt ar i friga medger

*EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).
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det och hinder inte finns enligt det och hinder inte finns enligt
forsta stycket 1-3. forsta stycket 1-3.

15 §°
Om ett ndiringskdnnetecken eller
dess anvindning strider mot goda
seder eller allmdn ordning eller dr
vilseledande, far domstolen vid
vite forbjuda innehavaren att
anvinda kédnnetecknet.

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

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

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

Om kéranden visar sannolika skal for att firmaintrang, eller medverkan
till intrang, forekommer och om det skéligen kan befaras att svaranden
genom att fortsétta intrdnget, eller medverkan till det, forringar vérdet av
ensamritten till ndringskédnnetecknet, far domstolen meddela vitesférbud
for tiden intill dess att malet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats.
Innan ett sddant forbud meddelas ska svaranden ha fatt tillfalle att yttra

sig, om inte ett drojsmél skulle medfora risk for skada.

Bestimmelserna i andra—fjdirde
styckena tillimpas ocksa i fraga
om forsok eller forberedelse till
intrang.

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

Nér malet avgors ska domstolen
prova om forbud som har meddel-

® Senaste lydelse 2009:113.

Férsta och andra styckena
tillimpas ocksé i fraga om forsok
eller forberedelse till intrang.

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

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

I friga om o&verklagande av
beslut enligt fjarde eller sjditte
stycket samt i fraga om handlagg-
ningen i hogre domstol giller
rattegangsbalkens  bestdimmelser
om Overklagande av beslut enligt
15 kap. réttegdngsbalken.

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

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

Registrering far dven hivas,

1. om innehavaren upphort att
vara néringsidkare,

2.om firman forlorat sin
sarskiljningsférmaga,

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

4. om firman blivit vilseledande,

5. om firman ej varit i bruk
under de senaste fem dren och
innehavaren icke visar skdl for sin
underldtenhet att anvdinda firman.

Talan om hivande  av

ats enligt andra stycket fortfarande
ska besta.

I fraga om oOverklagande av
beslut enligt andra eller fjdrde
stycket samt i frdga om handldgg-
ningen i hogre domstol giller
rattegangsbalkens  bestimmelser
om Overklagande av beslut enligt
15 kap. rittegangsbalken.

Talan om utdémande av vite
fors av den som har ansokt om
forbudet. Talan ska handldggas
enligt reglerna i rittegdngsbalken
om éatal for brott for vilket svarare
straff &n boter inte dr foreskrivet. |
samband med s&dan talan far talan
foras om nytt vitesforbud.

Grunder for hivning

16 §

En registrering av en firma far
hévas om

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

2. registreringen
strider mot lagen, och

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

En registrering far vidare hivas
om

1. innehavaren har upphort att
vara néringsidkare,

2. firman har forlorat sin sér-
skiljningsférméga,

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

4. firman har blivit vilseledande.

fortfarande

I de fall som avses i forsta
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registrering far foras av var och
en som lider forfang av
registreringen. Talan som ej
grundas pd 10 § forsta stycket 4—7
far foras dven av myndighet som
Konungen bestimmer och av
sammanslutning  av  berorda
ndringsidkare.

stycket far registreringen inte
hdvas pd den grunden att det
enligt 10 § forsta stycket 4—7 finns
ett hinder mot den, om hindret
utgors av en dldre registrerad
firma och den dldre firman inte
uppfyller kraven pd anvindning
enligt 16 a §.

16ay§
En registrering av en firma far
hdvas om innehavaren inte har

gjort verkligt bruk av firman i
Sverige for den verksamhet som
den registrerats for inom fem dr
fran den dag da fragan om
registrering slutligt har avgjorts
eller inom en period av fem dr i
féljd. Registreringen far dock inte
hivas pa grund av underldten
anvdndning om det finns giltiga
skdl till att firman inte har
anvants.

Med sdadant bruk som avses i
forsta stycket likstdlls att firman
anvdnds

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

2.av  ndgon annan  med
innehavarens samtycke.

Registreringen far inte hdvas om
firman har anvdnts under tiden
mellan utgdngen av
femdrsperioden och ingivandet av
ansokan om hivning  av
registreringen. Anvdndning som
pdborjas eller dterupptas efter
femdrsperiodens utgdng och inom
tre mdnader fore ingivandet av
ansékan om hdvning ska dock
ldmnas utan avseende, om forbe-
redelserna for att pdborja eller
dteruppta anvdndningen vidtogs
efter det att innehavaren fdtt
kdnnedom om att en ansékan om
hévning kunde komma att géras.
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Tillvigagdngssditt

16b§

Den som vill inleda et
forfarande for att hdva en
registrering kan fora talan vid
domstol, eller anséka om hédvning
av  registreringen hos berord

registreringsmyndighet enligt
16c-16 q §§ (administrativ
hévning).

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

Administrativ hidvning

I6c§

En ansokan om administrativ
hévning ska innehdlla

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

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

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

En sékande ska betala fore-
skriven ansokningsavgift.

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

16d§

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

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

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

l6eys
Aterkallar sékanden ansékan,
ska drendet avskrivas.

16f§

Om det kan antas att ansokan dr
ogrundad, ska ansékan behandlas
som om innehavaren har bestritt
den. I sadant fall ska 16j§
tilldmpas.

l6g§
Tar  registreringsmyndigheten

upp ansékan till prévning, ska
myndigheten foreligga
innehavaren av registreringen att
yttra sig inom en viss tid frdan det
att ansokan delgavs innehavaren.

[ foreldiggandet ska innehavaren
uppmanas att

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

2. ldmna de uppgifter om sig
sjilv som avses i 33 kap. 1§
forsta—tredje  styckena  rdtte-
gangsbalken, i den utstrdckning
uppgifterna i ansdkan dr ofull-
stdndiga eller felaktiga.

1 foreldggandet ska det upplysas
om att drendet kan komma att
avgoras dven om innehavaren inte
svarar. Regeringen eller den
myndighet som regeringen
bestimmer  meddelar — ndrmare
foreskrifter om vad foreldggandet i
ovrigt ska innehdlla.

16h§
Foreldggandet enligt 16 g § ska
delges innehavaren. Delgivningen
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ska ske pd det sdtt som enligt
rittegangsbalken  gdller  for
delgivning av stamning i tvistemdl.

En kopia av ansékningshand-
lingarna ska fogas till foreldggan-
det ndr handlingarna innehdller
ndgot utdover vad som framgdr av
foreldggandet.

Ska sékanden se till att delgiv-
ning sker, tillimpas 32 kap. 2 §
réttegdangsbalken.

16i§

Har  registreringsmyndigheten
inte kunnat delge foreldggandet,
ska  myndigheten  prova om
forsoken  till  delgivning  ska
fortsditta eller om sckanden ska
erbjudas att sjilv se till att
delgivning sker. Héinsyn ska tas till
det arbete och den kostnad som
dittills har lagts ned pd delgiv-
ningen, forutsdittningarna for att
fortsatta forsok ska lyckas samt
omstdndigheterna i ovrigt. Antar
sokanden inte erbjudandet, ska
ansékan avvisas.

Ska  sokanden se till att
delgivning sker, tillimpas
32 kap. 2 § rdttegdangsbalken.

16§
Om innehavaren i vrdtt tid
bestrider ansokan, ska

registreringsmyndigheten  under-
ritta sékanden om detta. Vill
sokanden vidhalla sitt yrkande,
kan han eller hon begdra att
drendet ska  overlimnas  till
tingsrdtt.

En begdran om overlimnande
ska ha kommit in till registrerings-
myndigheten inom en mdnad frdn
den dag da underrittelsen om
bestridandet sdndes till sokanden.
I sin begdran ska sokanden ange
de omstindigheter och de bevis
som dberopas, samt ange vad som
ska styrkas med varje bevis.
Sokanden ska samtidigt ge in de
skriftliga bevis och andra hand-
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lingar som daberopas.

Har sékanden begdrt overlim-
nande i rdtt tid, ska registrerings-
myndigheten oOverldmna drendet
till en tingsrdtt som enligt vad
handlingarna visar dr behérig.
Har  sokanden  inte  begdrt
overldmnande i rdtt tid, ska
drendet avskrivas.

16kg§

En  underrittelse om  att
innehavaren har bestritt ansokan
enligt 16 j § forsta stycket ska
innehdlla en upplysning om

1. att sokanden kan begdira
overldmnande till tingsrdtt,

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

3.vad en sddan begdran ska
innehdlla, och

4. vad som i dvrigt anges i

16§

1613

Har innehavaren inte bestritt
ansokan i rdant td, ska
registreringsmyndigheten hédva
registreringen i enlighet med
ansokan.

I6mg

Innehavaren av en registrering
som hdvts enligt 161§ far ansdka
om dtervinning. En sadan ansékan
ska  ha  kommit in il
registreringsmyndigheten inom en
mdnad fran dagen for beslutet.

Har innehavaren ansokt om
dtervinning i rdtt tid, ska
registreringsmyndigheten  6ver-
ldmna drendet till en tingsrdtt som
enligt vad handlingarna visar dr
behorig. I annat fall  ska
registreringsmyndigheten — avvisa
ansokan.

l6ng§
Underrittelse om hdvning ska
sdandas  till  sokanden  och
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innehavaren. Prop. 2009/10:225
Awvisas en ansokan om hdvning,
ska registreringsmyndigheten
underrdtta sokanden om detta.
Avvisas en ansékan om dter-
vinning, ska myndigheten under-
rdtta innehavaren om detta.
Meddelar — myndigheten  ndgot
annat beslut som innebdr att
drendet avgors, ska bdde sék-
anden och innehavaren under-
rdttas om beslutet, om det inte dr
uppenbart onédigt.

160§

Sedan tiden for ansékan om
dtervinning lopt ut, har ett beslut
om hdvning enligt 16 [ § rdttskraft
i enlighet med vad som giller for
en dom i ett tvistemdl som har
vunnit laga krafft.

16p§
Om ett drende har overldmnats
till en tingsrdtt, ska talan anses

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

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

ldggning.

16g§
Om en tingsrdtt, som far ett mdl

fran en registreringsmyndighet
eller fran en annan tingsrtt,
finner att det inte framgdr av
handlingarna att tingsrdtten dr
behorig att handldgga mdlet, ska
ritten overlimna malet till en
annan tingsrdtt som kan vara
behorig. Tingsrdttens beslut om
overldmnande far inte dverklagas.

Avforande av registrering

17§
Sedan dom om hdvande av Om registreringen av en firma
registrering vunnit laga kraft, skall har  héivts av  registrerings- 59



firman avforas ur registret. 1
domen kan dock forordnas, att
firman far sta kvar i registret under
viss tid som skéligen behovs for
att antaga ny firma och ansdka om
dess registrering.

Gor nagon firmaintrang och sker
det uppsatligen eller av grov
oaktsamhet, skall han domas till
bater eller fangelse 1 hogst tva ar.

myndigheten enligt 16 1 § eller av
en domstol, ska registreringen
avforas ur registret ndr avgorandet
har vunnit laga kraft. Beslutet ska
kungdras.

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

18 §7

Gor ndgon firmaintrdng och sker
det uppsatligen eller av grov
oaktsamhet, ska han eller hon
domas till boter eller fiangelse i
hogst tva ar.

For forsok eller forberedelse till brott enligt forsta stycket doms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Avser intranget en firma som é&r
skyddad enbart p& grund av
registrering, skall inte domas till
ansvar for det intrdng som gjorts
fore registreringsdagen.

Den som har overtritt ett vites-
forbud enligt 15 § andra stycket
fir inte domas till ansvar for
intrang som omfattas av forbudet.

Aklagaren fir vicka 4tal for
brott som avses i forsta eller andra
stycket endast om malsdganden
anger brottet till atal och atal av
sarskilda skil dr pdkallat fran
allmén synpunkt.

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

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

Aklagaren far vicka 4tal for
brott som avses i forsta eller andra
stycket endast om malsdganden
anger brottet till atal och atal av
sarskilda skdl dar motiverat fran
allméin synpunkt.

20 §°

Vid évertridelse av ett vitesfor-
bud som meddelats enligt 15 §
forsta stycket far en domstol efter
vad som dr skdligt besluta att nér-
ingskdnnetecken, som i strid mot
forbudet forekommer pa skyltar,
varor, forpackningar, reklamtryck,
affdrshandlingar eller liknande
ska utpldanas eller dndras sd att

7 Senaste lydelse 1994:237.
¥ Senaste lydelse 2009:113.
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det inte ldngre strider mot goda
seder eller allmdn ordning eller dr
vilseledande. Kan en sddan dtgdrd
inte ske utan att egendomen pd
vilken kdnnetecknet forekommer
forstors eller dndras pd visst sdtt,
far domstolen besluta om detta.

Vid évertridelse av ett vitesfor-
bud som meddelats enligt 15 §
andra stycket eller annars vid
firmaintrang far en domstol pa
yrkande av den som har lidit
intrdnget, efter vad som é&r skiligt,
besluta att egendom péa vilken
niringskidnnetecken olovligen
forekommer ska é&terkallas frén
marknaden, dndras eller forstoras
eller att ndgon annan atgédrd ska
vidtas med den. Detsamma giller i
fraiga om hjilpmedel som har
anvéints eller varit avsett att
anvindas vid intranget.

Om ett vitesforbud overtritts
eller om det skdligen kan antas att
ett brott enligt 18 § har begdtts,
fdr egendom som avses i forsta
eller andra stycket tas i beslag. I
frdga om ett sadant beslag tillam-
pas reglerna om beslag i brottmal i
allménhet.

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

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

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

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

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

Forsta och andra styckena
tillimpas ocksa i fraga om forsok
eller forberedelse till intréng.

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

Atgirder enligt forsta stycket
ska bekostas av svaranden om det
inte finns sdrskilda skil mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om
forverkande eller nagon atgird till forebyggande av missbruk ska
beslutas enligt 18 a § eller enligt brottsbalken.

Fores talan om intrdng i
registrerad firma och gdr den mot
vilken talan fores géillande att
registreringen bor hdvas, skall

22§

Férs talan om intrdng i en
registrerad firma och goér den mot
vilken talan fors géillande att
registreringen dr ogiltig, far
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domstolen pd hans  yrkande
forklara malet vilande i avbidan pa
att frigan om registreringens
héiivande slutligt prévas. Ar talan
hdrom icke vdckt, skall domstolen
i samband med vilandeforklar-
ingen forelagga honom viss tid
inom vilken sadan talan skall
vickas.

Finnes ej enligt rittegdangs-
balken behorig domstol for talan
om forbud mot anvdindning av
ndaringskdnnetecken, om hdvande
av firmaregistrering, om firma-
intrang eller om faststillelse enligt
23 §, vickes talan vid Stockholms
tingsrétt.

fragan om ogiltighet prévas
endast sedan talan om hdvning
har  vickts.  Domstolen  fdar

foreldgga den som gor gdllande att
registreringen dr ogiltig att inom
viss tid védcka sadan talan.

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

24 §

Om det inte finns ndgon domstol
som enligt rdttegdangsbalken dr
behorig att ta upp ett mdl om
hdvning av registreringen av en
firma, om firmaintrang eller om

25§’

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

? Senaste lydelse 2004:238.

faststillelse, vdcks talan vid
Stockholms tingsritt.
En domstol ska underrdtta

registreringsmyndigheten om en
dom som gdller

1. hdvning av en registrering av
en firma, eller

2. intrdng i en registrerad firma.

Domstolen ska dven underritta
registreringsmyndigheten om en

dom i ett mal i vilket forts
faststillelsetalan  avseende  en
registrerad firma.

Overklagande

28§

Ett beslut enligt 16 1 § om
administrativ  hdvning av en
registrering av en firma far inte
overklagas. Detsamma gdller ett
beslut genom vilket ett drende har
overlimnats till tingsritt eller
avskrivits  enligt 16j§ tredje
stycket. Andra beslut i drenden om
administrativ hévning far
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overklagas till tingsrdtt inom tre
veckor frdn dagen for beslutet.
Beslut under handldggningen av
ett sadant drende fdar inte
overklagas sdrskilt.

29§

Ett overklagande enligt 28 §
gors till den tingsrdtt som enligt
vad handlingarna visar dr behorig
enligt 10 kap. rdttegangsbalken att
prova frdgan om hdvning av
registrering. Om det inte finns
ndgon  domstol  som  enligt
rittegangsbalken dr behorig att
prova overklagandet, ska beslutet
overklagas till Stockholms
tingsrdtt.

Overklagandet — ges in  till
registreringsmyndigheten.

Vid handliggningen i domstol
tillimpas lagen (1996:242) om
domstolsdrenden.  Registrerings-
myndigheten ska dock inte vara
part i domstolen.

Bemyndigande

308

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

1. Denna lag trider i kraft den 1 juli 2011.

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

3. Aldre foreskrifter giller fortfarande i friga om Atgérder som har
vidtagits eller rittigheter som har forvarvats fore ikrafttradandet.

4. Nationella och internationella varumérken som genom registrering
har beviljats skydd i Sverige enligt édldre foreskrifter ska anses utgdra
sddana varumérken som avses i 10 § andra stycket 1.
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2.3
Patentbesvirsritten

Forslag till lag om dndring i lagen (1977:729) om

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

besvirsritten ska ha foljande lydelse.

Nuvarande lydelse

Patentbesvérsritten provar som
forvaltningsdomstol 6verklagande
av  beslut av Patent- och
registreringsverket enligt vad som
foreskrivs i patentlagen
(1967:837) eller med stod darav

utfardade bestimmelser samt i
monsterskyddslagen  (1970:485),
varumdrkeslagen (1960:644),

namnlagen (1982:670) och lagen
(1991:1559) med foreskrifter pa
tryckfrihetsforordningens och yttr-
andefrihetsgrundlagens omraden.
Vidare provar Patentbesvirsritten
overklagande av beslut av Statens
jordbruksverk enligt vad som
foreskrivs 1 véxtforadlarrittslagen
(1997:3006).

Lydelse enligt prop. 2009/10:181

I friga om Overklagande av ett
slutligt beslut av Patentbesvérs-
ratten finns bestdimmelser i patent-
lagen (1967:837), monsterskydds-

lagen (1970:485), varumdrkes-
lagen  (1960:644), namnlagen
(1982:670), lagen (1991:1559)

med foreskrifter pa tryckfrihets-
forordningens och yttrandefrihets-
grundlagens omrdden samt i vaxt-
forddlarrattslagen (1997:306).

Foreslagen lydelse

1§

Patentbesvérsritten provar som
forvaltningsdomstol overklagande
av  beslut av Patent- och
registreringsverket enligt vad som
foreskrivs i patentlagen
(1967:837) eller med stod dérav

utfardade bestimmelser samt i
monsterskyddslagen  (1970:485),
varumdrkeslagen (2011:000),

namnlagen (1982:670) och lagen
(1991:1559) med foreskrifter pa
tryckfrihetsforordningens och yttr-
andefrihetsgrundlagens omraden.
Vidare provar Patentbesvirsritten
overklagande av beslut av Statens
jordbruksverk enligt vad som
foreskrivs 1 vaxtforddlarrattslagen
(1997:306).

Féreslagen lydelse

17 §*

I fraga om oOverklagande av ett
slutligt beslut av Patentbesvérs-
ritten finns bestimmelser i patent-
lagen (1967:837), monsterskydds-

lagen (1970:485), varumdrkes-
lagen  (2011:000), namnlagen
(1982:670), lagen (1991:1559)

med foreskrifter pé tryckfrihets-
forordningens och yttrandefrihets-
grundlagens omraden samt i vaxt-
foradlarrattslagen (1997:3006).

Ett beslut av Patentbesvirsritten, som inte &r slutligt, far overklagas
endast i samband med Overklagande av beslut i sjdlva mélet. Ett beslut
far dock dverklagas sirskilt nér ritten har

! Senaste lydelse 2005:1217.
% Senaste lydelse 1998:383.
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1. ogillat invindning om jav mot ledamot av rétten eller invindning om
att hinder foreligger for talans prévning,

2. avvisat ombud eller bitrdde,

3. utdomt vite eller straff for underlatenhet att iaktta foreldggande eller
alagt vittne eller sakkunnig att ersdtta kostnad som véllats genom
forsummelse eller tredska,

4. forordnat angdende ersattning fér ndgons medverkan i malet,

5. utlatit sig i annat fall &n som avses i 4 i fraga som géller réttshjélp.

Sédant sérskilt dverklagande som avses i andra stycket far goras av den
som beslutet angér, om det har gitt honom eller henne emot. Beslutet
Overklagas till Hogsta forvaltningsdomstolen. Dérvid tillimpas
bestimmelserna i 6 a § forvaltningsprocesslagen (1971:291) och i1 35—
37§§ samma lag om oOverklagande av kammarrittens beslut.
Patentbesvérsrittens beslut ska innehalla uppgift om att det kravs sérskilt
tillstdnd for provning i Hogsta forvaltningsdomstolen och om de grunder
pa vilka ett sadant tillstind meddelas.

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

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

31 kap. 22 a § en ny rubrik av foljande lydelse.

Nuvarande lydelse

Foreslagen lydelse

31 kap.

Varu- eller ndringskdnnetecken

22ay§

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

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

Denna lag trader i kraft den 1 juli 2011.
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3 Arendet och dess beredning

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

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

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

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

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

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

I denna proposition behandlar regeringen betédnkandets och prome-
morians forslag till ny varumérkeslag och dndringar i firmalagen samt
vissa foljdandringar i andra lagar. I samband med det behandlas ocksa
promemorians forslag om ett svenskt tilltrdde till Singaporekonventionen
om varumérkesratt.
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Lagrddet

Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att inhdmta Lagradets yttrande
over de lagforslag som finns i bilaga 9. Lagradets yttrande finns i bilaga
10. Lagradet har foreslagit vissa sprakliga och redaktionella justeringar
och tilldgg. Regeringen har foljt Lagradets forslag utom pa ett par
punkter. Lagradets synpunkter har vidare foranlett vissa foljdéandringar.
Lagradets synpunkter behandlas i Gvervdgandena (avsnitt 5.2, 8.2.2,
9.2.2,9.5.2,9.7.3,10.1.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.4.3, 11.5, 12.4, 13.2, 16.7.3
och 17.2.2) eller i anslutning till att enskilda bestimmelser kommenteras
i forfattningskommentaren. I propositionens lagforslag har ocksé vissa
redaktionella &ndringar gjorts jaimfort med lagradsremissens lagforslag.

Lagteknisk samordning

I propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) foreslas bl.a
att Regeringsritten ska byta namn till Hogsta forvaltningsdomstolen.
Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att anta forslagen till dndringar i
regeringsformen som vilande. I propositionen Utndmning av ordinarie
domare (prop. 2009/10:181) som beslutades den 18 mars 2010 limnas
forslag till &dndringar i bl.a. varumérkeslagen (1960:644) och i lagen
(1977:729) om Patentbesvirsritten till foljd av namnbytet. 1 bada
propositionerna foreslds ikrafttrddande till den 1 januari 2011.
Lagforslagen i den nu aktuella propositionen har i forhéallande till
lagradsremissen dndrats for att uppnad samordning med dessa lagforslag.

4 Varumarken och firmor — en 6verblick

4.1 Inledning

Varumirken och firmor utgdr sddana slags privata formdgenhetsritter
som brukar kallas for immateriella. Varumérkes- och firmardtten hor till
den del av immaterialrdtten som betecknas det industriella rattsskyddet.
Till det industriella rittsskyddet hor ocksé bl.a. monster och patent.

Varumidrkesritten ger innehavare av varukdnnetecken en ensamrétt att
anvinda kénnetecknet som symbol for varor eller tjdnster som tillhanda-
halls i dennes néringsverksamhet. Firmardtten ger pd motsvarande sitt en
ensamriétt att anvidnda ett nédringskdnnetecken som bendmning for den
néringsverksamhet som innehavaren bedriver.

Genom sitt kdnnetecken kan innehavaren sirskilja och framhdva sina
varor, tjanster eller sin verksamhet i férhallande till 6vriga varor, tjanster
eller verksamheter pd marknaden. Manga kdnnetecken har ocksa ett
sjélvstdndigt kommersiellt vérde, grundat pa betydande investeringar.
Aven for konsumenterna fyller kinnetecken en viktig funktion genom att
underlétta identifieringen av varor, tjénster och verksamheter.

En néringsidkare kan anvdnda flera varukdnnetecken for sina varor
eller tjénster, men far i princip inte anvéinda mer 4n en firma for samma
verksamhet (enhetsprincipen). Av principen foljer sdledes att bolaget inte
kan bedriva delar av en verksamhet under olika firmor. Néaringsidkare
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kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma, se 1 § Prop. 2009/10:225

forsta stycket firmalagen (1974:156), forkortad FL. Mgjligheten att
anvinda bifirma utgér foljaktligen ett avsteg fran principen om firmans
enhet.

Bestimmelser om varukdnnetecken finns framst i varumérkeslagen
(1960:644), forkortad VML, och i kollektivmarkeslagen (1960:645).
Kompletterande bestimmelser om bl.a. forfarandet i varumarkesdrenden
finns i varumirkesforordningen (1960:648). Firmalagen innehaller
generella bestimmelser om firmardttens uppkomst, innehéll och
rattsskydd och lagen reglerar firmaskyddet for alla slag av niringsidkare.
I de lagar som finns om olika former for ndringsutdvning, t.ex. aktiebo-
lagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska foreningar,
hinvisas betriffande de grundlaggande firmareglerna till firmalagen och i
ovrigt ges huvudsakligen bara formella registreringsforeskrifter.

Immateriella réttigheter dr nationella, dvs. det skydd som svensk ratt
ger omfattar endast Sverige. Ensamrétten &r med andra ord territoriellt
begrinsad. Trots den nationella begrinsningen &r foremalen for
immaterialrdtten internationella pé sa sétt att de kan anvindas Gver hela
vérlden. For ménga varumérken soker man darfor ofta skydd i flera
lander. En stor del av de varumirkesansdkningar som ldmnas in i
Sverige, till Patent- och registreringsverket (PRV), kommer ocksa fran
utléndska sdokande. Ménga svenska nédringsidkare véljer pd motsvarande
satt att skydda sina varumérken i andra linder genom nationella eller
internationella forfaranden. Nagon mojlighet till internationella forfaran-
den for att fd skydd for firmor finns inte. Varumaérkesratten har ocksa i
avsevart hogre grad an firmarétten varit foremal for internationell
harmonisering.

4.2 Ensamrittens uppkomst och innebord

En ritt till varuméirke med verkan i Sverige kan uppkomma pé olika sitt.
Ett sitt att uppna skydd dr genom nationell registrering hos PRV (1 och
12 §§ VML). Registrering kan ockséd ske genom en internationell
varumdrkesregistrering (se 50 § VML och protokollet den 27 juni 1989
till Madridéverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella
registreringen av varumirken, det s.k Madridprotokollet, SO 1994:82).
Registreringen sker da hos WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation/Virldsorganisationen for den intellektuella dganderdtten). WIPO
ar en sd kallad specialized agency inom FN-systemet. Slutligen finns
mdjlighet till registrering hos EU:s varumérkesmyndighet — Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller), vanligen benimnd OHIM. Se rddets forordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken, EUT L
78, 24.3.2009, s. 1. OHIM ér en forkortning av engelskans Office for
Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs).
Ensamritt pd varumirkesomrddet kan ocksd forvdarvas genom
inarbetning (2 § VML). Savél varumirken som andra sédrskilda
varukdnnetecken kan sdledes erhalla skydd under forutséttning att
varukédnnetecknet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar
sig ar kdnt som beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls
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under kénnetecknet. Till detta kommer att néringsidkare har ett
sjdlvstindigt skydd for sldktnamn, firma och adress (s.k. naturliga
varukinnetecken), se 3 § VML.

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

Ensamritten till ett registrerat varumédrke innebar att ndgon annan inte i
néringsverksamhet far anvinda ett kdnnetecken som kan forvixlas med
det skyddade varumirket for varor eller tjanster av samma eller liknande
slag (4 och 6 §§ VML). Ensamritten till en registrerad firma innebér att
annan an innehavaren inte far anvinda ett med firman forvaxlingsbart
kannetecken for samma verksambhet eller for verksamhet av liknande slag
inom det omrade for vilket firman registrerats, om det inte visas att
innehavaren inte kan lida skada dérav (3 § forsta stycket och 6 § FL).

Vad som anforts om innebdrden av ensamrdtten till registrerade
varumérken och firmor har i huvudsak sin motsvarighet dven i friga om
inarbetade kénnetecken. For savil inarbetade varukidnnetecknen som
inarbetade niringskannetecken giller emellertid att kéinnetecknet &tnjuter
skydd endast inom det omradde dir inarbetningen bestir (4 § fOrsta
stycket tredje punkten VML respektive 3 § andra stycket FL). For
inarbetade firmor géller dessutom att det — till skillnad fran vad som
géller 1 frdga om registrerade firmor — saknar betydelse huruvida
innehavaren av det &dldre niringskdnnetecknet lider skada genom
anviandningen av ett yngre ndringskdnnetecken inom det omrade dér
inarbetningen bestar (3 § andra stycket FL).

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

Vid tvist om rétt till kdnnetecken som é&r forvixlingsbara har den
foretrdde som har tidigast rattsgrund (7 § VML respektive 7 § FL).
Innehavaren av den éldre réttigheten kan dock under vissa forutsittningar
genom passivitet forlora ritten att vidta atgirder mot anvéndningen av ett
forvéxlingsbart kdnnetecken (8 och 9 §§ VML respektive 8 § FL).
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4.3 Nérmare om registrering av varumarken och firmor

4.3.1 Varumirken

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

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

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

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

Niar ett varumidrke har registrerats far den som vill framstilla
invindning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Det innebdr att
den som anser att det finns nagot absolut eller relativt hinder mot
registreringen kan begéra att den upphévs. Invéndningen ska ha kommit
in till PRV inom tvd manader frén dagen da registreringen kungjordes.
Om nédgon framstiller en invéndning far innehavaren av registreringen
tillfille att yttra sig over invdndningen (20 § tredje stycket VML).
Invindningsforfarandet avslutas med att PRV prévar om registreringen
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med hédnsyn till de invdndningar som framstillts ska kvarsta eller
upphévas (21 § VML).

Bestimmelser om overklagande finns i 47 § VML. Den som é&r
missndjd med PRV:s beslut far dverklaga det till Patentbesvarsritten.
Patentbesvérsrittens avgorande far 1 sin  tur Overklagas till
Regeringsratten. En forutsdttning for att Regeringsritten ska ta upp
overklagandet till saklig provning 4dr att domstolen beviljar
provningstillstand.

4.3.2 Firmor

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

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

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

Pa motsvarande sitt som for varumérken géller att det inte far finnas
nagra hinder mot registrering av hinsyn till allménna intressen (absoluta
hinder), 9 § och 10 § forsta stycket 1-3 FL. Inte heller far det finnas
nagra hinder av hinsyn till enskilda intressen (relativa hinder), 10 §
forsta stycket 4-8 och andra stycket FL.
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Aven vid den fortsatta hanteringen av en ansdkan liknar forfarandet vid  Prop. 2009/10:225
Bolagsverket och de andra registreringsmyndigheterna i stort forfarandet
vid PRV. En viktig skillnad &r emellertid att invéindningsférfarande inte
forekommer efter en firmaregistrering samt att registrerings-
myndigheternas beslut inte dverklagas till Patentbesvérsritten, utan till
allmén forvaltningsdomstol. En annan betydelsefull skillnad &r att en
ans6kan om firmaregistrering far innehélla flera firmaforslag, vilka
provas i den rangordning som sékanden har valt. Nar Bolagsverket gor
sin granskning utférs den normalt sd att om verket hittar ett
registreringshinder mot en av de foreslagna firmorna fortsétter verket inte
granskningen av den firman utan gér direkt vidare till nésta forslag fran
sokanden. Det innebér alltsa att alla ténkbara hinder mot vart och ett av
firmaforslagen inte tas fram. En ansdkan om varumérkesregistrering far
déremot bara innehalla ett forslag till varuméarke.

4.4 Ensamrittens upphorande

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

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

En firmaregistrering kan bestd under obegrdnsad tid. Den behover
alltsa, till skillnad fran vad som géller for varumérkesregistreringar, inte
fornyas.

I de associationsrittsliga forfattningarna finns regler om avforande av
firma, bl.a. om néringsidkaren upphor med sin verksamhet (se t.ex. 13 §
handelsregisterlagen). Vidare kan registreringen av en firma upphévas av
domstol, t.ex. pd den grunden att registreringen skett i strid med
firmalagen eller nagon annan forfattning om firma (16 § FL).

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

4.5 Sanktioner

Reglerna om skydd for varukdnnetecken ar sanktionerade. Det finns bl.a.
bestimmelser om straffansvar och skadestdndsskyldighet for den som
uppsétligen eller av oaktsamhet gor intrang i ndgon annans ensamrétt till
ett varukdnnetecken (37 och 38 §§ VML). Vidare kan domstol besluta
om vissa skydds- och sikerhetsatgérder, bland annat kan domstol vid vite
forbjuda den som gor eller medverkar till ett varumirkesintrdng att
fortsitta intrdnget (37 a, 37 b och 41-41 h §§ VML). 73



En forutséttning for att dklagare ska vécka atal for varumérkesintrang Prop. 2009/10:225

ar att malsdganden anger brottet till atal och att atal av sérskilda skél &r
pékallat fran allmén synpunkt (37 § tredje stycket VML).

Reglerna om skydd for néringskdnnetecken &r sanktionerade pa
motsvarande sétt som varukdnnetecknen (se 18 § FL om straffansvar,
19 § FL om skadestandsskyldighet, 15 § FL om vitesférbud, 18 a § och
20-20 h §§ FL om &vriga skydds- och sdkerhetsatgiarder samt 18 § femte
stycket FL om allmént atal).

4.6 Kollektivmérkeslagen

Kollektivmérkeslagen, som tridde i kraft samtidigt som varumérkes-
lagen, innehaller sirskilda bestimmelser om s.k. kollektivmérken.

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

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

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

4.7 Internationella 6verenskommelser
4.7.1 Varumirkesomradet
Pariskonventionen

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

Den omfattande internationella handeln har emellertid medfort att
varumérkesrétten har en hog grad av internationell priagel. Det finns flera
internationella konventioner pa omradet som Sverige ar anslutet till. Den
mest grundldggande av dessa ér Pariskonventionen den 20 mars 1883 for
industriellt rittsskydd, SO 1970:60. Pariskonventionen #r i dag nira nog
varldsomfattande. Konventionen har reviderats flera génger, vilket

74



inneburit att det industriella rattsskyddet forbittrats over aren. Den
senaste versionen dr Pariskonventionens Stockholmstext fran ar 1967. De
lainder som é&r anslutna till konventionen bildar den sa kallade
Parisunionen.

Pariskonventionen bygger pa fyra grundlaggande principer. Principen
om nationell behandling innebér att unionsldnderna ar forpliktade att ge
dem som &r medborgare i annat unionsland ett i princip minst lika
omfattande rittsskydd som landet ger sina egna medborgare. Den som
har hemvist i eller driver rorelse i1 ett unionsland likstdlls med
medborgare i ett sddant land.

Principen om minimiskydd innebar att medborgare i ett annat
unionsland alltid ska vara garanterade ett visst minimiskydd, dven om
landets egna medborgare inte tnjuter motsvarande skydd.

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

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

Madridsystemet

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

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

TRIPs-avtalet

Av medlemskapet i WTO foljer det for alla medlemmar bindande avtalet
om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, SO 1995:30
(Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights,
forkortat TRIPs-avtalet). Avtalet trddde i kraft ar 1995 och Sverige har
varit medlem sedan dess. I TRIPs-avtalet finns bestimmelser om

Prop. 2009/10:225

75



varukédnnetecken, bland annat om vilka tecken som ska kunna skyddas
som varumérken, om ensamréattens omfattning och om sanktioner.

Trademark Law Treaty och Singaporekonventionen om varumdrkesrdtt

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

Inom WIPO har det ddrefter utarbetats en reviderad
varumédrkeskonvention — Singaporekonventionen om varuméarkesritt
(Singapore Treaty on the Law of Trademarks) — vilken antogs vid en
diplomatkonferens i mars 2006. Aven denna konvention #r begrinsad till
forfarandefragor.

EU-rdttsliga bestimmelser

Fordraget om Europeiska unionens funktionssétt har stor betydelse for
utformningen och tillimpningen av nationell varumérkesrétt i medlems-
staterna. Av sérskild vikt dr artikel 18 i den konsoliderade versionen
(artikel 16 d 1 Lissabonfordraget) om férbud mot diskriminering pé grund
av nationalitet, artikel 34 i den konsoliderade versionen (artikel 28 i
Lissabonfordraget) om forbud mot kvantitativa importrestriktioner och
liknande atgérder, artikel 36 i den konsoliderade versionen (artikel 30 i
Lissabonfordraget) om skydd for bl.a. industriell dganderitt samt
konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 i den konsoliderade
versionen (artiklarna 81 och 82 i Lissabonfordraget).

Det finns tva centrala réttsakter som reglerar varumairkesritten inom
Europeiska unionen. Den forsta dr Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumiérkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25),
forkortat  varumarkesdirektivet.  Varumérkesdirektivet —utgdr en
kodifiering av alla de dndringar som gjorts i radets direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1).
Varumirkesdirektivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika
medlemsstaternas nationella varumérkeslagar. Direktivet innebér inte att
medlemsstaternas varumérkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen
har begrénsats till sédana nationella bestimmelser som pa ett mera direkt
satt kan motverka den fria rorligheten for varor eller tjanster. Framfor allt
reglerar direktivet frdgor om vad som behdvs for att kunna f4 och
vidmakthélla en ensamritt till ett varuméarke och frdgor om det réttsliga
skyddet av ensamritten till ett varumarke.

Det ursprungliga varumérkesdirektivets regler infordes i svensk rétt
som en foljd av Sveriges ataganden enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet (EES-avtalet). Inforlivandet av direktivet
skedde ar 1993 genom é&ndringar i varumérkeslagen (prop. 1992/93:48,
bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686).
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Den andra rittsakten ér radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, 24.3.2009,
s. 1), forkortad varumérkesforordningen. Varumirkesforordningen utgor
en kodifiering av alla de &dndringar som gjorts i rddets férordning (EG) nr
40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
14.1.1994, s. 1). Varumirkesforordningen ger en mojlighet att genom en
ansokan hos OHIM f& registrering av ett varumirke - ett
gemenskapsvarumidrke — som har réttsverkan i hela unionen.
Forutsdttningarna och forfarandet for registrering regleras uteslutande av
forordningens bestdmmelser. Flera av bestdmmelserna svarar mot
motsvarande bestimmelser i varumérkesdirektivet och darmed i sakligt
hinseende ocksd mot bestimmelserna i den svenska varumaérkeslagen.

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

4.7.2 Firmaomradet

Firmaritten har inte varit foremal for internationell harmonisering pa
samma sitt som varuméirkesritten och Gvrig immaterialrétt. Det finns
heller inte, som ndmnts, nagon mdjlighet till internationell registrering av
firmor eller registrering via nagot forfarande inom EU.

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

Inom EU finns inte nagon sdrskild reglering av firmaridtten. Rétten till
firma berdrs dock 1 bade varumérkesdirektivet och varumérkes-
forordningen nér det géller regleringen av vad som kan utgéra hinder mot
registrering av varumirken och leda till forbud mot anvindning av
varumérken. Firmaskyddet har ocksd viss betydelse for varumérkes-
skyddets omfattning.

Enligt artikel 4.4 b i varumirkesdirektivet kan en medlemsstat besluta
att ett varumarke inte fir registreras eller, om det redan &r registrerat, att
registreringen ska kunna upphivas, bland annat pa grund av rétten till
andra kénnetecken &n varumérken som anvinds i naringsverksamhet. Det
fordras dé att rétten till ett sidant kdnnetecken forvarvats fore tidpunkten
for ansokan om registrering av varumairket eller fore tidpunkten for den
foretrddesrdtt som aberopats till stod for ansékan. Det krdvs ocksa att
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kannetecknet i frdga ger innechavaren ritt att utverka forbud mot
anvindningen av varumérket.

Nir det giller ensamrittens omfattning framgar av artikel 5.5 att for
det fall ett kéinnetecken anvénds i annat syfte &n att sérskilja varor eller
tjdnster — bland annat sdsom firmanamn — ar det rittsordningen i den
berdrda medlemsstaten som dr relevant vid faststéllelsen av omfattningen
av och i forekommande fall innehéllet i det skydd som ges den
varumérkesinnehavare som pastar sig lida skada till foljd av att tecknet
anviands som firmanamn. (Se EU-domstolens domar den 16 november
2004 i mél C-245/02, Anheuser-Busch Inc. mot Budé&jovicky Budvar,
narodni podnik, REG 2004 I-10989 och den 11 september 2007 i mél C-
17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 [-07041).

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

I artikel 8.4 1 varumédrkesforordningen anges att ett gemenskaps-
varumérke inte far registreras bland annat om innehavaren av ett annat
kénnetecken dn varumirke, som anvédnds i ndringsverksamhet i mer dn
lokal omfattning, gér invindning mot ansdkan om registrering pa grund
av denna rittighet. Det fordras dé att rétten till kdnnetecknet forvérvats
fore tidpunkten for ansdkan om registrering av gemenskapsvarumérket
eller fore tidpunkten for den prioritet som &beropas som grund for
ansokan. Det krivs ocksd att kdnnetecknet ger innehavaren rétt att
utverka forbud mot anvindningen av ett yngre varumérke. Av artikel
53.1 ¢ i varumirkesforordningen framgér att en registrering far upphévas
pa grund av en sddan dldre réttighet. Vidare framgér av artikel 110.1 i
varumdrkesforordningen att medlemsstaterna far ha bestimmelser om
forbud mot anvdndningen av gemenskapsvarumirken om dessa gor
intrang i en rdttighet av detta slag.

Enligt artikel 12 1 varumérkesforordningen ger ett gemenskaps-
varumérke inte innehavaren rdtt att forhindra tredje man att i
ndringsverksamhet och i enlighet med god affarssed anvénda sitt eget
namn (eller sin adress).

Av ett uttalande fran kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets
och réadets direktiv 2004/48/EG om sdkerstdllande av skyddet for
immateriella réttigheter (2005/295/EG), EUT L 94, 13.4.2005, s. 37
framgar att det civilréttsliga sanktionsdirektivet ska tillimpas pa
firmanamn, om dessa dr skyddade som exklusiva réttigheter i den
berdrda nationella lagstiftningen. Det innebédr for svensk del att det
civilrittsliga sanktionsdirektivets bestdimmelser har betydelse for
firmaomradet, precis som for varumirkesomréadet. (Se ocksé betraffande
det civilrittsliga sanktionsdirektivets tillimpningsomrade artiklarna 1
och 2 i detta direktiv).
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5 Allminna utgdngspunkter

5.1 Varumirkeslagstiftningen behdver moderniseras

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

Forhéllandena p& marknaden och foretagens forutsittningar for att
agera pa marknaden &r naturligtvis annorlunda i dag &n vad som var fallet
for ndstan 50 ar sedan. Ménga foretag agerar exempelvis pé ett helt annat
sdtt dn tidigare pa en internationell marknad.

Ocksa pa varumirkesomradet som sadant har forhallandena &ndrats
sedan lagens tillkomst. Foretag har under ldng tid anvént varuméirken och
andra varukdnnetecken som identifierings- och konkurrensmedel vid
marknadsforing av varor och tjanster. Denna grundliggande funktion for
ett varumdrke, dvs. att fungera som individualiseringsmedel for att
siarskilja olika varor och tjénster, finns givetvis kvar dven i1 dag.
Utvecklingen har emellertid gétt mot att allt storre resurser laggs ner pa
marknadsforing och investeringar i varumirken vid etablering av nya
varor och tjanster. Varumérkena har i hogre grad kommit att fungera som
en sjélvstindig tillgdng som far representera foretagets upparbetade vérde
i form av t.ex. image och goodwill. Ett varumirke kan representera ett
mycket stort vdrde; i manga fall kan varumirket utgdra ett foretags
storsta tillgdng. Varumérkesritten har dérigenom ocksa kommit att i allt
storre utstrackning 4 en funktion som skydd for de investeringar och
resurser som lagts ned pa varumarket.

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

Péa det internationella planet finns det ett etablerat system for
internationell varumérkesregistrering, det s.k. Madridsystemet. Systemet
utgodrs av dels Madridoverenskommelsen den 14 april 1891 om den
internationella  registreringen av  varumérken (Madridoverens-
kommelsen), dels protokollet den 27 juni 1989 till Madridoverens-
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kommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av Prop. 2009/10:225

varumdrken (Madridprotokollet). Vidare bedrivs inom WIPO ett
kontinuerligt internationellt arbete for att utveckla varumérkesratten.

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

Det internationella regelverket pa varumirkesomrddet har haft
konsekvenser ocksd for den svenska varumérkeslagstiftningen. En rad
tilldgg och &@ndringar har gjorts i lagen, inte minst under 1990-talet till
foljd av Sveriges anslutning till EES-avtalet och till f61jd av att Sverige
tilltradde Madridprotokollet. Vidare har det sedan mitten av 1990-talet
genomforts flera lagéndringar nér det giller frdgor om sanktioner och
tvangsmedel i samtliga lagar pd det immaterialrittsliga omradet. Alla
dessa lagindringar har inneburit att lagen kommit att bli alltmer
svaroverskadlig.

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

En fraga som regeringen prioriterar hogt &r att det ska bli enklare att
starta och driva foretag. Lagstiftningen pa det varumérkesrittsliga och
firmaréttsliga omradet har stor betydelse for méanga foretag. En viktig del
i forenklingsarbetet &r att de regler som ror foretagandet utformas pa ett
enkelt och dndamaélsenligt sétt. For att dstadkomma detta behover det
goras en Oversyn av den varumérkesrittsliga lagstiftningen och de delar
av den firmarattsliga lagstiftningen som har samband med den
motsvarande dversynen av varumérkesrétten.

Sammanfattningsvis dr den nuvarande varumirkeslagen i behov av
savil en Oversyn av de materiella reglerna som en redaktionell och
spraklig modernisering. Vidare behdver motsvarande delar i firmalagen
ses dver.

5.2 En helt ny varumairkeslag infors

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

Den nuvarande kollektivmérkeslagen upphdvs. Bestimmelserna i
kollektivmérkeslagen tas, med vissa mindre fordndringar, in i den nya
varumarkeslagen. Det nuvarande kravet pa att skanden maste vara en
forening av néringsidkare for att ansoka om eller inneha ett
gemensamt varumirke (kollektivmirke) fors inte over till den nya
lagen. 1 fortsdttningen ska alla fOreningar, bolag och andra
sammanslutningar kunna vara sokande eller innehavare av sadana
varumérken.
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Regeringens bedéomning: Det bor inte inforas nidgon samlad lag
som omfattar bade den varumirkesrittsliga och firmarittsliga
lagstiftningen.

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

Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller limnat det utan
erinran. Nagra av dem har patalat behovet av en Oversyn av den
varumdrkesrattsliga lagstiftningen. Ett antal remissinstanser har framfort
synpunkter pa den strukturella och redaktionella utformningen av lagen
och andra synpunkter av lagteknisk karaktdr. Monsterutredningen,
Patentbevdrsritten och Svenskt Ndringsliv m.fl. har anfort att regleringen
betrdffande bl.a. intrdngsundersdkning och pant borde kunna lyftas ur
lagen och regleras i sdrskilda lagar. Svenskt Néringsliv m.fI. har ansett att
pa sikt bor den varumirkes- och firmarittsliga lagstiftningen integreras
helt i en ny lag, bendmnd Kénneteckenslag, men att en sddan integrering
bor f ansta till dess lagen ses dver pa nytt. Ddremot borde det dvervigas
om inte bestimmelserna om varumérken och firma redan nu skulle kunna
regleras i skilda avdelningar i en samlad lag. Organisationerna har ocksé
ansett att namnet “varumirkeslag” borde  ersittas med
“kéanneteckenslag”. Stockholms tingsrdtt har bl.a. anfort att det i den nya
varumérkeslagen bor dvervigas att vilja en 16pande paragrafnumrering
for varje kapitel. Patent- och registreringsverket (PRV) har ansett att det i
den nya varumirkeslagen bor tas in en bestimmelse som innehéller
definitioner av de begrepp som anvinds i lagen.

Skiilen for regeringens forslag och bedomning
Lagens namn och utformning

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

Négra remissinstanser har ansett att det borde vara mojligt att samla
dessa bestimmelser i skilda avdelningar i en gemensam lag, bendmnd
kanneteckenslag, for att markera det funktionella sambandet mellan
varumédrken och firmor. Regeringen stéller sig dock tveksam till om en
sadan ordning skulle medfora nigra betydande fordelar. Det kan ocksa
tankas att en sddan foréndring skulle medféra nackdelar och om det
saknas 1 dagsldget helt utredning. En sammanslagning ar inte ndgot som
efterfragats av en stor andel av remissinstanserna. Det har inte
framkommit att férdelarna med en sammanslagning 4r sa stora eller att
en sddan sammanslagning &r sa efterfrdgad att det 4r motiverat att inleda
det omfattande arbete som skulle behovas for att sakerstilla att en samlad
lag kommer att fungera p& Onskvért sdtt. Regeringen anser
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sammanfattningsvis att den nuvarande strukturen med en varumaérkeslag Prop. 2009/10:225

och en firmalag bor behallas.

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

Ytterligare en frdga dr om regleringen i frdga om intrangsundersokning
m.m. i de immaterialréttsliga lagarna, som foreslagits av vissa
remissinstanser, borde samlas i en sérskild lag. Den nuvarande ordningen
innebér att regleringen avseende bl.a. intrangsundersokning finns intagen
i var och en av de immaterialréttsliga lagarna. En fordel med denna
16sning &r att det direkt i respektive lag gar att utldsa vilka regler som é&r
tillampliga for den immateriella réttighet som lagen avser. Om delar av
lagstiftningen bryts ut och fors Gver till en separat lag blir det ddremot
nodvandigt att beakta ytterligare en lag for att fa en fullstidndig bild av
lagregleringen. Regelverket blir dirigenom mer svardverskadligt.
Regeringen anser dérfor att den nuvarande ordningen bor behéllas dven
fortséttningsvis.

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

Som kommittén pépekat skiljer sig lagforslaget redaktionellt sett fran
hur modern svensk lagstiftning brukar vara utformad i vissa avseenden.
Exempelvis anvinds i lagforslaget 16pande paragrafnumrering genom
hela lagen trots att lagen bestar av flera kapitel. Vidare &r ett antal
paragrafer langre och omfattar fler stycken &n normalt. Som ndmnts
tidigare dr det en prioriterad fraga for regeringen att de regler som ror
foretagandet utformas pa ett enkelt och &ndamalsenligt sitt. De lagar som
foretagen har att tillimpa ska vara dverskadliga och lattillgdngliga. Inte
minst av det skélet dr det angeldget att lagen fir en modern utformning,
bade sprékligt och redaktionellt. Lagen bor delas in i kapitel med en
l6pande paragrafnumrering endast inom varje kapitel och det bor
efterstrivas att varje paragraf inte blir for omfattande.

PRV har ansett att det i den nya varumarkeslagen bor tas in en sérskild
bestimmelse i vilken de begrepp som anvdnds i1 lagen definieras.
Regeringen anser emellertid inte att nigon sadan bestimmelse behdvs. I
de sammanhang dér ett visst begrepp behover forklaras eller tydliggoras
sd kan detta lampligen ske i omedelbar anslutning till de bestimmelser
som behandlar det aktuella begreppet. Det ér vidare sa att inneborden av
vissa av de begrepp som forekommer i lagen regleras i annan
lagstiftning, t.ex. firmalagen.
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Nar det géller firmalagen foreslas inte nagon ny lagstiftning. Det & Prop. 2009/10:225

dérfor inte mojligt att nu modernisera denna lagstiftning redaktionellt pa
samma sitt som den nya varumirkeslagen. Andringarna i firmalagen bér
dock goras sa att regleringen dér det dr lampligt i s& stor utstrickning
som mojligt anpassas till motsvarande regler i den nya varumérkeslagen.
Firmalagen har dndrats vid flera tillfillen sedan dess tillkomst. Till f6ljd
av bade tidigare gjorda andringar och de &ndringar som nu foreslas
kommer den att innehalla atskilliga inskjutna paragrafer. Som Lagrddet
har papekat kommer dessutom bestimmelsen om registreringshinder att
bli mycket lang. Det har inte gatt att i detta lagstiftningsérende gora en
redaktionell Gversyn av firmalagen. Det &r darfor angeldget att en sadan
oversyn kommer till stdnd s& snart som mojligt. En redaktionell och
spréklig forenkling av lagtexten kommer fOrstis att ingd i en sddan
oversyn.

Den nya varumdrkeslagens tillimpningsomradde, integrering av den
nuvarande kollektivmdrkeslagen

Kommitténs lagforslag innebar att bestimmelserna i den nuvarande
kollektivmérkeslagen, med vissa fordndringar, skulle tas in i den nya
varumérkeslagen och att kollektivmérkeslagen f6ljaktligen skulle
upphora att gélla. 1 Gvrigt innebar forslaget inte ndgon fordndring av
lagens tillimpningsomrade. Ingen av remissinstanserna har haft nagon
invindning mot detta. Regeringen ansluter sig till kommitténs
uppfattning i dessa delar.

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

Som kommittén pekat pa avskaffades den 1 januari 1995 kravet i
varumdrkeslagen pa att sokanden skulle vara néringsidkare (se prop.
1994/95:59 s. 42 f.). Regeringen delar kommitténs uppfattning att
motsvarande fordndring bor goéras dven 1 fridga om sddana
kollektivmérken och varukdnnetecken som avses i 1 § forsta stycket
kollektivmérkeslagen. Regeringen delar vidare kommitténs uppfattning
att ocksd andra sammanslutningar &n foreningar bor kunna ansdka om
och vara innehavare av sddana kannetecken. I enlighet med vad Lagrddet
har foreslagit bor lagtexten fortydligas s& det framgar uttryckligen att
dven bolag omfattas.

Slutligen innebar kommitténs forslag att terminologin, med hénsyn till
hur regleringen i artikel 1 i varumirkesdirektivet &r utformad, skulle
fordndras 1 vissa avseenden. Enligt forslaget skulle begreppet kollektiv-
mirke, som enligt géllande ordning anvinds som samlingsbegrepp for
alla slags varumirken som omfattas av kollektivméarkeslagen, i
fortsattningen bara anviindas som bendmning for de mérken som anvands
av medlemmar for varor eller tjénster som tillhandhalls i medlemmens
rorelse, dvs. de mérken som avses i 1 § forsta stycket kollektiv-
mérkeslagen. Néar det géller marken som avses i lagens andra stycke, dvs.

83



mirken som anvinds for varor eller tjédnster som dr foremal for kontroll
av offentlig myndighet, stiftelse eller ssmmanslutning, féreslogs att dessa
i den nya varumirkeslagen skulle bendmnas garanti- eller
kontrollmérken.

Uppdelningen mellan kollektivmérken & ena sidan och garanti- eller
kontrollmédrke & den andra &r enligt regeringens mening naturlig och
liknar ocksa den konstruktion som redan funnits i kollektivmérkeslagen.
Man kan dédremot i och for sig ifrdgasitta om det finns nadgon anledning
att i lagen gora nagon atskillnad mellan garantimirken och kontroll-
mirken. Nagon skarp grins mellan dessa typer av mirken &r knappast
mojlig att dra. Det kan dock ténkas att det forekommer mérken av nu
angivet slag som fér anvéndas for att garantera att de aktuella varorna
eller tjdnsterna uppfyller vissa givna krav eller normer utan att
innehavaren av mirket nodvandigtvis sjilv genomfor ndgon kontroll av
detta. I ett sddant fall blir det mer réttvisande att bendmna mérket som ett
garantimirke. Regeringen ansluter sig dirfor dven i denna del till
kommitténs uppfattning om hur lagtexten bor vara utformad.

6 Officialprovningens omfattning vid
registrering av varumairken och firmor

6.1 Hur officialprovningen ser ut i dag
6.1.1 Varumirkesritten
Svenska forhdllanden

Registrering av varumérken sker i Sverige vid Patent- och
registreringsverket (PRV). Nér en ansdkan om varumérkesregistrering
kommer in till PRV gors en formell granskning av ansdkan, t.ex. att
ansOkan innehaller uppgifter om de varor eller tjdnster som mérket avser
(se 17 och 19 §§ samt 1 § tredje stycket varuméirkeslagen 1960:644,
forkortad VML samt 9§ forsta stycket 4 varumérkesforordningen
1960:648). Utover denna formella granskning kontrollerar PRV vid sin
provning av ansdkan att det inte finns nagra materiella hinder mot
registreringen (se 19 och 20 §§ VML). Dessa hinder brukar delas in i tva
olika kategorier, nimligen absoluta och relativa registreringshinder.

De absoluta registreringshindren &r sddana hinder som ar motiverade
av hénsyn till allmidnna intressen. Dessa finns i 13 § och 14 § forsta
stycket 1-3 VML. Dit hor for det forsta det grundldggande kravet att ett
varumidrke méste ha sérskiljningsformaga (13 § VML). Det innebér att
mirket ska ha forméga att skilja de varor eller tjanster som tillhandahalls
i en nédringsverksamhet fran dem som tillhandahélls i en annan. Mérken
som bara anger t.ex. varornas eller tjansternas art, beskaffenhet eller
liknande saknar i regel sddan formaga. Kénnetecken som uteslutande
bestar av en form som foljer av varans art eller som antingen krévs for att
uppnd ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande vérde féar inte
heller registreras som varumérke.
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For det andra far mérket inte utan tillstdnd innehalla en skyddad statlig Prop. 2009/10:225

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

For det tredje far mérket inte vara dgnat att vilseleda allménheten och,
for det fjérde, inte heller pd annat sitt strida mot lag eller forfattning eller
allmén ordning eller vara dgnat att vicka forargelse (14 § forsta stycket 2
och 3 VML).

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

Som exempel pa relativa registreringshinder kan ndmnas att det sokta
varumérket star i strid med annans slédktnamn eller kan uppfattas som en
titel pd ndgon annans skyddade litteréra eller konstnéarliga verk. Vanligast
forekommande bland de relativa registreringshindren dr att det sokta
varumérket &r forvéxlingsbart med nagon annans varumirke som é&r
registrerat efter tidigare ansokan, ndgon annans dldre inarbetade
varukédnnetecken eller ett namn eller en firma som négon annan anvander
i ndringsverksamhet (14 § forsta stycket 6 VML). Vad giller registrerade
varumidrken kan det vara friga om ett nationellt registrerat sadant, ett
internationellt registrerat varumirke som géller i Sverige eller ett
gemenskapsvarumarke.

Forvixlingsbarhet kan aberopas for ett gemenskapsvarumérke d&ven om
mirkena inte avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag
under forutsittning att gemenskapsvarumarket ar vél ansett i Europeiska
unionen och anvéndningen av ett liknande varumédrke skulle dra
otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for gemenskaps-
varumérkets sdrskiljningsformaga eller anseende (14 § tredje stycket
VML). Motsvarande skydd finns ocksd for vél ansedda nationella
varumidrken och for vil ansedda firmor (14 § forsta stycket 6 och 6 §
andra stycket VML). Aven vil ansedda internationella varumérken med
giltighet i Sverige har sadant skydd (14 § forsta stycket 6, 6 § andra
stycket samt 54 § andra stycket och 57 § forsta stycket VML).

Till skillnad fran vad som géller betriffande de absoluta
registreringshindren faller de relativa registreringshindren bort om den
som innehar den tidigare rittigheten medger att registrering far ske (14 §
fjirde stycket VML). Om den som ansoker om registrering av ett
varumdrke har gett in ett medgivande fran rattighetshavaren kan
sokanden alltsd inte nekas registrering av hénsyn till den tidigare
rittigheten. Detta hinger samman med att de relativa
registreringshindren, som ndmnts tidigare, 4r motiverade av hénsyn till
just enskilda intressen. Om det ar fraga om sa stark forvéxlingsrisk att det
nya mirket &r dgnat att vilseleda allminheten kan registreringshinder
dock foreligga enligt 14 § forsta stycket 2 VML, se SOU 1958:10 s. 279—
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283, 289 och 290, prop. 1960:167 s. 114 och 252, rittsfallet RA84 2:64,
och jfr rittsfallet RA 1988 ref. 107. Riittsléiget dr inte helt klart. Fran
senare tid finns t.ex. avgodranden dir savdl mirkesidentitet som
varuslags- eller tjansteidentitet forelag men dér risk for vilseledande dnda
inte anséags foreligga (Patentbesvarsrittens dom 2005-10-28 i mél nr 03-
320, Patentbesvérsrittens dom 2007-05-18 i mal nr 05-148 och
Patentbesvérsrattens dom 2007-12-14 i mal nr 07-163).

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

Samma hinder som kan leda till att en ansdkan om registrering avslds
kan utgora grund for en invéndning under invéndningsforfarandet (21 §
VML). Invindningar kan framstéllas inom tvd ménader fran kungdrelse-
dagen, dvs. den dag da varumaérket tas in i registret och kungorelse om
detta utfardas (20 § VML). Savil absoluta som relativa hinder kan alltsa
utgora grund for en invdndning.

Gemenskapsvarumdrket

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

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

Om ansokan inte avslas pa grund av nagot absolut registreringshinder,
undersdker OHIM om det finns négra relativa registreringshinder i form
av tidigare registrerade gemenskapsvaruméirken eller tidigare ingivna
saddana ansdkningar och uppréttar en s.k. granskningsrapport dir dessa
hinder antecknas, se artiklarna 38.1 och 155.1. Om sokanden begért det
skickar OHIM ocksa en kopia av ansokan till registreringsmyndigheterna
i de medlemsstater som meddelat att de kan gora en granskning av
eventuella registreringshinder i det egna varumérkesregistret (artiklarna
38.2 och 155.2 i varumérkesforordningen). Varje sddan registrerings-
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myndighet uppréttar inom tvd manader pa motsvarande sétt en nationell
granskningsrapport som skickas till OHIM (artiklarna 38.3 och 155.3 i
varumarkesforordningen). For nérvarande deltar foljande medlemsstater i
forfarandet: Danmark, Finland, Grekland, Litauen, Polen, Ruménien,
Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Osterrike.

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

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

I samband med offentliggérandet underrittar OHIM ockséd de
innehavare av idldre gemenskapsvarumirken eller sdkande avseende
sddana som finns upptagna i Europeiska unionens granskningsrapport om
den nya ansokan (artiklarna 38.7 och 155.4 i varumérkesférordningen).
Déaremot skickas ingen underréttelse till innehavare av dldre nationella
ensamrétter som finns upptagna i de nationella granskningsrapporterna.

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

Registreringsforfarandet i ndgra andra ldnder

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

Niér det giller de europeiska landerna i 6vrigt kan konstateras att man
varken i Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller Benelux (Belgien,
Nederldnderna och Luxemburg) foretar officialprovning av relativa
registreringshinder.

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

6.1.2 Firmariitten
Svenska forhdllanden

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

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

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

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

For det andra gors en undersokning av om det finns nigra hinder av
hinsyn till dldre ensamritter (relativa registreringshinder). Dessa riknas
upp 1 10 § forsta stycket 4-8 och andra stycket FL.

Som exempel pa relativa registreringshinder kan nimnas att den sokta
firman star i strid med nadgon annans sliktnamn eller kan uppfattas som
titel pd ndgon annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk. Liksom
pa varuméarkesomradet ar det relativa hinder som oftast forekommer att

Prop. 2009/10:225

88



den sokta firman &r forvixlingsbar med nigon annan niringsidkares
skyddade nérings- eller varukdnnetecken (10 § forsta stycket 6 FL). En
firma far heller inte registreras om den dr forvéxlingsbar med nagon
annans gemenskapsvarumirke (10 § forsta stycket 8 FL).

Forvaxlingsbarhet kan aberopas for ett gemenskapsvarumérke dven om
kannetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag under
forutséttning att gemenskapsvarumérket dr vdl ansett i Europeiska
unionen och anvindningen av en liknande firma skulle dra otillborlig
fordel av eller skulle vara till forfang for gemenskapsvarumairkets
sarskiljningsformaga eller anseende (10 § andra stycket FL).
Motsvarande skydd finns ocksd for vél ansedda firmor och for vil
ansedda nationella varumérken enligt 10 § forsta stycket 6 och 6 § andra
stycket FL. Aven vil ansedda internationella varumérken med giltighet i
Sverige har sddant skydd (10 § forsta stycket 6 FL samt 57 § forsta
stycket VML och 6 § andra stycket FL).

Registrering kan, pd samma sitt som i varumirkesritten, enligt 10 §
tredje stycket FL ske trots att det finns ett relativt hinder, om den vars rétt
ar 1 fraga medger det och det inte heller finns nagot absolut hinder.

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

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

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

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

Forhallandena i de andra nordiska ldnderna

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

I Norge omfattar officialprovningen absoluta hinder samt vissa relativa
hinder mot registrering. Liksom i Danmark finns det ett absolut hinder
mot registrering om en identisk firma redan &r registrerad. Vidare
kontrolleras om det finns andra absoluta hinder mot registrering. Att en
firma saknar sdrskiljningsféormaga utgdr inte ldngre ett sddant hinder mot
registrering. Néar det géller officialprovningen av relativa registrerings-
hinder omfattar den t.ex. att firman inte innehaller nagot som ar dgnat att
uppfattas som ndgon annans namn eller konstnédrsnamn. Dédremot gor
registreringsmyndigheten ingen provning av relativa hinder i form av
t.ex. tidigare varukénnetecken enligt den norska varumirkeslagen,
kollektivmérken eller niringskdnnetecken eftersom sadana hinder inte
utgdér hinder mot en firmaregistrering 1 registreringsfasen. Négon
mdjlighet att gora invdndning mot registreringen pa grund av sddana
tidigare rattigheter finns inte heller, men sédana rattigheter kan innebéra
att firman forklaras std i strid med lagen i ett forfarande for s.k.
administrativ overprovning vid den norska registreringsmyndigheten.

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

I Island omfattar officialprovningen bade absoluta och relativa registre-
ringshinder. Enligt uppgift fran den isldndska registreringsmyndigheten
finns det mojlighet att vid myndigheten begéra att en registrerad firma
hévs for det fall den blivit registrerad trots att det fanns nagot hinder mot
registreringen. Denna mojlighet till hdvning ar inte begrénsad i tiden.

6.2 Forslag pa forandrad utformning av
officialprovningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28

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

Varumérkeskommittén anség att om firmaregistreringen skulle ske
utan nagon officialprévning av relativa registreringshinder maste
innchavarna av éldre ensamrétter fa tillfalle att angripa en ny
firmaregistrering pa nagot enklare sitt d&n genom att vdcka talan om
havning i domstol. Varumérkeskommittén foreslog av det skélet att ett
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invindningsforfarande skulle inréttas for firmor. Invindningsforfarandet
skulle enligt forslaget ligga i tiden efter det att firman hade registrerats.

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

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

I sina nya remissynpunkter i anledning av Varumirkeskommitténs
forslag hade bade Svenskt Néringsliv och Foretagarna lagt tonvikten vid
att ett borttagande av officialprovningen av relativa registreringshinder
skulle fa mycket negativa foljder for firmaregistreringen. I promemorian
presenterades dérfor ett alternativt forslag till en mer begrinsad
reformering av officialprovningen. Forslaget gick ut pad att PRV:s
officialprovning av relativa registreringshinder skulle avskaffas vid
registrering av varumérken och att provningen dérmed skulle begrénsas
till absoluta registreringshinder. Om den som ansokte om registrering av
ett varumérke begirde det skulle PRV undersoka om det fanns nagot
relativt hinder och underritta sokanden om detta. Enligt forslaget skulle
det inte foreskrivas nagon skyldighet for verket att ndr en sédan
undersokning gjorts ocksa underritta innchavare av dldre rattigheter om
den nya ansokan. I promemorian gjordes beddmningen att
officialprovningen av relativa registreringshinder vid registrering av
firmor for nérvarande borde behallas. Nagot invindningsforfarande borde
heller inte for nérvarande inréttas for firmor.

6.3 Officialprévningen behélls bade for varuméarken och
firmor

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

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

Kommitténs forslag innebdr att officialprovningen av relativa
registreringshinder avskaffas vid registrering av varumérken och firmor
och att provningen begrénsas till absoluta registreringshinder. Vidare
foreslar kommittén att ett invéindningsforfarande ska inréttas for firmor.
Invindningsforfarandet ska ligga i1 tiden efter det att firman har
registrerats (SOU 2001:26 s. 167 f. och 399 f.).

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

Svenskt Naringsliv, Foretagarna och PRV idndrade sig senare och
forordade att ingen reformering alls skulle goras av officialprovningen.
Svenska Patentombudsforeningen, som fortfarande var for ett
avskaffande av officialprvningen av relativa registreringshinder pé savél
varumérkes- som firmaomradet i och for sig, patalade att det fanns en
risk for att reformen med invidndningsforfarande inom firmarétten skulle
kunna fa konsekvenser som inte dr onskvérda. Ett alternativ vore déarfor,
enligt Svenska Patentombudsforeningen, att bara genomfora reformen pa
varumérkesomradet, medan &andringar i firmalagen skulle kunna
Overvidgas ytterligare och 1 separat ordning. Bolagsverket, som
fortfarande = forordade  att  officialprovningen  av  relativa
registreringshinder skulle avskaffas bade pa varumirkes- och firma-
omradet, ansag till skillnad fran tidigare att nagot invandningsforfarande
for registrerade firmor inte borde inréttas. I stéllet férordade verket att en
mdjlighet till administrativ hdvning av firma infordes, dvs. en ordning
dér firmaregistreringar hévs av registreringsmyndigheten. I andra hand
forordade verket att antalet relativa hinder i FL begrdnsades sa att
exempelvis varumidrken och sléktnamn inte skulle kunna utgoéra grund
for att vigra registrering av en firma.

Promemorians forslag och bedomning: Enligt promemorians forslag
ska officialprovning av relativa registreringshinder avskaffas vid
registrering av varumérken och provningen begrdnsas till absoluta
registreringshinder. Om den som ansoker om registrering av ett
varumédrke begir det ska PRV underséka om det finns ndgot relativt
hinder och underritta sokanden om detta. Det foreskrivs inte nagon
skyldighet for verket att ndr en sddan undersokning gjorts ocksa
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underritta innehavare av dldre réttigheter om den nya ansdkan. Nér det
géller utformningen av officialprovningen pé firmaomradet, liksom
frigan om inrittandet av ett invdndningsforfarande for registrerade
firmor 6verensstimmer promemorians bedomning med regeringens (Ds
2008:28 5. 51 ., 5. 57 f. och 5. 90 f.).

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

Skilen for regeringens bedomning
Allmdénna utgangspunkter

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

Nér det sedan giéller fridgan om officialprovningen av relativa
registreringshinder har i promemorian ldmnats ett forslag om att
provningen skulle avskaffas vid registrering av varumirken, men
behallas vid registrering av firmor. Bakgrunden till forslaget var det
splittrade ~ stdllningstagande remissinstanserna gav uttryck for i
forhallande till Varumérkeskommitténs forslag om officialprévningen.
Med tanke pa hur fragorna behandlades i promemorian ar det ldmpligast
att forst analysera och beddéma hur officialprévningen bor vara utformad
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pad varuméirkesomradet, for att dédrefter bedoma hur officialprovningen
bor vara utformad pd firmaomradet, bl.a. med hénsyn till stillnings-
tagandet pa varumirkesomradet.

Bér officialprévningen av relativa registreringshinder avskaffas pd
varumdrkesomradet?

Nér varumérkeslagen antogs var en grundlidggande tanke att stirka de
registrerade varumirkenas stdllning. Vidare fanns ett 6nskemal om att
skapa ordning och reda pa varumirkesomradet genom ett varumérkes-
register som 1 princip omfattade alla varumérken som var i bruk pa ett
lojalt sdtt. Den som hade ett registrerat varumérke skulle redan genom
sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumirkesrdtt och annan
utredning om réttens existens skulle i princip vara overflodig. Vidare
skulle varumirkesregistret kunna tjéna till ledning da en foretagare vid
val av nytt mérke ville forsdkra sig om att mérket inte inkréktade pé
nagon annans ratt. Detta krdvde i sin tur att ensamritten var noga
preciserad med avseende pd foremadl, omfattning och tiden for dess
uppkomst. Det ansdgs da naturligt och nddvindigt att det vid
registreringen fullt ut provades om det sokta mirket stod i strid med
nagot registreringshinder (se vidare SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt
prop. 1960:167 s. 126 f.).

Fragan om officialprovningen av de relativa registreringshindren
behandlades senast av regeringen vid den 6versyn av vissa bestimmelser
i varumérkeslagen som genomfordes ar 1994 (prop. 1994/95:59 s. 38 f.).
Regeringen kom da till slutsatsen att overvigande skél talade for att
atminstone tills vidare behélla officialprovningen av relativa hinder vid
varumirkesregistreringar. Ett av skdlen for beddmningen var att man
ville undvika osdkerhet om innebdrden i och styrkan av
varumirkesrittigheterna och darmed erhdlla en storre sékerhet for
investeringar i nya varumdrken. Vidare ville man av kostnads- och
tidsskél hélla nere antalet invéndningar. Det ansdgs ocksé onskvart att
undvika att belasta innehavarna av registrerade varumirken med att
sjdlva bevaka sina rittigheter, ndgot som beddmdes vara sirskilt
betydelsefullt for smd och medelstora foretag. Dértill kom att
officialprovning av relativa registreringshinder da skedde sévél i de andra
nordiska landerna, som i andra viktiga industrildnder, bl.a. Storbritannien
och Forenta Staterna, och att det inte sag ut att vara pd gdng nagon
fordndring av den situationen.

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

Antalet registreringar som ska beaktas har 6kat kraftigt under senare ar,
vilket har medfort att det blivit svérare att Overblicka alla relativa
registreringshinder. Officialprévningen har dirigenom kommit att bli en
alltmer kriavande uppgift och kan ocksd innebdra lidngre hand-
laggningstider. Provningen &r dessutom av olika skél ofullstidndig, bl.a.
pa grund av prioritetsregler. Provningen ar ocksé i praktiken begransad
till tidigare ensamrétter som grundar sig pa registrering. PRV saknar
dven mdjlighet att efterforska om registreringsansékningar gjorts i ond
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tro eller om det finns ndgon omstindighet som gor att ett dldre registrerat
mirke eller en firma har ett skydd som stricker sig utanfor varuslags-
eller verksamhetsgrénserna.

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

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

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

De flesta anvdndarna forefaller acceptera handldggningstidernas
nuvarande langd. Flera remissinstanser, som Svensk handel, Foreningen
Svenskt Ndringsliv och Foretagarna, har forklarat att de &r inforstddda
med provningens ofullstindighet, men har dnda ansett att provningen
utgér en viardefull service, inte minst for de mindre foretagen.
Remissinstanserna har ocksa framfort att det visserligen inte &r lyckat att
det finns ett stort antal gemenskapsvaruméarken som giller i Sverige utan
att relativa registreringshinder har provats ex officio av
registreringsmyndigheten. Fordelarna med att behdlla den nuvarande
ordningen i Sverige Overvdger dock, enligt remissinstanserna, nack-
delarna. Genom officialprévningens utformning i Sverige underléttas
atminstone, enligt remissinstanserna, situationen for de manga foretagare
som endast onskar skydd for sitt varumédrke i Sverige och som ddrmed
kan skota ansokningsforfarandet sjélva och slipper foreta nagon narmare
egen granskning av tidigare ensamritter. Vidare underléttas situationen
for varumirkesinnehavarna som genom officialprovningen far hjilp av
PRV att bevaka sina réttigheter mot atminstone nya svenska ansokningar.

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

Flera remissinstanser har framhallit att ett avskaffande av official-
provningen av relativa registreringshinder skulle ligga ett alltfor tungt
ansvar pa framfor allt mindre foretag och att dessa skulle bli tvungna att
anlita ombud for att kunna gora en varumédrkesansdkan och ocksa for att
kunna tillvarata sina réttigheter efter det att registreringen beviljats. Detta
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skulle enligt t.ex. Forsvarets materielverk gilla 4&ven om PRV utfirdade
granskningsrapporter 6ver tidigare réttigheter. Enligt Forsvarets materiel-
verk ar det ndmligen inte sdkert att alla varumérkessokande skulle forsta
vad en sddan rapport innebir. Inte heller de forbattringar som skett nér
det giller mojligheterna till egna granskningar i databaser m.m. har
medfort att de remissinstanser som representerar anviandarna anser att
officialprévningen av relativa registreringshinder nu kan avskaffas.

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

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

Remissinstanserna har vidare framfort att det framfor allt d4r de sma och
medelstora foretagen som hittills haft mest nytta av den nuvarande
officialprovningen. Regeringen anser att det ocksa ar situationen for de
sma och medelstora foretagen som sérskilt bor uppmérksammas. En
viktig utgdngspunkt méste vara att hinder for etablering och tillvaxt i
mindre foretag i mojligaste mén ska undanrdjas. I detta sammanhang &r
det sjélvklart viktigt att de smad och medelstora foretagen har rimliga
mdjligheter att tillvarata sina varu- och néringskénnetecken.

Det kan vidare konstateras att varken utvecklingen inom EU (nér det
géller gemenskapsvarumairket) eller utvecklingen i flera europeiska
lander har paverkat anvidndarnas uppfattning att utformningen av den
svenska officialprovningen bor bibehdllas, annat &n marginellt.

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

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

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

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

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

Slutsatser pd firmaomrddet

I promemorian gjordes beddmningen att nuvarande regler om
officialprovning vid firmaregistreringar for nérvarande bor bibehéllas
och att det for nérvarande inte bor inréttas nagot invindningsforfarande
for registrerade firmor. Skélen for bedomningen var i huvudsak foljande.

Hanteringen av ans6kningar om firma har, p&d grund av mdjligheterna
att lamna in flera alternativa firmaforslag, lett till en enkel, smidig och
snabb handlaggning, vid vilken forekomsten av relativa registrerings-
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hinder inte alltid leder till samma krav pad utredning och didrmed
tidsutdrakt som vid ansokningar om varumérkesregistrering. Savél vid en
fullstdndig, som vid en mer begrinsad reform av officialprévningen pa
firmaomréadet, skulle dessutom ett invéindningsforfarande behova inrittas
for firmor, vilket anvéndarna stdllt sig negativa till. Ett administrativt
forfarande for hdvning av firmaregistrering, av annat slag &n det som
Varumirkeskommittén foreslog, skulle mojligen kunna ersétta ett
inviandningsforfarande. Den fragan skulle emellertid krdva noggranna
overviaganden som det nu saknats mojligheter att utféra, om en séddan
16sning alls skulle vara mdjlig. Helt avgérande for fragan om official-
provningens utformning var emellertid det starka stdllningstagande mot
en fordndring av provningen av firmadrenden som anvindarna gett
uttryck for.

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

Den ndmnda domen behandlar fragor om ensamrédttens innehall for
varumérken och hur ensamritten forhaller sig till tredje mans rétt att i
niringsverksamhet och i enlighet med god affiarssed anvénda sitt eget
namn. Domen ger anledning att analysera forhéllandet mellan hindren
mot en firmaregistrering eller dess bestind och de beddmningar som
senare kan behova goras i friga om anvédndningen av firman utgdr
intrng i ett varumirke. Ar det limpligt att behilla ett system dir de
bedomningar som gors vid registrering eller hdvning av firmor avviker
frén de beddmningar som kan behdva goras vid provningen av eventuella
varumérkesintrang som skett genom anvindning av firmor?

Fragestéllningen har visserligen, precis som ndgra remissinstanser
patalat, vissa berdringspunkter med bedémningen om registreringsmyn-
digheterna ex officio bor foreta en provning av relativa registrerings-
hinder eller inte. Fragestdllningen har dock en mer vidstrackt betydelse
dn sd. Den tar sikte pa vilka relativa hinder som 6verhuvudtaget bor
finnas pa firmaomradet, dvs. vilka hinder som bor foreligga inte enbart
mot beviljandet av firmaregistrering utan ocksd mot en s&dan
registrerings bestdnd. Analysen bor darfor inte goras enbart utifrén vilka
hinder som ska provas ex officio av myndigheterna vid registreringen av
firmor, utan ocksd med beaktande av vilka hinder som skulle kunna bli
aktuella vid en hdvningsprocess. Regeringen anser inte att domen medfor
att skélen for att ta bort officialprovningen av relativa registreringshinder
pa firmaomradet har stirkts annat &n marginellt. I stéllet kommer
regeringen att aterkomma till frdgan i avsnitt 16.5.2, diar bedomning gors
av de relativa hindren pa firmaomradet.

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

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

7 Inarbetade varukinnetecken m.m.

7.1 Inarbetning
7.1.1 Svenska forhallanden

Ensamritt till ett varumirke kan uppkomma inte bara genom att det
registreras, utan ocksa genom att varumairket anvénds och blir inarbetat.
Aven andra sirskilda varukinnetecken som anvinds i en nirings-
verksamhet kan inarbetas och pa sa sitt bli foremal for ensamritt, se 2 §
forsta och andra styckena varumérkeslagen (1960:644), forkortad VML.

Tidigare krivdes for att ett kdnnetecken skulle anses inarbetat att det i
Sverige bland dem det riktade sig till skulle vara allmdnt kdnt som
beteckning for innehavarens varor eller tjanster. Genom en lagindring
som tradde i kraft den 1 januari 1995 mildrades detta krav. Enligt 2 §
tredje stycket VML ska ett kidnnetecken anses inarbetat om det hér i
landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r kant
som beteckning for de varor som tillhandahélls under kénnetecknet. I
forarbetena till bestimmelsen anforde regeringen att den utveckling som
dgt rum avseende varumdrkenas roll inom omséttningen och inom
samhillet i stort under det senaste artiondet medfort bl.a. att dven
kénnetecken som inte var “allmént kdnda” kunde ha ett betydande
formdgenhetsviarde och darfor fortjina skydd. Kravet pd kdnnedom
andrades darfor sé att det skulle vara tillrackligt att kdnnetecknet ar kant
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (se prop.
1994/95:59 5. 43 1.).

Nir det gillde tillaimpningen av bestimmelsen anforde regeringen bl.a.
foljande. "Bedomningen av vad som &r en ’betydande del” kan inte anges
generellt enligt nagon speciell notoritetsskala utan far bero pa
omstdndigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse for den bedom-
ningen ir bl.a. om det &r manga personer som uppfattar mirket som en
beskrivande beteckning. I s& fall maste naturligtvis kravet pd antalet
personer som uppfattar mérket som ett kiinnetecken stillas hogre. Det féar
ankomma pa réttstillimpningen att i det enskilda fallet avgora hur
bestimmelsen bor tillimpas.” (a prop. s. 45).
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En forutsittning for att ett varumirke eller nigot annat sérskilt
varukdnnetecken ska vara skyddat pa grund av inarbetning &r att det har
sarskiljningsférmaga (se SOU 1958:10 s. 223).

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

Ensamritten pa grund av inarbetning kan utgdéra grund for samma
rattsfoljder enligt varumédrkeslagen som rdtten till ett registrerat
varumérke, utom 1 ett avseende: Den som har ett inarbetat varukédnne-
tecken har inte nagon rétt enligt 11 § VML att stélla krav pa forfattare,
utgivare och forldggare av lexikon, handbocker eller andra liknande
tryckta skrifter att se till att varumaérket inte aterges i skriften utan att det
framgar att det 4r friga om ett varumérke. Denna regel géller alltsd bara
for registrerade varumérken.

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

7.1.2 Internationella forhillanden

Pariskonventionen

Pariskonventionen den 20 mars 1883 for industriellt rattsskydd (senast
reviderad i Stockholm ar 1967) innehaller ett grundlédggande skydd for
kénda varumérken. Enligt artikel 6bis i konventionen ska ett varumérke
som &r notoriskt kdnt vara skyddat mot registrering av eller anvéndning
av identiska eller liknande mirken som avser identiska eller liknande
varor. Artikeln omfattar inte ndgot skydd for mérken som avser tjanster
(s.k. servicemarken, jfr dock nedan angdende TRIPs-avtalet) och inte
heller mot registrering eller anvindning av identiska eller liknande
mérken som avser varor av annat slag. Artikeln dr en minimiregel och
hindrar inte att konventionsldnderna ger kénda varumidrken ett mer
omfattande skydd.

TRIPs-avtalet

I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialratter (TRIPs-
avtalet) finns ett kompletterande skydd till artikel 6bis i
Pariskonventionen. Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebér att artikel 6bis i
Pariskonventionen ska tillimpas &ven for notoriskt kdnda varumérken
som avser tjinster, s.k. servicemérken. Innehavaren av ett inarbetat
varumérke som avser tjénster ska alltsd fa skydd mot registrering av eller
anvéndning av identiska eller liknande méirken som avser identiska eller
liknande tjanster. Vid beddmning av om ett varumérke &r vélkéint ska,
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enligt samma artikel i TRIPs-avtalet, hansyn tas till kinnedomen om
mirket i omséttningskretsen.

Varumdrkesdirektivet

Europaparlamentets och rédets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25) — varumirkesdirektivet — géller endast for
varumdrken som ar registrerade eller for vilka det har getts in en ansdkan
om registrering (artikel 1). Det tar alltsd inte sikte pa exempelvis
inarbetade varumirken. Direktivet hindrar dock inte att medlemsstaterna
tillimpar en ordning som innebar att ensamrétt till ett varumérke eller
annat varukdnnetecken kan forvirvas genom anvéndning (se stycke 5 i
direktivets ingress).

I direktivet finns diremot bestimmelser som reglerar forhallandet
mellan registrerade och inarbetade varumirken. Av artikel 4.1 och 4.2 d
foljer att ett dldre vilkdnt varumérke under vissa forutséttningar ska
utgora hinder mot registrering av ett senare varumérke eller grund for att
ogiltigforklara en tidigare gjord registrering. Med &dldre varumaérken asyf-
tas bl.a. varumérken som é&r vilkénda i en medlemsstat, i den betydelse
som ges ordet vilkant” i artikel 6bis i1 Pariskonventionen. Hanvisningen
till artikel 6bis tar endast sikte p&4 vad som ska forstds med begreppet
vélkéant och inte pa de dvriga begransningar som anges i artikeln. Vidare
foljer av artikel 4.4 b att medlemsstaterna far besluta att ett varumérke
inte ska registreras eller, om det &r registrerat, ska kunna ogiltigforklaras
om rétten till ett oregistrerat varumirke eller till annat i férvarvsverk-
samhet anvént tecken har forvdrvats fore tidpunkten for ansdkan om
registrering av det yngre mérket. En forutséttning &r att det oregistrerade
varumérket eller tecknet ger innehavaren rétt att forbjuda anvandningen
av det yngre varumirket. I forekommande fall ska hénsyn tas till den
foretrddesrdtt som dberopats till stod for ansokan om registrering av det
yngre mérket.

Férordningen om gemenskapsvarumdrken

Ensamritt till ett gemenskapsvarumérke enligt radets forordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L
78, 24.3.2009, s. 1) kan bara uppkomma genom registrering. Det gér
alltsa inte att med stod av varumérkesforordningen fa ensamritt till ett
gemenskapsvarumdrke genom  inarbetning. Déiremot innehaller
varumarkesforordningen, precis som varumarkesdirektivet, bestimmelser
som reglerar forhallandet mellan gemenskapsvarumirken och inarbetade
varumdrken. Dessa regler finns i artikel 8.1 och 8.2 ¢ och svarar mot
reglerna i artikel 4.1 och 4.2 d i varumaérkesdirektivet.

Vidare ska enligt artikel 8.4 ett varuméirke som inte dr registrerat eller
annat kdnnetecken som anvénds i néringsverksamhet i mer dn bara lokal
omfattning efter invindning av dess innehavare utgora registrerings-
hinder under vissa forutsittningar. For att s& ska vara fallet krivs att
ritten till kdnnetecknet har forvdrvats fore dagen for ansdokan om
registrering av gemenskapsvarumérket och att kdnnetecknet ger inneha-
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varen ritt att utverka forbud mot anvéndning av ett yngre varukidnne-
tecken. Ett nationellt kdnnetecken som endast dr lokalt inarbetat kan
alltsa varken utgora hinder mot gemenskapsregistrering eller grund for
upphdvande av en sddan registrering. Enligt artikel 111 far dock
medlemsstaterna i sin lagstiftning ha bestdmmelser som ger en
innehavare av ett sddant lokalt inarbetat kidnnetecken ritt att utverka ett
forbud mot att ett gemenskapsvarumérke anviands inom det omrade dér
det lokala kdnnetecknet dr skyddat.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd for vilkdnda
varumdrken

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

Rekommendationen innehaller vissa bestimmelser av intresse nir det
giller vilka krav som kan stillas for att ett varukdnnetecken ska anses
vara inarbetat.

Artikel 2 handlar om vad som ska anses vara ett vélkdnt varumdrke.
Utgéangspunkten ér att alla omstiandigheter ska beaktas vid beddmning av
om ett marke dr vilkédnt (artikel 2.1 a). I artikel 2.1 b ges exempel pa
omsténdigheter som kan beaktas. Dessa ar:

— vilken kdinnedom om mérket som finns i omséattningskretsen,

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

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

—registrering av och ansokningar om registrering av market; dess
varaktighet och geografiska utbredning i den man det speglar anviandning
av eller kdnnedom om mérket,

—1 vad man ensamrétten till market vid tvist kunnat uppratthallas,
sdrskilt med avseende pé i vilken man mérket befunnits vara valként, och

— mirkets vérde.

I artikel 2.1 ¢ betonas att ingen av de nyssndmnda omstidndigheterna
maste foreligga for att ett mérke ska anses vara vilként.

Artikeln innehaller vidare regler om hur den relevanta
omsdttningskretsen bor bestimmas och vad som bor kridvas for att ett
mérke ska anses vara vélként i denna krets. Omsattningskretsen kan besté
av bl.a. de som kan komma att utgora slutliga forbrukare av sddana varor
eller tjanster som maérket avser, de som i ndgot skede av distributionen tar
befattning med sddana varor eller tjinster, eller affarskretsar som tar
befattning med siddana varor eller tjanster (artikel 2.2 a). Det ska vara
tillrackligt att méarket &r vilkdnt i nagon av dessa kretsar for att mérket
ska anses vara vilként (artikel 2.2 b). Av artiklarna 2.2 ¢ och d f6ljer att
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ett mirke kan anses vara vilkdnt dven om det rent faktiskt inte blivit Prop. 2009/10:225

vélkant i ndgon sadan krets.

I artikel 2.3 a anges vissa omsténdigheter som inte far krdvas for att ett
mirke ska anses vara vilkédnt. Det far inte krdvas att mérket &r anvént i
det aktuella landet eller att méarket har registrerats eller sokts registrerat
dér. Det fér inte heller stillas krav pa att market &r vélként i ndgot annat
land eller att méarket har registrerats eller sokts registrerat i nagot annat
land. Slutligen far det inte krdvas att mérket &r valkdnt hos
konsumenterna i allménhet i det aktuella landet.

Rekommendationen innehéller i Ovrigt bestimmelser om skyddets
omfattning for vélkdnda varumirken. Dessa bestimmelser berdrs i
avsnitt 8.1.2.

Forhallandena i de andra nordiska ldnderna

I Danmark kan ensamritt till ett varukénnetecken forvérvas redan genom
att det tas i bruk, under fOrutsdttning att mérket har ursprunglig
sérskiljningsforméga. Om det finns brister i kdnnetecknets ursprungliga
sérskiljningsforméga kan ensamritt i stidllet forviarvas genom inarbetning.
Fragan om ett kdnnetecken &r inarbetat bedoms pé ungefdr samma sitt
som nidr man vid registrering av ett varumirke bedomer om det har
sarskiljningsformaga. I Danmark &r det inte mojligt att forvérva en lokal
ensamritt. En liknande ordning finns i Island.

I Finland kan ensamritt till ett varukdnnetecken, pa ungefir samma
sitt som 1 Sverige, forvirvas genom inarbetning. Ett kéinnetecken anses
inarbetat om det i Finland inom vederborande ndrings- eller konsument-
kretsar ar “allmént ként” som sérskild beteckning for innehavarens varor.

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

7.1.3 Forutsittningarna for att ett varukiinnetecken ska anses
inarbetat dndras inte

Regeringens forslag: Den som innehar ett varukénnetecken som &r
inarbetat ska pa samma sétt som hittills ha ensamritt till kéinnetecknet.
Ett varukénnetecken ska &ven i fortséttningen anses inarbetat om det
ar kint inom en betydande del av omséttningskretsen.
Liksom hittills ska gélla att om varukénnetecknet &r inarbetat endast
inom en del av landet, ska ensamrétten endast gilla inom det omradet.

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

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

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

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

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

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

Ett annat skél att erbjuda ett sddant skydd &r att inte alla kdnnetecken
gér att registrera som varumirken. Detta kan bero pa att kidnnetecknet
inte 4r mojligt att aterge grafiskt, sdsom for vissa ljud- och doftmérken.
Det kan ocksa vara pa det sittet att kdnnetecknet i sig dr beskrivande
eller av annat skil saknar sirskiljningsformaga och forst efter att det har
anvints under en tid &r mojligt att registrera. I vissa fall anvénds
kannetecknet i sddan omfattning att det blir inarbetat och alltsé forvarvar
sarskiljningsformdga genom anvindning innan en ansdkan om
registrering gors. Skyddet for det inarbetade kdnnetecknet fyller da en
viktig funktion i avvaktan pa registreringen.

Aven i den nya varumérkeslagen bor det mot denna bakgrund finnas
bestimmelser som ger skydd for inarbetade varumirken och andra
varukédnnetecken. I det foljande behandlas fragan om hur dessa bestdm-
melser bor utformas.
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Vilka krav bor stdllas for att ett varukdnnetecken ska anses vara
inarbetat?

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

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

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

Kravet pa sirskiljningsformaga géller enligt nuvarande ordning ocksa
for ett inarbetat varukédnnetecken. Ett inarbetat varukidnnetecken kan, pa
samma sitt som ett registrerat varumérke, ha ursprunglig sarskiljnings-
forméga, men det kan ocksd ha forvdrvat sirskiljningsféorméaga genom
anvindning. [ denna del bor det inte goras négra forédndringar.

Med anledning av de synpunkter som framforts av Lunds universitet
bor det ndmnas att det for nirvarande inte finns nagot krav pa att ett
inarbetat varukdnnetecken ska kunna aterges grafiskt. I stéllet géller att
ett inarbetat varukdnnetecken kan utgdras av alla typer av kédnnetecken.
Inte heller pd denna punkt bor det géras nagon dndring i den nya
varumérkeslagen.

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

Kommittén foreslog dérutdver ett tilligg som reglerar frigan om hur
lange ett kdnnetecken ska anses vara inarbetat. Forslaget innebar att det i
lagtexten sdrskilt skulle anges att ett kéinnetecken ska anses inarbetat om,
och sad ldnge, det nyssndmnda kravet pa kdnnedom &r uppfyllt. Skélet till
det foreslagna tilligget ar enligt vad som angavs i betinkandet att
rittsldget i Norge motiverar ett klargérande. Enligt regeringens mening
framstar det emellertid som tveksamt att i den bestimmelse som ror
ensamrittens uppkomst pé grund av inarbetning ta in en bestimmelse
som tar sikte p& fragan om hur lange inarbetningen bestér. Det foreslagna
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tillagget tillfor knappast heller ndgot i sak. Enligt svensk rétt upphér Prop. 2009/10:225

ensamrétten till ett inarbetat varukdnnetecken nér kdnnetecknet inte
langre uppfyller inarbetningskravet. I sammanhanget kan noteras att inte
heller det finska forslaget till ny varuméarkeslag innehaller nagot tilligg
av det angivna slaget. Inte heller i 6vrigt dverensstimmer de nordiska
forslagen respektive den danska varumérkeslagen helt ndr det géller
inarbetning. Regeringen anser dérfor att nagot sadant tilldgg inte bor tas
in i den nya varumairkeslagen.

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

Ensamrdttens geografiska omfattning

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

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

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

Som kommittén angav skulle ett lingre gdende skydd i onddan
forsvara for andra nédringsidkare att marknadsfora sina varor eller
tjénster, trots att det i sjdlva verket inte foreligger nagon verklig konflikt.
Det finns i dessa fall inte behov av nagot skydd utanfor det omrade dar
kannetecknet dr inarbetat. Inte heller vore det befogat med ett vidare
skydd geografiskt med tanke pa konkurrenternas mojlighet till kinnedom
om kénnetecknet. Skyddet for ett sddant lokalt inarbetat varukdnnetecken
bor dérfor liksom nu vara begrinsat till den del av landet dir det &r
inarbetat. Regeringen instimmer dérfor i kommitténs bedémning att det
inte bor goras nigra sakliga fordndringar i denna del och att den
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nuvarande bestimmelsen i 4 § forsta stycket VML bor foras dver till den  Prop. 2009/10:225

nya varumérkeslagen utan ndgra foréndringar i sak. Vad géller en annan
geografisk aspekt av skyddet, ndmligen fragan om ett lokalt inarbetat
varukdnnetecken ska utgora registreringshinder, behandlas den fragan i
avsnitt 9.7.3.

7.2 Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

7.2.1 Svenska forhallanden
Skyddet for firma, sliktnamn och adress sasom varukdnnetecken

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

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

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

Skydd for andra kdnnetecken genom ibruktagande

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

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

7.2.2 Internationella forhallanden
Internationella dataganden

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

I sammanhanget bor dock ndmnas att enligt artikel 8 i Pariskon-
ventionen ska firma (trade name) atnjuta skydd, utan villkor av anmélan
eller registrering, oavsett om firman utgdr en del av ett varumirke eller
inte. Vid firmalagens tillkomst ansdgs denna konventionsbestimmelse
kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning
(se prop. 1974:4 5. 172 1.).

Férhdllandena i 6vriga nordiska linder

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

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

I Norge finns ett sjilvstindigt skydd for namn och firma som
varukénnetecken. Skyddet for namn och firma intrdder nér namnet eller
firman tas i bruk som varukédnnetecken. Rétten till naturliga varukénne-
tecken innefattar ett skydd mot anvéndning av yngre forvéxlingsbara
varukédnnetecken. Skyddet &r begrénsat till det geografiska omréde dér
namnet eller firman anvénds och vad som framstir som ett naturligt
expansionsomrade for anvéndningen av kénnetecknet. Skyddet som
varukdnnetecken bestar si linge den bakomliggande ritten bestar och sé
lange anvidndningen péagar.
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7.2.3 Det varumaérkesriittsliga skyddet for firma och namn
utvidgas och preciseras

Regeringens forslag: De nuvarande reglerna i varumérkeslagen om
skydd for firma och namn som varukdnnetecken (s.k. naturliga
varukédnnetecken), fors i huvudsak oftrindrade Over till den nya
varumérkeslagen. Adress ska dock inte ldngre ha ett sddant skydd.
Vidare utvidgas skyddet for firma sa att det omfattar dven sekundira
niringskidnnetecken. Den som innehar ett néringskénnetecken (en firma
eller ett sekundért naringskdnnetecken) ska ha ensamritt till kdnnetecknet
som s.k. naturligt varukdnnetecken. Om naringskannetecknet dr skyddat
endast inom en del av landet, ska ensamritten gélla endast inom det
omradet.

Den som anvénder sitt namn som varukdnnetecken ska ha ensamrétt
till kdnnetecknet som naturligt varukénnetecken. Om namnet anvinds
endast inom en del av landet, ska ensamritten gélla endast inom det
omrédet.

En forutsittning for att ett kdnnetecken ska vara skyddat som naturligt
varukdnnetecken &r att det har sérskiljningsformaga.

Det infors inte nagot sjélvstindigt skydd redan genom ibruktagande for
andra kénnetecken dn naturliga varukannetecken.

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

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

Skiilen for regeringens forslag

Som framgatt 1 foregdende avsnitt finns det i den nuvarande
varumérkeslagen ett skydd for sldktnamn, firma och adress som s.k.
naturliga varukdnnetecken. Déremot finns det inga mdjligheter enligt
svensk rtt att f4 skydd for andra slags kdnnetecken redan genom att ta
dem i bruk. Frgan &r om det finns skil att gora &dndring i den nuvarande
ordningen. I det foljande behandlar regeringen fragan om vilka kénne-
tecken som bor vara skyddade och dérefter de narmare forutsittningarna
for skydd samt fragan om skyddets geografiska omfattning.

Vilka kdnnetecken bor vara skyddade som naturliga varukdnnetecken?

Regeringen behandlar forst frigan om skyddet for firma och sekundéra
niringskidnnetecken som naturligt varukdnnetecken. En firma har ett
lagreglerat sjélvstindigt skydd som kommersiellt kédnnetecken. En firma
kan innehas med ensamritt for viss verksamhet pa ungefar samma sétt
som ett varukdnnetecken kan innehas med ensamritt for vissa varor och
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tjdnster, se 2-5 §§ firmalagen (1974:156), forkortad FL. Forutom det
skydd som firman har enligt firmalagen &r firman dessutom genom
bestimmelsen i 3 § andra stycket i den nuvarande varumérkeslagen
skyddad mot att ndgon annan anvinder ett varukénnetecken som ar
forvaxlingsbart med firman. Denne gor sig i en sddan situation skyldig
till varumérkesintrang. P4 motsvarande sitt gér den som anvinder ett
naringskdnnetecken som ar forvaxlingsbart med ett skyddat varumérke
sig skyldig till firmaintrang. Detta brukar bendmnas det korsvisa skyddet.

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

Kommitténs uppdrag var att goéra en samlad Oversyn av den
varumdrkesrittsliga lagstiftningen. En av de fragor som lyftes fram i
direktiven var samordningen mellan varumérkesrdtten och andra
ensamrétter, frimst firmardtten. Kommittén kom i denna friga till
slutsatsen att den nuvarande ordningen med det korsvisa skyddet borde
behallas dven i den nya varumirkeslagen och ansdg att firman i sin
egenskap av varukdnnetecken har en central betydelse i samspelet mellan
varumérkesratten och firmarétten. Kommittén anforde att manga foretag
anvénder sin firma inte bara som beteckning for den verksamhet som
foretaget bedriver utan ocksd som ett kdnnetecken for de varor eller
tjdnster som foretaget tillhandahaller. Ingen av de Ovriga
remissinstanserna har invint mot denna beddmning. Bolagsverket har
understrukit vikten av att det korsvisa skyddet behalls. Regeringen
ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs beddmning att det
korsvisa skyddet bor behéllas.

Som framgétt i foregdende avsnitt dr det endast firman i dess helhet
som &r skyddad som naturligt varukinnetecken enligt nuvarande
lagstiftning. Skyddet omfattar alltsa inte exempelvis endast del av firman
eller ndgot annat sekundirt kdnnetecken, dvs. ett annat kénnetecken som
néringsidkaren vid sidan av firman anvénder for sin verksamhet.

Det dr i dag inte ovanligt att foretag anvinder sig av t.ex. firmadomi-
nanten eller ndgot annat sekundart kénnetecken som identifikationsmedel
inte bara for den verksamhet som foretaget bedriver utan dven for sina
varor eller tjanster. Dessa bada anvéndningsomraden har under senare ar
i allt hogre grad kommit att 6verlappa varandra. I manga fall kan det vara
svart att dra en tydlig grins mellan dessa bada anvéindningsomraden.

Kommitténs forslag innebar att skyddet for firma som naturligt
varukdnnetecken utvidgades sa att det ocksd omfattar sekundira
kannetecken. Ett sekundért kénnetecken som utgors av en del av en firma
kan visserligen minga ginger vara forvéixlingsbart med firman i dess
helhet. Redan dagens regler om skydd for firman som naturligt
varukdnnetecken innebér dérfor att det i praktiken finns ett skydd dven
for manga sekundéra kénnetecken. En annan omsténdighet av betydelse
ar givetvis ocksa att naringskdnnetecken och varukdnnetecken ofta
Overlappar varandra. En forutsdttning for att ett sekundart kdnnetecken
ska vara skyddat enligt firmalagen &r att kdnnetecknet &r inarbetat.
Kénnetecknet maéste vara kint som beteckning for innehavarens
verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten
riktar sig (2 § forsta och tredje styckena FL). Samma inarbetningskrav
giller alltsd som enligt varumirkeslagen. Om ett kénnetecken som
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uppfyller firmalagens krav och dédrmed ar skyddat som sekundért
kénnetecken ocksa anvinds for foretagets varor eller tjdnster kan det fa
ett skydd som inarbetat varukénnetecken. For att s& ska vara fallet kravs
dock att kdnnetecknet anvénds for och &r kdnt som en beteckning for
foretagets varor eller tjénster och inte bara for verksamheten som sédan.
Ett sekundért kénnetecken som inte uppfyller varumidrkeslagens
inarbetningskrav har inte négot varumérkesrittsligt skydd enligt
nuvarande regler. Aven ett sidant sekundirt kinnetecken kan
representera ett betydande vérde for innehavaren. Regeringen anser
darfor, 1 likhet med kommittén, att bade firma och sekundéra
kénnetecken bor ha ett sjalvstindigt skydd som naturliga varukénne-
tecken.

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

Namn som naturligt varukdnnetecken har ett bakomliggande skydd i
lag. I namnlagen (1982:670) finns emellertid inte som for firma négot
skydd for namn som kommersiellt kénnetecken. Daremot finns ett skydd
mot att egenartade efternamn till nackdel for bdraren anvinds i
naringsverksamhet (20 § andra stycket namnlagen), se vidare avsnitt 9.8.
Adress har ddremot 6verhuvudtaget inte ndgot skydd av detta slag i
annan lagstiftning.

Som kommittén framholl har néringsidkare i storre utstrdckning &n
tidigare behov av att sdka sig mot storre marknader med det krav pé
kanneteckensskydd som detta innebér. Det siger sig sjilvt att det for den
som verkar pad en storre marknad kan vara svart att forlita sig pa det
skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukédnnetecken ger.
Alltfler ndringsidkare véljer ocksé att registrera sina kdnnetecken. Men
fortfarande finns det manga som anvénder och forlitar sig pé sitt namn
som enda varukdnnetecken, sirskilt bland smé foretag. Ett exempel &r
hantverkare som verkar pa lokala marknader och dér anvénder sitt namn
som kéannetecken for sina varor eller tjanster. Ett annat exempel é&r
konsthantverkare som ofta anvénder sitt namn som kénnetecken for sina
alster. Det forekommer ocksd att adress anvdnds som naturligt
varukdnnetecken, t.ex. anvdnds namnet pad en gard ibland som
kannetecken for varor som produceras och séljs pa garden.

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

Regeringen delar kommitténs uppfattning att namn dven i fortsitt-
ningen bor ha ett skydd som naturligt varukidnnetecken. Fragan ar vilken
terminologi som bor anvindas i den nya varuméirkeslagen. I den
nuvarande varumérkeslagen anvidnds ordet sliktnamn. Kommittén
foreslog att begreppet “eget namn” skulle anvindas i den nya
varumarkeslagen. Begreppet “eget namn” finns i bestimmelsen om
begransningar av ett varumérkes réttsverkan i artikel 6.1 a i varumérkes-
direktivet och det kan avse savil fysiska som juridiska personers namn
(se EU-domstolens dom den 16 november 2004 i mal C-245/02
Anheuser-Busch Inc. mot Budgjovicky Budvar, narodni podnik, REG
2004 1-10989, punkt 77-80). Sprékligt sett adr det enligt regeringens
mening dock ldmpligare att anvdnda uttrycket “sitt namn” i lagtexten
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snarare dn “eget namn”. Uttrycket har i detta sammanhang samma Prop.2009/10:225

betydelse som “eget namn”.

Nir det slutligen géller skyddet for adress fann kommittén som nimnts
att det saknas behov av ett sadant skydd. Ingen av remissinstanserna har
invdnt mot detta. Det &r sannolikt bara i undantagsfall som bestimmelsen
om skydd for adress som naturligt varukénnetecken aktualiseras. Den
néringsidkare som anvinder sin adress som kdnnetecken i sin verksamhet
och som har ett intresse av att skydda kdnnetecknet har dessutom, pa
samma sitt som andra néringsidkare, mojlighet att genom
varumirkesregistring skydda kénnetecknet. Ett kdnnetecken som utgors
av en adress kan ocksd genom att det anvinds fa ett skydd som ett
inarbetat varukdnnetecken. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund
till kommitténs bedomning. Nagot skydd for adress som naturligt
varukédnnetecken bor alltsé inte foras in i den nya varumérkeslagen.

Ndrmare om forutsdttningarna for skydd samt skyddets geografiska
omfattning

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

I dag kravs for att firma eller sldktnamn ska ha ett skydd som naturligt
varukdnnetecken att firman eller sldktnamnet har sérskiljningsforméga
for de varor eller tjanster som verksamheten avser. Kravet pa
sérskiljningsforméga anges inte uttryckligen i lagtexten, men framgar av
forarbetena (SOU 1958:10 s. 231 f.). Det finns enligt regeringens mening
inte anledning att gora ndgon skillnad mellan naturliga varukdnnetecken
och andra varukénnetecken betridffande kravet pa sirskiljningsformaga.
Fragan om ett naturligt varukénnetecken har sirskiljningsformaga bor
provas pa samma sétt som for andra varukdnnetecken. Nar det géller
niringskidnnetecken foljer det redan av firmalagen att ett sédant
kannetecken maste ha sérskiljningsformaga. Det behdver déarfor inte
anges sarskilt i varumarkeslagen. Nér det ddremot géller namn bor det
dock i lagtexten klargdras att namnet maste ha sérskiljningsférmaga for
att vara skyddat som naturligt varukénnetecken.

Enligt nuvarande ordning finns det inte nagot krav pa att en
nédringsidkare ska ha anvént sin firma, sldktnamn eller adress som
varukdnnetecken for att kdnnetecknet ska vara skyddat som naturligt
varukinnetecken. Skyddet uppkommer alltsi automatiskt. Aven om
exempelvis en firma &ver huvud taget inte har anvénts som
varukédnnetecken, har firmainnehavaren alltsd dnda ett skydd mot att
nagon annan anvénder ett varukénnetecken som &r forvaxlingsbart med
firman; i ett sddant fall kan skyddet ségas gélla for firman som potentiellt
varukénnetecken.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte heller i den nya
varumérkeslagen bor stillas krav pa anviandning som varukdnnetecken
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for att en firma eller ett sekundirt néringskénnetecken ska vara skyddat Prop. 2009/10:225
som naturligt varukdnnetecken.

Nir det giller en néringsidkares egna namn forhéller det sig
annorlunda. Har kan det ménga génger vara sa att namnet inte alls
anviands kommersiellt. Nagot behov av att skydda namnet som naturligt
varukdnnetecken finns inte i dessa fall. Den nuvarande ordningen innebar
att det kan uppsta konflikter mellan exempelvis en niringsidkares namn
och ett annat kdnnetecken trots att niringsidkaren inte anvénder namnet
som kéannetecken i sin verksamhet. Regeringen anser darfor, i likhet med
kommittén, att skyddet bor begrénsas till de namn som faktiskt anvénds
som varukénnetecken.

Nar det giller ensamrittens geografiska omfattning anser regeringen
att det dr lampligt att dessa bestimmelser utformas pd motsvarande sitt
som for inarbetade varukénnetecken. Dessa bestimmelser har beskrivits
ovan i avsnitt 7.1.3. En firma bor darfor pa samma sétt som i dag vara
skyddad som naturligt varukdnnetecken inom det omrade dir firman &r
skyddad. Detsamma bor gélla for sekundira kdnnetecken. Detta innebér
att en firma for tex. ett aktiebolag &r skyddad som naturligt
varukdnnetecken 1 hela landet, medan en firma for ett handelsbolag som
ar registrerad 1 ett visst ldn ar skyddad som naturligt varukdnnetecken i
det lanet.

Ratten till ett namn enligt den namnriéttsliga lagstiftningen géller i hela
landet. Nér det géller skyddet for namn som naturligt varukdnnetecken
delar dock regeringen kommitténs uppfattning att det &r lampligt att
skyddet begrinsas till den del av landet dér namnet anvinds som
varukénnetecken.

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

Sdrskilt om skydd for andra kinnetecken genom ibruktagande

Som nidmnts i avsnitt 7.2.2 innebér regleringen i Danmark och Island att
ett skydd for andra kinnetecken dn naturliga kinnetecken uppkommer
redan genom att kénnetecknet tas i1 bruk, fOrutsatt att det har
sarskiljningsformaga. Kommittén anség att ndgon saddan ordning inte bor
inféras i den nya varumirkeslagen. Ingen av remissinstanserna har
framf6rt nagon invandning mot den bedémningen. Regeringen ser ingen
anledning att géra ndgon annan beddmning.

8 Ensamrittens omfattning m.m.
8.1 Rattigheter knutna till ett varukdnnetecken
8.1.1 Svenska forhillanden

Den grundliggande bestimmelsen om vad ensamritten till ett
varukdnnetecken innebdr finns 1 4 § varumirkeslagen (1960:644),
forkortad VML. 1 forsta stycket foreskrivs att ingen annan &n

innehavaren av ett varukidnnetecken i nédringsverksamhet far anvéinda ett 13



ddrmed forvaxlingsbart kidnnetecken for sina varor, vare sig pa varan
eller dess forpackning, i reklam eller affdrshandling eller pa annat stt,
inbegripet muntlig anvéndning. Det nu redovisade giller oavsett om
varan tillhandahalls eller &r avsedd att tillhandahallas hér i landet eller
utomlands eller om den fors in hit. Nar det giller inarbetade varukénne-
tecken som inte dr inarbetade i hela landet géller réitten endast inom det
omrade dir kdnnetecknet &r inarbetat.

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

Fragan om nir kdnnetecken ska anses vara forvixlingsbara regleras i
6 § VML. Enligt huvudregeln i forsta stycket, den s.k. produktregeln, ska
kannetecken anses forvaxlingsbara enligt varuméirkeslagen endast om de
avser varor av samma eller liknande slag. I andra stycket finns en
bestimmelse som innebdr att ett kdnnetecken under vissa forutsittningar
kan ha ett mer langtgaende skydd. Enligt denna bestdimmelse kan forvéx-
lingsbarhet dven &beropas till formén for ett kdnnetecken som ar vil
ansett hdr i landet, om anvéndningen av ett annat liknande kénnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vl
ansedda kdnnetecknets sirskiljningsférméga eller anseende. Det behover
inte vara friga om varor av samma eller liknande slag, utan skyddet
giller i dessa fall dven utanfor varuslagsgrénserna.

Bestammelsen i 6 § VML fick sin nuvarande utformning i samband
med att varumirkesdirektivet genomfordes i svensk ritt. Den nuvarande
lydelsen trddde i kraft den 1 januari 1993. Bade utformningen av
huvudregeln om forvaxlingsbarhet och reglerna om det utdkade skyddet
var foremal for Ooverviganden i det lagstiftningsdrende som foregick
lagdndringarna (se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Bestimmelserna i 6 § VML har framfor allt kommit att tillimpas i
administrativ praxis, men har i nagra fall tillimpats dven i allmin
domstol.

8.1.2 Internationella forhallanden

Pariskonventionen

I Pariskonventionen finns bestdmmelser om vilket minimiskydd som
konventionsstaterna ska tillerkénna varukénnetecken. Av artikel 6 fram-
gér att landerna ska tillhandahalla ett skydd genom registrering. Varje
enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att sjdlvt bestimma hur
skyddet ska utformas. Av artikel 6bis fOljer att ett varumérke som ar
“notoriskt ként” ska ha ett skydd mot registrering av eller anvéndning av
identiska eller liknande méarken som avser samma eller liknande varor.
Artikeln giller inte for tjanster (jfr dock nedan angdende TRIPs-avtalet).
Medlemsldnderna ska vagra eller hdva en registrering och forbjuda
anviandning av ett mirke som utgdr kopia, efterbildning eller Gversétt-

Prop. 2009/10:225

114



ning, som #r #Agnat att framkalla forvixling med ett notoriskt kint
varumérke.

TRIPs-avtalet

Aven TRIPs-avtalet innehaller bestimmelser som ror ensamriittens
omfattning. Enligt artikel 16.1 ska ett registrerat varumirke utgdra grund
for ett forbud mot anvindning av ett yngre identiskt eller liknande
kénnetecken for varor eller tjanster som &r identiska med eller liknar dem
som det registrerade mérket avser, om det finns en risk for forvéixling.
Om det yngre kidnnetecknet &r identiskt med det registrerade varumarket
och avser varor eller tjanster av identiskt slag, ska en risk for forvéxling
presumeras.

TRIPs-avtalet innehéller ocksd héanvisningar till bestimmelser i
Pariskonventionen. Av artikel 16.2 foljer att artikel 6bis i Pariskonven-
tionen ska tillimpas dven pa varukdnnetecken for tjanster. I artikel 16.3
anges att artikel 6bis i Pariskonventionen, som skyddar notoriskt kidnda
varumérken, under vissa forutséttningar ska tillimpas till skydd for
registrerade varumaérken i forhallande till yngre mérken som avser varor
och tjénster av annat slag. Innehavaren ska i dessa fall ha ett skydd mot
att ett yngre mérke registreras eller anvinds for varor eller tjanster av
annat slag, om anvindning av det yngre mérket skulle kunna tyda pé ett
samband mellan dessa varor eller tjdnster och innehavaren av det kénda
varumérket och det dr sannolikt att anvidndningen av det yngre mairket
skulle vara till forfang for innehavaren av det kdnda varumérket.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd for vilkinda
varumdrken

WIPO:s generalforsamling och Parisunionens forsamling antog ar 1999
en rekommendation angdende bestimmelser om skydd for vilkdnda
varumérken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks).

Rekommendationen, som inte &r réttsligt bindande, innehaller
bestdmmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonven-
tionen och TRIPs-avtalet ger. Den innehéller flera bestimmelser som ror
ensamrittens omfattning. I artiklarna 3-5 finns bestimmelser som ror
omfattningen av skyddet for ett vilként varumirke. Artikel 3 innehéaller
en allmén bestimmelse om skyddets omfattning. I artikel 4 anges
nidrmare i vilka fall ett varumérke ska anses vara i konflikt med ett
vilkant varumérke. Fragan om konflikten mellan ett naringskdnnetecken
och ett vilkint varukédnnetecken behandlas i artikel 5.

Rekommendationen giller for bade varor och tjénster.

Varumdrkesdirektivet

Europaparlamentets och rédets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25) (varumirkesdirektivet) innehaller bade obliga-
toriska och fakultativa regler om det varumirkesrittsliga skyddet.
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Direktivet géller endast for registrerade varumirken. Det ar tillimpligt pa
bade varor och tjanster.

I ingressen till varumidrkesdirektivet ges en bakgrund till utformningen
av direktivets bestimmelser om det varumarkesréttsliga skyddet. I det
tionde stycket i ingressen anges att det dr nddvéndigt att sikerstélla att
registrerade varumirken har samma rattsliga skydd i alla medlems-
staterna, men att detta forhéllande inte far hindra medlemsstaterna fran
att efter eget bedomande ge ett omfattande skydd &t sddana varumirken
som dr kénda. I det elfte stycket anges bl.a. att grundforutsittningen for
skyddet &r att det finns en risk for forvixling och att denna maste
beddmas mot bakgrund av flera faktorer, sérskilt i hur hog grad mérket ar
ként pad marknaden, den association som det anvénda eller registrerade
mirket framkallar, graden av likhet mellan mérket och tecknet samt
mellan de ifrdgavarande varorna eller tjansterna.

I artikel 5 anges de réttigheter som ar knutna till ett varumérke. Denna
artikel innehéller savél obligatoriska bestimmelser om det grund-
laggande skyddet som fakultativa bestimmelser om utokat skydd.

I artikel 5.1 a och b i direktivet finns bestdimmelser om att den som
innehar ensamrétten till ett registrerat varuméarke har rétt att forhindra
tredje man, som inte har innehavarens tillstand, att i ndringsverksamhet
anvinda ett tecken som é&r identiskt med varumirket for varor eller
tjdnster som dr identiska med dem for vilka varumaérket &r registrerat (a)
eller ett tecken som pé grund av sin identitet eller likhet med varumérket
och identiteten eller likheten hos de varor och tjdnster som técks av varu-
mirket och tecknet kan leda till forvéxling hos allmédnheten, inbegripet
risken for association mellan tecknet och varumérket (b).

Medlemsstaterna far enligt artikel 5.2 ocksd infora regler som ger
innehavaren av ett registrerat varuméarke som é&r ként i den medlemsstaten
en ritt att utverka forbud for annan att i néringsverksamhet for varor och
tjidnster av annat slag anvénda ett tecken, som é&r identiskt med eller
liknar det kdnda varumarket, om anviandningen av det yngre tecknet utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till férfang for
det kinda varumarkets sdrskiljningsformaga eller renommé.

I artikel 5.3 anges att bl.a. foljande atgdrder kan forbjudas enligt
punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet pa varor eller deras férpackning
(punkt a), att utbjuda varor till férséljning, att fora ut dem pa marknaden
eller lagra dem for dessa dndamél eller utbjuda eller tillhandahélla
tjdnster under tecknet (punkt b), att importera eller exportera varor under
tecknet (punkt c), samt att anvinda tecknet pad affirshandlingar och i
reklam (punkt d).

Medlemsstaterna far enligt artikel 5.5 1 varumérkesdirektivet ha
bestimmelser som innebér ett skydd mot anvéndning av tecken for annat
dandamal &n att sédrskilja varor eller tjanster, om anvéndningen av tecknet
utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det kdnda varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé.

Varumirkesdirektivets bestimmelser om ensamrédttens omfattning ar
inte endast minimiregler. De anger i stillet en yttre ram for den ensamrétt
som medlemsstaterna far tillerkédnna registrerade varumérken. Medlems-
staterna far med andra ord inte tillhandahalla ett &nnu vidare skydd for
registrerade varumérken. Andra internationella ataganden som medlems-
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staterna har gjort nér det géller ensamritten for registrerade varumérken Prop. 2009/10:225

forutsétts darfor rymmas inom direktivbestimmelserna.

Férordningen om gemenskapsvarumdrken

I artikel 9 radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), forkortad varu-
mirkesforordningen regleras de rittigheter som ar knutna till ett
gemenskapsvarumirke. I artikel 9.1 och 9.2 finns regler som i sak
motsvarar de som finns i artikel 5.1-3 i varumérkesdirektivet.

Forhallandena i de andra nordiska ldnderna

I Danmark ar ensamritten till ett varumirke reglerad i nira Overens-
stimmelse med artikel 5 i varumirkesdirektivet. Innehavaren av ett
varumadrke har saledes rétt att hindra att ndgon annan utan hans samtycke
i néringsverksamhet anvénder ett tecken som &r identiskt med
varumédrket om tecknet avser varor eller tjénster av samma slag, ett
tecken som dr identiskt med eller liknar varumirket om tecknet avser
varor eller tjénster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet att det kan antas att det finns en ”forbindelse” med
varumérket. Innehavaren kan ocksa hindra anvédndning av séddana tecken
som anvinds for varor och tjénster av annan art om varuméirket &r
”velkendt her i landet” och anvdndningen skulle medfora ett otillborligt
utnyttjande av varumérkets sdrskiljningsforméga eller renommé eller
skada varumaérkets sarskiljningsféormaga eller renommeé (4 § i den danska
varumaérkeslagen).

I Island ar skyddet reglerat pd ungefir samma sétt som i Danmark. I
Finland och Norge &r skyddet utformat pd ungefir samma sétt som i
Sverige. I dessa landers lagar anvinds dock inte rekvisitet vél ansett, utan
rekvisiten ”vil kidnda” respektive “velkjent”.

8.1.3 Reglerna om ensamriittens innebord anpassas ytterligare
till varumiirkesdirektivet

Regeringens forslag: Varumirkeslagens reglering om ensamrittens
innebérd utformas 1 ndra anslutning till bestimmelserna i
varumérkesdirektivet.

Det grundldggande skyddet for ett varukdnnetecken utformas sa att
ingen annan dn innehavaren, utan dennes tillstdnd, 1 néringsverk-
samhet fir anvidnda dels ett tecken som &ar identiskt med
varukédnnetecknet for varor eller tjénster av samma slag, dels ett
tecken som &r identiskt med eller liknar varukdnnetecknet for varor
eller tjénster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvéindningen av tecknet leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
tecknet och innehavaren av varukénnetecknet.

Det utokade skyddet utformas sé att nar ett varukénnetecken hér i
landet dr kint inom en betydande del av omséttningskretsen innebér
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ensamritten dessutom att ingen annan dn innehavaren, utan dennes
tillstand, 1 naringsverksamhet far anvénda ett tecken som é&r identiskt
med eller liknar varukdnnetecknet, om anvéndningen avser varor eller
tjénster och drar otillborlig fordel av eller utan skélig anledning &r till
skada for varukdnnetecknets sarskiljningsférméga eller anseende.

Vidare tas det i varumédrkeslagen in en exemplifiering av vad som
utgoér anvindning av ett varukdnnetecken, utformad i huvudsak som i
direktivet.

Det infors inte nagot skydd for varukdnnetecken mot anvandning av
tecken for andra @&ndamaél 4n att sérskilja varor eller tjanster.

Kommitténs forslag Gverensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 263 f.). Forslaget har dock en annan redaktionell
utformning.

Remissinstanserna: Det Overvdgande antalet remissinstanser har
antingen tillstyrkt forslaget eller 1dmnat det utan erinran. Flera av dessa,
bland andra Svea hovridtt, Stockholms tingsrdtt, Kommerskollegium och
Sveriges advokatsamfund har framhallit att varumérkeslagen bor
anpassas till regleringen i varumirkesdirektivet. Advokatsamfundet har
mot bakgrund av EU-réttslig praxis foreslagit att transitering ska ldggas
till i den exemplifierande upprakningen av vad som utgdr anvdndning i
ndringsverksamhet. Patent- och registreringsverket (PRV) har 1 fraga om
det utdkade skyddet ansett att det nuvarande begreppet vél ansett bor
utmonstras ur lagen, men ifragasatt kommitténs forslag att kriterierna for
ndr ett varukdnnetecken har ett utokat skydd respektive anses vara
inarbetat utformas pa i princip samma sitt. Liknande synpunkter har
framfOrts av Patentbesvdrsrdtten som har pekat pa att det finns en risk att
forslaget innebér en sdnkning av kraven for nér ett varukdnnetecken ska
fa ett utdkat skydd, trots att ndgon sddan fordndring inte ar avsedd.
Domstolen har dock, med hénvisning till att EU-domstolens réttspraxis
maéste beaktas vid tillimpning av bestimmelsen, inte motsatt sig den
foreslagna dndringen. Svenska Patentombudsforeningen har inte haft
nagon invdndning mot forslaget men har tillagt att bestimmelsen om det
utdkade skyddet bor utformas sé generellt som mojligt for att ge storsta
mdjliga utrymme att i praxis bedoma om ett kdnt varumérke ska ha ett
utdkat skydd. Svenska Industriens Patentingenjorers Férening (numera
Svenska Industrins I[P Férening) (SIPF) har ansett att det av
bestimmelsen om det utdkade skyddet bor framgé att detta skydd géller
bade inom och utanfor varuslagsgranserna. Sveriges advokatsamfund och
Svenskt Ndringsliv m.fl har anfort att Hogsta domstolens bedémning i
rittsfallet  NJA 1995 s. 635 av kravet pa mirkeslikhet inte
overensstimmer med vad som  géller enligt EU-rdtten.
Advokatsamfundet har darvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att
det i vart fall inte bor krdvas hogre grad av likhet mellan kénnetecknen
dn som foljer av den allminna regeln om forvixlingsbarhet inom
varuslagsgrinserna. Sveriges Reklamférbund har anfort att ensamréitten
till ett varukdnnetecken endast bor omfatta anvéndning av kénnetecknet
som individualiseringsmedel i den aktuella verksamheten och inte andra
slags omndmnanden av kdnnetecken i reklam. Ett antal remissinstanser
har framfort synpunkter av lagteknisk karaktér.
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Skiilen for regeringens forslag
Inledande synpunkter

En grundldggande funktion for ett varukdnnetecken ér att sérskilja olika
varor och tjanster. Varukdnnetecknet fungerar pa sa sitt som ett
individualiseringsmedel som innehavaren kan anvénda for att skilja sina
varor eller tjinster frin de som andra niringsidkare erbjuder. Aven fran
konsumentsynpunkt fyller ett varukdnnetecken en funktion genom att
konsumenterna kan undvika att forvéxla olika varor och tjanster.

Som kommittén har angett har alla innehavare av varukénnetecken ett
behov av skydd mot att deras kdnnetecken blir utnyttjade eller skadade.
For de allra flesta varukénnetecken kan detta behov tillgodoses genom ett
skydd mot anvéndning av forvéxlingsbara kénnetecken, dvs. identiska
eller liknande mérken som anvinds for identiska eller liknande varor
eller tjanster. Under senare ar har utvecklingen emellertid gatt mot att allt
fler varukdnnetecken kommit att utgdra en sjélvstindig tillgdng som far
representera foretagets upparbetade virde i form av t.ex. image och
goodwill. T dessa fall dr det framfor allt innehavarens intresse av att fa ett
skydd for de investeringar som gjorts i varukinnetecknet som star i
forgrunden. Det kan dérfor vara motiverat att dessa varukannetecken ges
ett mer langtgaende skydd. Man kan dérfor tala om tvéa olika typer av
skydd, ett grundldggande skydd och ett utokat skydd.

Regeringen behandlar nedan hur den varumirkesrittsliga ensamrétten
bdr vara utformad i den nya varumarkeslagen. Som framgétt i foregédende
avsnitt ar varumérkesdirektivet av central betydelse nér det géller fragan
om vad ensamritten till ett registrerat varumérke ska innefatta.

Varumirkesdirektivet géller endast for registrerade varumirken. Det
finns alltsd i och for sig inte nagot hinder enligt direktivet mot att
utforma bestdmmelserna om ensamrittens omfattning annorlunda for
andra slags varukénnetecken. Enligt nuvarande svensk ordning &r
ensamréttens omfattning emellertid i princip densamma for registrerade
varumdrken och andra skyddade varukdnnetecken. I likhet med
kommittén anser regeringen att ensamritten till varukdnnetecken dven i
fortséttningen bor ha i princip samma materiella innehéll for registrerade
varumérken, inarbetade varukdnnetecken och de namn och néringskénne-
tecken som atnjuter skydd som varukédnnetecken. Bestimmelserna bor
alltsa i detta avseende vara utformade pa ett enhetligt satt.

En skillnad som dock i dag finns mellan & ena sidan registrerade
varumirken och dvriga varukédnnetecken & den andra ror uppgiftsskyldig-
heten nér ett varumérke &terges i exempelvis ett lexikon. Denna fraga tas
upp sérskilt nedan i avsnitt 8.7.

Det grundliggande skyddet

Som redovisats i avsnitt 8.1.1 innebdr det grundldggande skyddet enligt
nuvarande ordning i princip att ingen annan &n innehavaren av ett
varukdnnetecken 1 nédringsverksamhet far anvinda ett didrmed
forvéaxlingsbart kinnetecken for varor av samma eller liknande slag (4 §
och 6 § forsta stycket VML).
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Sverige dr bundet av varumérkesdirektivets obligatoriska bestimmelser
enligt vilka ensamritten till registrerade varumérken ska utgéra grund for
forbud mot anvéndning av identiska tecken for samma slag av varor eller
tjénster (artikel 5.1 a). Vidare ska registrerade varumérken utgoéra grund
for forbud mot anvéndning av identiska eller liknande tecken som avser
varor eller tjanster av samma eller liknande slag, om det finns en risk att
allminheten forvixlar tecknet och maérket, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumaérket (artikel 5.1 b). Varumaérkes-
direktivets bestimmelser om det grundldggande skyddet for registrerade
varumérken tdcker de ataganden som Sverige har gjort enligt Pariskon-
ventionen och TRIPs-avtalet nar det giller skyddets omfattning.

Nér varumérkesdirektivet genomfordes i svensk rétt gjordes inga
fordndringar 1 sak av bestimmelserna i varumirkeslagen om det
grundldggande skyddet for varukdnnetecken. Nér det gillde huvudregeln
om forvéxlingsbarhet konstaterade regeringen att artikel 4.1 a
(bestdimmelsen om registreringshinder som motsvarar artikel 5.1 a) i
varumérkesdirektivet, i de fall déir det inte var frdga om identiska
varumérken eller identiska varor, innehdll ett sérskilt krav pa att det ska
finnas en risk for att allmidnheten ska forvidxla varumérkena. Nagon
motsvarande skrivning fanns déremot inte i 6 § forsta stycket VML.
Regeringen ansdg att den svenska bestimmelsen dndd maste anses
uppfylla direktivets krav i denna del eftersom fragan om forvaxling, d&ven
om detta inte uttryckligen framgick av lagtexten, skulle bedémas mot
bakgrund av att en kdpare vanligen inte hade mojlighet att samtidigt
jamfora de motstdende mérkena och att det hiri 1&g en beddmning av om
allménheten skulle forvéxla mérkena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 §
forsta stycket VML ldmnades dérfor ofordndrat i sak (se prop.
1992/93:48 s. 78).

Aven om den nuvarande ordningen innebir att direktivet uppfylls,
finns det anledning att 6vervéga en utformning av lagtexten som nérmare
knyter an till de ndimnda bestimmelserna i varumirkesdirektivet. Ingen
av remissinstanserna har haft nagon invindning mot kommitténs
bedomning att lagtexten bor utformas sa att den i hdgre grad dn vad som
ar fallet i dag knyter an till varumédrkesdirektivets bestimmelser. Flera av
dem har betonat att s bor ske. Regeringen har samma utgéngspunkt.
Med en sddan utformning av lagen blir kopplingen till varumérkes-
direktivet tydligare. Detta medfor i sin tur att en direktivkonform
tillampning av lagen underlttas.

Kommitténs forslag till lagtext ansluter i stort sett till utformningen av
direktivet. Enligt forslaget skulle ensamritten till ett varukdnnetecken
innebéra att ingen annan an innehavaren i naringsverksamhet far anvinda
dels ett tecken som é&r identiskt med varukdnnetecknet for varor av
samma slag, dels ett tecken som ar identiskt med eller liknar
varukédnnetecknet for varor av samma eller liknande slag, om det finns en
risk for forvixling, inbegripet risken for att anvidndningen av tecknet
leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som
anvénder tecknet och innehavaren av varukdnnetecknet.

De flesta remissinstanserna har inte haft ndgon erinran mot den
foreslagna utformningen av lagtexten. Nagra remissinstanser har dock
ansett att den del av bestimmelsen som ror risken for att ett yngre tecken
associeras med ett dldre varukdnnetecken bor utformas pa ett annat stt.
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I den nuvarande varuméirkeslagen finns, som framgatt, inte niagra Prop.2009/10:225
sarskilda bestimmelser som endast tar sikte pa de fall dér det foreligger
identitet mellan sévil de aktuella kdnnetecknen som de aktuella varorna
eller tjansterna. Kommitténs forslag innebdr att det i den nya varu-
mérkeslagen tas in siddana bestdmmelser utformade huvudsakligen i
enlighet med artikel 5.1 a i direktivet. Ingen av remissinstanserna har haft
nagon invdndning mot detta. Regeringen instimmer i uppfattningen att
den nya varumaérkeslagen bor utformas sé att det blir tydligt att det inte
finns nagot uttryckligt krav pé att det ska finnas ndgon forvéxlingsrisk i
de fall ddr det foreligger identitet mellan savél de aktuella kdnnetecknen
som de aktuella varorna eller tjinsterna. Regeringen anser darfor att
lagbestimmelserna i denna del bor utformas pa det sdtt som gjordes i
beténkandet.

Ocksé nér det giller bestimmelsen om risk for forvéixling i artikel 5.1 b
anser regeringen att utgdngspunkten bor vara att varumérkeslagens regler
ska utformas i ndra anslutning till direktivbestimmelsen. En sérskild
fraga dr emellertid hur man bor hantera den del av bestimmelsen som
avser risken for association mellan det ifragasatta tecknet och
innehavarens varumairke.

Att det finns en risk for association &r ingen fristdende grund enligt
direktivet for att ett dldre varumirke ska utgora registreringshinder eller
kunna aberopas for att hindra ndgon annans anvéndning av ett visst
tecken. Det krdvs att det finns en risk for forvéaxling, och begreppet risk
for association syftar till att precisera vad som ingar i begreppet risk for
forvaxling (se t.ex. EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mal nr C-
425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG m.fl., REG 2008 1-02439,
punkt 34).

Eftersom bedomningen huruvida det finns en risk for association ingér
som ett led i forvaxlingsbedomningen skulle det i och for sig kunna
hévdas att denna del av direktivbestimmelsen inte skulle behova tas in i
lagtexten. Som kommittén har angett framstar det emellertid som
lampligt att detta dndd framgér av lagtexten. Med en sadan 16sning blir
det tydligare att forvaxlingsbedomningen ska innefatta fragan om risken
for att ett tecken associerar till ett dldre varukénnetecken.

Fragan ar dock hur lagtexten bor utformas. Ett alternativ dr givetvis att
utforma lagtexten helt i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet. Vissa av
de synpunkter som framforts av nigra remissinstanser far nirmast
uppfattas som att dessa remissinstanser skulle vilja se en sadan 16sning.
Lokutionen “inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumirket” (och motsvarande lokution 1 bestimmelsen om
registreringshinder, artikel 4.1 b), har emellertid i sig en timligen oprecis
utformning som kan tolkas pd olika sitt. Inneborden har dock i viss
utstrackning preciserats av EU-domstolen. Domstolen har nidmligen
uttalat att enbart en association mellan tva varumérken som allménheten
skulle kunna gora genom att det finns en dverensstimmelse mellan deras
begreppsinnehall inte i sig &r tillracklig for att anse att det foreligger en
risk for forvéxling i den mening som avses (se EU-domstolens dom den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf
Dassler Sport, REG 1997 1-06191, punkt 26). I ett antal andra domar har
EU-domstolen uttalat att forvaxlingsrisk kan finnas om det finns risk for
att allménheten kan tro att varorna eller tjénsterna i fraga kommer fran 121



samma foretag, eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska
band (se t.ex. EU-domstolen dom den 6 oktober 2005 i mal nr C-120/04,
Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,
REG 2005 1-08551, punkt 26).

Den utformning av lagtexten som foreslogs i betinkandet i denna del —
dvs. att det finns en risk for att anviandningen av tecknet leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan anvéndaren och
innehavaren — ger pa ett tydligare sitt &n ordalydelsen i direktivet uttryck
for vad som enligt EU-domstolens praxis ska inga i beddmningen av om
det finns en risk for forvaxling. Regeringen anser att detta kan vara av
vérde vid den framtida tillimpningen av bestimmelsen. Mgjligen skulle
det kunna vara onskvirt med dnnu tydligare skrivningar. Regeringen
anser dock att de fortydliganden som kan goras nir det géller
direktivbestimmelser frimst &r sddana som framgéir av EU-domstolens
praxis. Kommitténs forslag &r just ett sidant fortydligande. Att ga lingre
an sa innebér en risk for att det tas in nagot i lagtexten som kan komma
att visa sig inte stimma Overens med senare EU-rittslig praxis.
Kommitténs forslag utgor siledes ett lampligt fortydligande av den
relativt oprecisa direktivtexten. Lagtexten bor alltsa i denna del utformas
i enlighet med beténkandet.

Sammanfattningsvis anser regeringen att det grundlidggande skyddet
bor utformas sé att ingen annan &n innehavaren, utan dennes tillstand, i
nédringsverksamhet far anvidnda dels ett tecken som ar identiskt med
varukdnnetecknet for varor eller tjdnster av samma slag, dels ett tecken
som 4r identiskt med eller liknar varukidnnetecknet for varor eller tjénster
av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvéxling,
inbegripet risken for att anvéndningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och
innehavaren av varukédnnetecknet.

Det utokade skyddet

Enligt nuvarande ordning har vissa varukdnnetecken ett skydd som
stracker sig utanfor varuslagsgrianserna, dvs. ett utokat skydd. Av 6 §
andra stycket i den nuvarande varumérkeslagen foljer ndmligen att
forvéaxlingsbarhet dven kan aberopas till formén for ett kénnetecken som
ar vil ansett hdr i landet, om anvéndningen av ett annat liknande
kannetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang
for det vil ansedda kdnnetecknets sérskiljningsformaga eller anseende. 1
bestimmelsen finns alltsé inte ndgot krav pa varuslagslikhet.

Kommitténs forslag innebar att det dven i den nya varumirkeslagen
skulle finnas bestimmelser om ett utdkat skydd for vissa varukénne-
tecken. Ingen av remissinstanserna har ifrdgasatt detta. Regeringen har
samma utgdngspunkt. Det bor alltsda &dven 1 fortsdttningen finnas
bestdmmelser om ett utdkat skydd som svarar mot de fakultativa reglerna
om skydd for kdnda miérken i artikel 5.2 i varumirkesdirektivet. Av de
Ovriga internationella ataganden som Sverige har gjort dr det endast
artikel 16.3 1 TRIPs-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPO-
rekommendationen som ror det utdkade skyddet. Det skydd som foljer av
varumdrkesdirektivet ticker emellertid det skydd som dessa
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bestimmelser avser att ge. Aven det utdkade skyddet for varukinne-
tecken bor darfor utformas med utgangspunkt i varumirkesdirektivets
bestimmelser. P& ett par punkter uppkommer dock fragan om
ordalydelsen i lagtexten helt bor stimma dverens med direktivet.

Den forsta fragan dr hur bestimmelsen om det utokade skyddet bor
utformas ndr det géller kravet pd kinnedom. Nar varumirkesdirektivet
genomfordes i svensk ritt gjordes &ndringar i varumirkeslagen som
innebar att skyddet for kdnda varukdnnetecken utvidgades. 1 det
sammanhanget behandlades fragan om hur lagregeln om det utdkade
skyddet borde vara utformad. I den departementspromemoria som lag till
grund for propositionen hade det foreslagits att det skulle krévas att
kannetecknet var vil kidnt” ” (Ds 1992:13 s. 104 f.). Flera remiss-
instanser ansag emellertid att detta uttryck var oldmpligt, sérskilt som det
krav som da fanns for att ett kdnnetecken skulle anses vara inarbetat var
att kdnnetecknet skulle vara ”allmént ként”. Nagra remissinstanser hade
déarfor foreslagit att uttrycket “vél ansett” skulle anvéndas i stillet.
Regeringen konstaterade i denna del att en fOrutsdttning for att ett
varukdnnetecken skulle fa ett utokat skydd enligt artikel 5.2 i den
svenska sprakversionen av varumirkesdirektivet var att kdnnetecknet
skulle vara “ként i landet i fraga” eller, som det uttrycktes i den engelska
sprakversionen, att varumérket “has a reputation”. Detta var ett lagre
stillt krav dn det som da fanns i varumérkeslagen. Ett kidnnetecken kunde
nidmligen tidigare ha ett utdkat skydd om det var ”synnerligen starkt
inarbetat och ként inom vida kretsar av allmidnheten” (den s.k.
Kodakregeln). Varumirkeslagen #dndrades darfor pd denna punkt.
Regeringen godtog det forslag till utformning som vissa remissinstanser
hade lagt fram, dvs. att varukédnnetecknet skulle vara “vél ansett” for att
det skulle kunna &tnjuta ett utokat skydd. Bl.a. eftersom den danska
varumdrkeslagen inte innehdll nagot uttryckligt undantag frén
ensamrétten i fall dir ndgon hade skilig anledning att anvénda ett dldre
mérke, ansags detta rekvisit kunna undvaras dven i den svenska lagen.
Bestimmelsen om det utdkade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i
6 § VML (se prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Fragan ar om det i den nya varumérkeslagen bor goras nagon éndring i
denna del. Som redan ndmnts &r en forutséttning for att ett registrerat
varumérke ska kunna komma i fraga for ett utvidgat skydd enligt den
svenska sprékversionen av varumérkesdirektivet att mérket ar “kdnt”.
Detta uttryck ger inte i sig ndgon niarmare véigledning om vilka krav som
stills 1 frdga om kdnnedomen om maérket. I vissa andra sprakversioner
anvinds i stillet uttryck som renommé eller liknande. Dit hor exempelvis
den engelska versionen (“has a reputation”) liksom den franska och den
danska dir uttrycken “jouit d’une renommée” respektive “er
renommeret” anvinds. I den tyska versionen anvénds uttrycket ’bekannt
ist”.

EU-domstolen har i ett mal om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet
uttalat att de skilda uttryck som anvénds i de olika sprakversionerna av
direktivet inte utgér nagon egentlig motsédgelse och att det inte 4r mojligt
att bestrida att det krévs att varumérket ar ként i viss omfattning (EU-
domstolens dom den 14 september 1999 i mél C-375/97, General Motors
Corporation mot Yplon SA, REG 1999 1-05421). Som kommittén har
anfort far dérfor uttrycket vél ansett som anvdnds i den nuvarande
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varumérkeslagen i och for sig anses svara mot direktivets innehall. I Prop. 2009/10:225

domen slog EU-domstolen vidare fast att artikel 5.2 i direktivet ska
tolkas sa, att for att ett registrerat varumérke ska atnjuta skydd dven med
avseende pa varor eller tjdnster av annan art krivs att det &r ként for en
betydande andel av den allminhet som berors av de varor eller tjénster
som tdcks av varumérket.

Kommitténs forslag innebar att begreppet ”vél ansett” skulle ersattas
med kravet att varukdnnetecknet ”ska vara ként inom en betydande del
av omséttningskretsen”. Forslaget byggde pa EU-domstolens uttalanden i
den nyss nimnda domen om innebdrden av artikel 5.2 i direktivet
(punkterna 21, 22, 24 och 26). Som framgér i avsnitt 7.1.3 foreslas att det
nuvarande rekvisitet for nir ett varukédnnetecken ska anses inarbetat ska
bibehéllas i den nya varumérkeslagen. Inarbetningkravet foreslds alltsa
daven fortsédttningsvis vara att kdnnetecknet hdr i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen)
ar kidnt som beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls
under kénnetecknet. Kommitténs forslag nédr det giller det utdkade
skyddet innebar alltsa att motsvarande kdnnedomskrav skulle anvindas i
bestimmelsen om det utdkade skyddet. Vad giller forutséttningarna for
inarbetning ldmnade kommittén samma forslag som regeringen och
foreslog alltsd samma krav pé kdnnedom i bada bestimmelserna.

Ingen av remissinstanserna har motsatt sig kommitténs forslag att det
nuvarande begreppet vél ansett bor utmonstras ur lagen. Stockholms
tingsrdtt har anfort att forslaget innebér en avsevird forenkling och att
bittre forstadelse uppkommer genom att den grundliggande forutsatt-
ningen for det utokade skyddet knyts till att ett varukénnetecken anses
inarbetat och att besvérliga tillimpningsproblem avseende det nuvarande
anseendeskyddet hirigenom undviks. Aven andra remissinstanser, Svea
hovrdtt, Kommerskollegium och Sveriges advokatsamfund, har
uttryckligen tillstyrkt forslaget. Ett par remissinstanser har déaremot stallt
sig tveksamma till den foreslagna lydelsen. PRV har ansett att det i och
for sig dr motiverat att uttrycket vl ansett utmodnstras, men samtidigt
pekat pa att i1 forslaget anvdnds i princip samma formulering i
bestimmelsen om inarbetning som i den om det utokade skyddet. Verket
har anfort att detta antyder att ett kinnetecken som ar inarbetat for vissa
varor ocksa ska anses vara sa ként att det har ett utdkat skydd, ndgot som
kan leda till tillimpningssvarigheter. Verket har dérfor ansett att ndgon
annan formulering bor Overvégas. Patentbesvdrsritten har, i yttrandet
over kommitténs forslag, framfort liknande synpunkter. Domstolen har
ansett att det finns en risk for att forslaget leder till en nivésinkning i
fréga om kravet pd kinnedom om maérket for att det ska f& utokat skydd,
trots att ndgon sadan fordndring inte dr avsedd, vilket i och for sig talar
for att det nuvarande begreppet vl ansett bor bibehallas. Domstolen har
dock inte, med hénsyn till att EU-domstolens praxis maste beaktas vid
tillampningen, motsatt sig den foreslagna lydelsen. I yttrandet 6ver Ds
2008:28, diar motsvarande rekvisit fanns med i1 bestimmelsen om
registreringshinder, har Patentbesvérsritten daremot tillstyrkt forslaget.
Domstolen har dérvid framhéllit att ett kdnnetecken, med utgangspunkt i
EU-domstolens praxis, under alla forhéllanden ska anses ha ett utokat
skydd om det ar kint inom en betydande del av omséttningskretsen.
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En fOrutséttning for att samma rekvisit for kravet pad kédnnedom ska
kunna anvindas i bestimmelserna om inarbetning respektive det utokade
skyddet ar att de sinsemellan Gverensstimmer innehallsmissigt. Samma
krav i fraga om kidnnedom maste alltsd i sd fall gilla for att ett
kdnnetecken ska anses inarbetat och for att det ska uppfylla
kannedomskravet for att kunna komma i fraga for ett utdkat skydd.

I samband med att reglerna om inarbetning &dndrades &r 1994
behandlade regeringen fragan om forhéllandet mellan inarbetning och det
utdkade skyddet. Regeringen anforde att nédr det géller inarbetnings-
skyddet ldggs ndrmast en kvantitativ beddmning till grund, medan
beddmningen av om ett médrke dr vél ansett kan sdgas vara fraga om en
kvalitativ bedomning. Regeringen ansag vidare att det inte var lampligt
att ge inarbetningsskyddet och det utdkade skyddet en principiellt
likartad utformning, bl.a. darfor att inarbetning ar en rattsgrund for skydd
medan reglerna om det utdkade skyddet anger skyddsomfanget for vissa
varumérken (prop. 1994/95:59 s. 44 £.).

Fragan &r vilken betydelse dessa uttalanden nu bor tillmétas. Redan i
dag giller att fragan huruvida ett varukdnnetecken ska kunna atnjuta ett
utokat skydd maste bedomas med ledning av direktivets bestimmelser
och den praxis som utvecklats av EU-domstolen i anslutning till dessa
bestimmelser. Detta innebér, som Patentbesvirsritten har anfort, att en
forutséttning for att ett varuk@nnetecken ska anses vara vil ansett — i
enlighet med vad EU-domstolen slagit fast i den tidigare nimnda General
Motors-domen — &r att det dr ként inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig. Det star harigenom klart att beddmningen av vilken
grad av kidnnedom som kravs for att ett kénnetecken ska kunna komma i
atnjutande av ett utdkat skydd &r av kvantitativ art. Den &tskillnad som
tidigare gjordes mellan inarbetningsskyddet och det utdkade skyddet i
detta hinseende kan dérfor inte ldngre anses vara aktuell. I sak innebér
déarfor inte kommitténs forslag ndgon foréndring av réttsldget. Mot den
bakgrunden gor regeringen beddmningen att kommitténs forslag till hur
kravet pa kdnnedom ska vara utformat ar valgrundat och bor genomforas.

Nagra remissinstanser har véckt frdgan vilken grad av mérkeslikhet
som bor krivas for att bestimmelsen om det utokade skyddet ska vara
tillamplig. Hogsta domstolen uttalade i rattsfallet NJA 1995 s. 635 att det
kréavs att kdnnetecknen dr identiska eller i hog grad dverensstimmande.
Sveriges advokatsamfund och Svenskt Ndringsliv m.fl har ansett att detta
krav inte Overensstimmer med vad som géller enligt EU-rétten.
Advokatsamfundet har dérvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att
det i vart fall inte bor stéllas hogre grad av likhet mellan kénnetecknen &n
som foljer av den allménna regeln om forvéxlingsbarhet inom
varuslagsgrénserna.

Fragan om vilken grad av mérkeslikhet som ska krdvas, dvs. nér tva
kdnnetecken ska anses vara identiska eller liknande, omfattas av
bestimmelserna i direktivet. Om en medlemsstat viljer att ha
bestimmelser om utdkat skydd enligt artikel 5.2 i direktivet, maste
bestimmelserna utformas enligt direktivet (se EU-domstolens dom den
23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot
Fitnessworld Trading Ltd, REG 2003 1-12537, punkt 20). Det
forhédllandet att reglerna dr fakultativa medfor alltsd inte att
medlemsstaterna  kan avvika fran direktivet ndr det géller
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bestimmelsernas innehdll. Frdgan om hur uttrycken identiska eller
liknande ska tolkas dr ddrmed en fraga for rattstillimpningen som ytterst
avgors av EU-domstolen. I sammanhanget kan nimnas att EU-domstolen
har provat dessa fragor i bl.a. dess domar den 10 april 2008 i mal C-
102/07, adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, REG 2008 1-02439,
och den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot
Fitnessworld Trading Ltd. I dessa domar har EU-domstolen klargjort att
det ska vara frdga om ett visst matt av likhet mellan varumérket och
tecknet som medfor att omsattningskretsen forknippar dem. Det behover
inte foreligga sadan grad av likhet att det finns en risk for att
omsittningskretsen forvéaxlar dem, utan det &r tillrackligt att graden av
likhet fér till foljd att omséttningskretsen far uppfattningen att det finns
ett samband mellan kénnetecknet och varumérket. Reglerna i den
nuvarande varumérkeslagen ska som framgatt tolkas med utgangspunkt i
EU-domstolens praxis. Genom de domar som EU-domstolen meddelat
efter det att HD avgjorde det ovan nimnda malet dr det numera klarlagt
att bestimmelserna i den nuvarande varumirkeslagen ska tolkas pa annat
sitt an vad HD utgick fran. Kommittén foreslog i denna del att lagtexten
skulle fa en ordalydelse som motsvarade direktivets, dvs. att man for det
utokade skyddet skulle ange detsamma som for skyddet i Ovrigt,
nidmligen att det skulle vara fraga om “ett tecken som ar identiskt med
eller liknar varukdnnetecknet”. Det blir med en sadan 16sning helt tydligt
att svensk rétt har samma innehall som EU-rdtten pa denna punkt.
Regeringen delar kommitténs uppfattning om hur lagtexten i denna del
bor utformas. Forslaget bor dérfor genomforas.

En annan friga 4r om det utdkade skyddet ocksa géller inom ramen for
varuslagslikhet. Enligt sin ordalydelse &r artikel 5.2 i direktivet ndmligen
inte direkt tillimplig inom ramen for varuslagslikhet.

Kommitténs forslag innebar att bestimmelserna i denna del skulle
utformas i enlighet med direktivet. Forslaget grundades pd en analys av
den rittspraxis som foreldg ar 2001 ndr kommittén presenterade sitt
betinkande. Kommittén konstaterade att det inte var mgjligt att dra
nagon sdker slutsats om hur EU-domstolens praxis i fragan skulle
komma att utveckla sig. SIPF har invidnt mot kommitténs forslag och
ansett att bestimmelserna i den nya varumérkeslagen bor utformas sa att
det framgér att det utokade skyddet ska gilla bdde inom och utanfor
varuslagsgrinserna, dvs. for varor av samma, liknande eller annat slag.

Sedan betdnkandet lades fram har EU-domstolen provat frdgan om det
utdkade skyddet géiller d&ven inom varuslagsgrianserna. EU-domstolen har
dérvid uttalat att artikel 5.2 (och dess motsvarighet bland registrerings-
hindren, artikel 4.4 a) ska tolkas pa s sitt att medlemsstaterna har rétt att
foreskriva ett sdrskilt skydd till formén for ett kint registrerat varumérke,
nér det yngre tecknet (eller varumérket), som dr identiskt med eller liknar
det registrerade varumarket, dr avsett att anvindas for varor eller tjénster
som &r identiska med eller liknar de varor eller tjanster som técks av
detta varumirke (EU-domstolens dom den 9 januari 2003 i mal C-
292/00, Davidoft & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd, REG 2003 I-00389). I
ett senare avgorande om innebdrden av artikel 5.2 i direktivet har
domstolen uttalat att en medlemsstat som har valt att utnyttja mojligheten
att ge ett utokat skydd for kdnda varumérken dr skyldig att foreskriva att
skyddet ska gilla ocksa inom varuslagsgrinserna (se den ovanndmnda
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domen fran EU-domstolen den 23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-
Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd ).

Genom dessa avgoranden fran EU-domstolen star det numera klart att
direktivets bestdimmelser om det utdkade skyddet giller ocksd inom
varuslagsgrianserna och att tillimpningsomréadet alltsd inte &r begrénsat
till varor och tjénster av annat slag.

I Ds 2008:28 utformades darfér lagtexten i den motsvarande
bestimmelsen om registreringshinder pa s& sétt att den var tillimplig
oavsett om varukdnnetecknen i frdga avsag samma, liknande eller andra
slags varor eller tjanster. Lagtekniskt gjordes detta pa sa sitt att det led i
kommitténs lagforslag som angav att bestimmelsen var tillimplig pa
varukénnetecken for “varor av annat slag” togs bort. Ingen av remiss-
instanserna har invdnt mot beddmningen att det utokade skyddet géller
aven inom varuslagsgrinserna eller haft ndgon synpunkt pa utformningen
av lagtexten i detta hinseende. Lagtexten bor darfor utformas pé det
angivna sdttet 1 den nu aktuella bestdmmelsen om ensamrittens
omfattning.

Det bor dock, i enlighet med vad som anges i artikel 5.2, foreskrivas att
ensamrétten bara omfattar anvéndning for varor eller tjanster. Det blir pa
sa sitt klart att annan slags anvindning inte omfattas av ensamratten.

Slutligen innebar kommitténs forslag att rekvisitet “utan skalig
anledning” i artikel 5.2 skulle tas in i lagtexten. Ingen av remiss-
instanserna har invént mot detta. Som angetts tidigare togs detta begrepp
inte in i lagen ndr varumérkesdirektivet genomfordes i1 svensk rétt. I och
med att lagtexten nu foreslds fi en lydelse som i stor utstrickning
anknyter till utformningen av direktivet framstér det dock som ldmpligt
att dven denna del av direktivbestimmelsen tas in i lagtexten. I
forhallande till ordalydelsen i direktivet bor lagtexten utformas sé att det
framgar att rekvisitiet utan skédlig anledning” bara &r relevant vid
bedomningen av om anvindningen av tecknet &r till skada for
varukédnnetecknets sarskiljningsformaga eller anseende. Den ndrmare
inneborden av rekvisitet far avgoras i réttstillampningen.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltsd att bestimmelsen om
ensamréttens innehéll nér det giller det utdkade skyddet bor utformas sa
att ensamrétten till ett varukdnnetecken som hér i landet ar ként inom en
betydande del av omséttningskretsen innebdr att ingen annan &n
innehavaren, utan dennes tillstind, i néringsverksamhet far anvédnda ett
yngre tecken for varor eller tjdnster som dr identiskt med eller liknar det
dldre varukdnnetecknet, om anvédndningen dérigenom skulle dra
otillborlig fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for det
aldre varukénnetecknets séarskiljningsformaga eller anseende.

Exempel pa vad som utgor anvdindning av varukdnnetecken

Som ndmnts i avsnitt 8.1.1 finns i 4 § forsta stycket VML en
bestimmelse som reglerar vilken typ av anvdndning av andra tecken som
ensamrétten till ett varukdnnetecken hindrar. Bestimmelsen innebér att
ingen annan an innehavaren i néringsverksamhet fir anvinda ett
forvaxlingsbart kdnnetecken for sina varor, vare sig pa sjdlva varan eller
varuforpackningen eller i reklam eller affarshandlingar eller pé annat sétt.
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Detta giller oavsett om varan tillhandahélls eller &r avsedd att
tillhandahallas hér i landet eller utomlands eller om den fors in hit. Det
anges uttryckligen att &ven muntlig anvindning omfattas av
bestdmmelsen.

I artikel 5.3 1 varumaérkesdirektivet finns en exemplifiering av vad som
kan utgora otillaten anvdndning som sakligt sett stimmer Overens med
varumérkeslagens bestimmelser. 1 artikeln anges dock inte att dven
muntlig anvidndning omfattas. Kommittén foreslog att bestimmelserna i
den nya varumérkeslagen skulle utformas pé i huvudsak samma sétt som
i direktivet, men att det dven fortsdttningsvis uttryckligen skulle anges att
ocksdé muntlig anvindning omfattas. Svenskt Ndringsliv m.fl. har
foreslagit att det i lagtexten dessutom bor fortydligas att varje form av
anviandning, dven elektronisk anvindning, omfattas av bestimmelsen.
Vidare har Sveriges advokatsamfund ansett att dven ordet “transitera” bor
laggas till i exemplifieringen i lagtexten.

Av samma skil som angetts tidigare anser regeringen att den nya
varumérkeslagen dven i detta avseende bor utformas sa att den knyter an
niarmare till bestimmelsen 1 varuméirkesdirektivet. Nir det géller
transitering har EU-domstolen uttalat bl.a. att artiklarna 5.1 och 5.3 c i
varumérkesdirektivet inte ger en varumirkesinnehavare ritt att motsitta
sig att varor, som &r forsedda med hans varumérke fors in i Europeiska
unionen med stdd av ett tullforfarande for extern transitering eller ett
tullforfarande for lagring i tullager, nir varorna inte dessforinnan sléappts
ut pd marknaden i unionen av varumérkesinnehavaren eller med dennes
samtycke. Diaremot kan en varumérkesinnehavare med stod av artikel
5.3 b under vissa forutsittningar motsétta sig att varor bjuds ut eller siljs
under den period som varorna hénfors till ett forfarande for extern
transitering eller till ett forfarande for lagring i tullager nér detta
ovillkorligen innebér att varorna slépps ut pa marknaden i unionen (se
EU-domstolens dom den 18 oktober 2005 i mal C-405/03, Class
International BV mot Colgate-Palmolive Company m.fl., REG 2005 I-
8735). Av rittsfallet framgar alltsd att EU-domstolen tolkat begreppen
import respektive utbjuda till forsdljning och séljas och uttalat sig om hur
dessa begrepp ska tolkas i forhallande till gods i transit. Det ar alltsé inte
fraga om nagot nytt otillatet anvéndningssitt bestdende i transitering.
Dessutom framgar av domen att transitering endast i mycket begransad
omfattning ingdr i de anvindningssitt som direktivet anger som
forbjudna. I ett senare avgorande har EU-domstolen uttalat att artikel 5.1
och 5.3 ska tolkas sid att en varumérkesinnehavare kan forhindra
transitering genom en medlemsstat dir varumérket ar skyddat for varor
som ir forsedda med varumirket och som ar hianforda till ett forfarande
for extern transitering vilkas bestimmelseland dr en annan medlemsstat
dér varumaérket inte dr skyddat endast nér tredje man handhar varorna
medan de &dr hdnforda till forfarandet for extern transitering pé ett sétt
som nodvindigtvis medfoér att de sldpps ut pa marknaden i ndmnda
transiteringsmedlemsstat (se EU-domstolens dom den 9 november 2006 i
mal nr C-281/05, Montex Holdings Ltd mot Diesel SpA, REG 2006 I-
10881, punkt 27). Det dr mot denna bakgrund inte lampligt att sérskilt ta
upp transitering i exemplifieringen i lagtexten.

Som framgatt innebar kommitténs forslag att det i den nya
varumérkeslagen skulle anges att dven muntlig anvéndning omfattas av
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anvindningsbegreppet. En uttrycklig foreskrift om detta finns i den
géllande varumaérkeslagen, men didremot inte i direktivet. Vidare har
nagra remissinstanser forslagit att det i den nya varumirkeslagen
uttryckligen ska foreskrivas att elektronisk anvdndning omfattas.

Som redovisats tidigare innehaller direktivbestimmelsen exempel pa
vad som kan utgéra anvdndning i niringsverksamhet. Denna upprékning
ar alltsd inte uttdmmande. Andra former av anvidndning ryms dven utan
att de anges i direktivtexten eller i motsvarande lagtext. Detta giller for
savdl muntlig anvdndning som elektronisk anvdndning. Enligt
regeringens uppfattning dr det mot denna bakgrund inte lampligt att
bygga ut regleringen i den nya varumérkeslagen med ytterligare exempel.
Regeringen anser darfor att bestimmelsen i den nya varumérkeslagen bor
utformas i enlighet med direktivet. Det kan ndmnas att en aspekt av
elektroniskt anvindning, nidmligen anvidndning av kénnetecken pa
Internet, behandlas ndrmare 1 avsnitt 17.1

Svenska Reklamforbundet har ansett att ensamritten till ett
varukdnnetecken inte bor hindra att kénnetecknet anvénds i jimférande
reklam. Forbundet har anfort att man i dessa situationer bor ndja sig med
skyddet mot renommésnyltning i den da géllande marknadsforingslagen
(numera ersatt av en ny marknadsforingslag, 2008:486). Regeringen
konstaterar att EU-domstolen numera har avgjort frdgan om
varumérkesskyddets grinser vid jamforande reklam. I domstolens dom
den 12 juni 2008 i mal C-533/06, O2 Holdings Limited m.fl. mot
Hutchison 3G UK Limited, REG 2008 1-4231, uttalade domstolen att
innehavaren av ett registrerat varumaérke inte har ratt att forhindra tredje
man att i jimforande reklam anvénda ett kinnetecken som liknar detta
varumdrke for varor eller tjdnster som &r identiska med eller av liknande
slag som de varor eller tjanster for vilka nimnda varumérke &r registrerat,
nidr denna anvédndning inte medfor nagon risk for forvéixling hos
allménheten (punkt 69). Det blir alltsd i dessa fall enbart friga om en
beddmning enligt marknadsforingslagen.

Skydd for andra dndamadl dén att sdrskilja varor och tjdnster

Kommittén véckte frdgan om det finns anledning att infora ett skydd for
varukdnnetecken enligt artikel 5.5 i varumaérkesdirektivet mot obehorig
anvindning av tecken for andra dndamal &n att sérskilja varor eller
tjanster. Kommittén beddmde att det inte fanns skél att infora ett sddant
skydd. Ingen av remissinstanserna har haft nagon invdndning mot den
beddmningen eller framfort ndgra andra synpunkter i frdgan. Regeringen
ser inte anledning att géra ndgon annan beddmning. Négra bestimmelser
om skydd for varukédnnetecken for andra &ndamal &n att sérskilja varor
eller tjanster bor alltsd inte tas in i den nya varumaérkeslagen.
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8.2 Begréansningar av ensamrétten

8.2.1 Giillande regler om begrinsningar i ensamritten

I 3 § forsta stycket VML foreskrivs att var och en i niringsverksamhet
far, under forutsittning att det ar i dverensstimmelse med god affarssed,
som kannetecken for sina varor, anvinda dels sitt slaktnamn, sin adress
eller sin firma, dels uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
dndamal, virde och geografiska ursprung, tidpunkten for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna. Bestimmelsen utgor
alltsé en begrinsning av ensamréttens omfattning. Det sistnimnda ledet
av bestimmelsen, dvs. regeln om varornas art m.m., inférdes i samband
med de lagéndringar som gjordes till foljd av Sveriges tilltrade till EES-
avtalet (prop. 1992/93:48 s. 86 f.).

Vidare finns i 15 § forsta stycket VML en bestimmelse som anger att
den ensamritt som erhalls genom registrering av ett varumirke inte
innefattar en saddan del av méirket som inte kan registreras ensam for sig.
Denna regel kan sdgas ge uttryck for en allmén varumérkesrittslig
grundsats om att ensamritten inte omfattar en sddan del av ett varumérke
som inte kan registreras, exempelvis ett beskrivande ord (se SOU
1958:10 s. 291).

Av viss relevans i sammanhanget kan ocksa 4 § andra stycket VML
sdgas vara. Av den bestimmelsen framgar motsatsvis att viss anvindning
av annans varumarke ar tilldten vid forséljning av reservdelar, tillbehor
eller liknande (se a. prop. a. s.).

8.2.2 Begriinsningarna i ensamriitten fortydligas

Regeringens forslag: Ensamritten till ett varukidnnetecken ska inte ge
néagot sjalvstiandigt skydd for en sddan del av kidnnetecknet som saknar
sarskiljningsférméaga.

Ensamritten till ett varukdnnetecken ska inte hindra att ndgon
annan, ndr det sker i enlighet med god affarssed, i naringsverksamhet
anvéander
1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvandning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller
tidpunkten for nér varan eller tjénsten ar framstilld, eller

3. varukdnnetecknet, om det &r nddvéndigt for att ange varans eller
tjanstens avsedda dndamal, sdrskilt nir det ror sig om tillbehor eller
reservdelar.

Ensamritten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke ska inte
hindra att andra i néringsverksamhet anvénder tecken eller
bendmningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet
med god affdrssed. Ensamritten till ett sddant mérke hindrar inte att
den som har ratt att anvinda ett geografiskt namn gor detta.

Kommitténs forslag 6verensstimmer i stort med regeringens (SOU
2001:26 s. 429 f.). Kommittén lamnar emellertid inte nidgot forslag om
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att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke inte ska hindra ndgon som
har rétt att anvénda ett geografiskt namn att gora det.

Remissinstanserna: Svenska Patentombudsforeningen har framstillt
Onskemal om att bestimmelsen om inskrinkningar i ensamrétten till
séddana kollektiv-, garanti- eller kontrollmédrken som bestar av tecken
eller bendmningar som anger geografiskt ursprung fortydligas genom att
bestimmelsen utformas mer i linje med hela artikel 152 i
varumérkesdirektivet. I dvrigt har remissinstanserna inte framfort nagra
synpunkter pé forslaget.

Skiilen for regeringens forslag

Av artikel 6.1 i varumirkesdirektivet foljer att ensamritten till ett
registrerat varumarke dr begransad pa sé sitt att den inte kan ldaggas till
grund for ett forbud for ndgon annan att — forutsatt att denne handlar i
enlighet med god afféarssed — i niringsverksamhet anvénda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda &ndamal, vérde, geografiska ursprung, tidpunkten for fram-
stillandet eller andra egenskaper,

c) varumérket om det dr nodvéndigt for att ange en varas eller tjinsts
avsedda dndamal, sérskilt som tillbehor eller reservdel.

Som redovisats i foregéende avsnitt innehéller 3 § forsta stycket VML
bestimmelser som sakligt sett motsvarar de tva forsta punkterna i
direktivbestimmelsen. Nir det géller det som foreskrivs i den sista
punkten framgér detta motsatsvis av 4 § andra stycket VML. Dessa
bestammelser giller savdl for registrerade varumirken som for andra
varukdnnetecken.

Kommitténs forslag innebar att bestimmelserna i den nya varumérkes-
lagen i denna del skulle utformas sa att de i hogre grad 4n i dag
overensstimmer med direktivets ordalydelse. I sak innebar detta framfor
allt den skillnaden att bestimmelsen motsvarande artikel 6.1 ¢ avseende
tillbehor och reservdelar skulle framgé tydligare i lagen. Lagrddet har
ifrdgasatt om exemplifieringen “’sérskilt nér det ror sig om tillbehor eller
reservdelar” dr nodvéndig i lagtexten. Bestimmelsen har emellertid storst
betydelse i praktiken i just sddana fall. Typexemplet &r att nigon som
séljer tillbehor eller reservdelar (eller erbjuder service) behdver anvidnda
nagon annans varukénnetecken for att kunna beskriva att tillbehoret eller
reservdelen passar till en viss vara. Det bor darfor lampligen komma till
uttryck 1 lagtexten att bestimmelsen ar tillimplig ndr det ror sig om
tillbehor eller reservdelar.

Kommittén foreslog vidare att det i den nya varumérkeslagen skulle
inforas en regel som angav att ensamrétten till ett varukdnnetecken inte
ger nagot sjélvstandigt skydd for en sddan del av varukdnnetecknet som i
enlighet med de allménna registreringsvillkoren 1 lagen inte kan
registreras ensam for sig.

En sddan begrinsningsregel finns redan i dag i 15 § andra stycket
VML nir det géller ensamritten till registrerade varumirken. Av den
bestimmelsen foljer att den ensamritt som registreringen ger inte
innefattar en sddan bestindsdel av varumirket som inte kan registreras
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ensam for sig. Av forarbetena framgar att bestimmelsen tar sikte pa de
fall dir det ror sig om sddana bestdndsdelar som sedda separat saknar
sarskiljningsformaga. Vidare utformades bestimmelsen s att den endast
avsdg ensamrdtt pad grund av registrering. Skilet till sistnimnda
begransning var att det var tankbart att en del som inte kunde registreras
kunde fa ett sarskilt skydd pa grund av inarbetning (SOU 1958:10 s. 290
f. och prop. 1960:167 s. 115 £.)

Som kommittén angav ger bestimmelsen i den nuvarande
varumérkeslagen uttryck for en allmén princip inom varumérkesrétten.
Det kan darfor i och for sig ifragasdttas om det finns nagot behov av att
ha en lagregel om detta. En sadan regel finns dock i dag och inte minst
av tydlighetsskédl kan det dérfor vara vérdefullt att principen dven i
fortsattningen kommer till uttryck i lagtexten.

Kommitténs forslag innebar, som framgétt, att motsvarande skulle
gélla ocksé for andra varukénnetecken dn registrerade varumérken. I dag
finns det inte nadgon regel om detta i varumérkeslagen. Den foreslagna
bestimmelsen skulle kunna aktualiseras exempelvis nér det giller ett
inarbetat varukannetecken som bestér av flera delar och dér kénnetecknet
i dess helhet &r skyddat pa grund av inarbetning, men de olika delarna
var for sig, eller ndgon av dem, saknar sérskiljningsforméga. Det skulle
da framga av lagtexten att ensamrétten i ett sadant fall inte omfattar de
olika delarna, eller i forekommande fall en av dem, av kdnnetecknet.
Aven en bestindsdel som ingdr i ett inarbetat varukinnetecken och
saknar ursprunglig sirskiljningsformaga kan dock fa ett sjalvstindigt
skydd om den senare genom anvindning forvérvar sérskiljningsforméga
och blir skyddad pa grund av inarbetning.

Med den utformning av bestimmelsen som kommittén foreslog skulle
regleringen 1 detta avseende alltsd vara densamma for alla slags
varukédnnetecken. Regeringen instimmer i kommitténs uppfattning i
denna del. Nér det giller utformningen av bestimmelsen foreslog
kommittén att det, pd ungefir samma sitt som enligt géllande
bestimmelse, skulle anges att ensamritten inte omfattar en del av
kannetecknet som inte kan registreras ensam for sig. Som framgatt
tidigare avses enligt nuvarande ordning bestdndsdelar som saknar
sarskiljningsformaga. Bestdimmelsen i den nya varumirkeslagen bor
enligt regeringens uppfattning utformas s& att detta framgar direkt av
lagtexten. I den nya varumérkeslagen bor det dérfor foreskrivas att
ensamritten till ett varukdnnetecken inte ger nagot sjilvstindigt skydd
for en sddan del av kénnetecknet som saknar sérskiljningsformaga.

Senare i propositionen (avsnitt 9.6.2) kommer foreslas att det ska
inféras en mdjlighet att registrera tecken eller bendmningar som i
niringsverksamhet anvénds for att ange varors eller tjdnsters geografiska
ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. En sidan ensamrétt
kan ocksa uppkomma genom inarbetning. Regeringen delar kommitténs
uppfattning — vilken ocksd &r forenlig med vad som foreskrivs i
motsvarande bestdmmelse i varumirkesdirektivet (artikel 15.2 andra
meningen) — att det for dessa méirken bor gilla att ensamrétten inte ska
hindra ndgon annan, nir det stimmer Overens med god affarssed, att i
néringsverksamhet anvinda sig av tecken eller bendmningar som anger
geografiskt ursprung.
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I varumirkesdirektivet foreskrivs dock ocksa for dessa mérken att de i
synnerhet inte far aberopas gentemot en tredje man som har ritt att
anvidnda ett geografiskt namn (se artikel 15.2 tredje meningen).
Kommittén foreslog inte nidgon skrivning av motsvarande innebord,
vilket foranlett Svenska Patentombudsforeningen att patala diskrepansen
mellan varumérkesdirektivets ordalydelse och kommitténs forslag i det
avseendet.

Bestimmelsen om att nu aktuella varumérken i synnerhet inte far
aberopas gentemot en tredje man som har ritt att anvdnda ett geografiskt
namn utgdr endast en specificering av det tidigare ledet i artikel 15.2 i
direktivet om att ensamrétten inte hindrar ndgon annan, nér det stimmer
overens med god affirssed, att i ndringsverksamhet anvénda sig av
tecken eller bendmningar som anger geografiskt ursprung. Regeringen
delar emellertid Svenska Patentombudsforeningens uppfattning att den
foreslagna bestimmelsen for tydlighets skull bor anpassas ytterligare till
varumérkesdirektivet.

Det bor alltsa foreskrivas att ensamritten till ett kollektiv-, garanti-
eller kontrollmérke inte ska hindra att andra anvénder sig av tecken eller
bendmningar som anger geografiskt ursprung i néringsverksamhet, om
det sker i enlighet med god affarssed. Vidare bor anges att ensamrétten
till ett sddant mirke inte hindrar att den som har ritt att anvinda ett
geografiskt namn gor detta.

8.3 Vad som kan utgora ett varumirke

8.3.1 Vilka tecken som kan utgora ett varumérke i dag

I'1 § andra stycket VML finns en bestimmelse som reglerar vad som kan
utgora ett varumirke. I bestimmelsen foreskrivs att ett varumirke kan
besta av alla tecken som kan &terges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet
personnamn, samt figurer, bokstéver, siffror och formen eller utstyrseln
pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen kan sérskilja varor
som tillhandahélls i en ndringsverksamhet frdn sddana som tillhandahélls
i en annan. Bestimmelsen fick sin nuvarande utformning den 1 januari
1993 nér Sverige tilltridde EES-avtalet.

Bestimmelsen bygger pa artikel 2 i varumérkesdirektivet som har
ndstan samma lydelse. I artikeln anges att ett varumédrke kan utgoras av
alla tecken som kan aterges grafiskt, sarskilt ord, inbegripet personnamn,
figurer, bokstédver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning,
forutsatt att tecknen i fraga kan sdrskilja ett foretags varor eller tjénster
frén andra foretags.
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8.3.2 Oforandrade regler om vad som kan utgora ett
varumirke

Regeringens forslag: Bestimmelsen i den nuvarande varumirkes-
lagen om vad som kan utgéra ett varumérke fors utan sakliga
forandringar 6ver till den nya varumaérkeslagen.

Kommitténs forslag 6verensstimmer i allt viasentligt med regeringens
(SOU 2001:26 s. 425).

Remissinstanserna har inte framfort nagra synpunkter i fragan.

Skélen for regeringens forslag: Kommittén foreslog att en
bestimmelse motsvarande 1 § andra stycket VML skulle tas in i den nya
varumérkeslagen, dock med det tilldgget att det i lagtexten skulle anges
att dven sammanséattningar av ord, slagord och avbildningar dr sédana
tecken som kan utgdra varumarken.

Vare sig den |hittills géllande bestdmmelsen, artikel 3 i
varumérkesdirektivet eller den av kommittén foreslagna bestimmelsen ar
emellertid uttommande utan redovisar bara exempel pé vilka slags tecken
som kan utgora varumérken. Regeringen anser darfor att den nuvarande
lagtexten, som &r utformad i enlighet med direktivet, inte bor byggas ut
med ytterligare exempel. Bestimmelsen i den nya varumaérkeslagen bor
alltsd ha samma utformning som i dag.

8.4 Kiénnetecken som inte kan omfattas av ensamrétt

8.4.1 Gillande regler om vad som ir utelutet frin ensamritt

I 5§ VML foreskrivs att ensamritt till varukdnnetecken inte innefattar
sadan del av kdnnetecknet, som huvudsakligen tjénar till att géra varan
eller dess forpackning mera d&ndamélsenlig eller pa annat sitt fylla annan
uppgift dn att vara kinnetecken. Bestimmelsen har varit oférdndrad
sedan varumirkeslagen infordes. Av forarbetena framgér att bestim-
melsen har till syfte att ’fran ensamrétt utesluta sddant som bor héllas
fritt for allmént begagnande eller som icke har tillricklig distinktivitet”.
Det understroks vidare att varumérkesritten inte pd omvag far utnyttjas
for att skapa oberittigade monopol pa tekniska och funktionella element i
forpackningar och formgivning (SOU 1958:10 s. 248).

8.4.2 En enhetlig reglering infors om att kinnetecken som
endast bestar av en viss form inte kan omfattas av
ensamratt

Regeringens  forslag: Bestdmmelserna 1 den  nuvarande
varumarkeslagen om att ensamritt till varukénnetecken inte innefattar
sadan del av kidnnetecknet som huvudsakligen fyller en annan funktion
én att vara kinnetecken fors inte over till den nya varumérkeslagen i
den lydelsen. I stillet infors en bestimmelse om att ensamrétt inte kan
forvarvas till kdnnetecken som endast bestar av en form som foljer av
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varans art, en form som ar nddvandig for att uppna ett tekniskt resultat
eller en form som ger varan ett betydande vérde.

Kommitténs forslag overensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 426 f.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nédgon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Enligt 5 § VML innefattar
ensamritten till ett varukdnnetecken inte sddan del av kdnnetecknet, som
huvudsakligen tjanar till att gora varan eller dess férpackning mera
andamaélsenlig eller pa annat sitt fylla annan uppgift dn att vara
kénnetecken.

Nér varumérkesdirektivet genomfordes i svensk rétt infordes i 13 §
andra stycket VML en bestimmelse av vilken det framgar att som
varumérke fér inte registreras kénnetecken som uteslutande bestér av en
form som foljer av varans art eller en form som krivs for att uppné ett
tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande virde.
Lagregeln utformades i enlighet med artikel 3.1 e i direktivet och trddde i
kraft den 1 januari 1993. Regeringen anforde att 5 § VML inte kunde
anses utgora nagot registreringshinder och att det darfor borde inforas ett
uttryckligt registreringshinder som motsvarade direktivbestimmelsen (se
vidare prop. 1992/93:48 s. 73 f.).

I 6vrigt behandlades forhallandet mellan dessa bada bestimmelser inte
nidrmare 1 lagstiftningsdrendet. Bestimmelsen i 5 § 4r enligt sin
ordalydelse tillimplig péd savil registrerade varumirken som inarbetade
varumérken och varukdnnetecken. Denna bestimmelse ar emellertid mer
restriktivt utformad &n det motsvarande registreringshindret i 13 § andra
stycket VML. I doktrinen har det gjorts gillande att 5 § VML efter
genomforandet av direktivet inte har nagon sjélvstindig betydelse annat
an for oregistrerade varumérken; det har dock ratt delade meningar i
denna fraga. Patentbesvirsratten har i en dom fran 1997 funnit att det inte
kan anses vara sakligt motiverat att lata 5 § féranleda en mer omfattande
inskrankning i den ensamréitt som ett registrerat varumérke ger dn den
som foljer av 13 § andra stycket VML (Patentbesvirsrittens dom den 27
juni 1997 i mal nr 95-573).

Regeringen kan konstatera att utformningen av bestimmelserna i den
nuvarande varumirkeslagen har lett till oklarhet nédr det géller
lagregleringen av begridnsningarna i1 ensamritten i nu aktuella
hénseenden for registrerade varumérken. Den nya varumérkeslagen bor
givetvis utformas sd att sddana oklarheter undviks. De nuvarande
bestimmelserna tycks ocksa ha medfort att olika regler kommit att gélla
for registrerade varumirken och inarbetade varukdnnetecken i detta
avseende. Enligt regeringens uppfattning bor dessa begridnsningar i
ensamrétten vara enhetliga.

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att den
nuvarande bestdimmelsen i 5 § VML inte bor foras over till den nya
varumarkeslagen. Det bor i stéllet inforas en bestimmelse som bygger pa
artikel 3.1 e i direktivet och som anger att ensamrétt inte kan férvarvas
till varukdnnetecken som endast bestar av en form som foljer av varans
art, en form som ar nédvéandig for att uppna ett tekniskt resultat eller en
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form som ger varan ett betydande virde. Denna bestimmelse bor gélla
for sévél registrerade varumirken som inarbetade varukédnnetecken.
Angédende fragan om registreringshinder av motsvarande innebdrd, se
avsnitt 9.7.3.

8.5 Konsumtion av ensamréitten

Regeringens forslag: Bestimmelsen om konsumtion av ensamrétten i
den nuvarande varumérkeslagen fors i sak ofordndrad over till den nya
varumérkeslagen.

Kommitténs forslag 6verensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 430).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig i denna
fréga.

Skélen for regeringens forslag: Med konsumtion avses inom
varumérkesrétten att ensamritten att anvénda ett varukdnnetecken for en
viss vara forbrukas efter det att varan har forts ut pd marknaden antingen
av innehavaren sjilv eller av ndgon annan med innehavarens samtycke.
Fragan om konsumtion regleras i 4 a § VML, som trddde i kraft den 1
juli 2000. Bestammelsen innebér att varumarkesrétten konsumeras endast
om varan har forts ut pd marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet, s.k. regional konsumtion. Konsumtion intrdder dock
inte nér varornas skick har fordndrats eller forsdmrats sedan de forts ut pa
marknaden eller nér det finns ndgon annan skélig grund for innehavaren
att motsitta sig anviandningen. Nér det géller bakgrunden till denna
reglering hinvisas till prop. 1999/2000:93, som bygger pd Varumérkes-
kommitténs delbeténkande Artikel 7 1 EG:s varumérkesdirektiv —
Andringar i varumirkeslagen (SOU 1999:19).

Regeringen anser liksom kommittén att den nuvarande konsumtions-
bestimmelsen bor foras oOver till den nya varumérkeslagen i sak
oforandrad.

8.6 Kolliderande réttigheter

8.6.1 Giillande regler om kolliderande riittigheter

17-10 §§ VML finns bestammelser som reglerar fragor om foretradesratt
m.m. vid kollisioner mellan olika réttigheter.

I 7 § VML foreskrivs att vid avgorande av tvist om ratt till
varukdnnetecken som dr forvéxlingsbara, ska foretrdde ges den som kan
aberopa tidigaste rittsgrund, om inte annat foljer av 8 eller 9 §.
Bestimmelsen ger uttryck for en allmin immaterialréttslig princip om att
foretrdde ges till den tidigaste ensamrédtten. Inga &ndringar har gjorts i
bestimmelsen sedan varumirkeslagens tillkomst.

Fran huvudregeln i 7 § VML finns det vissa undantag. I 8 § VML finns
en s.k. passivitetsregel som giller i de situationer ndr det yngre
kannetecknet &r ett registrerat varumirke. Av paragrafen f6ljer att ritten
till ett registrerat varuméarke, med avseende pa de varor for vilka det har
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anvints, kan bestd vid sidan av en dldre ritt till ett forvéxlingsbart
kénnetecken, om registreringen sokts i god tro och innehavaren av den
dldre ratten under fem ar i f6ljd har varit medveten om och funnit sig i
anviandningen hdr i landet av det registrerade varumérket. Denna
bestdmmelse fick sin nuvarande lydelse i samband med de dndringar som
gjordes 1 varumarkeslagen till foljd av Sveriges tilltrade till EES-avtalet
och bygger pa artikel 9 i varumarkesdirektivet. Kravet pa att innehavaren
av den ildre réttigheten ska ha varit medveten om anvédndningen av det
yngre varumérke och regeln om att det yngre varumérket endast far besta
for de varor eller tjénster for vilka det har anvénts infordes for att anpassa
svensk ratt till direktivet (se prop. 1992/93:48 5. 92 f.).

Ytterligare en passivitetsregel finns i1 9 § VML. Den behandlar det
fallet nir det yngre kinnetecknet utgdrs av ett inarbetat kénnetecken. Av
bestimmelsen foljer att om ett kénnetecken har inarbetats, far ritten till
det bestd vid sidan av en dldre ratt till ett forvaxlingsbart kdnnetecken,
om innehavaren av den éldre rétten inte inom rimlig tid har inskridit mot
anvindningen av det yngre kénnetecknet. Bestimmelsen har inte
fordndrats sedan varumaérkeslagens tillkomst.

Slutligen finns i 10 § VML en bestimmelse som ndrmare reglerar
samexistens mellan tva kolliderande kannetecken. I bestimmelsen anges
att i fall som avses i 8 eller 9 § far efter vad som &r skéligt foreskrivas, att
nagot av kénnetecknen eller bada far anvédndas endast pa sérskilt sitt,
sasom i ett visst utférande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med
annat fortydligande. Denna bestammelse ger alltsa en domstol mojlighet
att i situationer dir tvd kénnetecken ska existera parallellt meddela
foreskrifter av nu ndmnt slag. Inte heller denna bestimmelse har dndrats
sedan varumarkeslagens tillkomst.

8.6.2 Endast mindre forindringar av reglerna om
foretridesriitt, passivitet och samexistens

Regeringens forslag: Bestimmelserna i den nuvarande varumairkes-
lagen om fOretradesritt vid tvist om ratt till varukénnetecken, verkan
av passivitet och om samexistens fors i huvudsak oférdndrade i sak
over till den nya varumérkeslagen. Det inférs dock en bestimmelse
som uttryckligen anger att i de fall rdtten till ett yngre
varukénnetecken ska besta till f6ljd av ndgon av passivitetsreglerna séa
far det dldre varukdnnetecknet anviandas. Vidare overfors inte dagens
bestimmelse om att det gér att foreskriva att ett registrerat varumérke,
som ska besta vid sidan av ett annat kdnnetecken, bara far anvindas pa
sdrskilt sétt till den nya varumérkeslagen.

Kommitténs forslag Overensstimmer delvis med regeringens.
Kommitténs forslag innehéller dven vad géller verkan av passivitet
gentemot inarbetade varukinnetecken en regel om att en innehavare av
ett varukdnnetecken som #dr ként inom en betydande del av
omséttningskretsen ska anses ha handlat inom rimlig tid om denne inom
fem ar frén det att han eller hon fick kdnnedom om anvindningen har
vidtagit atgérder for att hindra denna anvidndning. Kommitténs forslag till
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bestimmelse om samexistens mellan kolliderande rittigheter innehéller
vidare vissa ytterligare regler (SOU 2001:26 s. 430 f.)

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: 1 7-10 §§ VML finns som redovisats
i foregdende avsnitt bestimmelser om hur kollisioner mellan olika
varukdnnetecken ska hanteras. Nir varumérkesdirektivet genomfordes i
svensk ritt med anledning av EES-avtalet gjordes vissa andringar i
bestimmelsen om passivitet i 8 § VML (prop 1992/93:48 s. 92 f)). 1
Ovrigt har dessa bestimmelser inte &ndrats sedan varumérkeslagens
tillkomst.

Kommitténs forslag innebar att det i den nya varumérkeslagen skulle
tas in en bestimmelse som i allt visentligt stimde Overens med
huvudregeln i 7 § VML om att foretrade ska ges till den som har tidigaste
rattsgrund. Detsamma géller i fraga om passivitetsregeln for registrerade
varumérken i 8 § VML. Nar det giller sistndmnda bestimmelse foreslog
kommittén dock att det i bestimmelsen uttryckligen skulle anges att
anvindningen av det yngre varumirket ska ha skett efter registrerings-
dagen. Detta foreskrevs uttryckligen i en dldre lydelse av 8 § VML. Av
forarbetena framgar att dven i den nu gillande bestimmelsen avses
anviandning som skett efter registreringsdagen (se prop. 1992/93:48
s. 93 f.) Kommitténs forslag innebar alltsa inte nagon saklig férandring.

Ingen av remissinstanserna har haft ndgon erinran mot kommitténs
forslag 1 dessa delar. Forslaget bor enligt regeringens uppfattning
genomforas i de aktuella delarna.

Kommittén foreslog vidare att passivitetsregeln i 9 § VML som géller
inarbetade  varukénnetecken skulle foras over till den nya
varumdrkeslagen. I denna del foreslog kommittén emellertid att det
dérutdver skulle inforas en kompletterande regel om att i de fall dér det
aldre kénnetecknet dr kidnt inom en betydande del av omsattningskretsen,
ska innehavaren anses ha handlat inom rimlig tid om han eller hon inom
fem ar fran det att han eller hon fick kinnedom om anvéndningen av det
yngre kdnnetecknet vidtagit atgédrder for att hindra denna anvéndning.

Den foreslagna regeln skulle alltsa vara tillamplig i sddana situationer
dér bada de kolliderande kénnetecknen hir i landet &r kdnda inom en
betydande del av omsittningskretsen. Enligt nuvarande ordning géller att
fragan om vad som ska anses vara en rimlig tid maste beddmas med
hinsyn till omstédndigheterna i varje enskilt fall (prop. 1960:167 s. 86).
Som kommittén papekat anges det i artikel 4.4 1 WIPO-
rekommendationen angéende bestimmelser om skydd for vélkénda
varumérken att en innehavare av ett vilkant varumairke ska kunna ingripa
mot ett kolliderande varumérke inom &tminstone en tid av fem ér fran det
att innehavaren fick kinnedom om anvindningen av det andra mérket.

Regeringen stiller sig tveksam till om det i lagen &r lampligt att sla fast
att en innehavare som agerar inom fem ar alltid ska anses ha handlat
inom rimlig tid. Det kan enligt regeringens uppfattning inte uteslutas att
det kan uppkomma situationer dér det inte dr ldmpligt med en sadan
generell tidsgrans. WIPO-rekommendationen &r inte bindande pé sa sitt
att det ar nodvéandigt att inféora en sadan regel. Regeringen anser
sammantaget att det inte bor inforas nigon sadan regel. Aven i
fortséttningen bor det alltsd goras en bedomning i det enskilda fallet av

Prop. 2009/10:225

138



huruvida innehavaren av det dldre kénnetecknet har agerat inom rimlig Prop. 2009/10:225

tid. I de fall d& det dldre kdnnetecknet ar kint inom en betydande del av
omséttningskretsen bor man dock utan att detta regleras uttryckligen i
lagen i normala fall, i enlighet med WIPO-rekommendationen, kunna ha
som utgangspunkt att ett handlande som sker inom fem é&r ska anses ha
skett inom rimlig tid.

Nir det géller bestimmelsen om samexistens i 10 § VML foreslog
kommittén att det i den nya varumérkeslagen skulle framga att i de fall
ritten till ett yngre varukdnnetecken ska bestd till foljd av ndgon av
passivitetsreglerna, sa far bade det dldre och det yngre kénnetecknet
anvéndas. Vidare foreslog kommittén att den mojlighet som i dag finns
att foreskriva att ett kdnnetecken bara far anvéindas med tillfogande av
ortsangivelse eller liknande, fortséttningsvis bara skulle kunna anvidndas
for inarbetade varukdnnetecken. Skélet till detta dr att artikel 9 i
varumérkesdirektivet inte mojliggdr en sddan losning for registrerade
varumérken. Regeringen instimmer i kommitténs beddmning i dessa
delar. Forslagen bor alltsa genomforas.

Kommittén foreslog ocksa att det skulle kunna beslutas att ett
kénnetecken endast far anvéndas for vissa varor eller inom ett visst
omrade. Enligt regeringens uppfattning bor dock villkor som meddelas
med stdd av den aktuella bestdimmelsen vara begrinsade till
utformningen av sjélva kénnetecknet som sadant. Nagot sadant tilldgg
bor dérfor inte goras i bestimmelsen.

Slutligen foreslogs ett tilldgg i bestimmelsen om ortsangivelse om att
den ocksa skulle vara tillimplig nar identiska eller liknande kinnetecken
ar inarbetade for olika innehavare i olika delar av landet. Av forarbetena
till den nuvarande varumirkeslagen framgar att den géllande
bestimmelsen &r tillimplig pa lokalt inarbetade kidnnetecken och att det
framst &r i dessa fall som en foreskrift om ortsangivelse kan bli aktuellt
(SOU 1958:10 s. 265). En forutséttning for att sa ska ske torde emellertid
vara att det foreligger en kollision mellan kdnnetecknen i fraga. Det
foreslagna tilldgget omfattar emellertid enbart sadana situationer déa det
normalt inte foreligger nadgon kollision mellan kénnetecknen. Regeln bor
déarfor inte inforas i den foreslagna lydelsen. Att ortsangivelse eller
liknande kan bli aktuellt nir lokalt inarbetade varukénnetecken trots allt
kolliderar foljer, som framgétt, redan av den lagtext som nu foreslas bli
overford till den nya varumaérkeslagen.

8.7 Uppgiftsskyldighet nér ett varumérke dterges i
lexikon m.m.

8.7.1 Uppgiftsskyldighet i dag

I 11 § forsta stycket VML finns en bestimmelse som reglerar de fall da
ett registrerat varumirke tas in i ett lexikon, handbok eller annan
liknande tryckt skrift. Om innehavaren av det registrerade varumirket
begér det, ar forfattare, utgivare och forlaggare skyldiga att se till att
varumérket inte aterges utan att det framgar att det dr fraga om ett
registrerat varumarke. Av andra stycket i bestimmelsen framgar att den
som forsummar detta dr skyldig att medverka till att ett beriktigande
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for kostnaden for detta. Av forarbetena framgér att dessa bestimmelser
ansags falla utanfor tryckfrihetsrittens omrade, eftersom de inte stred
mot ndgot intresse som skyddas av tryckfriheten (SOU 1958:10 s. 171).

Syftet med bestimmelsen ar att forhindra att ett varumaérke aterges pa
ett sadant sdtt att det uppfattas som en generisk beteckning for en vara
eller tjanst. Detta kan medfora att varumirket degenererar och forlorar
sin sdrskiljningsférmaga. Om sa sker kan registreringen av varumérket
hiavas. Vid varumérkeslagens tillkomst diskuterades bestimmelsen
ingdende. Flera remissinstanser motsatte sig att bestimmelsen skulle
inforas dverhuvudtaget, medan andra tvéirtom forordade att den borde ha
ett mer vidstrackt tillimpningsomrade (se prop. 1960:167 s. 87 f.).

For gemenskapsvarumairkena finns en sirskild bestimmelse i artikel 10
i varumarkesforordningen som &r utformad pé ett annat sétt. Av denna
bestimmelse foljer att om atergivningen av ett gemenskapsvarumaérke i
ett lexikon, en encyklopedi eller liknande uppslagsverk ger intryck av att
varumérket utgdr en generisk beteckning, ska utgivaren av verket pa
begdran av innehavaren av gemenskapsvarumirket se till att
atergivningen av varumirket senast i nésta utgava av verket atfoljs av
uppgift om att det &r ett registrerat varumarke.

8.7.2 Uppgiftsskyldigheten utvidgas och omfattar fiven
elektroniskt tillgiingliggérande

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om uppgifts-
skyldighet nér ett registrerat varumérke aterges i lexikon, handbocker
eller liknande tryckta skrifter fors dver till den nya varumaérkeslagen.

Uppgiftsskyldigheten ska ocksa gélla ndr en sadan skrift gors
tillginglig elektroniskt av nigon som avses i 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. ett bokforlag.

Det infors inte nadgon lagregel om att upplysningsskyldigheten alltid
ska anses vara uppfylld om symbolen ® pa ett tydligt sitt aterges
tillsammans med mérket.

Kommitténs forslag innebar att uppgiftsskyldigheten ocksa ska gilla
vid utgivning av ldrobdcker. Vidare foreslar kommittén att det i den nya
varumérkeslagen tas in en bestimmelse om att uppgiftsskyldigheten
alltid ska anses vara uppfylld om symbolen ® pa ett tydligt sétt aterges
tillsammans med maérket. I 6vrigt dverensstimmer forslaget i huvudsak
med regeringens (se SOU 2001:26 s. 433).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Som ndmnts i foregdende avsnitt
giller upplysningsskyldigheten enligt 11 § VML endast for registrerade
varumdrken.  Inarbetade  varukénnetecken och s.k. naturliga
varukédnnetecken faller alltsd utanfor. Kommitténs forslag innebar att
upplysningsskyldigheten &ven i fortséttningen endast skulle gilla for
registrerade varumérken. Regeringen delar den beddmningen.

Kommitténs forslag innebar vidare att bestimmelsens tillimpnings-
omrade skulle utvidgas i tva avseenden. For det forsta skulle enligt
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forslaget inte bara lexikon, handbdcker eller andra liknande skrifter
omfattas, utan ocksd larobocker och med ldrobocker liknande skrifter.
Enligt nuvarande ordning &r 11 § VML endast tillimplig pa ldrobocker
(eller vetenskapliga verk) som har karaktdr av handbocker eller
uppslagsbocker. 1 ovrigt faller larobocker — liksom tidningar och
skonlitterdra verk — utanfor bestimmelsens tillimpningsomrade (se SOU
1958:10 s. 171 och prop. 1960:167 s. 92). En utvidgning i enlighet med
kommitténs forslag skulle innebéra att betydligt fler skrifter 4n i dag
skulle omfattas av upplysningsskyldigheten. Nagot underlag for att
beddma konsekvenserna av en sddan fordndring finns inte. Sannolikt
skulle det ocksd uppstd gridnsdragningssvarigheter nér det géller vilka
skrifter som ska anses som larobocker och med dessa liknande skrifter.
Regeringen anser dérfor att det inte bor goras nagra sakliga forédndringar i
detta avseende.

For det andra foreslogs att upplysningsskyldigheten ocksé skulle gilla
for det fall en skrift av de nimnda typerna gors tillgénglig pa Internet
eller genom nagot annat elektroniskt medium. Regeringen instimmer i
kommitténs uppfattning att samma reglering bor gélla exempelvis i det
fallet att samma lexikon ges ut i bokform och tillhandahélls pa Internet.
En frdga som uppkommer ar dock vilka slags tillhandahéllanden som bor
omfattas av regleringen. Bestimmelsen fér inte bli verkningslds utan det
maste finnas en verklig mojlighet for en varumérkesinnehavare att fa
gehdr for sin begéran. Regeringen anser dérfor att en avgransning bor ske
s att bestimmelsen inte 4r tillimplig pé exempelvis sidana
Internetbaserade lexikon och liknande dér var och en kan bidra med
material. Ldmpligen bor avgridnsningen goras pé sé sitt att bestimmelsen
ar tillamplig p& sddana tillhandahédllanden som avses i 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen, dvs. sddana tillhandahdllanden som gors av
t.ex. en utgivare av tryckt skrift, t.ex. ett bokforlag, eller av ndgon som
har ett utgivningsbevis for verksamheten.

Nir det slutligen géller kommitténs forslag att upplysningsskyldigheten
alltid skulle anses uppfylld om symbolen ® pa ett tydligt sitt anges
tillsammans med varumérket, kan det konstateras att detta redan i dag ar
ett av flera mojliga sitt att ange att en bendmning &r ett registrerat
varumérke. Det visentliga ér att upplysningen blir tydlig for 1dsaren. Hur
upplysningen lampligen bor utformas beror ocksé pa vilken karaktir den
aktuella skriften har. Enligt regeringens mening kan det inte anses
foreligga ndgot behov av att genom lagstiftning ge den aktuella symbolen
sddan status att upplysningsskyldigheten alltid ska anses uppfylld om den
aterges tillsammans med varumérket. Ndgon sédan lagregel bor darfor
inte inforas.

9 Nérmare om registreringen av varumarken

9.1 Inledning

I avsnitt 6.3 har frdgan om omfattningen av officialprévningen vid
registreringen av varumirken och firma behandlats gemensamt.
Regeringens forslag i dessa delar innebér i korthet att officialprovningen
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av de relativa registreringshindren ska behallas béde vid varumaérkes-
registrering och vid firmaregistrering.

I avsnitt 9.2 behandlas &vriga fragor med anknytning till
handldggningen av ansokningar om registrering av nationella
varumérken. Invindningsforfarandet behandlas i avsnitt 9.3.

I avsnitten 9.4-9.6 behandlas frdgor om sérskiljningsférmaga,
inklusive angivelser av en varas art eller geografiska ursprung samt
mdjligheten att registrera angivelser av geografiskt ursprung som
kollektiv- eller garanti- eller kontrollmérke.

Utformningen av registreringshindren behandlas i avsnitten 9.7-9.8.

I avsnitt 9.9 behandlas fragor om prioritet vid varumédrkesregistrering.

Slutligen behandlas i avsnitten 9.10-9.11 vissa andra fragor som ror
registrerade varumarken.

Utformningen av vissa handlaggningsbestimmelser och 0Ovriga
bestimmelser om registreringen ar beroende av Singaporekonventionen
om varumérkesrétt. Dessa bestimmelser behandlas darfor i anslutning till
konventionen. Detta giller for bestimmelserna om hemlandsbevis
(avsnitt 15.4), ombuds- och fullmaktsfragor (avsnitt 15.5.3), delning av
ansokningar och registreringar (avsnitt 15.7), anstdnd, aterupptagen
handldaggning och aterstillande av forsutten tid (avsnitt 15.13). Ocksa i
ovrigt berdr konventionen fragor med anknytning till handlaggningen vid
Patent- och registreringsverket (PRV).

9.2 Handlidggningen av ans6kningar om registrering

9.2.1 Handlédggningen i dag

Bestammelser om registreringsforfarandet finns i 12-24 §§ varumaérkes-
lagen (1960:644), forkortad VML. Kompletterande bestimmelser finns i
7-21 §§ varumirkesforordningen (1960:648), forkortad VMF.

Den som vill registrera ett varumérke ska ge in en skriftlig ansékan om
detta till PRV. I ansokan ska sdkandens namn eller firma anges samt for
vilka varor eller tjédnster och klasser det sokta mirket ar avsett. Market
ska ocksé tydligt anges i ansokan (17 §). Enligt 7 § VMF ska ansokan
vara undertecknad av s6kanden eller hans ombud.

En ansokan om registrering av ett kollektivmirke ska dérutver
innehélla uppgift om de bestimmelser enligt vilka market far anvéndas
(3 § forsta stycket kollektivmérkeslagen, 1960:645).

Om PRV anser att det finns ndgon brist i en ansdkan om ett varumérke
eller att det annars foreligger hinder mot att bifalla ansékan, ska
myndigheten enligt 19 § VML foreldgga sokanden att yttra sig eller vidta
rattelse. Sker inte detta kan ansdkan avskrivas. Anser myndigheten dven
efter det att sokanden har yttrat sig att det finns hinder mot registrering
ska ansdkan avslds, om det inte finns anledning att ge sdkanden ett nytt
foreldggande.

Om ansokningshandlingarna ar fullstdndiga och det inte finns nagot
hinder mot registrering ska PRV fora in varumairket i varumérkesregistret
och utfirda en kungdrelse om detta (20 § forsta stycket VML). Om
varumérket innehaller en bestdndsdel som inte kan registreras ensam for
sig och det finns sérskild anledning att anta att registrering av méarket kan
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foranleda ovisshet om ensamréttens omfattning, kan PRV genom en s.k. Prop. 2009/10:225

disclaimer uttryckligen undanta bestandsdelen fran skyddet (15 § VML).
Efter kungdrelse av en varumirkesregistrering finns mojlighet for
utomstdende att inom tvd ménader framstilla invdndning mot
registreringen (20 § andra stycket VML). Invindningsforfarandet
beskrivs ndrmare i avsnitt 9.3.1.

Ett slutligt beslut av PRV i ett d4rende om registrering far overklagas till
Patentbesvérsritten av sokanden, om beslutet gatt honom eller henne
emot. Ett dverklagande ska ske inom tvd ménader fran beslutets dag.
Patentbesvérsrittens beslut kan i sin tur dverklagas till Regeringsrétten.
For att Regeringsritten ska ta upp édrendet till provning krévs
provningstillstand (47 § VML).

9.2.2 Handlédggningsreglerna forenklas och fortydligas

Regeringens forslag: Bestimmelserna i kollektivméarkeslagen och
vissa av bestdimmelserna i varumérkesforordningen om ansdkans
innehdll fors over till den nya varumirkeslagen s& att det av lagen
framgér vilka grundlidggande uppgifter en ansokan ska innehalla.
Vidare anges i lagen att ansokningsavgift ska betalas. Nagot krav pa
att ansokan ska vara skriftlig tas inte in i den nya varumarkeslagen.

PRV ska, pa i huvudsak samma sétt som i dag, kunna avskriva en
ansOkan om sokanden inte foljer ett foreldggande att rétta till en brist i
en ansokan eller att yttra sig.

Handlaggningsreglerna i den nya varumdrkeslagen fortydligas
genom att det infors en uttrycklig regel om att PRV fér avsla en
ansokan delvis. I sadant fall ska inférande i varumérkesregistret och
kungoérande ske nir beslutet har vunnit laga kraft. Vidare infors en
bestimmelse om att sokanden far gora sidana ovisentliga dndringar i
det mirke som ansdkan avser som inte paverkar helhetsintrycket.
Vidare infors en bestimmelse om att verket ska avskriva drendet, om
sokanden aterkallar sin ansdkan.

En anteckning om s.k. disclaimer ska bara fa ske om det finns en
uppenbar risk for att registreringen av varumarket leder till ovisshet
om ensamréttens omfattning.

I 6vrigt 6verfors bestimmelserna i den nuvarande varumaérkeslagen
och kollektivmarkeslagen avseende handldggning fram till och med
registreringen av ansdkningar om registrering av varumérken och
kollektivmérken i allt vésentligt ofordndrade i sak over till den nya
varumérkeslagen.

Kommitténs forslag innehaller inte nadgon regel om delvis avslag pa
en ansokan. Vidare har bestimmelserna om s.k. disclaimer en annan
utformning. 1 Ovrigt Overensstimmer forslaget i huvudsak med
regeringens (se SOU 2001:26 s. 182 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan
erinran. PRV har uppfattat forslaget pd sa sitt att avskrivning av ett
drende bara bor kunna ske nér ett forsta foreliggande inte besvarats.
Verket har anfort att om avsikten &r att avskrivning ska kunna ske dven
efter det att ytterligare ett foreldggande utfirdats bor detta framga av
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lagen. Verket har dock ansett att avskrivningsmdjligheten ur Prop.2009/10:225

rattssdkerhetssynpunkt endast bor finnas i de fall ett forsta foreldggande
inte har besvarats. PRV har vidare ansett att det s.k. disclaimerinstitutet
bor ses 6ver. Verket har forordat att institutet avskaffas, alternativt att det
begransas till att sokanden pa eget initiativ kan begéra att disclaimer
antecknas for att avhjdlpa bristande sérskiljningsforméga. Sveriges
advokatsamfund har, bl.a. mot bakgrund av att det inte ska finnas nagot
krav pa skriftlighet, anfort att mojligheten till elektronisk ingivning av
ansokningar om varumérkesregistrering bor paskyndas.

Skiilen for regeringens forslag
Ansékans innehdll m.m.

Enligt 17 § VML ska en ansokan om registrering av ett varumirke vara
skriftlig och innehalla uppgift om sdkandens namn eller firma samt
uppgift om de varor eller tjanster for vilka mérket ar avsett och de klasser
varorna eller tjansterna tillhor; dessutom ska miérket tydligt anges.
Kompletterande bestimmelser om ansdkans innehall finns 1 9 och 10 §§
varumérkesforordningen. Av 3 § forsta stycket kollektivmérkeslagen
foljer att en ansokan om registrering av ett kollektivmarke darutdver ska
innehélla uppgift om de bestimmelser enligt vilka mérket far anvéndas.

Kommittén foreslog att de grundlidggande bestimmelserna om vad en
ansOkan ska innehélla skulle tas in i den nya varumirkeslagen. Detta
innebar att vissa av de bestdmmelser som nu finns pa forordningsniva
skulle foras over till lag. Ingen av remissinstanserna har haft nagon
synpunkt pa forslaget. Regeringen har ingen annan uppfattning &n
kommittén i denna del, dock bor det av tydlighetsskil dven anges i lagen
att 1 de fall s6kanden foretridds av ett ombud, ska ombudets namn och
adress anges i ansdkan.

Vidare foreslog kommittén att det inte skulle finnas nagot lagfast krav
pa att en ansdkan ska vara skriftlig och att bestimmelserna i detta
avseende skulle vara utformade i enlighet med motsvarande
bestimmelser i 8 § patentlagen (1967:837).

Med en sddan losning kan regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestdmmer, meddela de ytterligare foreskrifter som behovs
nér det géller formerna for en ansdkan och hur ansékningar ska ges in till
PRV, exempelvis nér det giller elektronisk ingivning av en ansdkan.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i detta
hanseende bor utformas efter samma modell som i patentlagen.

Avslag, avskrivning eller avvisning av en ansékan?

En fraga som bor dvervégas i den nya varumérkeslagen ér vilket slags
beslut PRV ska fatta om en ansékan om registrering av ett varumirke
innehéller en formell brist eller om det finns hinder mot registrering av
varumérket.

Huvudregeln i svensk civilprocessritt och forvaltningsprocessritt ar att
en ansdkan ska avvisas om den inte uppfyller de formella krav som stills
pa en ansdkan, medan den ska avslds om den tas upp till provning i sak
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men inte kan bifallas, se exempelvis 42 kap. 4 § rittegdngsbalken, 10 § Prop. 2009/10:225
lagen (1996:242) om domstolsdrenden och 5 § forvaltningsprocesslagen
(1971:291). Handldggningsbestdmmelserna i 19 § VML skiljer sig pa tva
satt fran denna huvudregel. Den ena skillnaden 4r att ansdkan ska
avskrivas om sokanden inte besvarar ett utfdardat foreldggande i rétt tid
tid; en ordning som tycks bygga pa synsittet att sokanden visat att han
eller hon 6vergett sin ans6kan genom att inte svara pa forelaggandet.
PRV kan enligt nuvarande ordning foreldgga sdkanden att yttra sig eller
vidta réttelse vid dventyr att ansdkan annars avskrivs. Foreldggandet kan
avse savdl formella brister i ansdkan som ett materiellt hinder mot
registrering. Den andra skillnaden 4r att om sokanden besvarar
forelaggandet men inte lyckas avhjélpa bristerna sa ska ansokan avslas
dven om anledningen till foreliggandet var att det var nagot av de
formella kraven som stills som ansdkan inte uppfyllde.

Utgangspunkten bor vara att de regler som styr forfarandet vid
registrering av varumérken ska stimma 6verens med de grundldggande
principerna och den terminologi som anvdnds i den allminna
processritten. Detta talar for att &ndra utformningen av
handlaggningsbestimmelsen i den nya varumérkeslagen. Lagrddet har
ocksd papekat att avvisning torde vara den rétta atgdrden enligt
traditionellt processrattsligt synsdtt. Den ordning som finns i
varumérkeslagen dr emellertid sedan linge etablerad pa det industriella
rittsskyddets omrade. Motsvarande bestdmmelser finns ocksd i dvriga
lagar pa detta omrade, se 15 och 16 §§ patentlagen (1967:837), 14 och 15
§§ monsterskyddslagen (1970:485) och 5 kap. 5 och 6 §§
vaxtforadlarrittslagen (1997:306). Liknande bestimmelser finns ocksé pé
det industriella réttsskyddets omrdde i de andra nordiska lédnderna.
Regeringen anser, i likhet med kommittén, att det mot denna bakgrund
daven i1 den nya varumirkeslagen bor inforas regler som i sak i allt
viasentligt stimmer 6verens med de regler som finns i dag.

I avsnitt 15.13 behandlas fragan huruvida det bor vara mojligt att fa en
avskriven ansokan om registrering aterupptagen.

Partiellt avslag pa en ansékan om registrering

Om ansokningshandlingarna ar fullstindiga och det inte finns nagot
hinder mot registrering ska PRV ta in varumirket i varumérkesregistret
och utfirda en kungodrelse om detta (20 § forsta stycket VML). Ett
varumérke kan, som framgér av 16 § VML, registreras i en eller flera
klasser av varor (eller tjanster).

I de ndmnda bestdmmelserna i varumérkeslagen anges inte ndrmare hur
PRV ska hantera den situationen att det finns hinder fér endast ndgon
eller ndgra av de varor eller tjénster som det sdkta varumarket avser och
ansOkan darfor inte kan bifallas i sin helhet. Inte heller kommitténs
forslag innebdr nagot fortydligande pa denna punkt.

Enligt uppgift frdn PRV avslas inte registreringsansokningar delvis i
dag. Om ansdkan avser flera slags varor eller tjanster och det, dven efter
kompletteringsforeliggande, finns hinder for ndgon eller nagra av dessa
varor eller tjénster avslds ansdkan i sin helhet. I ett sadant beslut ldmnas
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I artikel 13 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av
den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumér-
keslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) anges att i de fall da
registreringshinder eller grunder for upphévande eller
ogiltighetsforklaring foreligger for en del av de varor eller tjanster for
vilka varumérket har ansokts eller registrerats, ska vigran att registrera,
upphéva eller ogiltigforklara varumarket endast avse dessa varor eller
tjénster. EU-domstolen har uttalat att det av denna bestdmmelse foljer att
beddmningen av huruvida de registreringshinder som anges 1 artikel 3 i
direktivet (dvs. de absoluta registreringshindren) foreligger ska avse var
och en av de varor eller tjdnster som avses i registreringsansdkan och
vidare att registreringsmyndighetens avslagsbeslut i princip ska vara
motiverat med avseende pa var och en av dessa varor eller tjdnster (dom
den 15 februari 2007 i mal nr C-239/05 BVBA Management, Training en
Consultancy mot Benelux-Merkenbureau, REG 2007 1-1455 , p. 34-38).

Artikel 13 1 direktivet &r sdledes tillimplig &ven under
ansokningsforfarandet. Det ska alltsd finnas en mojlighet for PRV att
avslad en ansokan endast delvis. Nér direktivet genomfordes i svensk rétt
foranledde artikel 13 att varumirkeslagen andrades nédr det géller
mdjligheten att hdva en registrering. En sérskild bestimmelse infordes
om att i de fall det finns grund for hdvning av en registrering endast for
en del av de varor som ett varumérke registrerats for, ska registreringen
hivas endast for dessa varor (25 b § VML), se prop. 1992/93:48 s. 100 f.
I lagstiftningsdrendet behandlades déremot inte frdgan om
varumirkeslagen ocksé borde dndras si att det av lagtexten framgér att
en ansokan om registrering kan avslés delvis.

Enligt regeringens uppfattning bor bestimmelserna i den nya
varumérkeslagen mot denna bakgrund utformas s& att det framgér att
PRYV kan avsla en ansokan helt eller delvis.

Undantag for skydd for en del av ett varumdrke

Enligt 15 § forsta stycket VML innefattar den ensamritt som
registreringen av ett varumérke ger inte en sddan bestindsdel av mérket
som inte kan registreras ensam for sig (jfr avsnitt 8.2.2 angiende
begriansning av ensamrétten). Om det finns sérskild anledning att anta att
registreringen av mirket kan fOranleda ovisshet om ensamréttens
omfattning kan enligt paragrafens andra stycke vid registreringen en
sadan bestandsdel uttryckligen undantas fran skyddet (s.k. disclaimer).
Av paragrafens tredje stycke foljer att om en bestdndsdel som
undantagits frén skydd, senare visas ha blivit registrerbar kan en ny
registrering ske av mérkesdelen eller av hela méarket utan négot sadant
undantag.

Kommitténs forslag innebar att bestimmelser om disclaimer skulle
finnas dven i den nya varumirkeslagen, men att bestimmelserna skulle
justeras nagot i syfte att PRV inte skulle behdva stélla krav pa disclaimer
i samtliga fall dér detta sker i dag. PRV har ansett att disclaimerinstitutet
bor ses 6ver. Verket har forordat att institutet avskaffas, alternativt att det
begrinsas till att sokanden pa eget initiativ kan begéra att disclaimer
antecknas for att avhjélpa bristande sérskiljningsforméga. 1 &vrigt har
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remissinstanserna inte framfort nigon invdndning mot kommitténs
forslag.

Regeringen anser i likhet med kommittén att det inte &r lampligt att i
nuldget helt avskaffa bestimmelserna om disclaimer. Som PRV pépekat
kan de nuvarande reglerna leda till att handldggningen av en ansdkan om
registrering fordrdjs i onddan. Det dr angeldget att detta sa langt mojligt
undviks. Regeringen delar déarfor kommitténs uppfattning att PRV inte
ska behova stilla krav pa disclaimer i samma utstrickning som hittills.
For att detta ska bli tydligt bor dock lagtexten utformas pa annat sitt dn
vad kommittén forslagit. Bestimmelserna i den nya varumérkeslagen bor
utformas pa s& sitt att det ska finnas en uppenbar risk for att
registreringen av varumérket leder till ovisshet om ensamréttens
omfattning for att en disclaimer ska aktualiseras.

Andra frdgor som ror handldggningen av en ansokan om
varumdrkesregistrering

Kommitténs forslag innebar att flertalet &vriga bestimmelser i den
nuvarande varumirkeslagen som géller handldggningen av en ansdkan
om registrering av ett varumérke skulle tas in i den nya varumérkeslagen
utan nagra sakliga fordndringar. Detta rorde dels bestimmelserna i den
nuvarande  varumirkeslagen om  varuklassificering (16  §),
kompletteringsforeldgganden (19 §) och intagande av varumirket i
varumérkesregistret m.m. (20 § forsta stycket), dels bestimmelsen i 3 §
forsta stycket kollektivmarkeslagen om att de bestimmelser enligt vilka
ett kollektivmérke far anvéndas ska tas in i varuméirkesregistret och
kungdras. Vidare foreslog kommittén att vissa av de bestimmelser som
finns i forordning skulle foras over till den nya varumérkeslagen. Dit
horde foreskrifter om ansdkans innehéll och om att ans6kningsavgift ska
betalas. Regeringen har samma utgangspunkt.

I lagradsremissen var bestimmelsen om varuklassificering utformad pa
sd sétt att det angavs dels att varumirken registreras i en eller flera
klasser av varor eller tjanster, dels att foreskrifter om indelningen av
klasser meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestimmer. Bestdmmelsen stimde Overens med vad som giller enligt
1960 ars varumairkeslag, dock med den skillnaden att det i 1960 ars lag
anges att foreskrifter om klassindelningen faststills av Patent- och
registreringsverket. Lagrddet har anfort att det inte framgar vilka slags
foreskrifter det dr fraga om. Enligt Lagradet har klassindelningen stor
betydelse inom varumdrkesritten t.ex. ndr det géller mojligheten till
registrering och dennas omfattning. Mot den bakgrunden har Lagradet
ansett att regleringen i fraga mycket vil skulle kunna inga i lagen men att
den kan antas fa ett sa detaljerat innehdll att den skulle hora battre
hemma i en forordning eller i en myndighets foreskrifter, vilket dock
enligt Lagraddet kriver att bestimmelsen utformas som ett ordinért
normgivningsbemyndigande.

Fragan om vilken rittslig betydelse foreskrifterna om klassindelningen
har Overvigdes relativt ingdende vid inforandet av 1960 ars
varumérkeslag. Av forarbetena framgér att systemet med klassindelning
inte var tinkt att ha nagra egentliga rattsliga verkningar, utan i alldeles
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overvigande grad var avsett som ett administrativt hjdlpmedel (SOU Prop. 2009/10:225

1958:10 s. 131, jfr &ven s. 257 samt prop. 1960:167 s. 122). Samma
synsatt har kommit till uttryck &ven i praxis (se t.ex. Patentbesvarsrittens
dom den 21 november 2006 i mal nr 05-174).

Bestimmelsen i den nya varumidrkeslagen om att varumédrken
registreras i olika klasser bor i fraga om de réttsliga verkningarna av
klassindelningen ha samma inneb6rd som motsvarande bestimmelser i
1960 ars varumirkeslag. Klassindelningen é&r alltsa fortfarande avsedd att
vara ett administrativt hjdlpmedel. Foreskrifterna utgor saledes séddana
foreskrifter om verkstélligheten av lag som avses i 8 kap. 13 § forsta
stycket 1 regeringsformen. For att tydliggora detta bor uttrycket ndrmare
foreskrifter” foras in i den nu aktuella bestimmelsen.

Som framgétt tidigare foreslar regeringen att den nya varumérkeslagen
ska utformas sé att det framgar att PRV kan avsl& en ansokan helt eller
delvis. En sérskild fréga &r hur verket ska hantera frdgan om inférande av
varumérket 1 varumérkesregistret och kungdrelse nédr en ansokan avslas
delvis. Eftersom ett sadant beslut kan verklagas av sokanden ligger det
néra till hands att utgd fran att inforandet i varumirkesregistret och
kungdrelsen bor ske forst nédr beslutet har vunnit laga kraft. I vissa fall
kan dock s6kanden ha intresse av att fa till stdnd en registrering s& snart
som mojligt av den del av ansdkan som inte avslagits. Det skulle i och
for sig vara mojligt att tillimpa en ordning som innebér att registreringen
i de delar den beviljats direkt tas i varumirkesregistret och kungors i
dessa delar och att dvriga delar tas in i registret och kungors separat
senare, om verkets avslagsbeslut skulle &ndras efter Overklagande.
Nackdelen med en sadan 16sning &r dock att registreringsforfarandet
kommer att avslutas vid olika tidpunkter for olika delar av registreringen,
vilket har betydelse for frdgan om berdkningen av tidpunkten for
anvindningstving. Detta kan leda till oklarheter. En sddan 16sning bor
dérfor inte véljas utan i stéillet bor inforandet i varumérkesregistret och
kungorelse ske samlat. Tidpunkten for detta bor forstas vara nér beslutet
har vunnit laga kraft mot sdkanden. Det bor ndmnas att sokanden har
mojlighet att ansoka om delning av ansékan och fordela varorna eller
tjénsterna sé att den ena ansdkan bara innehaller de varor eller tjénster for
vilka det inte finns ndgot hinder mot registrering. P4 sa sitt kan inférande
i varumarkesregistret och kungorelse ske utan att sdkanden forst maste
avvakta att beslutet avseende dvriga varor eller tjénster ska vinna laga
kraft.

En fréga som inte regleras i den nuvarande varumairkeslagen ér i vilken
utstrackning en sdkande kan gora dndringar i ansékan innan registrering
har skett. I 24 § VML finns en bestimmelse om andringar i ett redan
registrerat varumérke som hittills har tillimpats analogt pd méirken som
annu inte registrerats. I enlighet med vad kommittén foreslog bor det nu
inforas en uttrycklig bestimmelse i vilken det klargors att dndringar i
market under ansokningsskedet kan goéras i samma utstrackning som
andringar i ett redan registrerat varumaérke.

Vidare finns det i den nuvarande varumirkeslagen inte négon
bestimmelse om att PRV ska avskriva drendet om sdkanden aterkallar
sin ansdkan om registrering. Inte heller kommitténs forslag inneholl
nagon sadan bestimmelse. For att den nya varumérkeslagen ska bli tydlig
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pa denna punkt anser regeringen att en bestimmelse av denna innebdrd Prop. 2009/10:225

bor tas in i lagen.

9.3 Inviandningsforfarandet

9.3.1 Invindningsforfarandet i dag

Invéndningsforfarandet ger den som anser att ett varumérke inte borde ha
registrerats mojlighet att f saken provad av PRV i omedelbar anslutning
till registreringen. Héarigenom far bl.a. den som innehar en tidigare
ensamritt, en mojlighet att pad ett enkelt och billigt sitt angripa
registreringen.

Den huvudsakliga anledningen till att ett invdndningsforfarande
inférdes 1 den nuvarande varumirkeslagen var att detta skulle kunna
komplettera PRV:s officialgranskning av relativa hinder, sérskilt i fraga
om inarbetade varukdnnetecken och skyddade firmor (se SOU 1958:10
s. 117). Vid den O6versyn av varumirkeslagen som gjordes i mitten av
1990-talet andrades reglerna pa sa sitt att invandningsforfarandet
placerades efter registreringen. Syftet var att forenkla och effektivisera
forfarandet (se prop. 1994/95:59 s. 40 f.).

Invandningsforfarandet gar i korthet till pa foljande sétt. Var och en
som anser att en beviljad registrering dr felaktig kan inom tvd ménader
frén det att registreringen kungjordes framstélla invindning mot den
(20 § andra stycket VML). PRV far ddremot inte sjdlvmant ta initiativ till
ett invindningsforfarande.

PRV ska underritta innehavaren av varumérket om invidndningen och
ge denne tillfélle att yttra sig (20 § tredje stycket VML).

PRV ska upphidva registreringen, om det finns négot hinder mot den.
Om hinder bara finns for en del av de varor och tjdnster som varumaérket
ar registrerat for, ska registreringen i stéllet upphdvas enbart for dessa
varor, om innehavaren begir det. Om det didremot inte finns ndgot hinder
mot registreringen, ska myndigheten avsld invéndningen och lata
registreringen besta (21 § VML).

PRV fér inom ramen for ett pdgdende invandningsforfarande sjdlvmant
beakta varje omstdndighet som 4r av betydelse for utgangen, se prop.
1994/95:59 s. 52. Verket far ocksd prova en invidndning &ven om den
aterkallas, forutsatt att det finns sarskilda skél (20 § fjarde stycket VML).
De mojligheter som PRV har att sjdlvmant ta upp nya omstandigheter till
provning och att fullfdlja ett pagaende inviandningsforfarande anvénds
dock mycket séllan i praktiken.

Ett slutligt beslut med anledning av en invdndning mot registrering far
overklagas hos Patentbesvérsritten av innehavaren av varumérket och
invindaren, om det har gatt den som vill klaga emot. Om invidndaren
aterkallar sin talan i hogre instans far denna dndéa provas, om det finns
sarskilda skél. Ett 6verklagande ska ske inom tva ménader fran beslutets
dag. Patentbesvérsrittens beslut kan 1 sin tur Overklagas till
Regeringsritten. For att Regeringsrétten ska ta upp édrendet till prévning
krévs provningstillstdnd (47 § VML)
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9.3.2 Invindningsforfarandet gors mer effektivt

Regeringens forslag: Den som vill ska pd samma sdtt som hittills
kunna goéra invindning mot en  beviljad registrering.
Invandningsfristen forlings sa att invindningen ska ha kommit in till
PRV inom tre ménader fran kungorelsedagen. Bestimmelser om vad
inviandningen ska innehélla férs 6ver varumarkesforordningen till den
nya varumérkeslagen.

Vidare infors en paragraf som reglerar hanteringen av en invéndning
som é&r sé bristfallig att den inte kan laggas till grund for provning av
drendet. I ett sddant fall ska PRV foreldgga invdndaren att avhjélpa
bristerna inom viss tid. Om foreldggandet inte foljs ska invdndningen
avvisas.

Invéndaren ska édven i fortsédttningen kunna aberopa bade absoluta
och relativa hinder. I fortsdttningen ska dock en invindning som helt
eller delvis grundas pé ett relativt hinder avslas i dessa delar om den
har gjorts av ndgon som inte invénder i eget intresse och innehavaren
av registreringen begér att avslag ska ske.

Inte heller i fortsdttningen ska PRV kunna ta initiativ till ett
inviandningsforfarande.

I ett pagéende invdndningsédrende ska verket dven i fortsdttningen
sjdlvmant kunna ta upp ett absolut hinder till prévning samt, om det
finns sdrskilda skil, kunna fullfélja invdndningsforfarandet om en
invindning grundad pa ett absolut hinder aterkallats. Detsamma ska
gélla om den som gjort invdndning aterkallar sin talan efter det att
PRV:s beslut 6verklagats.

I den nya varumérkeslagen begrénsas verkets mojligheter att agera
sjdlvmant pa si sétt att verket under provningen av ett
invindningsdrende dels inte pa eget initiativ ska kunna ta upp andra
relativa hinder till prévning &n dem som &aberopats av nédgon
invindare, dels inte ska fa prova en aterkallad invidndning i sak i den
del den grundas pa ett relativt hinder.

Vidare inf6rs nya regler om att PRV ska avslé en invandning direkt
om den dr uppenbart ogrundad och om att verket ska avvisa en
invindning som, dven efter komplettering till foljd av ett
kompletteringsforeldggande, ar sa bristfillig att den inte kan laggas till
grund for provning i drendet.

I ovrigt overfors till den nya varumirkeslagen resterande
bestimmelser rorande  hanteringen av  invidndningar mot
varumarkesregistreringar i den nuvarande varumérkeslagen utan nagra
dndringar i sak.

Kommitténs forslag innebér att PRV inte sjdlvmant ska kunna ta upp
andra absoluta hinder till provning d4n dem som aberopats av nagon
invandare. Forslaget innehéller inte ndgon uttrycklig lagregel om att en
invandning ska avslés om den gjorts av ndgon som inte lider forfing av
registreringen. Forslaget innehaller inte ndgon sdrskild bestimmelse om
overklagande av beslut i invéindningsérenden och om att ett 6verklagande
frén invdndaren som aterkallas dnda far provas om det finns sérskilda
skal. T ovrigt dverensstimmer forslaget i huvudsak med regeringens (se

SOU 2001:26 s. 186 1.).
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Remissinstanserna: Det Overvdgande antalet remissinstanser har
tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan erinran. Patentbesvdirsritten har
anfort att frdgan om saklegitimation bor behandlas som en
processforutsittning och inte som en sakfraga, och att talan ska avvisas
om invdndaren inte ar saklegitimerad. Fragan bor endast tas upp till
provning pa initiativ av rittighetshavaren och alltsé inte provas ex officio
av PRV. Domstolen har vidare anfort att det &r inkonsekvent att
foreskriva att PRV inte far ta upp absoluta hinder till provning ex officio
samtidigt som verket enligt forslaget ska fa prova en invindning trots att
den aterkallats, om det finns sdrskilda skil. Patentbesvirsritten har ansett
att absoluta hinder bor kunna provas i ett invdndningsforfarande
oberoende av om invéndaren har aberopat dessa hinder, alternativt att
mojligheten till fortsatt provning nér en invindning har aterkallats bor tas
bort. Slutligen har domstolen péapekat att kommitténs forslag att en
registrering kan hédvas delvis utan att réttighetshavaren medger att
registreringen ska kvarsté i begransad omfattning sannolikt kan medfora
merarbete 1 den administrativa provningen. Med hénsyn till att denna
ordning géller for gemenskapsvarumédrkena har domstolen ansett att det
kan vara ldmpligt att det d4ven hér infors en mojlighet till delvis hdvning
oberoende av om rittighetshavaren har begirt det och &dven om
invdndaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hévas.
Svenska Patentombudsforeningen har anfort att var och en som lider
forfang av att en rittighet beviljas bor kunna fa sin invidndning prévad
och ansett att kommitténs forslag i denna del ar oklart. Sveriges
Reklamférbund har ansett att PRV inte ska kunna prova en aterkallad
invandning ens om det finns sérskilda skal.

Skilen for regeringens forslag
Invindningsfristens lingd

Precis som kommittén anser regeringen att det dven fortsdttningsvis bor
finnas ett invindningsforfarande. Regler om detta bor inforas i den nya
varumérkeslagen.

Enligt den géllande varumirkeslagen &r fristen for att framstilla
invindning tvd ménader. Kommittén foreslog en forldngning av denna
frist till tre manader. Fristens ldngd skulle dirigenom komma att
Overensstimma med den tremdnadersfrist som géller enligt
varumérkesforordningen (artikel 42). De remissinstanser som har yttrat
sig har varit positiva till en sddan forlangning. Mot denna bakgrund delar
regeringen kommitténs uppfattning om hur lang invandningsfristen bor
vara. | den nya lagen bor det darfor foreskrivas att invandningsfristen ar
tre ménader.

Invindningens innehdll m.m.

I den géllande varumérkeslagen finns inte nagra bestimmelser om vad en
invindning ska innehélla, utan detta regleras i 11 § varumérkesforord-
ningen.
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I avsnitt 9.2.2 har regeringen, nidr det giller ansokningar om
registrering, foreslagit att det i den nya varumérkeslagen ska anges vilka
grundldggande uppgifter en ansdkan ska innehdlla och att ytterligare
foreskrifter bor meddelas av regeringen eller av den myndighet som
regeringen bestimmer. Regeringen anser, liksom kommittén, att
bestimmelserna om innehéllet i en invéndning ocksa bor tas in i lagen
och att de bor utformas pa motsvarande sétt.

Vem ska fa gora invindning?

Enligt nuvarande ordning kan invéndning goras av var och en som sa
onskar oavsett vilken grund som &beropas till stod for invandningen.
Fragan 4r om det i den nya varuméirkeslagen bor inforas nagra
begransningar i detta avseende.

Nér det géller invandningar som grundas pad absoluta registrerings-
hinder &r regeringens utgangspunkt att var och en dven i fortséttningen
bor vara berittigad att framstdlla sddana invéndningar. Detta hénger
samman med att de absoluta registreringshindren motiveras av allménna
intressen som var och en fér anses kunna foretréda.

I monsterskyddslagen (1970:485) finns det i 18 a § 3 en sérregel for
invindningar som grundas pa att registreringen ar felaktig d& det i
monstret utan tillstdnd tagits in t.ex. ett statsvapen, statsflagga eller annat
statsemblem. Regeln infordes till f6ljd av Europaparlamentets och radets
direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om moénsterskydd (EGT L
289, 28.10.1998, s. 28) och innebér att i dessa fall far invéindning endast
framstillas av den som berérs av rittigheten (se prop. 2001/02:121 s. 98
f.). Nagon sédan regel finns inte i varumarkesdirektivet och regeringen
anser att det inte heller finns behov av att inféra en motsvarande
bestimmelse i den nya varumirkeslagen. Savitt géller samtliga absoluta
registreringshinder bor alltsd reglerna avseende mojlighet att gora
invindning i den géllande varumérkeslagen foras Over till den nya
varumérkeslagen utan nagra fordndringar i sak.

Annorlunda forhéller sig det ddremot nér det géller invdndningar som
grundas pa att registreringen star 1 strid med ett relativt
registreringshinder, dvs. en tidigare ensamrétt. Kommittén foreslog att en
invandare i fortsdttningen endast skulle kunna aberopa ett relativt hinder
med framgang om han eller hon innehade eller pa annat sitt foretradde
den rdtt som aberopades till grund for invdndningen. Regeringen har
samma utgangspunkt som kommittén i denna fraga.

Den fraga som uppkommer dr om det behdvs négra regler om detta i
den nya varumérkeslagen och hur dessa i sd fall bor vara utformade.
Kommittén anség att det foljde av allmédnna civilprocessuella regler om
talerdtt att en forutsittning for att en invéndning ska provas i sak &r att
invindaren for talan i eget intresse och att det inte fanns anledning att
infora sirskilda bestimmelser om detta for invindningsidrenden. De flesta
av remissinstanserna har inte haft nigra synpunkter pd kommitténs
forslag. Ett par av dem har dock haft invindningar. Enligt Svenska
Patentombudsforeningen bor var och en som lider forfing av att en
rattighet beviljas kunna fa sin invindning provad. Svenska
Patentombudsforeningen har ansett att kommitténs forslag i denna del ar
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oklart. Patentbesvdrsrdtten har ansett att frdgan om en invindare &r
saklegitimerad bor behandlas som en processforutsittning och inte som
en sakfraga; fragan bor dock endast prévas om innehavaren begir det. En
invindning som goérs av nagon som inte dr saklegitimerad bor enligt
Patentbesvérsrétten avvisas.

Det ar viktigt att invindningsforfarandet utformas sé att det fungerar pa
ett snabbt och effektivt sétt. Detta ligger i savdl innehavarnas som
invdndarnas intresse. Det bor darfor inte inforas regler som kan medfora
att PRV:s hantering av invdndningsdrendena kompliceras. Det finns
enligt regeringens uppfattning en risk att detta blir foljden om det infors
sarskilda taleréttsregler enligt vilka en invéndning ska avvisas for det fall
invindaren inte har rétt att gora invindning. Regeringen anser dérfor, i
likhet med kommittén, att dessa fragor bor avgdras inom ramen for
sakprovningen av invindningen.

Nar det géller vad som ska krévas for att ndgon ska ha framgéng med
en invidndning grundad pa ett relativt registreringshinder kan konstateras
foljande. I avsnitt 10.4.3 foreslar regeringen att den uttryckliga regel som
hittills funnits i varuméirkeslagen om att var och en som lider forfang av
en registrering far fora talan om hévande av en registrering (26 § forsta
stycket VML) inte ska foras over till den nya varumérkeslagen. I stéllet
kommer allménna civilprocessuella regler att tillimpas, vilket innebér att
endast den som for talan i eget intresse kan fa framgang med en talan.
Fragan om den som vécker talan har gjort det i eget intresse blir, som
framgér i det ndmnda avsnittet, ibland en rent processuell fréga, ibland en
del av sakprovningen. Antingen avvisning eller ogillande kan alltsé bli
rattsfoljden. I invindningsdrendena blir enbart avslag aktuellt. Bortsett
frén den skillnaden anser regeringen att samma rittslage bor etableras nér
det giller vem som ska kunna ha framgéng med en invdndning som
grundas pa ett relativt hinder. Mot bakgrund av att motsatt ordning har
géllt tidigare och da det ar Onskvirt att regleringen nér det géller
handldaggningen hos PRV ér tydlig och inte ldamnar utrymme for olika
tolkningar bor det inforas en uttrycklig bestimmelse i den nya
varumirkeslagen om att en inviandning som helt eller delvis grundas pa
att det finns ett relativt registreringshinder ska avslas i dessa delar om
den har gjorts av niagon som inte invdnder i eget intresse. For att
invindningsforfarandet ska fungera effektivt bor det ocksé foreskrivas att
PRYV bara ska prova denna frdga om det begérs av innehavaren.

Brister i en invindning

Av 20 § tredje stycket VML f6ljer att PRV, om det gors invandning mot
en registrering, ska underrdtta innehavaren av varumirket om
invindningen och ge denne tillfdlle att yttra sig. Lagen innehéller inga
bestimmelser om hur PRV ska hantera en invdndning som innehaller
formella brister i nagot avseende. Enligt allménna forvaltningsrittsliga
principer har PRV emellertid ett ansvar for att gora invindaren
uppmirksam pa eventuella brister och ofullstindigheter. Det finns dock
inte ndgon bestimmelse om att PRV kan underléta att kommunicera en
invindning med innehavaren av varumarket 4ven om invindningen har
allvarliga brister.
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Kommittén foreslog att dessa fragor skulle regleras i den nya Prop.2009/10:225

varumérkeslagen. Forslaget innebar att om invindningen var sa
bristfillig att den inte kunde léggas till grund for en provning i drendet
skulle invéndaren foreldggas avhjilpa bristerna inom en viss tid och
upplysas om att invdndningen kunde komma att avvisas om
foreldggandet inte foljdes. Om invéndaren inte foljde foreldggandet
skulle PRV avvisa invidndningen. Ingen av remissinstanserna har haft
nagon invindning mot forslaget.

Som angetts tidigare dr det angeldget att invindningsforfarandet
fungerar pa ett effektivt sitt. Enligt nuvarande ordning ska PRV
kommunicera en invindning med innehavaren av varumérket dven om
den har allvarliga brister och dérfor inte kan ligga till grund for en
provning i drendet. Det &r enligt regeringens mening inte rimligt att den
som har ansokt om registrering av ett varumirke ska behova liagga
resurser pa att yttra sig over sddana invindningar. Regeringen anser
dérfor att det, i enlighet med vad kommittén foreslog, bor inféras en
mdjlighet for PRV att avvisa en invindning som &r s bristféllig att den
inte kan laggas till grund for provning i drendet. Lagreglerna rérande
detta bor utformas i enlighet med kommitténs forslag.

Uppenbart ogrundade invéindningar

Enligt den gillande varumirkeslagen ska PRV alltid kommunicera en
invindning med innehavaren. Verket har séledes inte nagon mdjlighet att
avsla en uppenbart ogrundad invidndning direkt.

Kommitténs forslag innebar att det infoérs en sddan mojlighet i den nya
varumérkeslagen, vilket ingen av remissinstanserna har haft nagon
erinran emot. PR} har dock anfort att motsvarande bestimmelser i annan
lagstiftning enligt praxis ska tillimpas restriktivt eftersom det ar viktigt
att en part inte forvdgras ett kontradiktorisk forfarande, vilket kan
komma att medfora att bestimmelsens inverkan pa handlaggningstider
och kostnader blir begrinsad.

Enligt regeringens uppfattning &r det inte rimligt att innehavaren ska
behdva ldgga resurser pd att yttra sig Over uppenbart ogrundade
invandningar. Regeringen delar darfor kommitténs uppfattning att det bor
inforas en mojlighet att avsld en uppenbart ogrundad invindning utan att
denna dessforinnan behdver kommuniceras med innehavaren. Som PRV
har varit inne pa bor bestimmelsen tillampas restriktivt. Det kan darfor
antas att bestimmelsen endast kommer att tillimpas i undantagsfall. Viss
ledning for beddmningen av i vilka situationer en ansdkan dr att anse
som uppenbart ogrundad bor kunna hdmtas fran réttegdngsbalkens
bestimmelser om uppenbart ogrundade stimningsansokningar (42 kap.
5 § réttegangsbalken).

Nya omstéindigheter senare under handliggningen samt PRV :s
officialprévning under invéindningsforfarandet och prévning av en
dterkallad invindning

Precis som kommittén anser regeringen att det saknas anledning att
begrinsa en inviandares mojlighet att aberopa nya omsténdigheter till stod
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for invindningen senare under handldggningen. Precis som hittills bor
alltsa nya omstindigheter kunna aberopas ndr som helst under
handléggningen i PRV och i Patentbesvirsritten samt, om det foreligger
sarskilda skél, i Regeringsritten (37 § forvaltningsprocesslagen). Négra
bestimmelser om detta behdver ddrmed inte inforas i lagen.

En anknytande fraga &r i vilken utstrickning PRV bor fa utdva
officialprovning i samband med invindningsforfarandet. Enligt de
allménna principer om forvaltningsbeslutens réttskraft som har utbildats i
praxis géller bl.a. att gynnande beslut i regel inte kan aterkallas. I fraga
om sddana beslut &r det av naturliga skél viktigt for den enskilde att
kunna lita pa att ett meddelat avgérande star fast. PRV har t.ex. ansetts
inte ha befogenhet att utan stdd i1 lag rétta en felaktig registrering till
nackdel for innehavaren (rittsfallet RA 1992 ref. 64). Verket har enligt
géllande lagstiftning inte heller befogenhet att ta initiativ till ett
invandningsforfarande. Daremot far verket inom ramen for ett pdgéende
invindningsforfarande sjdlvmant beakta varje omstindighet som &r av
betydelse for utgdngen samt fullfélja invdndningsforfarandet d&ven om
invindaren aterkallar sin invdndning, under forutséttning att det finns
sarskilda skdl. Om en invindare aterkallar sin talan sedan ett beslut i ett
invandningsédrende har dverklagats, far domstolen dnda prova denna, om
det finns sdrskilda skal.

Visserligen kan bade absoluta och relativa registreringshinder aberopas
och provas under invéndningsforfarandet, men det huvudsakliga syftet
med invindningsforfarandet &r dock att bereda innehavare av dldre
ensamrétter tillfille att i ett tidigt skede angripa registreringen.
Invindningsforfarandet ar i sina grunddrag ocksa utformat som en
flerpartsprocess i vilket tvad enskilda intressen i de flesta fall stir emot
varandra.

Mot den angivna bakgrunden delar regeringen kommitténs uppfattning
att det inte finns anledning att utvidga PRV:s mojligheter till
officialprovning under invandningsforfarandet. Utgéngspunkten bor i
stdllet vara att parterna i en intressekonflikt ska disponera over bade om
en provning ska komma till stdnd och vad den i sé fall ska omfatta. PRV
bor dérfor inte sjdlvmant kunna ta initiativ till ett invandningsforfarande.
Inte heller bor verket inom ramen for ett pdgaende invandningsforfarande
sjdlvmant kunna ta upp ett nytt relativt hinder mot registrering eller fa
fullfdlja invindningsforfarandet nér en invéndning grundad pé ett relativt
hinder har éterkallats.

Fragan 4r om detsamma bor gélla for de absoluta hindren. Enligt
kommitténs forslag skulle PRV inom ramen for ett pégiende
invindningsédrende inte heller sjdlvmant kunna ta upp ett nytt absolut
hinder till provning. Patentbesvdirsritten har anfort att det &r
inkonsekvent att ha en siddan ordning samtidigt som verket enligt
forslaget ska fa prova en invéndning trots att den éterkallats, om det finns
sarskilda skidl. Patentbesvérsritten har ansett att absoluta hinder bor
kunna provas i ett invindningsforfarande oberoende av om invéndaren
har &beropat dessa hinder, alternativt att mojligheten till fortsatt provning
ndr en inviandning har aterkallats bor tas bort. Sveriges Reklamforbund
har ansett att PRV inte i nagra fall bor fa prova en éterkallad invandning.

Regeringen delar Patentbesvérsrittens uppfattning att reglerna om
PRV:s mojlighet att under invéindningsforfarandet sjélvmant fa ta upp ett
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nytt absolut hinder till provning bor vara samordnade med reglerna om i
vilka fall verket ska kunna fullfélja invéndningsférfarandet nér en
invindning som grundas pa ett absolut hinder har é&terkallats. En
omstdndighet som har betydelse for bedomningen av om det finns ett
absolut hinder, exempelvis att varumarket saknar sdrskiljningsférmaga
eller att det innehaller ett element som ar rasistiskt och darfor strider mot
allmén ordning, kan tdnkas komma till verkets kinnedom forst genom en
anmérkning fran allménheten sedan varumédrket kungjorts och
invindning gjorts. I en sddan situation dr det inte rimligt att verket &r
forhindrat att upphéiva registreringen endast av det skélet att ingen av
parterna i invindningsforfarandet dberopar detta. Regeringen anser darfor
att PRV édven fortsédttningsvis bor ha mojlighet att under
invandningsforfarandet prova ett nytt absolut hinder, &ven om det inte
har &beropats av ndgon part. PRV bor av samma skél, liksom i dag, ha
mojlighet att fullfélja invindningsforfarandet trots att en invéndning har
aterkallats, fOrutsatt att det finns sérskilda skél for det. Som anfOrts
tidigare bor detta dock inte kunna ske om det till grund for invindningen
endast har dberopats relativa hinder. Regler av den angivna innebdrden
bor alltsa inforas i den nya varumérkeslagen.

Vidare bor motsvarande bestimmelser inforas avseende situationen att
aterkallelsen sker nér drendet har 6verklagats till domstol.

Delvis upphdvande av en registrering efter invindning

Enligt 21 § VML ska PRV efter invindning upphéva registreringen, om
det finns ndgot hinder mot denna. Finns det hinder endast for en del av de
varor som varumirket registrerats for, ska PRV i stdllet upphdva
registreringen enbart for dessa varor, om varumérkeshavaren begir det.

Kommitténs forslag innebar att PRV dven i fortsittningen skulle kunna
upphéva en registrering delvis om det finns hinder for enbart vissa av de
varor eller tjanster som registreringen avser. En skillnad &r dock att det
enligt forslaget inte skulle krdvas att innehavaren av varumérket begér
det. Ingen av remissinstanserna har invint mot kommitténs forslag.
Patentbesvirsrdtten har dock papekat att forslaget sannolikt kan komma
att medfora merarbete i den administrativa provningen, eftersom varufor-
teckningarna ofta dr omfattande och en prévning kommer att behdva ske
mot varje varuslag. Med hénsyn till att denna ordning géller for
gemenskapsvarumérkena har domstolen emellertid ansett att det kan vara
lampligt att det dven hér infors en mdjlighet till delvis upphdvande
oberoende av om rittighetshavaren har begirt det och &dven om
invdndaren endast har yrkat att registreringen i dess helhet ska hévas.
Domstolen har ocksd anfort att flertalet linder som &r anslutna till
Madridprotokollet tillimpar denna ordning.

I avsnitt 9.2.2 har regeringen foreslagit att bestimmelserna om avslag
pa en ansdkan om registrering mot bakgrund av artikel 13 i
varumérkesdirektivet och EU-domstolens praxis angdende denna ska
utformas si att det framgar att en ansdkan kan avslds delvis. Enligt
regeringens uppfattning bor bestimmelserna om upphévande inom ramen
for invindningsforfarandet vara utformade pa motsvarande sétt. Som
Patentbesvérsritten anfort &r det ocksa ldampligt att de svenska
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bestimmelserna om detta Overensstimmer med vad som giller nér
invindning gors mot ett gemenskapsvarumirke (se artikel 42.5 i
varumarkesforordningen).

Regeringen anser darfor att bestimmelsen bor utformas pa det sitt som
kommittén foreslog. PRV bor alltsd i fortsdttningen kunna upphéva en
registrering delvis pa grund av en invéndning, dven om innehavaren av
varumdrket inte har begért det.

Ovriga bestimmelser om invindningsforfarandet

Kommitténs forslag innebar att Ovriga bestimmelser rorande
invindningsforfarandet i frdga om anteckning i varumérkesregistret och
kungérande av beslut om invandningar m.m. skulle 6verfors till den nya
varumérkeslagen utan négra dndringar i sak. Regeringen delar denna
bedomning.

9.4 Grundldggande bestimmelser om
sarskiljningsforméga

9.4.1 Dagens regler om siirskiljningsformaga

Svenska forhdllanden

Av 13 § VML foljer att ett varumédrke endast far registreras om det har
sdrskiljningsformaga. Med detta menas att varumarket ska kunna skilja
varor eller tjénster som en niringsidkare tillhandahaller fran varor eller
tjdnster som kommer fran andra niringsidkare. I paragrafen anges att ett
mirke som uteslutande eller endast med mindre andring eller tilligg
anger varans art, beskaffenhet, mdngd, anviindning, pris eller geografiska
ursprung eller tiden for dess framstillande, inte i och for sig ska anses ha
sarskiljningsformaga. Det anges vidare att vid beddmningen av om ett
mirke har sédrskiljningsférméga ska héinsyn tas till alla omstindigheter
och sérskilt till den omfattning och den tid mérket varit i bruk. Nagra
nirmare regler om under vilken tidsperiod anvéndningen ska ha dgt rum
finns inte.

Nir bestimmelsen infordes var det i forsta hand mojligheten att ta
hénsyn till anvindningen av beskrivande varumérken vid bedémning av
deras sérskiljningsforméga som anségs vara av betydelse. I forarbetena
anfordes att bestimmelsen skulle dppna en mdjlighet att i speciella fall
bortse fran priméra brister i ett mérkes sérskiljningsformaga. Vidare
anfordes att ett beskrivande médrke genom anvéndning kunde fa
sekunddrbetydelse med verkan att det i forsta rummet uppfattades sdsom
ett sdrskilt kdnnetecken, medan dess beskrivande innebord triadde i
bakgrunden. Det uttalades vidare att det i och for sig inte var nagot
ovillkorligt krav att anvéndningen i varje enskilt fall skulle ha medfort en
fullbordad inarbetning. Samtidigt anfordes att sekundérbetydelse normalt
inte kunde uppstd om inte market var allmint ként inom
omsdttningskretsen, dvs. inarbetat. Utredningen understrok dock att
hansyn maste tas till att olika mérken kan ha hogst varierande grader av
bristande sarskiljningsformaga, alltifran generiska ord, 6ver mer eller
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mindre deskriptiva mérken, till mirken som stir pd grinsen mellan det Prop. 2009/10:225

deskriptiva och det endast starkt suggestiva (se SOU 1958:10 s. 103 f.
och prop. 1960:167 s. 100 f.).

I praxis synes bestimmelsen ha tillimpats i huvudsak i enlighet med
forarbetsuttalandena. Hansyn har tagits till bade anvidndning som skett
fore tidpunkten for ans6kan om registrering och anvéndning som skett
dérefter (se t.ex. Patentbesvarsrittens dom den 1 februari 1999 i mal nr
95-237).

Internationella forhallanden

Pariskonventionen den 20 mars 1883 for industriellt rattsskydd, senast
reviderad i Stockholm ar 1967, innehéller en grundlaggande bestimmelse
om att man vid beddmning av ett mérkes sérskiljningsforméga ska ta
héansyn till anvéndningen av mérket. Enligt artikel 6quinquies C.1 i
konventionen ska man vid beddmning av ettt mirkes
sarskiljningsforméga ta hdnsyn till alla faktiska omstdndigheter och
sérskilt den tid som mérket har anvénts.

Pariskonventionens bestimmelse bygger bl.a. pa det forhallandet att
varumdrken genom anvindning kan forviarva en sekundérbetydelse
(secondary meaning) som kinnetecken. Bestimmelsen tar sikte pa bade
mirken som anses sakna kdnneteckenskaraktir och mirken som é&r
beskrivande for de varor som de avser (se SOU 1958:10 s. 103).

Det finns ocksd unionsrittsliga regler om forvarv av
sdrskiljningsforméga genom anvédndning. Enligt artikel 3.3 i
varumérkesdirektivet ska ett varumérke inte vidgras registrering eller
ogiltigforklaras med stdd av punkterna 3.1 b, ¢ eller d, om det fire
tidpunkten for registreringsansékan och som en f6ljd av det bruk som har
gjorts av det har forvdrvat sérskiljningsformaga. Hénvisningen till
punkten 3.1 b innebidr att bestimmelsen &r tillimplig pd mirken som
saknar sérskiljningsforméga. En medlemsstat far dessutom enligt artikel
3.3 besluta att denna bestimmelse ska gilla &ven d& sérskiljnings-
formégan har forvérvats effer tidpunkten for registreringsansokan eller
tidpunkten for registreringen.

Liknande regler finns nédr det géller gemenskapsvarumirken. Enligt
artikel 7.3 1 radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), forkortad
varumérkesforordningen, ska man ta hénsyn till anvéndningen av ett
varumédrke vid bedomning av dess sdrskiljningsforméga. Av
bestimmelsen framgar inte huruvida dven anvéndning som sker efter
ansokningsdagen ska beaktas. Enligt en riktlinje som utfardats nér det
géller tillimpningen av artikel 7.3 (Examination Division, Practice Note,
Evidence of use, den 1 mars 1999) méste dock mérket uppfylla kravet pa
séarskiljningsformaga redan vid tidpunkten for ansdkan. Riktlinjen har
numera inarbetats i de generella riktlinjer som Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumérken och formgivning) — OHIM — har
utfardat nir det géiller registrering av gemenskapsvaruméirken (se
Guidelines concerning proceedings before the Office, Part B, s. 52).
Fragan har provats av tribunalen i en dom den 12 december 2002 i mal
T-247/01, eCopy, Inc. mot Byran for harmonisering inom den inre
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marknaden. Tribunalen fann att artikel 7.3 ska tolkas pé sa sitt att ett Prop. 2009/10:225
varumérkes sirskiljningsformaga ska ha uppnatts till f6ljd av anviandning

fore ansokningsdagen (se punkt 36 i domen). Samma beddmning gjordes

av tribunalen 1 en dom den 15 december 2005 i mal nr T-262/04, BIC SA

mot Byréan for harmonisering inom den inre marknaden.

I Danmark finns en uttrycklig bestimmelse om att endast den
anviandning ska beaktas som &gt rum fore tidpunkten for ansdkan vid
bedomning av om ett varumirke har sdrskiljningsformaga (13 § tredje
stycket i den danska varumirkeslagen). I Finland och Norge &r fragan
om anvéandning lagtekniskt sett reglerad pa ungefdr samma sétt som i
Sverige. Men i Finland och Norge beaktas endast sddan anvéndning som
4gt rum fore ansdkningsdagen. Aven i Island #r saken fran lagteknisk
synvinkel reglerad pa ungefar samma sitt som i Sverige. I den isléndska
rattstillimpningen tar man dock, liksom hér, hansyn éven till anvindning
som sker efter ansokningsdagen.

9.4.2 En definition av begreppet sirskiljningsforméga infors

Regeringens forslag: Precis som tidigare ska det enligt den nya
varumarkeslagen  krévas att  ett  varukdnnetecken  har
siarskiljningsforméga. En bestimmelse infors som anger att ett
varukdnnetecken ska anses ha sdrskiljningsformaga om det kan skilja
varor eller tjanster som tillhandahélls i en niringsverksamhet fran dem
som tillhandahélls i en annan samt att vid beddmningen av om ett
varukdnnetecken har sirskiljningsformaga ska hénsyn tas till att det
kan forvarva formagan genom anvéndning.

Ett varumirke som saknar sdrskiljningsforméga i sig ska, liksom
tidigare, inte végras registrering pa denna grund om varuméirket har
forvirvat sarskiljningsformaga genom anvindning. Det infOrs inte
nagon regel i den nya varumérkeslagen om att hinsyn endast ska tas
till den anvindning som har &gt rum fore det att ansokan om
registrering gavs in.

Kommitténs forslag innebdr att vid beddmningen av om ett
varumérke har forvirvat sérskiljningsforméaga ska hinsyn endast tas till
den anvandning som har &gt rum fram till ansdkningsdagen. I Gvrigt
Overensstammer forslaget med regeringens (se SOU 2001:26 s. 217 £.).

Remissinstanserna: Endast ett fital remissinstanser har yttrat sig
sarskilt i denna del. PRV och Sveriges Reklamforbund har tillstyrkt
forslaget. Patentbesvirsritten har anfort att kommitténs forslag kan
skapa problem for sokanden att forebringa bevisning om férvérvad
sérskiljningsforméga, men att mycket dnda talar for forslaget, bl.a. att
prioritet rdknas fran dagen for ansdkan. Sveriges advokatsamfund har
avstyrkt forslaget och anfort att det inte finns tillrdckliga skal att dndra
nuvarande ordning. Svenska Patentombudsforeningen har ansett att det
inte bor inforas nigon lagregel om vid vilken tidpunkt
sarskiljningsformaga ska kunna visas. Foreningen har anfort att fragan
bor avgoras 1 praxis for att mojliggora en tillimpning i enlighet med vad
som giller for gemenskapvarumérken utan nagon foregaende lagindring.
Foreningen har vidare pekat pad att forslaget innebar att det uppstar 159



svérigheter for sokandena eftersom det kan vara svart att i efterhand visa
att ett varumirke hade sérskiljningsformaga vid ansokningstillfallet.

Skilen for regeringens forslag: I den géllande varumérkeslagen finns
ingen uttrycklig definition av begreppet sirskiljningsféorméaga.
Innebdrden av begreppet framgar dock av 1 § andra stycket VML dar det
bl.a. anges att en forutsdttning for att ett tecken ska kunna utgéra ett
varumdrke &r att det kan sarskilja varor som tillhandahalls i en
nédringsverksamhet fran sddana som tillhandahélls i en annan. Vidare
framgér av 13 § forsta stycket tredje meningen VML, som innehaller
villkor for att ett varumédrke ska fa registreras, att vid beddmande av om
ett mérke har sérskiljningsforméga ska hénsyn tas till alla omstandigheter
och sérskilt till den omfattning och tid som maérket har varit i bruk.
Kommittén foreslog att det i den nya lagen skulle inforas en definition i
huvudsak baserad pa innehéllet i dessa tvd lagregler. Regeringen
instimmer i kommitténs uppfattning att det bor inforas en sédan
definition i den nya varumairkeslagen.

Ett varumirke som saknar sérskiljningsformaga uppfyller inte den
grundldggande funktionen for ett varumairke, ndmligen att det ska kunna
skilja varor eller tjanster som en ndringsidkare tillhandahéller fran varor
eller tjanster som kommer fran andra naringsidkare. For att ett varumérke
ska fa registreras krdvs det darfor att det har sarskiljningsférmaga.
Bedomningen av ett mérkes sérskiljningsformaga innefattar ocksa en
avvégning mellan & ena sidan innehavarens intresse av skydd och & andra
sidan det allminna intresset av att konkurrenternas mojligheter att
marknadsfora sina varor och tjdnster inte inskrinks pa ett olampligt sétt.

Aven ett varumirke som saknar ursprunglig sirskiljningsforméga kan
dock enligt den géllande varumérkeslagen registreras, forutsatt att market
har anvints och till f6ljd av anvindningen kommit att fungera som
kinnetecken. Detta brukar uttryckas pa sa sitt att varuméirket har
forvdrvat sarskiljningsformaga. Varumérket fyller dd sin funktion som
individualiseringsmedel for de varor eller tjénster som det avser.

Av det anforda foljer att det &r en given utgangspunkt att det i den nya
varumirkeslagen ska tas in bestimmelser om att ett varumirke maste ha
sarskiljningsformaga for att kunna registreras och att man vid
beddmningen av om sidrskiljningsféormaga foreligger ska ta hansyn till
den anvéndning som skett av mérket. Fragan dr om det finns anledning
att vara mer specifik 4n sa.

Som redovisats i foregdende avsnitt innebédr Sveriges internationella
ataganden en skyldighet att vid beddmningen av om ett méirke &r
registrerbart ta hénsyn till den anvindning av méarket som har skett. Detta
foljer savdl av artikel 6quinquies C.1 Pariskonventionen som av
varumérkesdirektivet. Av artikel 3.3 jimford med artikel 3.1 b i
direktivet framgar att ett varumirke som saknar sirskiljningsforméga inte
far vdgras registrering pa denna grund om varumérket fore tidpunkten for
registreringsansdkan och som en foljd av det bruk som har gjorts av det
har forvirvat sdrskiljningsforméaga. Artikel 3.3 ger dessutom
medlemsstaterna en mdjlighet att bestimma att detta ska gilla dven da
sarskiljningsformagan  har  forvéarvats  efter  tidpunkten  for
registreringsansdkan eller tidpunkten for registreringen. Direktivet
innebédr alltsd att hdnsyn maste tas till anvdndning som sker fore
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ansOkningsdagen, men att det &r wvalfritt for medlemsstaterna att
bestimma om hénsyn éven ska tas till senare anvindning.

Den nuvarande varumérkeslagen innehaller inte nagra regler om nér
anvindningen ska ha &gt rum. I praxis har lagen tillimpats sa att dven
anviandning som skett efter ansokningsdagen har beaktats vid
beddmningen av om ett mirke har sérskiljningsforméaga. Fragan dr om
det i den nya varumérkeslagen bor inforas lagregler om inom vilken
tidsperiod anvéndningen ska ha dgt rum for att den ska fa beaktas vid
bedomningen av sérskiljningsformagan hos ett varumirke och vilken
tidsperiod som i sa fall ska pekas ut som relevant.

Kommittén foreslog att det skulle inforas en lagregel som innebér att
man vid beddmningen av ett varumérkes sirskiljningsforméga endast ska
ta hénsyn till siddan anvdndning som har &gt rum fram till
ansokningsdagen. De flesta av remissinstanserna har ldmnat forslaget
utan erinran och ett par av dem har uttryckligen tillstyrkt det. Négra
remissinstanser har dock gett uttryck for tveksamhet till forslaget och en
har uttryckligen avstyrkt det.

En ordning av det slag kommittén foreslog skulle innebdra att det
svenska systemet i hogre utstrackning &n nu skulle stimma &verens med
den ordning som tillimpats 1 praxis ndr det giller gemenskaps-
varumdrken. Som redovisats i foregdende avsnitt har artikel 7.3 i
varumérkesforordningen tillimpats pa& sa sdtt att ett varumérkes
sarskiljningsformaga ska ha uppnatts till f6ljd av anvéndning fore
ansokningsdagen. Detsamma géller i fraga om de flesta av de andra
nordiska ldnderna.

Som kommittén framholl finns det ocksé principiella skil som talar for
att endast anvindning fram till ansokningsdagen ska f& beaktas.
Tidpunkten nidr en registreringsansdkan ges in har stor betydelse. Den &r
prioritetsgrundande och déirigenom avgoérande for foretrddesordningen
mellan olika ensamritter. Den innehavare som ger in sin ansokan forst
kan alltsd &beropa sin ensamritt till varumirket for att hindra nigon
annans registrering av ett varumérke som har sokts senare. Innehavaren
kan ocksa hindra anvidndningen av ett yngre kinnetecken. For s6kanden
medfor alltsd ansdkningstidpunkten betydelsefulla réattsverkningar. Det &r
darfor en rimlig utgdngspunkt att det sokta mirket ska uppfylla de krav
som stélls for att det ska kunna registreras redan vid ansokningstillféllet.

En konsekvens av den nuvarande ordningen dr att innehavaren kan fa
ensamritt till mirket under en tid da det faktiskt inte uppfyllde
forutséttningarna for varumaérkesskydd. Det kan exempelvis rora sig om
ett mérke som i sig endast ar beskrivande och dir innehavaren, forst efter
det att ansokan om registrering har getts in, genomfort marknads-
foringsinsatser som lett till att méirket kommit att fungera som ett
kannetecken for innehavarens varor eller tjanster. Market har i ett sadant
fall uppnatt sirskiljningsférmaga till foljd av den senare anvidndningen
och den brist som fanns nédr ansdkan gavs in har alltsd lakts under
handldggningen av registreringsdrendet. En ordning dér hénsyn endast
tas till anvidndning fram till ansdkningsdagen skulle innebdra en mer
konsekvent likabehandling av registrerade respektive inarbetade
ensamrétter. FOr att ett inarbetat kdnnetecken ska utgdra hinder mot en
registrering krdvs ndmligen att inarbetningen har fullbordats fore
tidpunkten for ansdkan om registrering av det yngre mérket.
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Det forhallandet att hénsyn tas &ven till senare anvéndning kan Prop.2009/10:225

mdjligen ocksd, som kommittén papekade, fa den konsekvensen att det
blir lockande for en sokande att ansdka om registrering trots att market
vid denna tidpunkt inte uppfyller kravet pa sirskiljningsforméga, och
sedan forsoka atgdrda detta under handldggningen av registrerings-
drendet. Detta skulle i sin tur kunna leda till en Okning av antalet
bristfilliga ansokningar i vilka PRV é&r tvunget att krdva in
komplettering.

Att bara ta hdnsyn till anvindning fram till ansdkningsdagen é&r
emellertid inte utan problem, inte minst for de som ansoéker eller star i
begrepp att anséka om registrering av ett varumirke. Som Sveriges
advokatsamfund och Svenska Patentombudsforeningen har anfort och
viss man dven Patentbesvdrsrdtten varit inne pa, kan det i vissa fall vara
vanskligt att forutse hur PRV, och dven domstolarna, kommer att
bedoma sérskiljningsféorméagan for ett sokt varumérke.

Det &r sokanden som har ansvaret for att ldgga fram underlag for att
PRV, och i forekommande fall Patentbesvirsritten och Regeringsritten,
ska kunna beddma fragan om ett varumirkes sirskiljningsférméga.
Normalt bestar underlaget av en marknadsundersékning angdende det
aktuella varumirket. Om PRV vid provningen av en registreringsansdkan
anser att det sokta varumérket saknar sdrskiljningsforméga kan det vara
svart att visa att mirket hade forvdrvat sadan formaga redan innan
ansOkan gavs in. En marknadsundersokning aterspeglar ju normalt
forhéllandena vid den tidpunkt da den genomfors. En undersékning som
gors forst efter det att ansdokan ges in kan diarfér komma att fa ett
begransat bevisvirde. Ansokningen kan alltsi i sddana situationer
komma att avslds. Dessa forhdllanden kan komma att medfora att
sokandena i storre utstrickning &n i dag kan behdva, eller anse sig
behova, genomfora marknadsundersokningar redan innan ansdkan ges in.
Detta kan i1 sin tur innebédra att kostnaderna for att ansdka om
varumérkesregistrering i vissa fall blir hogre och riskerar ocksa att
medfora att ansokningsforfarandet upplevs som mer ofGrutsebart och
krangligare.

En reglering som innebér att bara anvandning som har 4gt rum fram till
ansokningsdagen beaktas kan alltsd leda till att registreringen av
varumérket forsvaras for sokanden och att det stills hogre krav pa
sokanden nér det giller de 6verviaganden som behdver goras infor det att
en ansdokan om registrering av ett varumirke ges in. Sérskilt mot
bakgrund av regeringens overgripande malséttning att de regler som har
betydelse for foretagandet ska vara enkla och forutsebara, &r en
utveckling i denna riktning inte dnskvérd.

Trots de principiella skil som finns for att endast anvéindning som skett
innan ansdkan ges in och intresset av att den svenska ordningen
Overensstimmer med den unionsrittsliga anser regeringen mot denna
bakgrund att det framstar som tveksamt att infora en regel av det slag
som kommittén foreslog om det inte finns tungt vigande skal for det. Ett
skél att inféra en sddan regel skulle kunna vara att den nuvarande
ordningen utnyttjas i inte obetydlig omfattning péd ett otillborligt stt
genom att sdkandena ger in ansokningar om registrering av varumarken
som saknar sirskiljningsformaga och direfter forsoker atgdrda detta
genom att dra ut pa ansdkningsforfarandet och under denna tid anvénda
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mirket i stor omfattning for att det ska forvirva sarskiljningsformaga vid
den tidpunkt da PRV provar ansdkningen. Inget i det foreliggande
underlaget tyder dock pa att detta for nédrvarande skulle utgéra nagot
betydande problem.

Sammantaget anser regeringen mot bakgrund av det anforda att det i
nuldget inte finns tillrdckliga skél for att infora en regel om att endast
anvindning som har dgt rum fram till ansdkningsdagen far beaktas vid
bedomningen av om ett varumirke har forvirvat sérskiljningsformaga.
Skulle det framkomma att denna ordning medfér beaktansvarda negativa
konsekvenser kan det finnas anledning att pa nytt dvervéga fragan. I den
nya varumdrkeslagen bor alltsd inforas regler avseende krav pa
sarskiljningsformaga vid registrering som i sak motsvarar de som finns i
den nuvarande varumérkeslagen.

9.5 Bristande sérskiljningsforméga

9.5.1 Nuvarande regler om tecken eller benfimningar som ér
beskrivande eller blivit sedvanliga beteckningar

Enligt 13 § forsta stycket andra meningen VML ska vissa beskrivande
varumdrken, dvs. varumirken som anger varans eller tjanstens art,
beskaffenhet, mingd, anviandning, pris eller geografiska ursprung eller
tiden for dess framstdllande, inte i och for sig anses ha
sdrskiljningsformaga. Registreringsmdjligheterna dr darmed begransade
for varumirken som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilldgg kan anvindas for att beskriva egenskaperna hos de kategorier av
varor eller tjénster som &r foremal for registreringsansokan. Syftet med
bestdmmelsen &r att sdkerstélla att beskrivande varumérken kan anvéndas
fritt av alla (se SOU 1958:10 s. 269 f. och EU-domstolens dom den 4 maj
1999 i mél C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions-
und Vertriecbs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehér Walter
Huber, Franz Attenberger, REG 1999 1-02779).

Den presumtion for avsaknaden av sérskiljningsforméga hos vissa
slags varumérken som foljer av 13 § forsta stycket andra meningen bryts
om det visar sig att mirket genom anvindning fOrvirvat
sarskiljningsformaga. I detta hinseende foreskrivs (tredje meningen i
samma stycke) att vid beddmningen av om ett mérke har sérskiljnings-
forméga ska hinsyn tas till alla omstindigheter och sarskilt till den
omfattning och den tid mérket varit i bruk.

Bestdmmelserna om registreringshindren i 13 § forsta stycket VML bor
lasas tillsammans med bestimmelsen om att var och en, i enlighet med
god affdrssed, far i ndringsverksamhet som kénnetecken for sina varor
eller tjanster anvianda uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet
eller geografiskt ursprung m.m. (3 § forsta stycket VML).

Nar det giller framfor allt angivelser av geografiskt ursprung kan
hinder mot registrering dven foreligga enligt 14 § forsta stycket 2 VML
om det saknas en koppling mellan den geografiska angivelsen och varan
eller tjénsten, eftersom varumirket dd kan anses vilseledande (se t.ex.
Patentbesvirsrittens dom den 24 oktober 2001 i mal nr 00-334). En
sadan angivelse av geografiskt ursprung kan emellertid ha utvecklat sig
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till en generisk bendmning och alltsi endast utmérka varans eller Prop.2009/10:225

tjénstens art. [ denna situation anses beteckning inte vara vilseledande (se
t.ex. Patentbesvarsrittens dom den 22 april 1992 i mél nr 91-084).

Upprikningen av olika slags beskrivande méarken i 13 § forsta stycket
andra meningen VML ansluter sig i vésentliga delar till motsvarande
upprékning i artikel 6quinquies B. 2. i Pariskonventionen. Bestimmelsen
att ett beskrivande varumirke kan forvarva sirskiljningsféormaga genom
anvindning har ocksa sin motsvarighet i Pariskonventionen, se artikel
6quinquies C. 1.

I varumirkesdirektivet finns ocksd motsvarande bestimmelser om att
varumérken inte far registreras om de endast bestdr av tecken eller
upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjénsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda anvindning, vérde, geografiska ursprung, tiden for
deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjénsterna
(artikel 3.1 c). Enligt direktivet fir man inte heller registrera varumérken
som endast bestdr av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att
bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten (artikel 3.1 d).

Aven for varumérkesdirektivets del giller att mirken genom bruk kan
erhdlla sirskiljningsféormaga och dédrmed vara registrerbara samt att
varumérkesinnehavare inte kan forbjuda andra att, i enlighet med god
affdrssed, i niringsverksamhet anvénda angivelser av art och geografiskt
ursprung m.m. (artiklarna 3.3 och 6.1 b). Hinder mot registrering kan
ocksa foreligga om varumirket dr dgnat att vilseleda allmidnheten med
avseende pa varans eller tjanstens art, kvalitet eller geografiska ursprung
(artikel 3.1 g).

Varumirkesforordningen innehaller bestimmelser som motsvarar de
nyss nidmnda bestimmelserna i direktivet (artiklarna 7.1 c, 7.3, 12.b och

7.1¢).

9.5.2 Tydligare regler om hinder mot registrering vid bristande
sarskiljningsforméga

Regeringens forslag: I den nya varumérkeslagen infors ett uttryckligt
registreringshinder vid bristande sarskiljningsformaga.

Vidare infors bestimmelser om att bristande sirskiljningsférmaga
kan bero pa att ett varukdnneteckenendast bestar av tecken eller
bendmningar som i handeln visar varans eller tjanstens art, kvalitet,
kvantitet, avsedda anvindning, véirde, geografiska ursprung eller andra
egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjinsten &dr framstélld.
Bristande  sidrskiljningsformaga kan ocksd bero pa att
varukdnnetecknet 1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for
varan eller tjidnsten. 1 bada fallen ska dock tecknen eller
bendmningarna kunna forvarva sdrskiljningsformaga genom den

anvandning som skett av varukénnetecknet.

Kommitténs forslag: Overensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 211 f. och 435 £.).
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forslagen.

Skillen for regeringens forslag: Den nuvarande regleringen av
angivelser av art eller geografiskt ursprung m.m. i varumérkeslagen
skiljer sig i1 formellt hinseende nagot fran motsvarande reglering i
varumérkesdirektivet. Enligt varumérkeslagen finns en presumtion for att
varumérken som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilldgg innehéller sidana angivelser saknar sdrskiljningsformaga (13 §
forsta stycket andra meningen). Presumtionen kan emellertid brytas om
varumérket forvirvat sérskiljningsforméga genom den anvidndning som
gjorts av market (13 § forsta stycket tredje meningen).

Enligt varumarkesdirektivet far man inte registrera varumérken som
endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, geografiska ursprung m.m. (artikel 3.1 c).
Enligt direktivet fir man inte heller registrera varumérken som endast
bestdr av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller
enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning for varan eller tjansten (artikel 3.1 d). Ett varumérke som
endast bestar av sddana tecken eller upplysningar (enligt artikel 3.1 c
eller d) kan dock, genom det bruk som har gjorts av det, ha forvarvat
sarskiljningsformaga och darmed vara registrerbart (artikel 3.3).

Aven om regleringen i varumirkeslagen — som bygger pa en
presumtion om avsaknad av sdrskiljningsforméaga for beskrivande
varumidrken — och regleringen i varumérkesdirektivet — som innebér att
ett hinder mot registrering finns for sddana varumirken — skiljer sig
nagot i formellt hinseende foreligger inte ndgon egentlig skillnad i sak.
Detta eftersom savél presumtionen som registreringshindret kan sittas at
sidan om sérskiljningsforméaga forvirvats genom anvindning.

Varumirkeskommittén foreslog att bestimmelserna om angivelser av
art eller geografiskt ursprung m.m., skulle vara utformade mer i linje
med motsvarande bestimmelser i varumirkesdirektivet. Vidare foreslog
kommittén att en bestimmelse skulle tas in motsvarande den i
varumirkesdirektivet om registreringshinder fér varumirken som bestar
av tecken eller upplysningar vilka kommit att bli en sedvanlig beteckning
for varan eller tjansten.

Nar varumérkesdirektivet genomfordes 1 svensk rdtt gjordes
beddmningen att 13 § forsta stycket forsta och andra meningarna VML i
sak motsvarade artikel 3.1 a—d i direktivet (prop. 1992/93:48 s. 75).
Regeringen delar emellertid kommitténs uppfattning att det dr 1dmpligt
att utforma bestdimmelserna i den nya varumaérkeslagen sa att de ligger
dnnu ndrmare dispositionen och ordalydelsen av motsvarande
bestimmelser i direktivet. En sadan utformning av lagtexten innebér att
kopplingen till varumérkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin tur &r
agnat att underlétta en tillimpning och tolkning av lagen i enlighet med
direktivet.

Lagrddet har ifragasatt om man inte bor fora in reglerna om bristande
sarskiljningsformaga for tecken eller bendmningar som ar beskrivande
respektive kommit att bli sedvanliga beteckningar i den generella
bestimmelsen dar sérskiljningsformaga definieras. Det blir ddrmed
tydligt att regleringen omfattar alla slags varukdnnetecken. Regeln om
registreringshinder vid bristande sérskiljningsforméga ska ldsas
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tillsammans med den generella bestimmelsen om sérskiljningsformaga.
Konstruktionen kommer darfor inte att innebdra nagon saklig fordndring
i forhallande till lagradsremissens forslag. Regeringen anser alltsd att
lagregleringen lampligen kan utformas 1 enlighet med Lagradets
synpunkt. Lagtekniskt bor regeln dock inte utformas som en presumtion,
utan i stéllet i enlighet med vad som géller enligt varuméarkesdirektivet
ange sérskilda fall nér bristande sérskiljningsformaga kan foreligga.

Regeringen anser vidare att det bor dvervidgas om ordalydelsen av de
aktuella bestimmelserna i den nya varumirkeslagen bor ligga dnnu
nidrmare ordalydelsen av motsvarande bestimmelse i direktivet dn vad
kommittén foreslog. Det innebar framfor allt att det bor dverviagas om de
nuvarande orden “uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilligg” bor bytas ut mot ordet “endast” nir det giller beskrivande
varukdnnetecken  (se  ordalydelsen av  artikel 3.1 ¢ i
varumdrkesdirektivet). Frigestdllningen far ocksd betydelse for
varukdnnetecken som innehaller tecken eller bendmningar som i dagligt
sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli
en sedvanlig beteckning (se ordalydelsen av artikel 3.1 d).

Som beskrivits gjordes nér varumérkesdirektivet genomfordes i svensk
ratt bedomningen att 13 § forsta stycket forsta och andra meningarna
VML i sak motsvarade artikel 3.1 a—d i direktivet. Séledes ansags att
ordalydelsen 1 13 § andra meningen (“uteslutande eller med endast
mindre &ndring eller tilldgg”) i sak motsvarade ordalydelsen i aktuell
bestimmelse i direktivet (“endast”). Varumirkeskommittén konstaterade
att ordalydelsen av den svenska bestimmelsen i detta avseende avviker
fran direktivets ordalydelse, men ansdg att den svenska regleringen utgor
en rimlig tillimpning av direktivbestimmelsen.

Det kan emellertid konstateras att vid genomforandet av direktivet lade
man sig betrdffande den svenska bestimmelsen om kénnetecken som
uteslutande bestar av en form som foljer av varans art m.m. (13 § andra
stycket) betydligt ndrmare direktivets ordalydelse (artikel 3.1 ¢) i och
med att ordet “uteslutande” som anvinds i direktivet fordes in i
varumérkeslagen utan att det lades till ndgot om “mindre dndringar eller
tilldgg” 1 den delen.

For att underlitta en tillimpning och tolkning av lagen i enlighet med
direktivet bor avvikelse i1 ordalydelse ndr det géller beskrivande
varukdnnetecken i mojligaste man undvikas. Orden “uteslutande eller
med endast mindre &ndring eller tilldgg” bor saledes inte foras over till
den nya varumirkeslagen, utan i stéllet bor ordet “endast” anvéndas.
Négon storre saklig skillnad bor inte bli foljden. Det far dock overldmnas
till de rattstillimpande myndigheterna att genom sin praxis klargora
bestimmelsens ndrmare innebdrd, varvid EU-domstolens avgoranden
forstés dr viagledande. Ordet “endast” bor av samma skil dven anvindas i
forhallande till varukidnnetecken som innehaller tecken eller bendmningar
som 1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk
kommit att bli en sedvanlig beteckning.
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9.6 Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-,
garanti- eller kontrollmédrke och geografiska
ursprungsbeteckningar for vin och spritdrycker

9.6.1 Gillande svenska och internationella bestimmelser om
angivelser av geografiskt ursprung

Som beskrivits i foregdende avsnitt finns det bestimmelser 1 varumérkes-
lagen, liksom i varumérkesdirektivet och varumérkesférordningen, som
pa olika sitt ror angivelser av geografiskt ursprung (se 13 § forsta stycket
andra och tredje meningarna, 14 § forsta stycket 2 och 3 § forsta stycket
VML, artiklarna 3.1 c, 3.3, 3.1 g och 6.1 b i varumirkesdirektivet samt
artiklarna 7.1 ¢, 7.3, 7.1 g och 12.b i varuméarkesforordningen).

I varumérkesdirektivet och varumérkesforordningen finns vidare
bestimmelser som gdr det mojligt att, trots att det som huvudregel
foreligger hinder mot att registrera varumérken som endast bestar av
tecken eller upplysningar som anger geografiskt ursprung, registrera
sddana tecken eller upplysningar som kollektivméarke (och for
varumérkesdirektivets del ocksd som garanti- eller kontrollmérke), se
artikel 66.2 i varumirkesforordningen och artikel 152 i
varumérkesdirektivet. Ett sadant kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke
ger inte innehavaren rétt att forbjuda tredje man att anvidnda sédana
tecken eller upplysningar i niaringsverksamhet, under forutsittning att de
anvinds i enlighet med god affarssed. I synnerhet far ett sédan mérke inte
aberopas gentemot en tredje man som har rétt att anvénda ett geografiskt
namn.

Det &r enligt varumirkesdirektivet frivilligt for medlemsstaterna att
infora nationella bestimmelser som mojliggdr registrering av angivelser
av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérken.
Sverige har hittills inte infort ndgon sddan méjlighet i sin lagstiftning.

Beteckningar som anger geografiskt ursprung har fatt en o6kad
betydelse. Det har blivit allt vanligare att dessa beteckningar, forutom att
ange geografisk plats, ockséd forknippas med viss kvalitet eller egenskap
hos varan eller tjénsten. Sadana beteckningar har dérfér en Okad
betydelse som marknadsforingsinstrument. Samtidigt som det finns ett
allt storre behov av att kunna skydda dessa beteckningar finns ocksa ett
allménintresse av att beteckningar som ar beskrivande nir det géller
geografiskt ursprung inte bara ska kunna anvindas av en enskild
néringsidkare, utan av alla som marknadsfor varor eller tjanster av det
slag som beteckningen beskriver. Detta eftersom denna typ av
beteckningar just anses vara sirskilt lampliga for att dels eventuellt lyfta
fram kvaliteten och andra egenskaper hos de berdrda kategorierna av
varor, dels pa olika sitt influera konsumenternas preferenser, till exempel
genom att forknippa varorna med en plats som kan vicka positiva
kénslor (se EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mal C-108/97 och C-
109/07, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH
(WSC) mot Boots- und Segelzubehor Walter Huber, Franz Attenberger).
Det dr mot denna bakgrund inte ovanligt att det finns behov av att skydda
dessa angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv, garanti- eller
kontrollmérken.
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Den terminologi som anvinds for beteckningar av detta slag &r inte
enhetlig. Olika definitioner anvénds i skilda sammanhang. Begreppet
geografiska  ursprungsbeteckningar  anvinds  ofta som  ett
samlingsbegrepp och déa i betydelsen varje uttryck eller symbol som
anvinds for att ange att en produkt hérrér fran ett visst land, en trakt eller
en ort. Det dr 1 denna betydelse begreppet anviands 1 t.ex.
Pariskonventionen. Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar anses i
dessa fall ocksd omfatta det ibland anvdnda och sndvare begreppet
ursprungskannetecken. Med detta sndvare begrepp brukar man mena den
geografiska beteckningen pa ett land, en trakt eller en ort, vilken
beteckning avser att utmirka en vara, som hirstammar dérifran och vars
kvalitet eller beskaffenhet beror uteslutande eller huvudsakligen av den
geografiska miljon, déri inbegripet de naturliga och ménskliga faktorerna
(se artikel 2 1 Lissabondverenskommelsen om skydd for ursprungs-
kiannetecken och sédanas internationella registrering den 31 oktober
1958, vilken 6verenskommelse Sverige inte tilltrétt).

Begreppet geografiska ursprungsbeteckningar har dven definierats i
TRIPs-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter pa immaterial-
ritter). Enligt den definitionen menas med uttrycket geografiska
ursprungsbeteckningar (geographical indications) beteckningar som
anger att en vara har sitt ursprung i en medlems territorium, eller i en
region eller ort inom detta territorium, om varans egenskaper, rykte eller
andra karaktdristiska egenskaper i huvudsak kan héanforas till dess
geografiska ursprung (artikel 22.1).

Enligt bestimmelserna om geografiska ursprungsbeteckningar i TRIPs-
avtalet ska medlemmarna tillhandahédlla mojligheter att forhindra
anvéndning av saddana beteckningar pa ett sétt som ar vilseledande eller
utgor otillborlig konkurrens (artikel 22.2). Medlemmarna ska ocksa
vigra eller ogiltigforklara registrering av ett varumérke som innehéller
eller bestdr av sddana beteckningar vars anvédndning ar vilseledande
(artikel 22.3).

For vin och spritdrycker finns ett starkare skydd. For dessa produkter
géller att medlemmarna ska tillhandahédlla mdjligheter att forhindra
anviandningen av geografiska ursprungsbeteckningar for vin och
spritdrycker som inte har sitt ursprung i det av den geografiska
ursprungsbeteckningen angivna omradet. Detta géller &ven om varornas
riktiga ursprung anges eller om den geografiska beteckningen anvénds i
oversdttning eller tillsammans med uttryck som “slag”, “typ”, stil”,
“efterbildning” eller liknande (artikel 23.1). Medlemmarna ska ocksa
viagra eller ogiltigforklara registrering av ett varumirke som innehéller
eller bestar av en saddan typ av beteckning (artikel 23.2).

Bestdmmelsen om det starkare skyddet for vin och spritdrycker i
TRIPs-avtalet finns genomford i artikel 7.1 j i varumérkesférordningen.

Aven i Pariskonventionen finns, som nidmnts, bestimmelser om olika
slags beteckningar (indications de provenance/ursprungsbeteckningar
och appellations d’origine/ursprungskannetecken), se artikel 1. Enligt
konventionen finns det bl.a. en skyldighet for unionsldnderna att beslagta
till 1anderna inférda varor vid anvidndning av en falsk angivelse rorande
en varas ursprung (artiklasma 10.1 och 9). I den sk
Madridéverenskommelsen (6verenskommelse 1 Madrid den 14 april 1891
angéende undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar & handels-
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varor, reviderad i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november
1925 och i London den 2 juni 1934, SO 1953:25) finns bestimmelser om
att de lander pa vilka 6verenskommelsen &r tillimplig forbinder sig att
forbjuda anvéndning med avseende pa forsdljning, skyltning eller
utbjudande av varor, av alla beteckningar som har karaktdren av ett
offentliggérande och som é&r dgnade att vilseleda allménheten angaende
varors ursprung (artikel 3bis). Av artikel 4 i Madridéverenskommelsen
foljer emellertid att det 4r domstolarna i varje land som beddmer vilka
beteckningar som pa grund av sin generiska karaktir inte ska vara
underkastade bestimmelserna 1 Overenskommelsen. Detta géller
emellertid inte for vinodlingsprodukter, dér skyddet alltsa &r absolut.

Det finns dven ett stort antal bestimmelser i EU-férordningar nir det
giéller jordbruksprodukter, livsmedel, vin och spritdrycker, som medfor
skydd for olika slags beteckningar, se t.ex. radets forordning (EG) nr
510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar
och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L
93, 31.3.2006, s. 12) och radets forordning (EG) nr 509/2006 av den 20
mars 2006 om  garanterade traditionella  specialiteter av
jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 1). Inom
detta system gor man ndr det géller jordbruksprodukter och livsmedel
skillnad pé ursprungsbeteckningar, for vilka det maste finnas ett mycket
ndra samband mellan produktens eller livsmedlets kvalitet och dess
geografiska ursprung — och geografiska beteckningar, dér inte samma
krav uppstills pd samband mellan kvaliteten och det geografiska
ursprunget.

9.6.2 Utokade mojligheter att registrera kollektiv-, garanti- och
kontrollmiirken som anger geografiskt ursprung och nytt
registreringshinder for vin och spritdrycker

Regeringens forslag: 1 den nya varumérkeslagen infors det en
mojlighet att registrera tecken eller bendmningar som i
ndringsverksamhet anvénds for att ange varors eller tjénsters
geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke.

Ett varumirke som innehaller eller bestar av nagot som &r dgnat att
uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning for vin eller
spritdrycker far inte registreras, om varumirket avser vin eller
spritdrycker av annat ursprung.

Kommitténs forslag 6verensstimmer i stort med regeringens forslag.
Kommittén foreslar emellertid att endast geografiska ursprungsbeteck-
ningar ska kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke
och inte alla tecken och bendmningar som i niringsverksamhet anviands
for att ange varors eller tjdnsters geografiska ursprung (SOU 2001:26
s. 311 1).

Remissinstanserna har tillstyrkt forslagen eller ldmnat dem utan
erinran. Tullverket har i princip inte haft nagot att invinda mot att det ska
vara mojligt att registrera tecken eller bendmningar som i
naringsverksamhet anvéinds for att ange varor eller tjdnsters ursprung
som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. Verket har dock pekat pa att
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svarigheter kan uppkomma vid beddmningen av bevis pd innehav av Prop. 2009/10:225
rattigheter samt vid sdrskiljande av falsk och @kta vara. PRV har forordat
en utvidgning av bestdimmelsen om att ett varumérke inte far registreras
om det innehaller eller bestar av en geografisk ursprungsbeteckning for
vin eller spritdrycker om mirket avser vin eller spritdrycker av annat
ursprung. Verket har velat att bestimmelsen dven ska omfatta andra
produkter &n vin och spritdrycker, t.ex. jordbruksprodukter och &l
Verket har ocksa begért ett fortydligande av vad som menas med vin och
spritdrycker “av annat slag”.

Skilen for regeringens forslag: Den forsta fragan att behandla &r om
det i den nya varumérkeslagen bor finnas bestimmelser som gor det
mojligt att registrera tecken eller bendmningar som i néringsverksamhet
anvinds for att ange varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung som
kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. Som beskrivits finns det pa grund
av karaktiren hos dessa mérken ofta ett behov av att kunna registrera
dem som kollektiv-, garanti- eller kontrollméarken. Till skillnad fran vad
som géller enligt varumédrkeslagen finns det sévl i varumérkesdirektivet
som i varumirkesforordningen uttryckliga bestimmelser som tillater
respektive mojliggoér saddan registrering (artikel 15.2 1 varumérkes-
direktivet och artikel 66.2 i varumérkesforordningen).

I den svenska kollektivmérkeslagen har inte inforts ndgra sdrskilda
bestimmelser enligt vilka den aktuella typen av varuméirken kan
registreras som kollektivmarken. Enligt 2 § kollektivsméarkeslagen géller
i sak samma forutséttningar for registrering av ett kollektivméarke som for
registrering av andra varumérken. Séledes ska dven ett kollektivmérke
uppfylla kraven pé sérskiljningsformaga for att kunna registreras.
Presumtionen for avsaknaden av sérskiljningsférméga for ett mirke som
anger geografiskt ursprung i 13 § forsta stycket VML har hittills alltsa
géllt dven vid registrering av kollektivmairken.

I praxis har det ocksa konstaterats att Sverige &nnu inte har utnyttjat
mdjligheten att i varumirkeslagstiftningen infora bestimmelser om
registrering av varumérken som anger geografiskt ursprung i enlighet
med vad som tillats i varumédrkesdirektivet (dvs. som kollektiv-, garanti-
eller kontrollmérke). Darfér har man i praxis funnit att sddana méarken
som innehaller angivelser av geografiskt ursprung och som registreras
med stdd av kollektivmarkeslagen ocksd omfattas av presumtionen att
denna typ av beskrivande mérken inte har sadan sérskiljningsféormaga att
mirket kan registreras (se rittsfallet RA 2003 ref 26).

Naturligtvis har det funnits mojlighet att registrera denna typ av
mirken om de erhéllit sérskiljningsformaga genom anvindning eller om
de (vilket var fallet i rattsfallet RA 2003 ref 26) inte av kundkretsen
uppfattats sisom angivande av geografiskt ursprung. Det kan emellertid
konstateras att utrymmet for att skydda dessa mirken som
kollektivmérken, pa grund av presumtionsregeln i 13 § forsta stycket
VML, hittills har varit begransat.

Regeringen delar Varumérkeskommitténs uppfattning att i takt med att
betydelsen av kénnetecken okat sia har dven intresset av skydd for
varumérken som anger geografiskt ursprung véxt. Regeringen delar
ocksé kommitténs uppfattning att det finns anledning att rikna med att ett
skydd for denna typ av varumérken kan bli av storre betydelse for
svenskt néringsliv i framtiden och att det darfor kan finnas anledning att 170



infora en bestimmelse som undantar dessa typer av mérken fran kravet
pa att de ska ha forvirvat sérskiljningsformaga genom bruk for att kunna
registreras.

Tullverket, som rent principiellt inte haft ndgot att invdnda mot
forslaget, har dock pekat pa att svarigheter kan uppkomma vid
bedémningen av bevis pa innehav av réttigheter samt vid sdrskiljande av
falsk och dkta vara. Hiremot kan anforas att den foreslagna mojligheten
att registrera vissa tecken och bendmningar som kollektiv-, garanti- eller
kontrollmérke inte avser att rent generellt skapa nagon foérdndring av de
krav som uppstills nér en forening eller annan anslutning ansoker om att
fa registrera ett mirke som ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke.
Inte heller avses nagon forandring néar det géller bedomningen av vilka
som far anvénda mérket och vad som ska anses vara falsk eller &kta vara.
Forslaget syftar endast till att for den sorts méirken som anger geografiskt
ursprung gora ett undantag fran kravet pé att mérket méste ha forvarvat
sarskiljningsférmaga genom bruk for att kunna registreras. Visserligen
kan ténkas att forslaget leder till att fler registreringar sdks och beviljas
for denna typ av mirken och att fler varor eller tjanster som fatt skydd
kommer att finnas i omlopp. Darmed skulle fragor om ritt innechavare
m.m. bli aktuella i storre utstrickning dn vad som nu dr fallet. Denna
6kning kan emellertid rimligen inte bli mer &n marginell.

Mot bakgrund av de fordndringsbehov som beskrivits samt i syfte att
skapa ett klarare regelverk pa omradet anser regeringen, precis som
kommittén och majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig, att
en reglering i linje med den som géller for gemenskapens kollektivmarke
och som ocksa dr mdjlig enligt varumarkesdirektivet bor inforas.

Varumirkeskommittén foreslog att det av bestimmelsen uttryckligen
ska framgé att det &r just geografiska ursprungsbeteckningar som ska
kunna registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke. Kom-
mittén avsag i detta sammanhang geografiska ursprungsbeteckningar i en
vidstriackt betydelse, eller med andra ord alla bendmningar som pekar ut
varor eller tjdnster med ett bestimt geografiskt ursprung (nationellt,
regionalt eller lokalt).

Terminologin pad omrédet &r som beskrivits skiftande och begreppet
geografisk ursprungsbeteckning forekommer varken i varumérkes-
direktivet eller i varumérkesférordningen i forhéllande till mojligheten
att sasom kollektiv-, garanti- eller kontrollméirke registrera tecken eller
upplysningar som i handeln (eller i néringsverksamhet) kan ange
varornas eller tjinsternas geografiska ursprung, se artikel 15.2 i
varumirkesdirektivet och artikel 66.2 i varumérkesforordningen.
Déremot forekommer begreppet geografisk beteckning i varumérkes-
forordningen och da i forhéallande till skyldigheten enligt TRIPs-avtalet
att ge ett forstiarkt skydd for vin och spritdrycker, se artikel 7.1 j i
varumdrkesforordningen. Dessutom forekommer begreppen ursprungs-
beteckning och geografisk beteckning i1 forhallande till det skydd som
inom EU kan ges till jordbruksprodukter och livsmedel, se artikel 7.1 k i
varumérkesforordningen.

Begreppet geografisk ursprungsbeteckning har getts en definition i
TRIPs-avtalet. Denna definition kan uppfattas som nagot snivare én vad
som kan anses framgé av bestimmelserna om angivelser av geografiskt
ursprung i varumirkesdirektivet. Detta eftersom definitionen i TRIPs-
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avtalet forutsitter att varans egenskaper, rykte eller andra karaktéristiska
egenskaper i huvudsak kan hinforas till dess geografiska ursprung. Ett
sadant samband kravs inte enligt bestimmelserna i varumérkesdirektivet.
Déremot har definitionen i TRIPs-avtalet relevans nér det géller fragan
om inférandet av ett absolut registreringshinder for vin och spritdrycker
(se vidare nedan).

Det far anses mindre lampligt att fora in tva nya bestimmelser — den
ena avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollmédrken och den andra
avseende beteckningar for vin och spritdrycker — som bada innehaller
samma begrepp (geografiska ursprungsbeteckningar), men dér begreppet
vid tillimpningen méste ges nagot olika innebdrd. Begreppet bor dérfor
undvikas i bestimmelsen som gor det mojligt att registrera angivelser av
geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmarke. I stéllet
bor ordalydelsen av den bestimmelsen ligga ndrmare ordalydelsen i
varumérkesdirektivets motsvarande bestdmmelse an vad
Varumirkeskommittén foreslog.

Precis som tidigare kan ensamritt till den aktuella typen av kollektiv-,
garanti-, eller kontrollmédrken ocksd uppkomma genom inarbetning.
Angéende ritten for andra &n innehavarna av kollektiv-, garanti- eller
kontrollmérken av nu aktuellt slag att, i enlighet med god afférssed,
anvinda angivelser av geografiskt ursprung hanvisas till avsnitt 8.2.2.

Den andra fragan att behandla d&r om det i den nya varumérkeslagen
ska inforas ett absolut hinder mot att registrera ett varumérke som
innehéller eller bestar av ndgot som &r dgnat att uppfattas som en
geografisk ursprungsbeteckning for vin eller spritdrycker om maérket
avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. Med geografisk
ursprungsbeteckning avses beteckningar som anger att en vara har sitt
ursprung i ett territorium, eller i en region eller ort inom detta territorium
om varans egenskaper, rykte eller andra karaktaristiska egenskaper i
huvudsak kan hinforas till dess geografiska ursprung (artikel 22.1 i
TRIPs-avtalet).

Varumérkeskommittén ansag att de bestimmelser i den nuvarande
varumidrkeslagen som ror skyddet for varumérken som innehéller
angivelser av geografiskt ursprung svarar mot Sveriges internationella
ataganden utom 1 ett avseende. Det finns inte nagon bestdmmelse i
varumérkeslagen som motsvarar artikel 23 i TRIPs-avtalet och som gor
det mojligt att — oberoende av vilseledande — végra registrering av
varumérken som innehéller oriktiga ursprungsbeteckningar for vin eller
spritdrycker eller hiva registreringen av sadana méirken. Varumirkes-
kommittén foreslog darfor att det infors en sirskild bestimmelse enligt
vilken ett varumérke som bestér av ndgot som ar dgnat att uppfattas som
en geografisk ursprungsbeteckning for vin eller spritdrycker inte far
registreras om mirket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Regeringen delar kommitténs, liksom remissinstansernas, uppfattning
att de internationella forpliktelserna enligt TRIPs-avtalet utgor skél att
infora en bestimmelse av det slag som kommittén har foreslagit. Nar det
géller tillimpningsomradet for bestdmmelsen foreslog kommittén att
bestimmelsen endast skulle ges den rdckvidd som den internationella
forpliktelsen avser. Bestimmelsen enligt forslaget gillde dérfor endast i
forhallande till vin och spritdrycker. PRV har dock ansett att
bestimmelsen &ven borde avse andra produkter &n just vin och
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forekommer diskussioner inom Virldshandelsorganisationen om att
fordndra innehéllet i TRIPs-avtalets bestdmmelser om geografiska
ursprungsbeteckningar. Dessa diskussioner kan komma att foranleda att
ett storre antal varor omfattas av det starkare skyddet i artikel 23.
Diskussionerna ar emellertid inte slutférda. Konsekvenserna av ett mer
omfattande tillimpningsomrade for bestimmelsen om geografiska
ursprungsbeteckningar har dessutom inte analyserats av kommittén och
inte heller kunnat bemdétas av remissinstanserna. Dessa skdl gor att det
inte dr lampligt att ge bestdmmelsen ett vidare innehéll 4n vad kommittén
foreslog.

Regeringen foreslér darfor, liksom kommittén, att en bestimmelse
infors i den nya lagen enligt vilken ett varumirke som bestir av nagot
som dr dgnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning for vin
eller spritdrycker inte far registreras om mirket avser vin eller
spritdrycker av annat ursprung. Bestimmelsens nirmare innebord far
utvecklas genom praxis. Rattsutvecklingen vid OHIM och EU-domstolen
nir det giller artikel 7.1 j i varumirkesforordningen kan vara till
vagledning.

Nér det giller kraven enligt TRIPs-avtalet pa att det ska finnas
mgjlighet till hdvning av oriktiga registreringar i de nu aktuella fallen
samt pa att det ska finnas mdjlighet till sanktioner, se avsnitt 10 och 12.

9.7 Absoluta registreringshinder och registreringshinder
med héansyn till dldre varu- och niringskédnnetecken

I detta avsnitt behandlas grundldggande fragor om registreringshindrens
utformning samt ett antal av de specifika registreringshindren. Vissa
fragor rorande specifika registreringshinder har dock brutits ut och har
behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5 respektive behandlas senare i
avsnitt 9.8.

9.7.1 Giillande svenska regler om absoluta registreringshinder
och registreringshinder som tar sikte pa andras varu- och
niringskinnetecken

Allmdént om registreringshinder

En forutséttning for att ett varumérke ska registreras &r att det inte finns
nagot hinder mot registreringen. Det &r PRV som gor denna prévning.
Vad som utgér registreringshinder framgér av 13 och 14 §§
varumérkeslagen. Dessa hinder delas in i tvad kategorier, absoluta
respektive relativa registreringshinder.

Absoluta registreringshinder

De absoluta registreringshindren ar sddana hinder som &r motiverade av
allmidnna hinsyn. Dessa framgéar av 13 § och 14 § forsta stycket 1—
3 VML. Dit hor det grundliggande kravet att ett varumérke méste ha
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att skilja de varor som tillhandahélls i en néringsverksamhet fran dem
som tillhandahélls i en annan. Fragor avseende sérskiljningsformaga har
behandlats separat i avsnitt 9.4 och 9.5. Vidare foreskrivs i 13 § andra
stycket VML att som varumédrke far inte registreras kadnnetecken som
uteslutande bestar av en form som féljer av varans art eller en form som
krévs for att uppnd ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett
betydande vérde.

Vidare fér ett varumérke inte utan tillstdnd innehélla en skyddad statlig
eller internationell beteckning eller kommunalt vapen eller ndgot som latt
kan forvixlas hdrmed (14 § forsta stycket 1 VML). Bestdmmelser om
sadana skyddade beteckningar finns i lagen (1953:771) om skydd for
vissa internationella sjukvéardsbeteckningar m.m., lagen (1970:498) om
skydd for vapen och vissa andra officiella beteckningar, férordningen
(1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1992:1534) om CE-
mérkning och i lagen (1998:281) om skydd for beteckningen Svensk
forfattningssamling.

Slutligen fir mirket inte vara dgnat att vilseleda allméinheten eller pa
annat sitt strida mot lag eller forfattning eller allmén ordning eller vara
dgnat att vicka forargelse (14 § forsta stycket 2 och 3 VML).

Relativa registreringshinder

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

Ett varumirke far inte registreras om det innehaller eller bestir av
nagot, som dr dgnat att uppfattas som annans firma eller som annans
slaktnamn, konstndrsnamn eller likartat namn eller annans porttrétt, dér
namnet eller portrittet uppenbarligen inte syftar pa nadgon sedan linge
avliden. Detsamma géller om varumaérket innehaller nagot, som ar dgnat
att uppfattas som titel pd annans skyddade litterdra eller konstnérliga
verk, dér titeln 4r egenartad, eller krinker annans upphovsritt till litterért
eller konstnérligt verk eller annans rétt till fotografisk bild eller monster.
(14 § forsta stycket 4 och 5 VML).

Ett varumirke far inte heller registreras om det ar forvéaxlingsbart med
ett namn eller en firma som ndgon annan anvidnder i en
néringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som é&r registrerat efter
tidigare ansokan eller med ndgon annans varukdnnetecken som é&r
inarbetat d& ansdkan om registrering gors (14 § forsta stycket 6 VML).
Hinder foreligger ocksa om varumirket dr forvéxlingsbart med ett
varukdnnetecken som vid tiden for ansdkan anvdnds av ndgon annan
samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och s6kanden inte anvént sitt
mirke innan det andra kédnnetecknet togs i bruk (14 § forsta stycket 7
VML).

Vidare far ett varumérke inte registreras om det ar forvéxlingsbart med
ett varumérke som omfattas av en internationell varumérkesregistrering
som géller i Sverige och i fraga om vilket den dag som avses i 55 § andra
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registreringen, ligger fore tiden for ansdkningen (14 § forsta stycket 8
VML).

Slutligen far ett varumirke inte registreras om det ar forvéxlingsbart
med ett gemenskapsvarumirke som innehas av nagon annan och é&r
registrerat efter en tidigare ansokan (14 § forsta stycket 9 VML).

I 14 § andra och tredje styckena finns ytterligare bestimmelser om
gemenskapsvarumirken. Andra stycket innebdr att dven ett
gemenskapsvarumirke som &r registrerat efter en senare ansdkan kan
utgoéra hinder for registreringen, om det har befogat ansprak pa foretrade
enligt bestimmelserna i forordningen om gemenskapsvarumérken. Av
tredje stycket i samma paragraf foljer att ett gemenskapsvarumérke som
ar vél ansett i unionen kan utgdra hinder mot registrering, 4ven om
mirkena inte avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag, om
anviandningen av ett annat liknande varumirke skulle dra otillborlig
fordel av eller skulle vara till forfang for det vidl ansedda
gemenskapsvarumdrkets sérskiljningsformaga eller anseende.

Fragan om nir olika kédnnetecken &r forvéxlingsbara regleras i 6 §
VML. Normalt krdvs enligt paragrafens forsta stycke att de olika
kannetecknen avser varor eller tjanster av samma eller liknande slag for
att de ska anses vara forvaxlingsbara. Nér det géller vdl ansedda
varumérken kan dock enligt andra stycket i paragrafen forvéxlingsbarhet
aberopas dven utanfor granserna for varuslagslikhet. Forvéxlingsbarhet
kan i dessa fall aberopas till forméan for det vél ansedda varumairket, om
anvindningen av ett liknande varumirke skulle dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfang for det vidl ansedda varumérkets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Det som skiljer ett relativt hinder frén ett absolut hinder 4r att det
relativa hindret faller bort om den som innehar den tidigare rittigheten
medger att registrering far ske (14 § fjidrde stycket VML). Om den som
ansoker om registrering av ett varumédrke har gett in ett medgivande fran
rattighetshavaren kan denne alltsa inte nekas registrering av hénsyn till
den tidigare réttigheten. (Om det ar fraga om sa stark forvaxlingsrisk att
det nya mirket dr dgnat att vilseleda allmidnheten kan hinder dock
foreligga enligt 14 § forsta stycket 2 VML). Detta hdnger samman med
att de relativa hindren, som ndmnts tidigare, dr motiverade av hénsyn till
just enskilda intressen.

9.7.2 EU-rittsliga regler

I varumirkesdirektivet finns bade obligatoriska och fakultativa regler om
utformningen av registreringshindren i medlemsstaternas varumérkeslag-
stiftning. Flera av bestimmelserna om registreringshinder har sin
motsvarighet i direktivets bestimmelser i artikel 5 om de réttigheter som
ar knutna till ett varuméirke (angdende detta se avsnitt 8.1). Direktivet &r
tillampligt pa varumérken for bade varor och tjénster.

I artikel 3 finns bestimmelser om absoluta registreringshinder. Flera av
dessa bestimmelser behandlas separat. De som avser bristande
sdrskiljningsformaga respektive vilseledande med avseende pa varans
eller tjanstens art eller geografiska ursprung m.m. har behandlats tidigare
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av en form som foljer av varans art, en form pa en vara som kravs for att
uppnd ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande
vérde, inte far registreras som varumérke. Vidare far enligt artikel 3.1 f
varumérken som strider mot allmdn ordning eller mot allmidnna
moralbegrepp inte registreras. Detsamma géller enligt artikel 3.1. g ocksa
betrdffande varumérken som dr dgnade att vilseleda allménheten t.ex.
med avseende pa varans eller tjanstens art, kvalitet eller geografiska
ursprung. [ artikel 3.1 h finns en bestimmelse om att som varumérken far
inte registreras sadana varumdrken som avses i artikel Ofer i
Pariskonventionen — dvs. statliga beteckningar m.m. — och som inte har
godkénts av behoriga myndigheter. Vidare finns i artikel 3.2
bestimmelser som ger medlemsstaterna mojlighet att bestimma att ett
varumidrke inte ska fa registreras ocksd i vissa andra situationer,
namligen om anvindningen av varumirket kan forbjudas med stod av
andra lagbestammelser an medlemsstatens eller EU:s
varumérkeslagstiftning (a), om varumirket omfattar ett tecken av hogt
symbolvirde, sérskilt en religios symbol (b), om varumérket innehéller
andra tecken, emblem eller vapen &n de som avses i artikel 6fer i
Pariskonventionen och som &r av allmént intresse, fOrutsatt att
vederborande myndigheter inte har gett tillstand till registrering i enlighet
med medlemsstatens lagstiftning (c) och om ansdkan om registrering har
gjorts i ond tro av sdkanden (d).

I artikel 4 finns bestimmelser om registreringshinder eller ogiltighets-
grunder med avseende pé konflikter med éldre réttigheter. Den innehéller
savil obligatoriska som fakultativa bestimmelser.

I artikel 4.1 i direktivet anges tva situationer i vilka ett varumérke inte
ska registreras. Dessa regler ar alltsa obligatoriska. For det forsta ska ett
varumdrke inte registreras om det dr identiskt med ett dldre varumérke
och ansdkan om registrering avser varor eller tjdnster som ar identiska
med de varor eller tjanster for vilka det dldre méarket ar skyddat (punkt a).
For det andra ska ett varumirke inte registreras om det finns en risk att
allménheten forvixlar mirkena pa grund av det sokta mirkets identitet
eller likhet med det dldre mérket och identiteten eller likheten mellan de
varor som mérkena avser. I risken for forvaxling inbegrips att det sokta
mirket associeras med det dldre mérket (punkt b). I artikel 4.2
specificeras vad som avses med “dldre varumérken”. Till dessa hor bl.a.
varumérken som har registrerats i medlemsstaten, internationellt
registrerade varumérken, gemenskapsvarumirken och varumirken som
ar vialkdnda i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet “vilként” i
artikel 6 bis i Pariskonventionen. Ansdkningar om nationella eller
internationella varumérkesregistreringar samt om gemenskapsvaru-
mérken ska ocksé anses utgora dldre varumarken, under forutséttning att
de leder till registrering (punkt c). Vidare ska ett gemenskapsvarumérke
som &r ként i unionen artikel 4.3 utgora hinder mot registrering av ett
identiskt eller liknande varumédrke ocksd for andra slags varor eller
tjénster, om anvindningen av varumérket utan skilig anledning skulle
dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for gemenskapsvarumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé.

I artikel 4.4 finns det vidare regler om att medlemsstaterna far besluta
att ett nationellt varumérke inte ska registreras i vissa situationer. Dessa
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bestimmelser om att ett varumérke inte ska registreras om det é&r
identiskt med eller liknar ett dldre nationellt varumérke som avser varor
av annat slag, om det dldre varumarket ar ként (i den engelska versionen
av direktivet anvédnds uttrycket “has a reputation”) i medlemsstaten i
frdga och anvdndningen av det yngre varumarket utan skélig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfing for det dldre
varumérkets sdrskiljningsforméaga eller renommé. Vidare far det finnas
bestimmelser om att ett mérke inte heller ska registreras om rétten till ett
oregistrerat varumérke eller till ett annat i forvarvsverksamhet anvént
tecken har forvérvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av det
yngre mérket eller fore tidpunkten for den foretrddesrdtt som &beropats
till stod for ansdkan om registrering av det yngre mirket och om det
oregistrerade varumirket eller tecknet ger innehavaren rétt att forbjuda
anviandningen av det yngre varumirket (punkt b). Ytterligare mojliga

registreringshinder anges i punkterna c—g.

I artiklarna 7 och 8 i varumérkesforordningen finns bestimmelser om
absoluta och  relativa  registreringshinder —ndr det  giller
gemenskapsvarumérken, vilka i stor utstrickning motsvarar

bestimmelserna i direktivet.

9.7.3 Skirpta krav for att ett inarbetat varukiinnetecken ska
utgora hinder och ytterligare anpassning av 6vriga hinder
till varumérkesdirektivet

Regeringens forslag: Bestimmelserna om registreringshinder
utformas s& att de i hogre utstrickning &n i dag anknyter till
bestimmelserna 1 Europaparlamentets och radets direktiv om
tillndrmningen av medlemsstaternas varuméarkeslagar.

Ett varumérke fér inte registreras om det

— endast bestar av en form som foljer av varans art, en form som ar
nodvindig for att uppnd ett tekniskt resultat eller en form som ger
varan ett betydande virde,

— strider mot lag eller annan forfattning eller mot goda seder eller
allmén ordning,

— &r dgnat att vilseleda allménheten i frdga om varans eller tjanstens
art, kvalitet, geografiska ursprung eller ndgon annan omsténdighet,
eller

—utan tillstdnd innehaller en statlig eller internationell beteckning
eller ett kommunalt vapen som enligt lag eller annan forfattning inte
fir anvindas obehorigen som varumirke eller ndgot som litt kan
forvixlas dédrmed.

Ett varumérke far vidare inte registreras om det &r

— identiskt med ett dldre varukénnetecken for varor eller tjanster av
samma slag,

— identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller
tjinster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvindningen av varumaérket leder
till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukdnnetecknet, eller
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— identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken som ar ként
inom en betydande del av omsittningskretsen och anvéndningen av
varumadrket skulle dra otillborlig fordel av eller utan skilig anledning
vara till skada for varukdnnetecknets sirskiljningsféorméga eller
anseende.

Med varukdnnetecken avses ett nationellt registrerat varumarke, en
internationell registrering som géller 1 Sverige eller ett
gemenskapsvarumdrke.  Vidare avses dven ett  inarbetat
varukdnnetecken, under forutsittning att skyddet géller inom en
vésentlig del av landet.

En registrerad firma som anvdnds i niringsverksamhet utgor
registreringshinder pd motsvarande sitt 4ven om registreringen inte
géller inom en vésentlig del av landet. Detsamma géller betraffande ett
namn, om namnet anvidnds som varukinnetecken, eller ett annat
ndringskdnnetecken #&n en registrerad firma, men d&a under
forutséttning att skyddet giller inom atminstone en visentlig del av
landet.

Ett varumirke far inte heller registreras dels om det kan forviaxlas
med ett kéinnetecken som anvéndes av nagon annan vid tidpunkten for
ansOkan och som fortfarande anvinds, om sdkanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansdkan, dels om det innehéller eller bestar av nagot
som dr dgnat att uppfattas som niagon annans firma.

P& samma sitt som i dag far ett varumirke registreras trots att det
finns ett relativt registreringshinder, om den som innehar den &ldre

rittigheten medger att registrering far ske.

Kommitténs forslag utgér fran att ndgon officialprovning av relativa
registreringshinder inte ska ske. Néir det giller relativa
registreringshinder innebér forslaget att det i lagen anges att hinder mot
registreringens bestdnd ska foreligga om anvéindning av mérket skulle
gora intrang i en tidigare ensamrdtt. Forslaget innehdller inte nagon
sérskild regel om registrerad firma som registreringshinder och regeln
om hinder pa grund av ett forvéxlingbart varukdnnetecken som nagon
annan tagit i bruk har en annan utformning. I Gvrigt Gverensstimmer
forslaget 1 sak vésentligen med regeringens.

Promemorians forslag utgar liksom kommitténs forslag fran att ndgon
officialprovning av relativa registreringshinder inte ska ske. Forslaget
innehéller inte ndgon sdrskild regel om registrerad firma som
registreringshinder och regeln om hinder pa grund av ett forvaxlingbart
varukédnnetecken som ndgon annan tagit i bruk har en annan utformning.
I &vrigt Gverensstimmer forslaget i relevanta delar i sak med regeringens
(se Ds 2008:28 s. 150 1.)

Remissinstanserna: Nir det géller kommitténs forslag (SOU 2001:26)
har PRV ansett att begreppet “intréng” i bestimmelsen om hinder mot en
registrerings bestand borde fortydligas. Verket har vidare ansett att det
borde inforas ett nytt absolut hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs.
ytterligare registreringar av ett identiskt varuméirke som avser samma
varor som dennes dldre registrering. Patentbesvdrsrdtten har inte motsatt
sig forslaget men har anfort att det forhallandet att ett lokalt inarbetat
varukdnnetecken inte ska kunna utgéra hinder mot registrering, kan
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komma att leda till osdkerhet i frigan om det finns nagon lokalt inarbetad
ensamréitt som begransar giltigheten av ett registrerat varumaérke.
Domstolen har understrukit att det kan bli problem att avgrinsa det
omrade 1 vilket ett inarbetat varukinnetecken eller ett naturligt
varukdnnetecken har skydd samt pépekat att den av kommittén
foreslagna lagregeln kan behdva preciseras. Svenska Patentombuds-
foreningen har papekat att det kan vara svart att i praktiken efterleva en
geografisk begriansning av anviandningen av ett kdnnetecken, exempelvis
vid marknadsforing pad Internet. Foreningen har ocksd anfort att
inarbetning i storstadsregionerna bor bedémas annorlunda eftersom det i
dessa fall kan rora sig om en betydande del av omsattningskretsen.

Nir det géller utformningen av bestimmelserna om registreringshinder
i Ds 2008:28 har de flesta remissinstanserna antingen tillstyrkt forslaget
eller lamnat det utan erinran. Bolagsverket har motsatt sig forslaget och
anfort att det innebdr en forsvagning av skyddet for firma som
kénnetecken. Verket har ansett att det klart ska framga att det finns ett
egentligt forvéaxlingsskydd for firma som ndringskénnetecken och att det
dérfor i bestimmelsen ska anges att en firma som nagon anvinder i
néringsverksamhet utgor registreringshinder. Verket har ocksa anfort att
viardet av att ha en bestimmelse om att hinder foreligger om ett
varukdnnetecken &r dgnat att uppfattas som annans ndringskdnnetecken
kan ifragasittas. Sistndmnda synpunkt har framforts d&ven av PRV, som
ocksé har ansett att regleringen av firma som registreringshinder bor
fortydligas och att skyddet for firmor, precis som i dag, ska avse
registrerade firmor som har sérskiljningsforméaga. Verket har vidare
ansett att det bor tydliggoras i vilka fall det foreligger vilseledande om
kommersiellt ursprung; en synpunkt som framforts dven av Sveriges
advokatsamfund. Svenska Foreningen for Industriellt Rdttsskydd (SFIR)
har foreslagit att det bor inforas en fristiende ondtrosregel som
registreringshinder i den nya varumérkeslagen. Ett antal remissinstanser
har pépekat att inneb6rden av uttrycket “en vésentlig del av landet” nér
det giller skyddet for s.k. naturliga varukénnetecken bor klarldggas samt
att det bor klarldggas i vilka fall ett varumirke, nér det finns ett tidigare
identiskt varukdnnetecken for samma slags varor, ska anses vara
vilseledande och darfor inte kunna registreras. Slutligen har det framforts
synpunkter av lagteknisk karaktr.

Skiilen for regeringens forslag

Utdver de bestimmelser om registreringshinder som finns i 13 § i den
nuvarande VML finns regler om vad som utgér hinder mot en
varumérkesregistrering i den s.k. hinderskatalogen i 14 § VML. Den
omfattar savdl absoluta som relativa registreringshinder. Innehéllet i
bestdmmelsen har redovisats ovan i avsnitt 9.7.1.

Kommitténs utgédngspunkt var att bestimmelserna om registrerings-
hinder skulle vara utformade sa att de i hogre grad 4n i dag stimmer
overens med motsvarande bestimmelser 1 varumérkesdirektivet.
Regeringen har samma utgangspunkt. En sddan utformning av lagtexten
innebér att kopplingen till varumérkesdirektivet blir tydligare, vilket i sin
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tur dr dgnat att underlitta en tillimpning och tolkning av lagen i enlighet
med direktivet.

I kommitténs lagforslag fanns inte nagon hinderskatalog motsvarande
den som i dag finns i 14 § VML. Regeringen anser emellertid att den
nuvarande 16sningen med en hinderskatalog &r av viarde genom att de
hinder som finns mot registrering av ett varumirke redovisas samlat. Det
kan konstateras att det ocksd dr sd varumérkesdirektivet ar uppbyggt.
Konstruktionen med att anvdnda begreppet intrdng i registrerings-
bestimmelserna dr vidare inte helt lyckad. Bestimmelserna riskerar att
bli otydliga, vilket ocksé har papekats av PRV. Regeringen anser darfor
att den nuvarande systematiken med en hinderskatalog, sdsom foreslogs i
Ds 2008:28, bor behallas i den nya varumérkeslagen.

I den f6ljande framstéllningen redovisas nidrmare hur registrerings-
hindren boér vara utformade. De hinder som behandlas hir dr for det
forsta de absoluta hindren for varumérken som endast bestar av en form
som foljer av varans art etc., strider mot lag m.m., &r vilseledande eller
innehaller en skyddad statlig beteckning. Hinder som bestar i att
varumérket saknar sirskiljningsférmaga m.m. har behandlats tidigare i
avsnitt 9.4.2 och 9.52. For det andra behandlas de relativa
registreringshindren, férutom de som ror hinder pa grund av sldktnamn,
allmént kénda konstndrsnamn, portritt, annans upphovsritt, annans ratt
till fotografisk bild samt annans rtt till monster, vilka behandlas separat
i avsnitt 9.8.

Hinder pa grund att varumdrket dr vilseledande

I 14 § forsta stycket 2 finns ett absolut registreringshinder som innebér
att ett varumérke inte far registreras om maérket dr dgnat att vilseleda
allminheten. Bestimmelsen har sin motsvarighet i1 artikel 3.1 g i
varumérkesdirektivet.

Kommitténs forslag, liksom promemorians, innebar att det i den nya
varumirkeslagen inférdes en bestdmmelse som anknyter till
utformningen av direktivet i hogre grad &n bestimmelsen i den
nuvarande varumérkeslagen. Regeringen delar uppfattningen att detta ar
onskvért. Det bor alltsd, i enlighet med kommitténs och promemorians
forslag, foreskrivas att ett varumérke inte far registreras om det &r dgnat
att vilseleda allménheten i frdga om varans art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omsténdighet.

Som redovisas ndrmare i Overvdgandena om officialprévningens
omfattning i avsnitt 6.3 finns det i praxis exempel pa att registrering har
vagrats med stod av bestimmelsen d& det funnits ett dldre identiskt
varukdnnetecken. Det har i dessa fall darmed saknat betydelse att
innehavaren av det dldre varukdnnetecknet gett sitt samtycke till
registreringen.

Nagra remissinstanser har ansett att det bor klarldggas i vilka
situationer bestimmelsen om hinder pa grund av att varumérket anses
vilseledande ska vara tillimplig. Aven om denna friga inte har samma
betydelse i praktiken nér nu officialprovningen av relativa hinder foreslas
bibehallas, &r fragan givetvis fortfarande relevant. Som ndmnts ovan har
bestimmelsen sin motsvarighet i direktivet och motsvarar dessutom i sak
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en redan géllande bestimmelse i svensk varumérkesrdtt. Redan i dag Prop. 2009/10:225
maéste denna bestimmelse tolkas konformt med artikel 3.1 g i direktivet.

En anpassning av bestimmelsens ordalydelse till direktivet innebér

dérfor inte ndgon forindring av gillande ritt. Aven i fortsittningen méste

bestimmelsen i den nya varumérkeslagen tolkas i enlighet med

direktivet. Fragan om hur direktivbestimmelsen ska tillimpas och dess

nirmare innebord &dr darfor en fraga som far avgdras i rittstillampningen

och ytterst av EU-domstolen.

Ovriga absoluta hinder

Som redovisats i avsnitt 9.7.1 finns det 14 § forsta stycket 1-3
bestimmelser om andra registreringshinder som &r motiverade av
allménna hinsyn. Vidare finns i 13 § andra stycket en regel om att
kénnetecken som utgors av en form i vissa fall inte far registreras.

Kommitténs forslag innebar att nu nimnda bestdmmelser skulle foras
over till den nya varumairkeslagen utan nagra sakliga forandringar. Ingen
av remissinstanserna har framfort nagra synpunkter pa forslaget i denna
del.

Som Lagrddet har pépekat kan det i och for sig ifrdgasittas om det
behover finnas en sirskild bestimmelse om att varumérken som utgors
av en form i vissa fall inte far registreras eftersom detta redan framgér av
en bestimmelse enligt vilken ensamritt over huvud taget inte kan
forvarvas till kdnnetecken som utgérs av en viss form (se vidare avsnitt
8.4.2 dir fragan om utformningen av den bestimmelsen behandlas). Av
tydlighetsskdl bor dock de aktuella registreringsforutséttningarna finnas
samlade i det kapitel i lagen som behandlar forfarandet vid registrering
av varumdrken, tillsammans med Ovriga centrala bestimmelser om
villkor for och hinder mot registrering.

PRV har ansett att det darutover bor inforas ytterligare ett absolut
hinder mot s.k. dubbelregistreringar, dvs. situationer dé innehavaren av
ett registrerat varumérke ansoker om registrering av samma varumérke
for samma varor eller tjanster. Syftet med detta hinder skulle vara att
forhindra kringgéende av anviandningstvénget.

Ingen av de Ovriga remissinstanserna har framfort 6nskemal om att det
borde inforas ett hinder av det slag PRV har foreslagit eller gett uttryck
for att det skulle finnas behov av en saddan bestimmelse. Regeringen
anser mot denna bakgrund att det inte finns anledning att inféra en
hindersbestimmelse av detta slag. Det saknas ddrmed ocksa anledning att
narmare Overvdga hur en sadan regel i sd fall skulle forhalla sig till
varumérkesdirektivet.

Hinder pa grund av forvixlingsbara varukéinnetecken

Som redogjorts for nirmare i avsnitt 9.7.1 innebdar den gillande
varumérkeslagen i korthet att ett varumérke inte far registreras om det &r
forvaxlingsbart med bl.a. ett dldre varumérke (eller annat varukénne-
tecken) som avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag.
Registreringshinder foreligger dven i forhéllandet till internationella
registreringar som géller i Sverige och gemenskapsvarumérken. Om det 181



dldre varumirket ar vil ansett foreligger hinder mot registrering av ett Prop. 2009/10:225

liknande varumérke dven utanfor varuslagsgranserna, om anvéndningen
av det sokta varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara
till forfang for det vil ansedda varumérkets sérskiljningsformaga eller
anseende.

De nuvarande bestimmelserna om hinder pad grund av tidigare
varukédnnetecken bygger pa regleringen om registreringshinder i artikel 4
i varumérkesdirektivet. I artikel 5 finns regler om de rittigheter som &r
knutna till ett varumirke. Dessa regler har samma sakliga innehall.
Regeringen har i avsnitt 8.1.3 ndrmare redogjort for innebdrden av dessa
direktivbestimmelser och hur bestimmelserna om ensamrittens
omfattning bor vara utformade i den nya varumérkeslagen. Bestdm-
melserna om registreringshinder pa grund av dldre varukdnnetecken bor
vara utformade pd samma sitt.

Som framgatt i foregdende avsnitt dr direktivet uppbyggt pa sé sitt att
det i1 artikel 4.2 rdknas upp vad som innefattas i begreppet &ldre
varumérken och som utgér hinder mot registrering av ett yngre
varumérke. Av bestimmelsen framgar bl.a. att alla typer av registrerade
varumérken som géller i den aktuella medlemsstaten omfattas. Vidare
framgar att det ska vara frdga om ett varumirke for vilket ansékan om
registrering gjorts tidigare dn det sokta varumérket, med beaktande av de
ansprak pa foretrddesritt som kan goras for dessa varumédrken. Den
nuvarande varumirkeslagen innehéller i sak motsvarande regler men har
en annan redaktionell utformning. I lagen anges att hinder mot
registrering foreligger i1 forhallande till bl.a. varumirken som é&r
registrerade efter tidigare ansokan (se 14 § forsta stycket 6, 8 och 9
VML).

Som framgétt tidigare foreslés bestimmelsen i dvrigt vara utformad i
néra anslutning till direktivet. Det dr darfor 1ampligt att &ven den del som
ror vad som avses med begreppet varukidnnetecken, i enlighet med vad
som foreslogs i promemorian, avfattas efter samma modell som
direktivet. Enligt regeringens uppfattning kan det inte anses nédvandigt
att i bestimmelsen om registreringshinder ytterligare specificera vad som
avses med att ett annat varukdnnetecken &r éldre”. Fragan om
tidsprioriteten mellan det sdkta varumérket och andra varukdnnetecken
far liksom hittills avgoras i enlighet med de bestimmelser som giller i
fraiga om ensamrittens uppkomst, 1 forekommande fall med
hénsynstagande till bestimmelserna om prioritet.

Enligt artikel 4.2 c innefattas i begreppet dldre varumérken dven
ansOkningar om registrering av ett varumarke, forutsatt att ansdkan leder
till registrering. I den nuvarande varumirkeslagen finns inte nigon
bestimmelse som uttryckligen anger att &ven ansdkningar om
registrering utgér hinder om ansdkan leder till registrering. Av
forarbetena framgar att PRV i det fallet att tvd ansdkningar gjorts
betrdffande forvaxlingsbara varumédrken normalt maste boérja med att
avgora den ansokan som kom in forst och lata den senare inkomna
ansokan avvakta (SOU 1958:10 s. 287). Denna ordning bor gélla dven
fortsittningsvis. Aven en ansdkan om registrering utgdr déirigenom
hinder mot registrering av ett yngre forvéxlingsbart varumérke, forutsatt
att den forst ingivna ansdkan leder till registrering. Mot denna bakgrund
anser regeringen, i enlighet med vad som foreslogs i betéinkandet och
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promemorian, att det inte finns nadgot behov av att infora nigra sirskilda
bestimmelser om hinder pa grund av ansdkningar om registrering.

Férvixlingsbara registrerade firmor som registreringhinder

Enligt 14 § forsta stycket 6 VML far ett varumairke inte registreras om
mirket dr forvixlingsbart med bl.a. en firma som nagon anvénder i
niringsverksamhet. En forutsdttning for att firman ska utgora
registreringshinder ar givetvis att den har &ldre réttsgrund an det sokta
varumérket. Bedomningen av fragan om forvixlingsbarhet ska goras i
enlighet med bestimmelsen i 6 § VML.

I sévél betinkandet som promemorian foreslogs att hinder mot en
registrerings bestand skulle foreligga 1 forhallande till sadana
forvaxlingsbara niringskdnnetecken som ar skyddade som s.k. naturliga
varukdnnetecken, under forutséttning att skyddet géller i mer &n inom ett
visst geografiskt omrade (betdnkandet) eller i en vésentlig del av landet
(promemorian). Skyddet for sadana kénnetecken skulle déirigenom
stimma Overens med vad som skulle gilla for inarbetade
varukénnetecken.

Bolagsverket har motsatt sig promemorians forslag och anfort bl.a. att
forslaget innebidr en forsvagning av skyddet for firma som kidnnetecken.
Enligt verket bor det inte finnas nagot krav pa att en firma ska anvéndas
som varukdnnetecken for att den ska utgdra hinder mot registrering av ett
varumérke eller kréivas att firman &r skyddad i en vésentlig del av landet.
Verket har ansett att det klart ska framga att det finns ett egentligt
forvixlingsskydd for firma som ndringskdnnetecken och att det darfor i
bestimmelsen ska anges att en firma som ndgon anvinder i
naringsverksamhet utgér registreringshinder. PRV har ansett att det &r
oklart om avsikten ar att, sdsom i dag, en firma ska ha skydd som ett
varukdnnetecken sd ldnge den &r registrerad, oberoende av om den
anvinds som varukdnnetecken. PRV:s uppfattning &r att skyddet for
firmor, precis som i dag, ska avse registrerade firmor som har
séarskiljningsformaga.

Enligt regeringens uppfattning finns det, mot bakgrund av vad
Bolagsverket och PRV har anfort, anledning att sérskilt 6vervéga i vilka
fall registrerade firmor ska utgéra hinder mot registrering av ett
varumérke. Den géllande ordningen innebér, som ndmnts tidigare, att ett
varumérke inte far registreras om det finns en dldre firma som anvands i
néringsverksamhet och som ar forvéxlingsbar med det sokta varumérket.

En registrerad firma som giller i hela landet — exempelvis
firmaregistrering for ett aktiebolag — omfattas i och for sig av den av
kommittén och promemorian foreslagna bestimmelsen. En sadan firma
skulle alltsd enligt den foreslagna bestimmelsen utgdra hinder mot
registrering av ett yngre varumédrke. Som bade Bolagsverket och PRV
har anfort finns det inte nagot krav enligt gillande lagstiftning pa att
firman ska anvéindas som varukdnnetecken for att den ska vara
varumdrkesrittsligt skyddad. Nagon fordndring i detta avseende bor inte
goras. Mot bakgrund av de remissynpunkter som framforts i nu nimnda
fragor ansluter sig regeringen till Bolagsverkets och PRV:s uppfattning
att detta kan komma till tydligare uttryck i lagen.
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Ytterligare en friga &r om firmaregistreringar som inte giller i hela
landet, sdsom firmor for enskilda niringsidkare och handelsbolag, ska
utgora registreringshinder. Denna fraga har inte tidigare berdrts sérskilt
under beredningen av lagstiftningsdrendet. Utformningen av den
foreslagna bestdmmelsen innebir att sddana firmaregistreringar, eller i
vart fall vissa av dem, i fortsdttningen inte skulle kunna hindra
registreringen av ett yngre varumirke. Detta skulle, som Bolagsverket
framhallit, vara till nackdel for framfor allt mindre foretag. En tinkbar
situation &r t.ex. att ett nystartat foretag paborjar sin verksamhet i mindre
skala i form av en enskild firma eller ett handelsbolag som endast har ett
geografiskt begrinsat skydd for den registrerade firman under vilken
verksamheten bedrivs. Om det direfter registreras ett forvaxlingsbart
varumdrke utan nagon mojlighet for firmainnehavaren att hindra
registreringen, kan foretaget p&d grund av varumérkesregistreringen
komma att hindras fran att expandera sin verksambhet till andra delar av
landet under samma firma. En annan konsekvens av en sadan ordning &r
att det kan uppstd situationer dér registrerade rattigheter existerar
parallellt utan att det finns ndgon mojlighet att f4 nagon av rittigheterna
upphdvd. Detta riskerar att leda till oklarheter for de som innehar
rattigheterna.

Enligt regeringens uppfattning bor diarfor dven  sadana
firmaregistreringar som inte géller i hela landet dven fortséittningsvis
utgdra hinder mot registrering av ett yngre varumérke. Lagtexten bor
alltsa @ndras pa denna punkt.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltsé att bestimmelsen 1 14 §
forsta stycket 6 om att ett varumérke inte far registreras om det &r
forvixlingsbart med en firma som nagon annan anvédnder i en
niringsverksamhet bor foras over i sak ofordandrad till den nya
varumaérkeslagen.

Varumdrket innehdller eller bestdr av ndgot som dr dgnat att uppfattas
som annans firma

I 14 § forsta stycket 4 VML finns en bestimmelse som innebér att ett
varumdrke inte fir registreras om maérket innehéller eller bestar av nagot
som dr #dgnat att uppfattas som annans firma. Det finns inte négon
avgransning att bestimmelsen endast dr tillimplig pa exempelvis de fall
déar det rader varuslags- eller branschlikhet. For att bestimmelsen ska
vara tillimplig kravs det att det sokta varumirket innehaller firman i
ofordndrat skick eller med obetydliga dndringar eller tilligg (se SOU
1958:10 s. 285). Bestimmelsen torde anvéndas relativt sillan.

Kommitténs, liksom promemorians, forslag innebar att bestimmelsen
fordes over till den nya varumérkeslagen, dock med den justeringen att
begreppet néringskédnnetecken anvindes i stillet for firma. PRV och
Bolagsverket har wvarit tveksamma till om det bor foreligga
registreringshinder i de fall som avses i bestimmelsen. De har framfort
synpunkter som tar sikte pa att grinsdragningen mot registreringshindret
avseende forvéxlingsbara firmor #&r otydlig och att behovet av
bestimmelsen kan ifrdgasittas.
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Regeringen kan konstatera att det sedan ldnge funnits en motsvarande
regel i den nuvarande varumérkeslagstiftningen och att det inte tidigare
lamnats ndgot forslag om att den regeln bor avskaffas.
Beredningsunderlaget medger déarfor inte att inom ramen for detta
lagstiftningsdrende ta bort bestimmelsen. Nagra krav fran anvéndarhall
pa att ta bort bestimmelsen har inte framkommit. Den nuvarande
bestimmelsen dr, som framgatt, begrinsad till sddana situationer da det
foreligger identitet eller mycket stor likhet med firman. Den av
kommittén foreslagna dndringen av bestimmelsen frén att omfatta bara
firma till att omfatta nidringskdnnetecken, dvs. &ven sekundira
kannetecken, skulle emellertid innebdra att tillimpningsomradet
utvidgas. Fler kdnnetecken &n tidigare skulle alltsd komma att omfattas
av bestimmelsen, vilket kan leda till osékerhet ndr det géller
avgriansningen av bestimmelsens tillimpningsomrade. Regeringen anser
darfor att det inte bor goras ndgon sddan fordndring och att den
nuvarande bestimmelsen bor foras over i sak ofordndrad till den nya
varumérkeslagen.

Registrering av ett varumdrke i ond tro

Enligt 14 § forsta stycket 7 VML far ett varumairke inte registreras om
mirket dr forvéixlingsbart med ett varukénnetecken som vid tiden for
ansOkan anvénds av ndgon annan samt ansokan gjorts med vetskap om
detta och sokanden inte anvént sitt mérke innan det andra kénnetecknet
togs i bruk.

I varumérkesdirektivet finns i artikel 4.4 g en regel om att
medlemsstaterna far ha bestimmelser som innebdr att ett varumérke inte
ska registreras om det kan forvixlas med ett midrke som anvindes i
utlandet vid tidpunkten for ansdkan och som fortfarande anvinds dir,
under forutsittning att sokanden vid tidpunkten for ansdkan var i ont
uppsat ("bad faith” 1 den engelska versionen). Vidare far
medlemsstaterna enligt i artikel 3.2 d ha regler om att registrering ska
végras om ansOkan om registrering av varumaérket har gjorts i ond tro av
den sokande (dven hér anvénds uttrycket “bad faith” i den engelska
versionen).

I samband med Sveriges tilltrédde till EES-avtalet overvigdes om 14 §
forsta stycket 7 VML behovde eller borde é&ndras till foljd av
varumérkesdirektivet. Regeringen konstaterade att lagregeln till skillnad
fran regeln i artikel 4.4 g i direktivet inte var begriansad till anvindning
som skett utomlands, men att artikel 3.2 d rimligen maste avse en sddan
situation d& ansokan i ett land gbrs om registrering av ett varumairke,
vilket ar forvéxlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tiden for
ansokan anvédnds av annan i samma land samt ansdkan om registrering
gjorts med vetskap om detta, dvs. i ond tro. Regeringen kom till
slutsatsen att den nuvarande bestimmelsen kunde och borde behallas
ofordndrad (prop. 1992/93:48 s. 79).

Kommitténs forslag, liksom promemorians, innebar att en justering av
den nuvarande bestdmmelsen skulle goras pa sa sitt att det inte ldngre
skulle krivas att sokanden har vetskap om anvédndningen av det andra
varukédnnetecknet utan det skulle vara tillrdckligt att sokanden borde ha
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kant till detta. Kommittén anforde att detta stéiller okade krav pa
aktsamhet fran sokandens sida och ansag att bestimmelsen annars
riskerar att bli verkningslos. Kommittén beddmde, i likhet med den
bedémning som gjorde i det nyssndmnda lagstiftningsérendet, att artikel
3.2 d ger utrymme for ha en bestimmelse som ar tillimplig ocksa nar det
géller anvandning som skett i Sverige.

SFIR har 1 yttrandet Over promemorian anfort att direktivets
bestdmmelser torde mdjliggdra att det finns regler om registreringshinder
bade vid tidigare anvéndning utomlands och inom Sverige. Foreningen
har ansett att det bor framga av lagtexten och inte endast i forarbeten att
det kan vara frdga om tidigare anvdndning sévél utomlands som i
Sverige. Foreningen har vidare foreslagit att det i enlighet med artikel
3.2d i direktivet borde inforas en fristdende ondtrosregel i den nya
varumaérkeslagen

Den ndrmare inneborden av direktivbestimmelserna om ond tro har
inte klarlagts genom EU-domstolens praxis. I sammanhanget bor dock
ndmnas att EU-domstolen i ett avgorande har uttalat sig om inneborden
av motsvarande bestimmelse om ond tro 1 artikel 52.1 b i
varumérkesforordningen (EU-domstolens dom den 11 juni 2009 i mal C-
529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG mot Franz Hauswirth
GmbH). En 6sterrikisk domstol hade begirt ett forhandsavgorande for att
fa klarhet bl.a. 1 om det é&r tillrdckligt att sokanden kénner till att ett
forvaxlingsbart kédnnetecken anvédnds av ndgon annan eller om det maste
tillkomma vissa inslag av illojalitet fran sokandens sida for att ond tro
ska anses foreligga. EU-domstolen uttalade att vid prévningen av om
sokanden varit i ond tro i den mening som avses i den aktuella
bestimmelsen ska den nationella domstolen beakta samtliga relevanta
faktorer som i det enskilda fallet foreldg vid den tidpunkt d& ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke gavs in. Domstolen angav tre
faktorer som i synnerhet ska beaktas. Den fOrsta &r den omstdndigheten
att sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man i minst en
medlemsstat anvéinder ett identiskt eller liknande kidnnetecken for en vara
som &r identisk eller av liknande slag, vilket innebdr en risk for
forvixling med det sokta gemenskapsvarumérket. Den andra dr om
s6kandens avsikt ar att hindra denna tredje man fran att fortsitta anvinda
ett sadant kdnnetecken. Den tredje faktorn ar graden av réttsskydd for
tredje mans kénnetecken och for det sokta gemenskapsvarumarket.

Artiklarna 3.2 d och 4.4 g i varumérkesdirektivet ger medlemsstaterna
relativt stor handlingsfrihet att infora bestimmelser for att hindra en
registrering som sokanden har gjort i ond tro. En reglering som innebér
att anvindning som skett bdde utomlands och inom Sverige far beaktas
maste anses Overensstimma med direktivet. Regeringen instimmer alltsé
i kommitténs och SFIR:s bedomning att bestimmelsen inte behdver
begriansas till anvdndning som skett utomlands. Den nuvarande
ordningen bor bibehallas i den nya varumirkeslagen. Fragan &r om detta,
som SFIR ansett, bor komma till uttryck i lagtexten. I den nuvarande
lagregeln finns, som framgétt, inte uttryckligen angivet att anvéandningen
kan ha dgt rum Sverige eller utomlands, utan detta framgar motsatsvis
genom att det inte finns ndgon begransning nér det giller var anvandning
ska ha &gt rum. Enligt regeringens mening framstar det dock som
lampligt att det direkt av lagtexten framgér att bade anvéndning i Sverige
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och i utlandet &r relevant, inte minst med hinsyn till varumarkesréttens
territoriella begransning samt till att det i artikel 4.4 g endast talas om
anvindning i utlandet.

Regeringen kan vidare konstatera att den nédrmare inneborden av
begreppen ond tro respektive ont uppsat for ndrvarande inte &ar helt
klarlagd. Som framgatt har EU-domstolen uttalat att motsvarande
bestimmelse i varumérkesforordningen innefattar bl.a. frdgan om den
som har ansokt om registrering av ett varumérke har haft for avsikt att
hindra en tredje mans anvidndning av ett annat kénnetecken.
Bestammelserna i den nya varumirkeslagen bor utformas pa sa sétt att de
inte riskerar att fa ett annat innehdll &n de bakomliggande
bestdmmelserna i direktivet. Mot den angivna bakgrunden kan uttrycket
vetskap i den nuvarande lagen liksom den utformning som kommittén
foreslog — dvs. kénde till eller borde ha ként till — komma att stimma
mindre vil med innebdrden av direktivbestimmelserna. Mot denna
bakgrund anser regeringen det lampligast att uttrycket “ond tro” tas in i
den aktuella lagregeln.

SFIR har foreslagit att det dérutover ska inféras en fristdende
ondtrosregel i1 enlighet med artikel 3.2 d i direktivet som skulle kunna
hindra registrering ocksd i andra fall av ond tro. Négon siddan regel
foreslogs inte av kommittén. Ingen annan remissinstans har framfort
nagra onskemal om att det, utdver de bestimmelser som redan finns i
dag, bor inforas en sadan fristdende ondtrosregel i svensk varumérkesrétt.
Regeringen anser att nagon sadan regel inte bor inféras i den nya
varumérkeslagen.

Sammanfattningsvis innebédr detta att den nuvarande bestimmelsen i
14 § forsta stycket 7 VML bor foras dver till den nya varumérkeslagen,
med undantag for att begreppet vetskap bor ersittas med begreppet ond
tro.

Ska ett lokalt inarbetat varukdnnetecken utgora hinder mot registrering?

En sdrskild fraga &r om ett varukénnetecken som endast &r inarbetat inom
en del av landet ska kunna utgoéra hinder mot registrering. Enligt géllande
varumdrkeslag utgdr dven ett lokalt inarbetat varukdnnetecken hinder
mot registrering av ett yngre forvixlingsbart varumirke. Det lokalt
inarbetade varukdnnetecknet kan ocksa utgéra grund for att i ett senare
skede upphdva en yngre varumirkesregistrering. Det innebidr att det
inarbetade varukdnnetecknet i praktiken tillerkédnns verkan dven utanfor
det omrade dér det &r inarbetat.

Kommitténs forslag innebar att ett inarbetat varukdnnetecken som
endast har skydd inom ett "visst geografiskt omrade” i fortséttningen inte
skulle utgdéra hinder mot en varumérkesregistrerings bestand. Daremot
skulle det vara mojligt att utverka ett forbud mot att det registrerade
varumérket anvidndes inom det omrade dér det aktuella varukénnetecknet
var inarbetat.

Patentbesvirsrdtten har pekat pa att denna 16sning kan komma att leda
till osékerhet i frdgan om det finns ndgon lokalt inarbetad ensamrétt som
begransar giltigheten av ett registrerat varumérke och understrukit att det
kan bli problem att avgridnsa det omrdde i vilket det inarbetade
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kannetecknet har skydd. Liknande synpunkter har framforts av Svenska
Patentombudsforeningen som ocksd har anfort att ett lokalt inarbetat
kidnnetecken i en mindre befolkad del av landet inte bor utgora
registreringshinder, men att inarbetning i exempelvis storstadsregionerna
bor bedomas annorlunda eftersom kénnetecknet i dessa fall kan vara
inarbetat 1 en betydande del av omséttningskretsen.

I varumirkesdirektivet finns vissa bestimmelser av intresse i
sammanhanget. Som framgatt tidigare ska enligt artikel 4.1 och 4.2 d ett
dldre varumirke som ar vélkdnt i en medlemsstat, i den betydelse som
ordet "vilként” har enligt artikel 6bis i Pariskonventionen, utgora hinder
mot registrering av ett yngre varumérke. Av ordalydelsen framgér
ddremot inte om det dldre varumérket méste vara vilkdnt i hela
medlemsstaten for att registreringshinder ska foreligga eller om det
racker att det ar vilként i endast en del av landet, exempelvis i en region
eller 1 en stad. EU-domstolen har uttalat att bestimmelsen ska tolkas sa,
att det dldre varumaérket ska vara vilként i hela registreringsstaten eller i
en visentlig del av denna medlemsstat (EU-domstolens dom den 22
november 2007 i mal C-328/06, Alfredo Nieto Nuflo mot Leonci
Monlleé Franquet, REG 2007, s. 1-10093). Artikel 4.2 d i direktivet
innebér saledes att ett varumirke som ar valkédnt i den mening som avses
i artikel 6bis 1 Pariskonventionen i atminstone en vasentlig del av Sverige
ska utgora hinder mot registrering av ett yngre varumérke.

Varumirkesdirektivet innehéller emellertid regler som innebdr att
medlemsstaterna under vissa forutsittningar far ge ett mer langtgéende
skydd for oregistrerade varumirken och andra tecken som anvinds i
forvarvsverksamhet. Av artikel 4.4 b foljer att medlemsstaterna far
besluta bl.a. att ett varumirke inte ska registreras om ritten till ett
forvéaxlingsbart oregistrerat kidnnetecken har forvérvats fore tidpunkten
for ansokan om registrering av det yngre mérket. En forutsittning ar
dock att innehavaren av det oregistrerade varumérket eller tecknet har
ratt att forbjuda anvindningen av det yngre varumairket (jfr 4ven punkt
19 i den nyss nimnda domen).

Bestimmelsen innebar att det i och for sig dr mojligt att bibehélla en
ordning som innebér att ett lokalt inarbetat varukdnnetecken ska utgora
hinder mot varumaérkesregistrering. Som kommittén har anfort kan det
emellertid ifrdgaséttas om det dr motiverat att ensamritten for ett lokalt
inarbetat kénnetecken stracker sig sa langt.

En jamforelse kan goras med den ordning som giller for
gemenskapsvarumirken. Enligt artikel 8.4 1 varumérkesforordningen far
ett gemenskapsvarumirke under vissa forutsittningar inte registreras, om
innehavaren av ett ej registrerat varumirke eller av ett annat kdnnetecken
som anvénds i néringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning gor
inviandning. Det krévs att, enligt gemenskapslagstiftning eller tillimplig
nationell lagstiftning om detta kadnnetecken, ritten till kdnnetecknet
uppkom  fore ansOkningsdagen for gemenskapsvarumirket, i
forekommande fall med hénsynstagande till prioritet, och att innehavaren
har rdtt att utverka ett forbud mot anvdndning av ett yngre varumérke.
Detta innebdr alltsé att ett varukédnnetecken som endast dr lokalt inarbetat
inte utgdr hinder for registrering av ett gemenskapsvarumarke eller grund
for att upphdva en sddan registrering. Av artikel 111 i férordningen foljer
dock att medlemsldnderna far tillimpa en ordning som innebédr att ett
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lokalt inarbetat kénnetecken déremot kan utgéra grund for ett yrkande
om forbud mot anvindning av ett gemenskapsvarumirke inom det
omrade dér inarbetningen bestar. Ett sddant forbud paverkar alltsd inte
registreringen som sadan.

En ordning i enlighet med kommitténs forslag och som innebir att
lokalt inarbetade varukénnetecken inte ska utgora hinder mot registrering
kan visserligen leda till att det uppstar avgriansningssvarigheter av det
slag som Patentbesvérsritten och Svenska Patentombudsféreningen har
tagit upp. Det kan vara svart for den som har fatt en registrering av ett
varumérke beviljad att veta om det finns ndgot lokalt inarbetat
varukdnnetecken som kan komma att hindra honom eller henne fran att
anvénda varumérket i en viss del av landet. Samtidigt &r det viktigt att
understryka att inte heller den nuvarande ordningen &r problemfri. I dag
kan en varumérkesregistrering komma att upphévas pa grund av ett lokalt
inarbetat varukdnnetecken trots att innehavaren inte alls ként till det
lokalt inarbetade kénnetecknet. Innehavaren av det registrerade
varumérket riskerar dé att helt g miste om sin ensamritt och de resurser
som lagts ner pad varumirket. For innehavaren dr detta en ingripande
atgard. Att i stéllet 1ata innehavaren av det lokalt inarbetade kdnnetecknet
enbart fa mdjlighet att utverka ett forbud mot att anvinda det registrerade
varumérket inom det omrade dér det lokalt inarbetade varukénnetecknet
ar skyddat innebdr en mindre begrinsning i rétten att anvdnda det
registrerade varumaérket. Regeringen delar kommitténs uppfattning att
detta &r en béttre 16sning.

I promemorian foreslogs att det skulle krivas att det inarbetade
varukénnetecknet skulle vara skyddat i en vésentlig del av landet for att
utgora registreringshinder. Kommitténs forslag var i stillet utformad sé
att registreringshinder inte foreldg om inarbetning endast hade skett inom
ett visst geografiskt omrade. Ingen av remissinstanserna har invint mot
promemorians utformning av lagregeln, men flera av dem har framfort
onskemal om att inneborden av uttrycket vasentlig del av landet klargors.

Lagforslaget i lagradsremissen var utformat pd samma sétt som i
promemorian.

I lagradsremissen anfordes att det knappast var mojligt att generellt sla
fast vad som i varje situation ska anses som en vésentlig del av landet,
utan en beddomning maste goras i det enskilda fallet. Vidare angavs att
utgangspunkten var att uttrycket borde kunna vara tillampligt savél pa en
forhallandevis stor geografisk del av landet, som pa en eller flera delar
som inrymmer en stor del av befolkningen. I bada dessa fall borde det
dven 1 fortsdttningen vara mdjligt att &beropa det inarbetade
varukédnnetecknet som grund for att hindra en senare registrering. Vid
bedomningen av om ett varukénnetecken &r inarbetat inom en vésentlig
del av landet borde hénsyn alltsa inte bara tas till omfattningen av det
geografiska omrade dér kdnnetecknet dr inarbetat utan ocksa till inom hur
stor del av omsittningskretsen kdnnetecknet &r inarbetat.

Med anledning av vad som anfordes om innebdrden av bestimmelsen
har Lagrddet foreslagit att lagbestimmelsen — liksom Ovriga
bestaimmelser dir rekvisitet ”inom en vésentlig del av landet anvénds” —
fortydligas pa sa sétt att det foreskrivs att det inarbetade skyddet ska
gélla inom en stor del av landet eller inom en del av landet som
inrymmer en stor del av befolkningen.
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Lagtexten blir i och for sig mer precis med den utformning som
Lagréadet foreslagit, vilket naturligtvis dr en fordel. Det finns emellertid
skdl som talar emot att hdr ha en alltfor detaljerad lagbestimmelse.
Varumérkesdirektivet innebdr, som redovisats ovan, en skyldighet att
hindra registreringar av yngre varumirken som stir i strid med dldre
varumérken som &r vélkénda i Sverige. Enligt vad EU-domstolen hittills
uttalat innefattas i gruppen vélkdnda varumérken i en medlemsstat dven
sadana varumirken som ar vélkénda i en visentlig del av medlemsstaten.
Om det i den nu aktuella bestimmelsen anvinds samma uttryck —
vasentlig del av landet — blir det mojligt att lata EU-domstolens praxis pa
det angivna niraliggande omréadet bli vdgledande dven hér. Dessutom
sakerstélls att de inarbetade varukdnnetecken som uppfyller kraven i
artikel 4.2 d i varumairkesdirektivet pd vilkdnda varumirken kommer att
utgora registreringshinder (vélkdnda varumirken behandlas vidare i
avsnitt 8.1). Med en mer generell utformning ger det ett stdrre utrymme
for att i rattstillimpningen pé ett andamélsenligt sitt ytterligare precisera
denna grdnsdragning. Trots Lagradets papekande bor bestimmelsen
dérfor 1ampligen utformas pa det sitt som foreslogs i lagradsremissen.

Den nédrmare avgrdnsningen av uttrycket far ankomma pa
rattstillimpningen att gora, givetvis med ldmpligt beaktande av
eventuella rittsfall frin EU-domstolen avseende lokala rittigheter.

Sammantaget anser regeringen alltsa att ett varukénnetecken som inte
ar inarbetat inom &tminstone en véasentlig del av landet inte ska utgdra
hinder mot registrering av ett varumirke. Det bor i sammanhanget
noteras att det enligt nuvarande ordning &r mdjligt att fora talan om
forbud mot anvéndning av ett annat varukdnnetecken inom det omrade
dér det lokalt inarbetade varukénnetecknet dr skyddat. Detta géller alltsa
aven registrerade varumirken. Som framgér i avsnitt 12.4 foreslas inga
sakliga fordndringar av dessa regler.

Ska lokalt skyddade inarbetade firmor, sekunddra ndringskdnnetecken
samt namn utgora hinder mot registrering?

I foregdende delavsnitt har regeringen foreslagit att endast sédana
inarbetade varukdnnetecken dér skyddet omfattar minst en visentlig del
av landet ska kunna utgéra hinder mot registrering av ett yngre
varumérke. Regeringen har ovan gjort beddmningen att registrerade
firmor ska utgéra registreringshinder dven om registreringen inte
omfattar en visentlig del av landet.

Nar det giller andra naturliga kdnnetecken &n registrerade firmor — dvs.
inarbetade firmor och sekundéra niringskdnnetecken samt namn — finns
det enligt regeringens uppfattning inte nagon anledning att utforma
skyddet i detta avseende pd annat sitt &n for inarbetade varukénnetecken.
Sadana naturliga varukdnnetecken bor alltsdé utgora hinder mot
registrering av ett yngre varumirke om skyddet omfattar atminstone en
viasentlig del av landet. P4 samma sitt som nir det géller inarbetade
varukdnnetecken (jfr ovan) finns moéjlighet att fora talan om foérbud mot
att det registrerade varumidrket anvidnds inom det omrade dir det
naturliga varukénnetecknet ér skyddat.
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Medgivande till registrering

Enligt géllande varumirkeslag far ett varumérke registreras trots att det
finns ett relativt registreringshinder, om den vars rétt dr i friga medger
det och det inte finns nagot absolut registreringshinder (14 § fjarde
stycket VML).

Eftersom kommitténs forslag innebar att officialprovningen av relativa
hinder skulle slopas fanns ndgon sadan regel inte med i kommitténs
lagforslag. I och med att det nu foreslas att det inte ska gdras nagon
fordndring av officialprovningen, bor medgivandebestimmelsen i den
nuvarande varumirkeslagen utan nagra sakliga &ndringar foras over till
den nya varumaérkeslagen.

9.8 Hinder pa grund av sliktnamn, upphovsréttsligt
skyddade verk m.m.
9.8.1 Dagens regler om sléiktnamn, upphovsrittsligt skyddade

verk och liknande rittigheter som registreringshinder

Svenska forhdllanden

Varumirkeslagen innehdller inte bara bestimmelser om hinder mot
registrering av varumirken pa grund av tidigare varu- och niringskidnne-
tecken. Det finns ocksé regler som innebér att hinder mot registrering
kan foreligga pa grund av tidigare rittigheter av annat slag.

Ett sldktnamn kan utgdra hinder mot registrering av ett varumérke dven
om namnet inte anvdnds som varu- eller nédringskénnetecken. Alla som
har ett efternamn som ar skyddat enligt namnlagen har i princip ocksé ett
skydd enligt varumarkeslagen mot att nagon annan — som inte sjalv har
behdrighet till namnet enligt namnlagen — far namnet registrerat som
varumérke. Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 4 VML inte
registreras om det innehéller eller bestdr av ndgot som &r dgnat att
uppfattas som ndgon annans sldktnamn, konstndrsnamn eller likartat
namn, savida namnet uppenbarligen inte asyftar ndgon som &r avliden
sedan lidnge. Bestimmelsen dr tillimplig dven pé bl.a. pseudonymer och
signaturer (se SOU 1958:10 s. 285 och prop. 1960:167 s. 113). Denna
bestimmelse reglerar alltsd inte skyddet for namn som kommersiellt
kinnetecken utan innefattar ett skydd for namnrétten som sédan.

Vid den 6versyn av varumirkeslagen som gjordes i samband med
Sveriges tilltrade till Madridprotokollet behandlades fragan om slakt-
namnens stéllning i varumarkesrétten. I det sammanhanget redovisades
bl.a. att det i framstéllningar till Justitiedepartementet hade anforts att ett
stort antal nya sldktnamn fanns i bruk i Sverige — bade péa grund av den
6kade invandringen och pa grund av att ett antal nya sldktnamn antagits —
samt att det bla. lett till svarigheter for utlindska foretag att fa
registrering hér i landet av mérken som var grundade pa utldndska
slaktnamn. I promemorian stannade man emellertid for att inte foresla
nagon dndring av bestimmelsen om sldktnamn som registreringshinder
(se Ds 1993:97 s. 50 f.). I den efterfoljande propositionen konstaterade
regeringen att det i promemorian togs upp ett antal fragor — déribland
slaktnamnens stéllning i varumaérkesrétten — vilka inte utmynnade i nagra
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forslag till dndringar i varumirkeslagen och att promemorian i dessa Prop. 2009/10:225

delar fatt ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Regeringen
ansag, i likhet med flera remissinstanser, att det fanns skél att ytterligare
Overviga dessa fragor (se prop. 1994/95:59 s. 21).

Bestimmelser om anvidndning av sldktnamn som varukédnnetecken
finns ocksé i namnlagen (1982:670). Denna reglering géller dock endast i
friga om egenartade efternamn. Med begreppet egenartad efternamn
avses enligt 20 § tredje stycket namnlagen ett efternamn som ar dgnat att
utmaérka tillhorigheten till en viss sldkt. | samma paragrafs andra stycke
anges att ingen obehdrigen, till nackdel for den som har forvérvat ett
egenartat efternamn, i néringsverksamhet far anvidnda en firma, ett
varumirke eller ett annat kénnetecken som léatt kan forvixlas med
namnet. Vidare anges att med firma likstdlls beteckning for stiftelse,
ideell forening eller dirmed jamforlig sammanslutning. I namnlagen
finns vidare en reglering av forhallandet mellan & ena sidan egenartade
efternamn och & andra sidan bl.a. allmént kdnda konstndrsnamn och
liknande namn. Den som har en éldre ritt till ett egenartat efternamn
maéste inom rimlig tid inskrida mot anvindningen av ett allmint kéint
konstndrsnamn som ldtt kan forvdxlas med det egenartade namnet,
annars far konstnidrsnamnet anvindas i naringsverksamhet (21 § forsta
stycket). P4 samma sdtt maste den som har en dldre ratt till ett egenartat
efternamn inom rimlig tid inskrida mot anvéndningen av ett inarbetat
kénnetecken som létt kan forvixlas med det egenartade namnet (21 §
andra stycket).

Den som gor intrdng i ndgon annans ritt till ett egenartat namn &r
skyldig att ersdtta den skada han orsakat, om han har insett eller borde ha
insett att forfarandet var till nackdel for denne (23 § namnlagen).

Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 4 VML inte heller
registreras om det innehéller eller bestdr av nagot som é&r dgnat att
uppfattas som annans portrdtt, dér portréttet uppenbarligen inte asyftar
nagon sedan lange avliden.

Enligt 14 § forsta stycket 5 VML far ett varumérke inte registreras om
det innehaller ndgot som &r dgnat att uppfattas som titel pa ndgon annans
skyddade litterdra eller konstnérliga verk, dar titeln dr egenartad.

Slutligen far ett varumidrke enligt 14 § forsta stycket 5 VML inte
registreras om market krinker annans wupphovsrdtt till litterdrt eller
konstndrligt verk eller annans rtt till forografisk bild eller monster.

Om det skulle foreligga ett registreringshinder enligt 14 § forsta
stycket 4 eller 5 VML far enligt fjarde stycket i paragrafen registrering
ske om den vars rtt dr i friga ldmnar sitt medgivande till registreringen.
Nér det géller registrering av ett méarke som innehéller eller bestar av ett
slaktnamn anges i forarbetena att det maste beaktas att flera birare av
namnet regelmassigt finns eller kan tillkomma i framtiden och att enstaka
bérare inte kan disponera dver namnrétten till nackdel for dvriga bérare.
Ett medgivande av séddana enstaka bdrare far darfor endast mer séllan
betydelse (se SOU 1958:10 s. 290, prop. 1960:167 s. 114 f. och rittsfallet
RA 1987 ref. 116).
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Internationella forhallanden

Sverige &r inte bundet av nagra internationella ataganden dir det
uttryckligen regleras vilken stillning rétten till sldktnamn m.m. ska ha i
varumdrkesritten. Det finns dock regler som har betydelse for i vilken
utstrackning sddana rittigheter kan skyddas i den varumérkesrattsliga
regleringen. Till en boérjan bor ndmnas att det av artikel 2
Pariskonventionen och artikel 3 i TRIPs-avtalet dven i detta avseende
foljer att samma regler maste gilla for svenska och utldndska
rattssubjekt.

Vidare finns det EU-réttsliga regler som har betydelse for i vilken
utstrackning sldktnamn m.m. kan utgéra hinder mot varumaérkesregistre-
ring. Enligt artikel 4.4 c¢ 1 varumérkesdirektivet far medlemsstaterna
besluta att ett varumairke inte fir registreras — eller om det &r registrerat,
att registreringen ska kunna upphivas — om anvindningen av ett
varumidrke far forbjudas med stdd av en annan dldre réttighet &n ett
varumirke eller annat 1 fOrvdrvsverksamhet anvint tecken. I
bestimmelsen anges att den &ldre rittigheten kan utgdras sirskilt av
ritten till ett namn, rétten till egen bild, en upphovsritt eller en industriell
rattighet. En forutsédttning for att rétten till bl.a. sldktnamn ska kunna
utgoéra grund for att hindra eller upphdva en varumérkesregistrering &r
foljaktligen att réttigheten ocksa kan laggas till grund for att hindra en
obehdrig anvindning av saddana mérken. Av artikel 4.5 i direktivet
framgér att medlemsstaterna far, om det ar lampligt, tillata att varumérket
inte ska végras registrering eller ogiltigforklaras om innehavaren av den
dldre rattigheten ger sitt medgivande till registreringen av det yngre
varumairket.

En liknande reglering finns nir det géller gemenskapsvarumirken. Av
artikel 53.2 i varumirkesforordningen foljer att ett gemenskapsvaru-
mirke ska ogiltigforklaras om anvandningen av ett sddant varumérke kan
forbjudas pa grund av en annan dldre réttighet enligt gemenskaps-
lagstiftningen eller enligt den nationella ritt som ger detta skydd. Pa
samma sitt som i direktivet anges att det sarskilt kan vara frdga om rétten
till namn, rétten till egen bild, upphovsritt eller industriell dganderitt.
Om innechavaren av en sadan rittighet uttryckligen medger att
registrering av gemenskapsvarumérket far ske ska mirket dock inte
ogiltigforklaras (artikel 53.3).

9.8.2 Sliktnamnshindret begrinsas och titelskyddet tas bort

Regeringens forslag: Hinder mot registrering av ett varumirke ska
foreligga om maérket innehaller ndgot som ar dgnat att uppfattas som
ndgons egenartade efternamn, allmint kinda konstndrsnamn eller
likartat namn, om anvéndningen av market skulle medféra nackdel for
béraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa nidgon
sedan ldange avliden.

Hinder mot registrering av ett varumérke ska vidare foreligga om
market innehdller en bild av nadgon annan och bilden uppenbarligen
inte syftar pa nagon sedan lange avliden.

Prop. 2009/10:225

193



Att ett varumérke innehaller en egenartad titel pd nagon annans
upphovsrittsligt skyddade verk ska inte lingre utgdéra hinder mot
registrering. I dvrigt fors de nuvarande reglerna om att ett varumaérke
inte far registreras om mérket krinker annans upphovsritt till litterért
eller konstnérligt verk eller annans ritt till fotografisk bild eller
monster utan forandring i sak over till den nya varumérkeslagen.

Kommitténs forslag bygger pa en annan bestimmelse i
varumérkesdirektivet, men slutsatserna i forslaget Gverensstimmer i sak
med regeringens. Kommitténs forslag utgdr dock frén att
officialprovningen av relativa registreringshinder ska slopas. Se SOU
2001:26 5. 320 £.

Promemorians forslag Overensstimmer i sak med regeringens.
Forslaget i promemorian utgar dock fran att officialprovningen av
relativa registreringshinder ska slopas. Se Ds 2008:28 s. 153 f.

Remissinstanserna: Nér det géller kommitténs forslag har de flesta
remissinstanser tillstyrkt forslaget eller [dmnat det utan erinran. Sveriges
advokatsamfund har dock ansett att det inte foreligger tillrackligt
overtygande skil for att avskaffa det skydd som nu finns i 14 § forsta
stycket 5 VML mot registrering av varumirken som &r dgnade att
uppfattas som titel pa annans skyddade litterdra eller konstnérliga verk.
Svenska Patentombudsforeningen) har, mot bakgrund av kraven i
varumérkesdirektivet, inte haft ndgon invdndning mot kommitténs
forslag om titelskyddet. Féreningen har emellertid anfort att manga titlar
som i dag omfattas av titelskyddet inte dr upphovsrittsligt skyddade.
Sadana titlar har behov av ett starkare skydd och det finns darfor skal att
overviga fragan pa nytt inklusive de konsekvenser detta skulle behova ha
avseende  utformningen av  upphovsrittslagen.  Sprdk-  och
folkminnesinstitutet har haft invindningar mot forslaget och bl.a. anfort
att begreppet egenartat efternamn och grinsdragningen mellan
egenartade efternamn och Ovriga efternamn bor utredas. Betrdffande
promemorians forslag har Sprék- och folkminnesinstitutet upprepat
samma standpunkt som tidigare, men i Ovrigt har ingen av
remissinstanserna framfort nagra synpunkter pa forslaget.

Skilen for regeringens forslag

Som framgar av foregdende avsnitt foljer av artikel 4.4 c i
varumérkesdirektivet att medlemsstater far ha bestimmelser om att ett
varumérke inte fir registreras om anvindningen av varumérket far
forbjudas med stdd av en annan éldre réttighet dn ett varumarke eller
annat i forvirvsverksamhet anvint tecken. Till dessa réttigheter hor bl.a.
namn och upphovsrittsligt skyddade verk. Rattigheten maste med andra
ord kunna ligga till grund for att med stdd av annan lagstiftning 4n den
varumérkesrattsliga hindra en obehorig anvindning av sédana
varumérken som registreringen avser.

Kommitténs forslag byggde pad en annan bestimmelse i direktivet,
artikel 3.2 a, enligt vilken en medlemsstat far ha bestimmelser om att ett
varumirke inte ska registreras om anvéindningen av varumérket kan
forbjudas med stod av andra lagbestimmelser 4n medlemsstatens eller
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EU:s varumirkeslagstiftning. Den artikeln reglerar dock absoluta Prop.2009/10:225
registreringshinder och inte hinder pad grund av andra rittigheter. Till
skillnad fran artikel 3.2 anges det inte i artikel 4.4 c att de
lagbestimmelser som utgér grund for ett forbud maste finnas i annan
lagstiftning &n varumérkeslagstiftningen. I motsvarande bestimmelse i
artikel 53.2 i varumérkesforordningen framgar det dock att det kravs att
anvindningen av varumirket ska kunna forbjudas med stod av den
gemenskapslagstiftning eller nationella ratt som ger skydd for den dldre
rittigheten. Detsamma maste anses gélla for artikel 4.4 ¢ i direktivet. |
detta hdnseende stimmer alltsa artikel 3.2. a och artikel 4.4 c i direktivet
Overens.

Kommittén ansdg att det inte krévs att det finns uttryckliga regler om
att just anvdndningen av ett varumirke som innehéller eller bestar av
nagot som ir dgnat att uppfattas som t.ex. annans namn kan forbjudas,
utan att det dr tillrackligt att réttigheten kan ldggas till grund for ett
forbud eller en réttsfoljd med motsvarande verkan. Att obehdrig
anvindning av en dldre rittighet i ett varumérke ar kriminaliserad medfor
t.ex. enligt den tolkningen att det finns stod enligt direktivet for
bestimmelser om att registreringen av ett sdédant marke ska upphavas.
Ingen av remissinstanserna har haft nagra invéindningar mot kommitténs
uppfattning. Aven regeringen delar kommitténs uppfattning i denna del.

Utgéangspunkten ar alltsa att rdtten till ett namn, portritt, titel pa ett
upphovsrittsligt skyddat verk, upphovsritt till litterért eller konstnarligt
verk, ritt till fotografisk bild samt monster endast ska utgéra hinder mot
att en registrering bestdr om ritten i friga kan laggas till grund for ett
forbud eller en rattsfoljd med motsvarande verkan.

Sliktnamn, konstndrsnamn och liknande namn samt portritt

Enligt 14 § forsta stycket 4 VML far, som redovisats i foregaende
avsnitt, ett varumérke inte registreras bl.a. om det innehaller eller bestar
av nagot som &r &gnat att uppfattas som annans slidktnamn,
konstnirsnamn eller likartat namn eller annans portrétt, dir namnet eller
portrittet uppenbarligen inte asyftar nagon sedan ldnge avliden.

Regeringen behandlar forst frigan om namn som registreringshinder. I
20 § namnlagen finns bestimmelser om ensamritt till egenartade
efternamn. 1 paragrafens forsta stycke anges att om négon har forvarvat
ett egenartat efternamn, far ett namn som latt kan forvéxlas med detta
anvindas av ndgon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan
aberopa ritt till namnet eller om han eller hon eller slékten av élder eller
annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn. Bestimmelsen &r bara
tillaimplig pa egenartade efternamn. Begreppet egenartat efternamn
definieras i paragrafens tredje stycke, dér det anges att ett efternamn ska
anses som egenartat om det dr dgnat att utmarka tillhdrigheten till en viss
slakt.

I 20 § andra stycket namnlagen finns en bestimmelse som sérskilt tar
sikte pa anvindning av egenartade efternamn i niringsverksamhet. Enligt
denna bestimmelse far ingen obehdrigen till nackdel for den som
forvérvat ett egenartat efternamn i niringsverksamhet anvinda en firma,
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eller dirmed jamforlig sammanslutning. Bestimmelsen innebar alltsé att
det finns ett krav pé att anvindningen av det egenartade namnet ska vara
till nackdel for namnhavaren for att bestimmelsen ska vara tillimplig.

Den som gor intrdng i ndgon annans ritt till ett egenartat namn &r
skyldig att ersdtta den andres skada, om han eller hon har insett eller
borde ha insett att forfarandet var till nackdel for denne (23 §
namnlagen). Ddremot finns i namnlagen varken bestimmelser om att
domstol kan meddela forbud mot anvindning av ett egenartat namn eller
bestimmelser om straff for anvéndning av ett sddant namn. Innehavaren
har dock méjlighet att vid domstol fora en talan om férbud mot den som
obehdrigen anvénder ett egenartat namn (jfr rattsfallen NJA 1973 s. 717,
NJA 1985 s. 563 och NJA 1992 s. 491). Domstolen kan under vissa
forutséttningar ocksd meddela ett interimistiskt forbud i enlighet med
bestimmelsen i 15 kap. 3 § andra stycket réttegdngsbalken.

Mot denna bakgrund kan det séledes konstateras att det finns
bestimmelser i annan lagstiftning dn den varumérkesrittsliga som
innebér att anvidndningen av ett varumirke som innehéller ett egenartat
efternamn kan forbjudas. Négot motsvarande skydd finns daremot inte i
namnlagen nér det géller andra efternamn, dvs. efternamn som inte &r
egenartade.

Kommitténs forslag innebar att begreppet sldktnamn ersattes med
efternamn, vilket &r det begrepp som anvdnds i namnlagen. Vidare
innebar forslaget att de varumérkesrittsliga reglerna om vad som kan
utgora hinder mot varumérkesregistrering anpassades till det skydd som
finns i namnlagen. Som Svenska Patentombudsforeningen anfort och
som &dven Sprdk- och folkminnesinstitutet varit inne pé, kan detta
visserligen leda till griansdragningsproblem vid registreringen av
varumdrken nédr det géller i vilka fall ett efternamn ska anses vara
egenartat. Fridgan om gransdragningen mellan egenartade namn & ena
sidan och andra namn & den andra finns emellertid redan i dag i
namnlagen. Sprak- och folkminnesinstitutet har ansett att denna fraga
liksom innebdrden av begreppet egenartat efternamn bor utredas. Dessa
fragor tar emellertid sikte pd den materiella namnrétten som saddan och
kan darfor inte behandlas ndrmare inom ramen for detta
lagstiftningsdrende. Som framgétt tidigare innebdr bestimmelserna i
artikel 4.4 ¢ 1 varumérkesdirektivet att det 4r nddvéndigt att anpassa de
varumérkesrittsliga reglerna om hinder mot registrering pa grund av
ratten till namn till bestimmelserna i namnlagen. Regeringen anser mot
denna bakgrund, i likhet med kommittén, att hinder mot registrering av
ett varumirke i fortsdttningen endast bor foreligga i forhéllande till
efternamn som &r egenartade. Innebdrden av begreppet egenartat
efternamn fér tolkas pa samma sitt som enligt namnlagen.

I enlighet med vad kommittén anforde bor skyddet vidare anpassas sa
att det, liksom i 20 § andra stycket namnlagen, krivs att anvdndningen av
varumérket &r till nackdel for bédraren av ritten till namnet.
Bestimmelsen bor pa ungefir samma sétt som hittills vara utformad sa
att hinder foreligger om ett varumérke innehaller nagot som &r dgnat att
uppfattas som ett sddant namn. Med en sddan utformning framgar att det
i princip saknar betydelse vilka varor eller tjdnster som maérket avser. En
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sddan utformning tydliggor ocksa att undantag dven i fortsittningen alltid
kan goras i fraga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse.

I namnlagen finns det inga bestimmelser om vare sig forbud,
skadestand eller straff med avseende pa obehorig anviandning av allmdnt
kénda konstndrsnamn eller liknande namn. Ett sarskilt skydd mot att
annans namn och bild anvéinds i kommersiella syften finns daremot i
lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. En néringsidkare fér enligt
denna lag inte vid marknadsforing av en vara, tjénst eller annan nyttighet
anvinda framstdllning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan
dennes samtycke (1 § lagen om namn och bild i reklam). Med namn
jémstélls annan beteckning som klart utpekar en annan person. Av
forarbetena framgar att skyddet omfattar namn varigenom en viss person
utpekas samt konstnérsnamn och likartade namn som é&r allmént kénda
(prop. 1978/79:2 s. 55).

For att lagen ska vara tillimplig krdvs alltsd att det ar frdga om
marknadsforing. Lagen tar framfor allt sikte pa situationer nir ndgon
annans namn eller bild olovligen anvinds 1 exempelvis
reklamsammanhang. Nir ett varumirke som innehéller t.ex. annans
konstndrsnamn eller annans bild anvinds i marknadsforing ar det forstas
fraga om siddan anvéndning som é&r relevant enligt lagen om namn och
bild i reklam. Aven den situationen att ett namn eller en bild tagits in i
eller aterges i1 ett varumdrke som anbringats pa varor som en
nédringsidkare sdljer maste anses utgdra sadan marknadsforing som
omfattas av lagen om namn och bild i reklam. Det finns dock vissa
situationer d& varumaérkeslagen ar tillimplig, t.ex. vid inforsel av varor
till Sverige, dér lagen om namn och bild i reklam inte kan tillimpas
eftersom det inte &r frdga om sddan marknadsféring som omfattas av
lagen. Tillimpningsomrédena for de bada lagarna 6verensstimmer alltsa
inte helt. Enligt regeringens uppfattning kan det dock inte krévas att det
finns en fullstindig Overensstimmelse i detta avseende for att det i
varumérkeslagen ska kunna finnas regler om hinder pa grund av annans
ratt  till ett namn. Enligt regeringens uppfattning stimmer
tillimpningsomradena for de bada lagarna Gverens i tillrdcklig grad.

Lagen om namn och bild i reklam innehaller inte ndgra bestimmelser
om att férbud kan meddelas om lagen &vertrads. Daremot kan den som
anvénder nagon annans namn eller bild i strid mot lagen, om det sker
uppsétligen eller av grov oaktsamhet, bl.a. domas till straff (2 §).

Av dessa bestimmelser foljer, som kommittén konstaterade, att ritten
till allmdnt kinda konstndrsnamn och likartade namn kan liaggas till
grund for en réttsfoljd som hindrar obehorig anvindning av namnet i ett
varumirke. Regeringen anser dérfor, i likhet med kommittén, att ritten
till allmént kénda konstnidrsnamn och likartade namn ska utgéra hinder
mot varumirkesregistrering. Registreringshindret bor utformas pa samma
satt som registreringshindret avseende egenartade efternamn. Ratten till
allméint kdnda konstndrsnamn eller likartade namn, som uppenbarligen
inte syftar pa nagon sedan ldnge avliden, ska alltsd utgéra hinder for
registrering av ett varumérke som innehaller ett sddant namn, forutsatt att
anvindning av mirket skulle medfora nackdel for bararen av namnet.

Som framgitt i det foregdende kan dven rétten till egen bild laggas till
grund for en réttsfoljd som hindrar obehdrig anvédndning av bilden 1 ett
varumérke. Ocksa rdtten till egen bild bor darfor i fortséttningen kunna
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utgora hinder mot varumdrkesregistrering. Kommittén foreslog att Prop.2009/10:225
skyddet for ritten till bild i detta avseende bor utformas pa ungefér

samma sitt som skyddet for rétten till egenartade efternamn, men att det

inte finns skél att stdlla upp négot krav pé att anvéindning av varumaérket

ska medfora nackdel. Detta 6verensstimmer med vad som géller enligt

nuvarande ordning. Regeringen delar kommitténs uppfattning att

lagtexten bor moderniseras pa sé sétt att uttrycket bild av nadgon annan

bdr anvéndas i lagtexten i stéllet for annans portrétt.

En fraga som uppkommer dr om det, pd samma sétt som for namn, ska
inforas ett krav pé att anviandningen av varumairket ska medfora nackdel
for den person som finns pé bilden for att hinder mot registrering ska
foreligga. Att aterge en bild av nadgon annan i ett varumédrke dr dock
typiskt sett mer integritetskrinkande for den enskilde 4n atergivande av
ett namn och fir dirigenom normalt anses vara till nackdel for denne.
Det framstar darfor som onddigt att stdlla upp ett sérskilt krav pa
provning av om anvéndningen av varumérket &r till nackdel for den som
aterges pa bilden. Regeringen anser dérfor att lagregeln bor utformas sa
att det finns hinder mot registrering av ett varumérke som innehéller en
bild av ndgon annan, om bilden uppenbarligen inte syftar pa ndgon sedan
lange avliden.

Titel pa upphovsrdttsligt skyddat verk

Som angetts i foregdende avsnitt far ett varumérke enligt 14 § forsta
stycket 5 VML inte registreras om mérket innehéaller ndgot, som &r dgnat
att uppfattas som titel pd annans skyddade litterdra eller konstnarliga
verk, ddr titeln dr egenartad. Frigan &r om ett registreringshinder
avseende titelskydd bor finnas dven i den nya varumérkeslagen.

Det upphovsrittsliga titelskyddet regleras i 50 § lagen (1960:729) om
upphovsritt till litterdra och konstnirliga verk. Bestimmelsen innebér att
ett litterart eller konstnérligt verk inte far goras tillgdngligt for
allménheten under sédan titel, pseudonym eller signatur att verket eller
dess upphovsman létt kan forvaxlas med forut offentliggjort verk eller
dess upphovsman. Den som vidtar en séddan atgdrd kan bl.a. vid vite
forbjudas att fortsétta dvertradelsen (53 b § upphovsrittslagen).

Daremot finns det varken i upphovsréttslagen eller i annan lagstiftning
nagra bestimmelser om sanktioner med avseende pa anvéndning av ett
varumérke som innehaller nadgot som &r dgnat att uppfattas som titel pa
annans skyddade verk.

Kommittén pekade pa att det inte finns négot stdd i direktivet for att
ratten till titel ska utgdra hinder mot varumaérkesregistrering och ansag att
det inte heller finns ndgot skil att infora nagon materiell regel som
innebér ett sjdlvstindigt skydd for titlar med avseende pa anvindning
som varuk@nnetecken. Kommittén foreslog mot denna bakgrund att det i
den nya varumédrkeslagen inte skulle finnas ndgot sadant
registreringshinder avseende titelskydd som finns i den nuvarande
varumirkeslagen. Kommitténs forslag har tillstyrkts eller lamnats utan
erinran av alla remissinstanser férutom Sveriges advokatsamfund, som
har anfort att det inte finns tillrickligt 6vertygande skél for en sadan
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mot forslaget men har pekat pa att det troligen finns ett storre behov av  Prop. 2009/10:225

ett starkare skydd for titlar &n tidigare och att det darfor finns skil att pa
nytt Overvdga fragan om att behélla titelskyddet i varumirkeslagen
inklusive de konsekvenser detta skulle behdva ha avseende utformningen
av upphovsrittslagen. Regeringen instimmer emellertid i kommitténs
uppfattning att det inte finns anledning att utvidga det titelskydd som
finns i upphovsrittslagen i dag. En f6ljd av detta dr, som kommittén
anforde, att det nuvarande titelskyddet med hénsyn till regleringen i
direktivet inte bor foras Over till den nya varumérkeslagen. Att ett
varumérke innehéller en egenartad titel p4 ndgon annans upphovsréttsligt
skyddade verk ska darfor inte langre utgdra hinder mot registrering av
varumérket.

Det bor i sammanhanget dock framhéllas att en titel som uppfyller det
upphovsrittsliga originalitetskravet och anses ha verkshdjd har ett skydd
som sjalvsténdigt verk (se vidare nedan).

Upphovsritt, rdtt till fotografisk bild och monster

Enligt nuvarande ordning fér ett varumérke inte registreras om market
innehéller nagot som krinker annans upphovsrdtt till litterdrt eller
konstndrligt verk eller annans rétt till fotografisk bild eller monster (14 §
forsta stycket 5 VML).

Den nirmare regleringen av ensamréttens innehdll finns for litterdra
och konstniérliga verk i 2 och 3 §§ upphovsrittslagen och for fotografiska
bilder dven i 49 a § samma lag. Av 53-57 §§ upphovsrittslagen framgar
att en rad av sanktioner kan tillgripas om en krinkning av dessa
rattigheter sker, bl.a. vitesforbud (jfr artikel 4.4 ¢ 1 varumérkesdirektivet).

Kommitténs forslag innebar att det inte skulle goéras nagon forédndring
av de nu aktuella registreringshindren. Ingen av remissinstanserna har
framfort nagon synpunkt pa detta. Regeringen instimmer i kommitténs
uppfattning. De nuvarande bestimmelserna bor darfor i sak ofordndrade
foras over till den nya varumairkeslagen.

Detta innebér dven att en titel som uppfyller de krav som stills for att
vara skyddat som upphovsrittsligt verk enligt 1 § upphovsrittslagen
ocksa i fortsdttningen kommer att utgéra hinder mot registrering av ett
varumdrke som krénker upphovsritten till en sadan titel.

9.9 Prioritet

9.9.1 Dagens prioritetsregler

I samtliga lagar pa det industriella réttsskyddets omrade finns
bestimmelser om s.k. prioritet. Med prioritet avses i dessa sammanhang
en rdtt att fA en ansdkan om skydd behandlad som om den hade gjorts
samtidigt som en tidigare ansdkan i ett annat land betriffande samma
skyddsforemal. Den som ansdker om registrering i Sverige kan i en
sadan situation ndmligen ha intresse av att fa tillgodordkna sig prioriteten
(dvs. tidpunkten for ansokan) fran den tidigare ans6kan. Man brukar i
dessa fall tala om s.k. konventionsprioritet.
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En annan form av prioritet ar s.k. utstdllningsprioritet. Med detta avses
ritten att tillgodordkna sig prioritet fran det att det skyddsforemal som
ansokan avser forevisades vid en internationell utstéllning.

Konventionsprioritet

P& det industriella rittsskyddets omrdde finns bestimmelser om
konventionsprioritet i artikel 4 1 Pariskonventionen. Bestimmelsen
omfattar patent, bruksmodellskydd, monster och varumérken. I korthet
innebér den att en ans6kan om registrering som gors i en konventionsstat
grundar en ritt till prioritet for ansdkningar som inom en viss tidsfrist
gors 1 andra konventionsstater. Nar det gidller varumidrken &r denna
tidsfrist sex méanader.

I 30 § VML finns en grundlaggande bestimmelse om konventions-
prioritet som bygger pa den ndmnda artikeln i Pariskonventionen.
Regeringen kan enligt bestimmelsen forordna att en nationell ansékan
om registrering av ett varumirke, vilket tidigare sokts registrerat
utomlands, i forhallande till andra ansdkningar eller med hénsyn till
anvindning som skett av andra kénnetecken, ska anses vara gjord
samtidigt med ansdkan utomlands. Med stod av denna lagregel har
regeringen utfardat ytterligare bestimmelser om prioritet i forordningen
(1970:495) om utlandska varumarken m.m.

I forordningen om utlindska varumidrken m.m. regleras vilka
ansOkningar som kan vara prioritetsgrundande, den ordning i vilken
yrkanden om prioritet ska framstéllas och vilka krav pa utredning som
PRV kan stilla i fraga om rétten till prioritet (3 och 4 §§ forordningen
om utldndska varuméarken m.m.).

Konventionsprioritet kan medges fran ansdkningar som &r gjorda i en
stat som #r ansluten till Pariskonventionen. Aven ansokningar som ir
gjorda i ndgon annan stat kan i vissa fall grunda prioritet. Detta
forutsétter att PRV anser att det finns sérskilda skl att jamstélla en sddan
ansdkan med en ansdkan som gjorts i en konventionsstat (3 § forsta
stycket forordningen om utldndska varumirken m.m.). Ett krav for att
prioritet ska medges &r att ansokan om registrering ges in hér i landet
inom sex manader fran det att den forsta ansokan avseende samma mérke
gavs in i en relevant annan stat. S6kanden maéste sjilv skriftligen begéra
prioritet innan registrering sker och dven uppge var och nir den forsta
ans6kan gjordes och vilket nummer den har (3 § andra stycket
forordningen om utldndska varumérken m.m.). Under handlidggningen
far PRV foreldgga sokanden att styrka sin rétt till prioritet genom att ge
in ett bevis fran den utlindska myndigheten dar det framgar nir och av
vem den tidigare ansékan gjordes, en av myndigheten bestyrkt kopia av
ansdkan och, om det finns, en bild som visar varumirket (4 § forsta
stycket forordningen om utlindska varumérken m.m.). Om sékanden inte
foljer ett sadant foreldggande far han inte tillgodordkna sig den begérda
prioriteten (4 § andra stycket forordningen om utlindska varumirken
m.m.).

Bestdmmelser om konventionsprioritet finns som ndmnts dven i bl.a.
patent-, vixtforddlar- och monsterratten. Flera dndringar har gjorts i
dessa bestimmelser under senare &r.
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Patentlagen (1967:837) dndrades &r 2001 i syfte att uppfylla Sveriges
ataganden enligt TRIPs-avtalet att medge prioritet frdn en ansékan om
patent eller motsvarande som gjorts i en stat som dr ansluten till
Virldshandelsorganisationen (WTO) (se prop. 2000/01:13). Det anges
numera att prioritet medges fran ansdkningar som gjorts i en stat ansluten
till Pariskonventionen eller som gjorts i en stat som &r ansluten till WTO-
avtalet. Eftersom inte bara stater utan ocksé ett par omraden &r anslutna
till WTO-avtalet utformades bestimmelsen sé att ocksa sddana omraden
omfattas. Prioritet fir ocksd medges fran ansdkningar gjorda i andra
stater eller omrdden, om motsvarande prioritet fran en svensk ansdkan
medges didr den tidigare ansdkningen gjorts och den dir géllande
lagstiftningen i huvudsak stimmer 6verens med Pariskonventionen (6 §
patentlagen).

Samtidigt &ndrades patentlagen pa sa sitt att de ndrmare
forutséttningarna for ratten till prioritet som fanns i patentkungoérelsen
fordes over till patentlagen. Alla villkor som en sdkande méste uppfylla
for att fa rétt till prioritet framgér numera alltsd direkt av patentlagen
(6a—6g §§ patentlagen). Motsvarande &ndringar gjordes i
vaxtforadlarrattslagen (1997:306) (3 kap. 6 och 6 a §§ vaxtforadlar-
rattslagen).

Bestimmelserna om prioritet i monsterskyddslagen (1970:485)
andrades wunder 2002 i samband med genomférandet av
Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober
1998 om monsterskydd (EGT L 289, 28.10.1998) (prop. 2001/02:121).
Andringarna innebar att samma 16sning som i patentlagen anvindes dven
i monsterskyddslagen och att prioritet alltsd medges ocksd fran
ansokningar som gjorts i en stat som dr ansluten eller ett omrade som é&r
anslutet till WTO-avtalet. Bestdmmelserna om de nédrmare
forutséttningarna for prioritet som fanns i monsterskyddsforordningen
fordes samtidigt Over till monsterskyddslagen (8-8 d §§
monsterskyddslagen).

Utstdllningsprioritet

Enligt artikel 11 i Pariskonventionen ska en medlemsstat, i enlighet med
sin egen lagstiftning, meddela provisoriskt skydd for bl.a. varumérken
som anvinds for varor som visas pa officiella eller officiellt erkdnda
internationella utstdllningar som anordnas i ndgon av medlemsstaterna.
Artikeln &r enligt sin lydelse alltsa inte tvingande.

1 18 § VML finns en bestimmelse om utstéllningsprioritet som bygger
pa denna artikel. Den innebédr att en ansdkan om registrering av ett
varumédrke som for forsta gdngen anvénts for en vara som har visats pa
en internationell utstéllning, i forhallande till andra ansokningar eller
med hénsyn till anvindning som skett av andra kénnetecken, ska anses
vara gjord samma dag som mirket anvdndes vid utstdllningen. En
forutséttning &r att ansékan om prioritet ges in hér i landet inom sex
manader efter det att varan stélldes ut for forsta gdngen. Av 16 § VMF
foljer att sokanden maste begéra prioritet innan registrering sker. Néar
begiran om prioritet gors ska s6kanden ocksd ge in den utredning som
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han eller hon vill &beropa for att visa att utstéllningen &r att anse som
internationell.

Regler om internationella utstéllningar finns dven inom patentrétten.
Ett patent kan beviljas trots att en uppfinning gjorts allmént tillgénglig pa
internationell utstdllning. Enligt 2 § fjarde stycket 2 patentlagen maste
det vara fraga om en sadan officiell eller officiellt erkénd internationell
utstdllning som avses i konventionen den 22 november 1928 om
internationella utstédllningar.

Niér det géller monsterskydd gjordes under 2002 omfattande &ndringar
i motsvarande regler nir monsterdirektivet genomfordes. Den tidigare
bestimmelsen om internationella utstéllningar upphdvdes och ersattes
med sdrskilda regler om nér ett monster ska anses ha blivit allméint
tillgdngligt. Numera géller en generell ettarig s.k. nyhetsfrist. En
formgivare kan gora ett monster allmént tillgéngligt, exempelvis genom
att visa det pa en utstillning, utan att nyheten dirigenom gér forlorad (se
3 a § monsterskyddslagen).

9.9.2 Prioritetsreglerna fortydligas och fors in i lagen

Regeringens forslag: 1 varuméirkeslagen anges uttryckligen att
prioritet ska medges fran ans6kningar om varumirkesregistrering som
gjorts dels 1 en annan stat som ar ansluten till Pariskonventionen, dels i
en annan stat som dr ansluten till eller ett omrade, som &r anslutet till
avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen (WTO).
Vidare anges att samma prioritet ska medges ocksa fran en ansdkan
om registrering som avser ndgon annan stat eller ndgot annat omrade,
om motsvarande prioritet fran en svensk ansokan medges dédr den
tidigare ansdkan har gjorts och om dir géllande lagstiftning i
huvudsak stimmer 6verens med Pariskonventionen. I lagen tydliggdrs
ocksa att endast en sédan utstéllning som avses i konventionen den 22
november 1928 om internationella utstillningar ger rétt till prioritet.
De foreskrifter om de nérmare forutsattningarna for prioritet som i dag
finns i férordningen om utldndska varumirken m.m. och i 1960 ars
varumérkesforordning fors i huvudsak oférdndrade over till den nya

varumarkeslagen.

Kommitténs forslag Overensstimmer i huvudsak med regeringens.
Enligt kommitténs forslag ska dock bestimmelser om Patent- och
registreringsverkets mojligheter att foreldgga sokanden att ge in vissa
handlingar for att styrka begérd prioritet inte tas in 1 lagtexten.
Kommittén foreslar heller inte nagon bestimmelse om réttsféljden for en
s6kande som inte foljer foreskrifterna om prioritet. (Se SOU 2001:26 s.
200 £.)

Remissinstanserna: Endast ett fatal remissinstanser har yttrat sig i
frdgan. De har tillstyrkt kommitténs forslag eller limnat det utan erinran.

Skilen for regeringens forslag: Regeringen behandlar forst fragan
om s.k. konventionsprioritet. Som kommittén anforde ar de konventions-
ataganden som ligger bakom bestimmelserna om vilka ansékningar som
ska grunda en ritt till prioritet desamma inom varumérkesritten,
patentritten och monsterritten. Sverige &r i detta avseende bundet av
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reglerna i Pariskonventionen och i TRIPs-avtalet. Enligt regeringens
uppfattning ar det darfor naturligt att fragor om prioritet s langt mojligt
regleras pd samma sitt inom dessa réttsomraden. Likartade regler som
kan vara till ledning finns dven inom vaxtforddlarratten.

Som framgétt i foregdende avsnitt har det under senare ar gjorts
andringar i patentlagen och i véxtforddlarrattslagen som innebér att
prioritet ska medges dven for en ansdkan om registrering av en sadan
rittighet som gjorts i en stat som &r medlem i WTO eller ett omrade som
ar anslutet till WTO (se prop. 2000/01:13 s. 31-36). Motsvarande
andringar har darefter genomforts 1 monsterskyddslagen (prop.
2001/02:121 s. 102-105).

Lagéndringarna foranleddes av att TRIPs-avtalet anses medféra en
skyldighet for medlemsstaterna att medge prioritet frén en ansékan om
registrering av en sadan réttighet som gjorts i en annan medlemsstat i
(eller omrade anslutet till) WTO samt att det bedomdes inte helt klart att
tidigare regler medgav prioritet i alla tinkbara situationer avseende
sddana ansokningar.

Eftersom TRIPs-avtalet géller &ven for varumérkesrétten bor det ocksa
i varumirkeslagen uttryckligen anges att prioritet medges bade fran
ansokningar som gjorts i en stat som ar ansluten till Pariskonventionen
och fran ansdkningar som gjorts i en stat som &r ansluten till WTO-
avtalet. Eftersom &dven ett omrade kan vara anslutet till WTO-avtalet bor
bestimmelsen, liksom i dvriga lagar pd det industriella rattsskyddets
omrade, utformas sa att ocksa sddana omraden omfattas.

De materiella bestimmelserna om néir konventionsprioritet medges
finns i dag i forordningen om utléndska varumérken m.m. Som framgér i
foregdende avsnitt har det i ovriga lagar inom det industriella rattskyddet
redan gjorts dndringar som innebér att bestimmelserna om forutsitt-
ningarna for prioritet forts ver fran respektive underliggande forordning
till den aktuella lagen. Anledningen till detta &r att Lagradet i det
lagstiftningsdrende som foregick &dndringarna 1 patentlagen och
vaxtforadlarrittslagen  (prop.  2000/01:13) mot  bakgrund av
regeringsformens bestimmelser uttalade att det &r ett ofrdnkomligt krav
att foreskrifterna om de villkor som en sdkande ska uppfylla for att fa ratt
till prioritet finns i lag. Synpunkten grundar sig pa den omsténdigheten
att pafoljden av att foreskrifterna inte iakttas, dvs. att rétten till prioritet
gér forlorad, dr av civilrdttslig art och av stor betydelse for den enskilde.
Regeringen delade Lagrddets uppfattning och foreslog att
bestimmelserna om prioritet skulle foras dver till lag (prop. 2000/01:13
s. 36). Samma 16sning valdes ocksa i monsterskyddslagen (prop.
2001/02:121 s. 104 f.).

Kommitténs forslag innebdr att det i varumérkeslagen anges att en
s6kande som vill aberopa konventionsprioritet ska visa vem som har
gjort den tidigare ansdkan, var och nér den har gjorts och vilket nummer
den har. Kommittén har ddremot ansett att det inte dr nédvandigt med en
mer detaljerad reglering. Enligt regeringens uppfattning ar det dock
onskvirt att bestimmelserna i varuméirkeslagen utformas efter samma
modell som valts i de andra lagarna inom det industriella réttskyddet.
Detta innebér att samtliga de bestimmelser om forutsittningarna for
prioritet som i dag finns i férordningen om utléndska varuméirken m.m.
bor foras over till den nya varumérkeslagen. Vidare bor det pa samma
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sitt som gjorts i dvriga lagar inom det industriella rittsskyddet inforas en
bestimmelse som anger att rétten till prioritet inte giller om s6ékanden
inte foljer foreskrifterna om konventionsprioritet (se 6 g § patentlagen,
8 d § monsterskyddslagen och 3 kap. 6 a § fjarde stycket vaxtforadlar-
rattslagen).

En ytterligare frdga som bor beréras dr om det bor vara mojligt att
aberopa en senare ansdkan som prioritetsgrundande. Enligt dagens
varumérkesrittsliga reglering kan endast den forsta ansékan som gjorts i
en Parisunionsstat aberopas som grund for prioritet. Inom patent- och
monsterskyddsomradet dr det ddremot i vissa fall mojligt att &beropa en
senare gjord ansdkan som grund for prioritet (se 6 d § patentlagen och
8 b § monsterskyddslagen). Enligt artikel 4 C (4) i Pariskonventionen &r
en forutséttning for att en senare gjord ansdkan ska fa aberopas till grund
for prioritet att den forsta ansdkan inte har blivit allmént tillgénglig.
Eftersom ansokningar om varuméirkesregistrering normalt blir allmént
tillgéngliga sé snart de ges in anser regeringen, i likhet med kommittén,
att nagra regler som gor det mojligt att dberopa dven en senare ansdkan
som prioritetsgrundande inte bor inforas i den nya varumérkeslagen.
Aven i fortsittningen bor prioritet alltsd bara kunna grundas pa den forst
gjorda ansokningen.

Nir det sedan géller fragan om s.k. utstillningsprioritet sa skiljer sig,
som framgatt i foregdende avsnitt, regleringen i de olika lagarna pé det
industriella  réttsskyddets omradde &at. Vid genomforandet av
monsterdirektivet ersattes bestdimmelsen om utstdllningsskydd i
monsterskyddslagen med utforligare regler om nir ett monster anses vara
allmént tillgéngligt. For patent och varumérken géller diremot mer
begrinsade regler.

Som kommittén har pépekat har regler om utstdllningsprioritet (eller
bestimmelser om nér ett skyddsforemél ska anses vara allmént
tillgdngligt)  generellt sett mindre praktisk betydelse inom
varumérkesritten &n inom patent- och monsterritten. Detta hénger
samman med det nyhetskrav som finns for att patent eller monsterrétt ska
beviljas. 1 de fall dar utstéllningsprioritet dnda blir aktuellt inom
varumérkesrétten ar det givetvis viktigt att bestimmelserna &r tydliga. |
18 § VML framgér inte vilka internationella utstéllningar som ger rétt till
prioritet. Kommittén har pekat pd att Pariskonventionens
utstdllningsbegrepp inte definieras tydligt och foreslagit att
bestimmelsen i1 varumérkeslagen i detta avseende i stéllet ska utformas
pa samma sitt som i patentlagen. Detta innebér att prioritet endast skulle
gélla for sddana internationella utstdllningar som avses i konventionen
den 22 november 1928 om internationella utstéllningar. Regeringen delar
kommitténs uppfattning.

1 16 § VMF finns en kompletterande bestimmelse om forfarandet nér
en sokande vill aberopa utstdllningsprioritet. Denna bestaimmelse bor, pa
samma sitt som foreslagits betraffande reglerna om konventionsprioritet,
foras oOver till den nya varumédrkeslagen. Darutéver bor det, som
kommittén har foreslagit, anges i lagen att sokanden ska visa ndr mérket
anvéndes vid utstdllningen.

Pa samma sdtt som foreslagits tidigare ndr det géller
konventionsprioritet, bor det i den nya varumérkeslagen anges att rétten

Prop. 2009/10:225

204



till prioritet inte géller for det fall sokanden inte foljer foreskrifterna om Prop. 2009/10:225

utstdllningsprioritet.

9.10 Andringar i ett registrerat varumérke m.m.

9.10.1 Dagens regler om varumérkesinnehavarens moéjligheter
att begiira ovisentliga dndringar i det registrerade
varumirket

Enligt 24 § VML kan det pa innehavarens begidran goras sadana
ovisentliga dndringar i ett registrerat varumirke som inte paverkar
helhetsintrycket. Skilet till detta kan vara att varumirket har anvénts
under ldng tid och att det under denna tid gjorts smérre fordndringar i
market. Det kan exempelvis avse dndringar av adress eller obetydliga
forandringar 1 markets figurmdssiga utformning, exempelvis en
modernisering av nadgon detalj. Bestimmelsen har framfor allt betydelse
for figurmérken och kombinerade ord- och figurmirken samt utstyrslar.
Andringar i ordmirken kan endast goras i undantagsfall, eftersom dven
mycket sma fordndringar av ett registrerbart ord i regel far anses paverka
helhetsintrycket (se SOU 1958: s. 303 f., jfr prop. 1960:167 s. 135).

Av 24 § varumirkesforordningen foljer att en avgift ska betalas. Ett
beslut om éndring av ett registrerat varumirke ska enligt 46 § VML
kungoras.

Nir det géller kollektivméarken samt garanti- eller kontrollmérken finns
i 3 § andra stycket kollektivméarkeslagen en bestimmelse som innebir att
om de bestimmelser enligt vilka ett mérke far anvindas dndras, ska
innehavaren anmila dndringen till PRV. Bestdmmelsen motiveras av
allménhetens intresse av att ha tillgang till aktuella uppgifter om i vad
man ett kollektivmérke innebar ndgon form av garanti ndr det géller
kontrollen av och standarden for de varor for vilka mirket anvénds (se
SOU 1958:10 s. 369 f. och prop. 1960:167 s. 217 £.).

9.10.2 Oforindrade regler om dndringar i ett registrerat
varumérke m.m.

Regeringens forslag: Nuvarande lagregler om mdojligheten att gora
dndringar i ett registrerat varumérke &verfors utan nigra éndringar i
sak till den nya varumérkeslagen, med det tilligget att det anges i
lagtexten att en avgift ska betalas.

Den nuvarande bestimmelsen i kollektivmérkeslagen om skyldighet
att till PRV anmila dndringar av de bestimmelser enligt vilka ett
kollektiv-, garanti- eller kontrollméirke far anvindas fors utan sakliga
andringar over till den nya varumarkeslagen.

Kommitténs forslag innebér att endast vid en vasentlig dndring av de
bestimmelser enligt vilka ett kollektivmérke eller ett garanti- eller
kontrollmirke far anvidndas ska innehavaren anméila detta till PRV. I
Ovrigt overensstimmer forslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 443
och 444 1).
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Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort négon
synpunkt i denna del.

Skilen for regeringens forslag: Som framgar av foregidende avsnitt
kan det enligt 24 § VML pa innehavarens begiran goras sédana
ovisentliga &ndringar i ett registrerat varumirke som inte paverkar
helhetsintrycket. Av 24 § varumarkesforordningen foljer att en avgift ska
betalas. Ett beslut om en sddan &ndring ska enligt 46 § VML kungoras.

I likhet med kommittén anser regeringen att det inte bor goras nagra
sakliga dndringar i dessa bestimmelser. Som kommittén foreslog bor
bestimmelsen om att dndringsbeslut ska kungdras tas in i den
bestimmelse dér frigan om dndringar i ett registrerat varumérke regleras.
Det bor ocksa i bestimmelsen anges att en avgift ska betalas.

Niér det géller kollektiv-, garanti- och kontrollmérken finns i 3 § andra
stycket kollektivimérkeslagen en bestimmelse som innebdr att om de
bestimmelser enligt vilka ett marke far anvandas éndras, ska innehavaren
anmila 4ndringen till PRV. Aven sidana 4ndringar som ir av mindre
betydelse ska alltsa anmalas.

Kommittén ansag att det inte var rimligt att innehavaren skulle vara
skyldig att anméla alla sddana adndringar och foreslog dérfor att det i den
nya varumérkeslagen skulle inforas en bestimmelse som innebar att
anmélningsskyldigheten bara skulle omfatta vidsentliga &ndringar av
bestimmelserna. Ingen av remissinstanserna har framfort nagra
synpunkter pd kommitténs forslag.

Fragan huruvida en viss dndring av saddana bestimmelser som anger
under vilka forutsittningar exempelvis ett kollektivmérke far anvindas &r
att anse som visentlig eller inte torde i vissa fall kunna vara vansklig att
avgora. Enligt regeringens uppfattning finns det risk for att en
uppmjukning av anmélningsskyldigheten till att endast avse vésentliga
andringar kan medféra att de uppgifter som framgir av
varumdrkesregistret i vissa fall blir missvisande. Som anfordes i
forarbetena till den nuvarande bestimmelsen kan allménheten ha ett
intresse av att uppgifterna ar aktuella for att kunna beddéma vad det
innebér att mirket far anvidndas for en vara (se SOU 1958:10 s. 369 f.
och prop. 1960:167 s. 217 £.). Aven for de enskilda som anvinder, eller
stir i begrepp att anvinda, det aktuella mirket dr det betydelsefullt att
kunna forlita sig pa att registret innehéller aktuella uppgifter. Mot denna
bakgrund, och dé det inte framkommit ndgot som tyder pa att det finns
nagra beaktansvdrda problem med den nuvarande ordningen, anser
regeringen att det inte bor goras ndgra fordndringar i detta avseende.

Sammanfattningsvis anser regeringen att den nuvarande bestimmelsen
om anmélningsskyldighet i 3 § kollektivméarkeslagen utan négra sakliga
fordndringar bor foras over till den nya varumairkeslagen.

9.11 Registreringens varaktighet och fornyelse av en
registrering
9.11.1 Skyddstid och fornyelse i dag

En varumirkesregistrering géller enligt 22 § forsta stycket VML fran den
dag d& ansdkan om registrering gavs in och i tio ar fran
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registreringsdagen. En registrering kan enligt paragrafens andra stycke pa
innehavarens begiran fornyas for en tid om tio ar fran utgangen av
foregdende registreringsperiod. Fornyelse kan ske hur manga ganger som
helst. Detta innebar alltsd att det, forutsatt att fornyelse sker, inte finns
nagon tidsgréans for hur lange en varumérkesregistrering kan gilla.

Nérmare bestimmelser om ansdkningar om fornyelse finns i 23 §
VML. Ansokan ska enligt forsta stycket goras skriftligen hos PRV. Den
far ges in tidigast ett ar fore och senast sex manader efter
registreringsperiodens utgang. Det finns ocksé en mojlighet att anvinda
ett forenklat forfarande for att fornya en registrering. Om ansdkan enbart
avser fornyelse, ska ndmligen en inbetalning av fornyelseavgiften anses
utgdra en ansdkan om fornyelse (andra stycket). I 12 § VMF finns
bestimmelser om vad en ansdokan om fornyelse ska innehélla. Utdver
vissa formella uppgifter ska sokanden bland annat, i de fall dir det &r
aktuellt, 1dmna uppgift om eventuella begransningar nér de géller vilka
klasser av varor eller tjanster som registreringen ska gilla for. Om
sokanden ar ndgon annan &n den som &r antecknad som innehavare i
varumérkesregistret ska det till ansdkan fogas en handling som styrker
sokandens ratt till market. Vidare ska i vissa fall ett hemlandsbevis ges
in.

Handldggningen av ansdkan om fornyelse foljer i dvrigt samma regler
som handliggningen av en ans6kan om registrering (se 23 § tredje
stycket VML som anger att vad som foreskrivs i 19 § VML ska ha
motsvarande tillimpning pa handldggningen av en ansdkan om
fornyelse). Av 46 § VML foljer att ett beslut att fornya en registrering
ska kungoras.

9.11.2 Reglerna om registreringens giltighetstid, fornyelse och
avforande av en registrering behalls oférindrade

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om att en
registrering géller i tio ar och att registreringen dérefter kan fornyas
for ytterligare en tiodrsperiod i taget fors utan &ndringar i sak Gver till
den nya lagen. Aven bestimmelsen om att en registrering ska avforas
ur varumirkesregistret om den inte fornyas eller om innehavaren
begir det fors 1 huvudsak ofordndrad 6ver till den nya lagen.

Kommitténs forslag Gverensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 445).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfort nagon
synpunkt i denna del.

Skiilen for regeringens forslag: Som redovisas ndrmare i foregdende
avsnitt giller en varumérkesregistrering fran den dag d& ansdkan om
registrering gavs in och i tio ar fran registreringsdagen. Innehavaren kan
fornya registreringen ett obegransat antal ganger for en period om tio ar
at gangen (se 22 och 23 §§ VML).

Kommitténs forslag innebar att de nuvarande bestimmelserna skulle
foras over till den nya varumirkeslagen, dock med det tilligget att
registreringen skulle gilla forst fran den dag d& en ansdkan som
innehéller en atergivning av méirket kom in till PRV.
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Om bestdmmelsen utformas i enlighet med forslaget medfor det sakliga Prop. 2009/10:225
fordndringar nir det géller betydelsen av ingivningsdagen. Enligt
géllande ordning anses en ansdkan inkommen den dag den gavs in dven
om det sdkta varumairket inte har angetts tydligt i ansékan. Om sdkanden
senare kompletterar ansokan med en &tergivning av varumirket och
ansokan leder till att varumairket registreras, géller registrering alltsa fran
den dag ansokan gavs in (jfr d&ven avsnitt 15.6 angdende bestimmelserna
om ingivningsdag 1 Singaporekonventionen om varumérkesritt).
Kommitténs forslag innebar att registreringen i ett sadant fall skulle gélla
forst den dag dé kompletteringen gavs in till PRV. Négon motivering till
forslaget har dock inte lamnats.

En nackdel med forslaget &r att ingivningsdagen inte ldngre alltid &r
avgorande for fridgan om fran vilken tidpunkt registreringen géller. Man
maste kontrollera om den ursprungliga ansdkan innehdll en &tergivning
av varumirket och, om sa inte var fallet, vid vilken tidpunkt ansdkan
kompletterades. Det kan ocksd uppstd tillimpningssvarigheter i de
situationer ansdkan visserligen inneh6ll en atergivning, men
atergivningen inte uppfyllde de krav som stills i kompletterande
bestimmelser pé forordnings- och foreskriftsniva.

Ett skdl som skulle kunna anforas for att ansdkan ska innehélla en
atergivning av det sokta varumérket for att registreringen ska gilla fran
ingivningsdagen &r att den nuvarande ordningen kan utnyttjas. En
sokande kan ge in en ansdkan om registrering och forst senare
komplettera ansdkan med en atergivning av mérket och pa sé sitt fa
foretrdde framfor andra sokande. Ingen av remissinstanserna har dock
framfort att detta skulle utgora nagot problem.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte bor gdras nagot
sadant tillagg 1 lagen som kommittén foreslog. De nuvarande reglerna
bor alltsd utan négon fordndring i sak foras over till den nya
varumaérkeslagen.

Aven den nuvarande bestimmelsen 27 § andra stycket VML om att en
registrering ska avforas ur varumérkesregistret om den inte fornyas eller
om innehavaren begir det bor foras dver till den nya varumérkeslagen.
Det bor dock fortydligas i lagtexten att avforande kan avse registreringen
i sin helhet eller endast delvis.

I avsnitt 15.13 behandlas fragan huruvida det bor vara mojligt att fa en
avskriven ansokan om fornyelse aterupptagen.

10 Héavning av registrering

10.1 Grunder for hdvning av registrering

10.1.1 Svenska forhéllanden i dag

Vad som kan utgora grund for att hdva en varumérkesregistrering anges i
25 och 25 a §§ varumérkeslagen (1960:644), forkortad VML. 1 forsta
hand kan en registrering hdvas om den tillkommit i strid mot lagen, dvs.
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utgor hinder mot registrering kan alltsé ségas dven utgora grund for att
senare hiva registreringen. En forutsittning for havning &r dock att skélet
mot registrering fortfarande foreligger och — nér hindret utgors av ett
tidigare varukdnnetecken — att ritten till det ifrdgasatta varumairket inte
kan bestd enligt reglerna i 8 eller 9 § om forvéxlingsbara varukdnne-
teckens samexistens (25§ forsta stycket forsta meningen VML).
Ytterligare en forutséttning for hdvning av ett varumdrke — nér hindret
utgors av ett tidigare registrerat varumirke — dr att innehavaren av det
tidigare varumdrket har gjort verkligt bruk av varumérket inom de
tidsfrister som foreskrivs i 25a § (25 § forsta stycket andra meningen
VML).

I vissa fall kan varumérkesregistreringar hévas pa grund av omsténdig-
heter som har intréffat efter registreringen (se 25 § andra stycket 1-4
VML), t.ex. om varumirket forlorat sin sérskiljningsforméga. En sérskild
grund for hdvning 4r om innehavaren inte i tid tagit varumirket i bruk
(25a§ VML). Enligt dessa regler om anvindningstvang géller att om
innehavaren av ett registrerat varumirke inte inom fem &r efter det att
registreringsforfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumérket hér i
landet for de varor eller tjanster som det registrerats for far registreringen
hdavas, om det inte finns giltiga skdl att varumirket inte anvints.
Detsamma géller om sédant bruk inte skett inom en period av fem éar.

For kollektivmarken géller vidare att de kan hdvas, forutom av de skél
som anges i 25 § VML, om gillande bestimmelser for maérkets
anvindning inte ratteligen anmdlts till varumirkesregistret eller om
mirket anvidnds pad sddant sitt att allminheten vilseleds, se 5 §
kollektivmérkeslagen (1960:645).

10.1.2 EU-rittsliga bestimmelser om hiivningsgrunder

I Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25), forkortat varumairkesdirektivet, finns det
bestdmmelser rorande dels ogiltighetsgrunder (artiklarna 3 och 4), dels
grunder for hivning (artikel 12). Ogiltighetsgrunderna kan ocksé utgora
registreringshinder, medan grunderna for hédvning tar sikte péa
forhallanden som intréffat efter registreringen, t.ex. att varumirket pé
grund av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmin
beteckning i handeln for en vara eller tjanst for vilken det ar registrerat
(artikel 12.2 a) eller att innehavaren inte i tid tagit det i bruk (artiklarna
12.1 och 10). For kollektiv-, garanti- och kontrollméirken finns mojlighet
for medlemsstaterna att tillimpa ytterligare ogiltighets- eller
hévningsgrunder (artikel 15.1).

Varumirkesdirektivet verlamnar & medlemsstaterna att bestimma
vilka réttsverkningar som ska bli foljden av att grund for ogiltighet
respektive grund for hidvning foreligger (sjitte skilet i ingressen till
varumdrkesdirektivet). De svenska reglerna om hédvning av varumérken
ar utformade for att uppfylla varumirkesdirektivets krav (se prop.
1992/93:48 s. 95 f. om éndringar i de immaterialréttsliga lagarna med
anledning av EES-avtalet).
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Motsvarande indelning i ogiltighetsgrunder och grunder for hdvning
finns ocksa i artiklarna 51-54 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvaruméarken (EUT L 78, 24.3.2009,
s. 1), forkortad varumérkesforordningen. Till skillnad fran vad som géller
enligt varumérkesdirektivet finns réittsverkningarna vid grund for
ogiltighet respektive grund for hévning reglerade i varumairkes-
forordningen. Att det foreligger grund for hdvning innebdr att
gemenskapsvarumirket, som huvudregel, ska anses ha forlorat sina
rattsverkningar fran dagen for ansdkan om hdvning (artikel 55.1). Att det
foreligger grund for ogiltighet innebdr att de réttsverkningar som &r
knutna till gemenskapsvarumirket aldrig ska anses ha existerat (artikel

55.2).

For gemenskapens kollektivmirken finns ytterligare ogiltighets- och

havningsgrunder (se artiklarna 73 och 74).

10.1.3 Tydligare hivningsbestiimmelser

Regeringens forslag: Det nuvarande kravet pa att den omsténdighet
som innebar hinder mot registrering eller registreringens bestand
fortfarande foreligger vid provningen av frdgan om hévning, fors 6ver
till den nya varumérkeslagen.

Ett dldre inarbetat varukdnnetecken ska i fortsdttningen kunna
utgdra grund for hdvning av en yngre registrering endast om den aldre
rittigheten géller i en vésentlig del av landet. Detsamma ska gélla for
naturliga varukénnetecken sdsom dldre néringskdnnetecken och namn.
En éldre registrerad firma som anvénds i ndringsverksamhet ska dock
utgdra grund for hdvning dven om firmaregistreringen inte géller i en
vésentlig del av landet.

I den nya varumérkeslagen uppstéills som villkor for att en
varumérkesregistrering ska kunna hédvas pa grund av att mirket i
handeln har blivit en allmén beteckning for sddana varor eller tjanster
som registreringen avser, att detta beror pd innehavarens handlande
eller passivitet. PA motsvarande sétt uppstills det i den nya varu-
mirkeslagen som villkor for att en varumérkesregistrering ska kunna
hévas pd grund av att méirket har blivit dgnat att vilseleda allmédnheten,
att detta beror pa det bruk som innehavaren eller ndgon med dennes
samtycke gjort av varumérket.

Bestammelsen om anvéndningstvang utformas sa att det framgar att
femarsfristen borjar 16pa fran den dag da frdgan om registrering
slutligt har avgjorts.

Det fortydligas att hdvningsbestimmelserna avseende bristande
anvandning géller dven for kollektiv-, garanti- och kontrollmérken.
Det infors vidare en mojlighet att hdva ett kollektiv-, kontroll eller
garantimirke om maérket anvints pé ett sitt som inte ar forenligt med
villkoren for anvédndningen av mirket och innehavaren inte har
vidtagit rimliga atgirder for att forhindra detta.

I ovrigt overfors de hittills géllande grunderna i varumérkeslagen
och kollektivmarkeslagen for att fi en registrering hdvd i allt
viasentligt oforédndrade till den nya varumairkeslagen.
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Kommitténs forslag: Ett varumirke ska enligt kommitténs forslag
kunna hdvas pa grund av att det saknade sirskiljningsforméga vid
registreringen trots att det forvdrvat denna egenskap da fragan om
hiivning provas. Over huvud taget ska det enligt kommittén inte krivas
att den omstindighet som innebar hinder mot registrering eller
registreringens bestand fortfarande foreligger vid prévningen av fragan
om hdvning. [ ovrigt stimmer forslaget i huvudsak Overens med
regeringens. (SOU 2001:26 s. 217 och 446 f.)

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig generellt om
grunderna for hdvning av registrering. Patentbesvirsrdtten har
emellertid, i samband med frdgan om forutsittningarna for registrering,
pekat pa bestimmelsen i1 (nuvarande) artikel 52.2 i1 varumérkes-
forordningen. Bestdmmelsen innebér att ett gemenskapsvarumairke inte
far forklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess anvindning, har
uppnatt sérskiljningsforméga, dven om det saknade denna egenskap vid
registreringen. Enligt Patentbesvérsritten bor det Overvdgas om inte
samma ordning bor gélla enligt den nya varumérkeslagen. Patentbesvirs-
ratten har ocksé ansett att det inte i lagtexten bor anges krav pa vad som
orsakat att ett varumérke forlorat sin sérskiljningsférmaga samt haft
andra redaktionella synpunkter pa lagtexten. Patentbesvarsritten har
slutligen uttalat sig om skyddet for lokalt inarbetade kdnnetecken och de
problem som kan uppkomma om sédana inte ska kunna utgéra hinder
mot att en varumérkesregistrering bestar (se vidare avsnitt 9.7.3). Patent-
och registreringsverket (PRV) har tillstyrkt forslaget att lokalt inarbetade
kiannetecken inte lingre ska utgéra grund for hédvning av en
varumarkesregistrering. Svenska Patentombudsforeningen har anfort att
ibruktagandefristen om fem &r som géller enligt bestimmelsen om
underlaten anvindning, bor 16pa frén registreringsdagen, dven om
registreringen da &nnu  inte vunnit laga kraft. Svenska
Patentombudsforeningen har vidare framstéllt oOnskemédl om ett
fortydligande, antingen i lagtexten eller i 6vrigt, av den s.k. karensregel
som giller for anvindning efter utgdngen av femarsfristen och fore en
ansokan om hévning.

Skilen for regeringens forslag: Enligt Varumirkeskommitténs
forslag ska de nuvarande grunderna for hdvning av en registrering i
varumérkeslagen och kollektivmérkeslagen overforas i huvudsak
oforindrade till den nya varumirkeslagen. Enligt forslaget ska man dock
genomgdaende ta bort det nuvarande kravet pé att den omsténdighet som
innebar hinder mot registrering eller registreringens bestand fortfarande
maste finnas kvar vid provningen av frdgan om hévning. Enligt férslaget
ska exempelvis en registrering kunna hivas pa grund av att varumérket
saknade sérskiljningsformaga vid registreringen trots att det efter
registreringen anvints pa ett sadant sitt sa att det forvérvat denna
egenskap nar frdgan om havning prévas.

Av kommentaren till kommitténs forfattningsforslag framgar att
forslaget hanger samman med forslaget nér det géller kravet pa forvarvad
sdrskiljningsforméga vid ansdokan om registrering (se avsnitt 9.4.2). I den
delen innebdar kommitténs forslag att man vid registreringen endast ska
beakta sdrskiljningsforméga som forvdrvats genom anvéndning fram till
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ansokningsdagen. Regeringen har dock i avsnitt 9.4.2 gjort beddomningen
att kommitténs forslag i detta avseende inte bor genomforas och att den
hittills géllande regeln om att dven senare anvindning kan beaktas ska
flyttas over till den nya lagen. Redan detta talar emot att genomfora
kommitténs forslag dven i hdvningssituationerna.

Till det kommer att det dven i Gvrigt finns anledning att behélla det
nuvarande kravet pd att skdlet mot registreringen eller registreringens
bestand alltjimt maste foreligga vid provningen av frdgan om hévning.
En provning av frdgan om hédvning kan aktualiseras lang tid efter
registreringen. Innehavaren kan dé ha forlitat sig péd registreringen och
lagt ned stora resurser pa att bygga upp varumarket, som kan representera
ett betydande formogenhetsvérde. Att i det ldget héva en registrering pa
grund av en brist som forelag vid registreringen men som sedan lédnge &r
botad, t.ex. genom det sitt pa vilket varuméarket anvénts, skulle i ménga
fall kunna vara oskéligt mot innehavaren. En sddan ordning riskerar
ocksa att leda till en otrygghet hos innehavaren som kan ténkas paverka
dennes bendgenhet att gora investeringar i varumirket. For att undvika
detta anser regeringen, till skillnad mot kommittén, att gillande ritt inte
bor dndras pa denna punkt.

Regeringen har, liksom kommittén, foreslagit att det i lagen ska anges
att ett inarbetat varukdnnetecken bara har skydd inom den del av landet
dér det dr inarbetat. P4 motsvarande sétt ska ensamritten till ett
ndringskdnnetecken endast gélla inom den del av landet dar
néringskdnnetecknet dr skyddat och ett namn ska endast ha skydd inom
den del av landet ddr namnet anvénds, se avsnitt 7.2.3.

Regeringen har vidare foreslagit att de angivna typerna av aldre
rattigheter ska utgdra hinder mot registrering av ett varumirke endast om
de har skydd i en vésentlig del av landet. Se avsnitt 9.7.3. Dessa
fordndringar innebdr bl.a. att man ldgger sig nidrmare den ordning som
géller for gemenskapsvarumirken (se artikel 8.4 i1 varumérkesfor-
ordningen). En registrerad firma som anvinds i néringsverksamhet ska
dock utgodra registreringshinder dven om firmaregistreringen inte géller i
en viasentlig del av landet. Nar det géller Patentbesvirsrdittens
synpunkter avseende de problem som kan uppkomma till foljd av att
lokalt skyddade kdnnetecken inte utgér hinder for en registrering eller
dess bestand hénvisas till avsnitt 9.7.3.

Bestimmelserna om de allménna grunder for hdvning som bestar i att
ett registreringshinder har forelegat och alltjamt foreligger bor sakligt sett
utgoéra en spegelbild av bestimmelserna om registreringshinder. Det
innebér att nir det giller inarbetade varu- och niringskidnntecken samt
namn bor endast de som &dger skydd inom en visentlig del av landet
utgoéra grund for hdvning av en yngre varumérkesregistrering. Lagtek-
niskt 16ses det genom att det i bestimmelsen om allmédnna grunder for
hivning, liksom i den hittills géllande bestimmelsen (25 § VML), anges
att ett varumirke far hdvas om det har registrerats i strid mot lagen. Ett
mirke som har registrerats i strid mot de i lagen angivna hindren mot
registrering har registrerats i1 strid mot lagen. Darmed kan grund for
hévning av mérket foreligga. Konsekvensen av denna koppling mellan
registreringshindren och hévningsmdjligheten blir att endast saddana
inarbetade varu- och néringskdnnetecken samt namn som giller i en
visentlig del av landet kommer att kunna utgéra grund for hivning. Aven
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vad géller registrerade firmor ska hévningsgrunden spegla registrerings-
hindret. Det innebdr alltsd att eftersom &ven firmor som endast &r
registrerade lokalt utgdr registreringshinder ska de &ven utgora
havningsgrund. Ocksa det astadkoms lagtekniskt genom att det i
bestimmelsen om allménna grunder fér hdvning anges att ett varumirke
far hdavas om det har registrerats i strid mot lagen.

Enligt kommitténs foreslag ska de nuvarande grunderna for hdvning
som bestar i att varumairket inte ldngre har sérskiljningsformaga respek-
tive att det har blivit vilseledande &ndras. Nér det géller varumérken som
blivit vilseledande ska enligt forslaget som forutsittning for hévning
stillas kravet att varumaérket blivit vilseledande till foljd av innehavarens
bruk (eller det bruk som ndgon annan med innehavarens samtycke dgnat
sig at). Nar det géller varumérken som inte ldngre har sarskiljnings-
formaga ska vidare som fOrutséttning for hévning stéllas kravet att
varumdrket blivit en allmidn beteckning for sddana varor eller tjdnster
som registreringen avser till f6ljd av innehavarens handlande eller
passivitet.

Forslaget motiveras utforligast i forfattningskommentaren, dér det
anges att man vill knyta ndrmare an till varuméarkesdirektivet (artiklarna
12.2 a och 12.2 b) och att det innebér en inskrdankning i mojligheten att fa
en registrering hidvd pa dessa grunder. Detta eftersom forslaget stiller
upp krav pa orsaken till att mérket har forlorat sin sérskiljningsformaga
respektive har blivit vilseledande. Enligt kommitténs beddmning har en
sadan dndring av bestimmelserna troligen inte nagon praktisk betydelse.

Patentbesvirsrdtten har emellertid uttalat att det inte bor stéllas négra
sdrskilda krav pd vad som har orsakat att ett varumirke forlorat sin
sarskiljningsformaga eller att varumirket har blivit vilseledande, efter-
som angivande av orsaker i lagtexten kan komma att leda till onddiga
provningar av dessa rekvisit.

Av varumirkesdirektivets ordalydelse, liksom av EU-domstolens
praxis (se t.ex. EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mél C-145/05,
Levi Strauss & Co mot Casucci SpA, REG 2006 1-03703) framgér att for
att ett registrerat varumirke ska kunna hdvas pa grund av att det har
forlorat sin sdrskiljningsformaga maste den forlorade sérskiljnings-
formagan bero pad innchavarens agerande eller brist pa agerande.
Motsvarande giller om ett registrerat varumérke ska kunna hdvas pé
grund av att det efter registreringen har blivit vilseledande, dock att det i
sadant fall krivs ett aktivt handlande av innehavaren eller ndgon som
agerar med innehavarens samtycke (se t.ex. EU-domstolens dom den 30
mars 2006 1 mal C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental
Shelf 128 Ltd, REG 2006 1-03089).

Exempel pé fall d& innehavarens handlande kan leda till forlorad
sérskiljningsforméga dr om innehavaren anvénder mérket pa ett sétt som
medfor att det beskriver varan eller tjdnsten som siddan snarare an att
utgora ett kénnetecken for varans eller tjanstens kommersiella ursprung.
Innehavaren bor séledes undvika att anvinda mérket som en typbeteck-
ning, t.ex. genom att boja ord som ingér i varumirket, anvinda sédana
ord som adjektiv eller liknande i reklam etc. Nér det géller nya och
innovativa varor dr det inte sdllsynt att allménheten, utan innehavarens
medverkan, anvinder mérket pa ett sidant beskrivande sétt. I sddant fall
kan innehavaren soka forhindra att sarskiljningsformégan géar forlorad
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genom att i sin marknadsféring m.m. anvénda ett beskrivande namn fér Prop. 2009/10:225

den nya varan att anvéndas vid sidan av sjilva varumarket. Innehavaren
kan ocksa i forekommande fall for att undvika att sérskijningsformagan
gir forlorad behdva utverka forbud for tredje man att anvinda ett
varukdnnetecken som dr forvaxlingsbart med innehavarens (se punkt 34 i
EU-domstolens dom den 27 april 2006 i mal C-145/05, Levi Strauss &
Co mot Casucci SpA).

Bestdmmelserna i varumarkeslagen om att en registrering far hdvas om
mirket har blivit vilseledande eller har forlorat sin sdrskiljningsférmaga
(25 § andra stycket 1 och 2) ska tolkas i ljuset av varumérkesdirektivet
och med beaktande av den praxis som utvecklats av EU-domstolen. Av
savdl varuméarkesdirektivet som EU-domstolens praxis ar det klarlagt att
for att en varumérkesregistrering ska kunna hivas pd grund av forlorad
sarskiljningsformaga eller for att varumaérket blivit vilseledande maste
vissa krav vara uppfyllda ndr det giller orsaken till att varumairket
forlorat sin sdrskiljningsférmaga eller blivit vilseledande.

For att tydliggora detta bor bestimmelserna i den nya varumérkeslagen
om hévning pé grund av forlorad sérskiljningsforméaga eller for att ett
varumérke blivit vilseledande ligga dnnu ndrmare varumirkesdirektivets
ordalydelse. Nar det géiller hdvning pa grund av att varumérket forlorat
sin sérskiljningsformaga, bor siledes stéllas upp ett krav pa att detta
beror pa innehavarens handlande eller passivitet. P4 motsvarande sétt bor
det, ndr det géller hdvning pa grund av att varumirket kommit att bli
vilseledande, stdllas upp ett krav pa att detta beror pa det bruk som
innehavaren eller ndgon med dennes samtycke gjort av varumairket. Detta
medfor alltsd, som framgatt, inte ndgon egentlig dndring av rattsléaget.
Svensk domstol har redan tidigare varit tvungen att tolka den gamla
lagtexten i ljuset av direktivet. Den nya lagtexten innebdr endast att det
blir tydligt redan av lagtextens ordalydelse vilka forutséttningarna for
hivning i dessa fall &r.

Dessutom &r det hdr inte fragan om situationer dar det redan vid
tidpunkten for registreringen av ett varumirke foreldg hinder mot
registreringen pa grund av bristande sarskiljningsforméga eller for att
mirket var vilseledande, utan endast de situationer dir omstdndigheter
intréffat darefter som kan leda till hdvning av registreringen. Om ett
varumérke registrerats trots att det redan vid registreringstidpunkten t.ex.
var dgnat att vilseleda allmdnheten kan hdvning ske med stod av
bestdmmelserna om att en registrering av ett mérke kan hévas om det har
registrerats i strid mot lagen och registreringen fortfarande strider mot
lagen.

Nér det géller forlorad sirskiljningsformaga finns ytterligare en fraga
att ta stillning till. Av varumirkesdirektivets ordalydelse framgar att ett
varumérke ska kunna hdvas om varumérket “har blivit en allmén
beteckning i handeln for en vara eller tjénst for vilket det ar registrerat”
(artikel 12.2 a). Varumirkeskommittén foreslog en ordalydelse i enlighet
med direktivets, vilket innebar att bestimmelsen om forlorad
sdrskiljningsformaga i den nya varumérkeslagen inte skulle innehalla
ordet ”’sdrskiljningsféormaga”. Bestimmelsen skulle i stéllet, enligt
forslaget, utformas helt och héllet med den exakta ordalydelsen i artikel
12.2 a som forebild. Regeringen delar kommitténs uppfattning att det
med hénsyn till varumérkesdirektivets ordalydelse i detta hédnseende och
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den praxis som utvecklats av EU-domstolen betrédffande artikel 12.2 a &r
lampligast att den foreslagna bestdmmelsen i den nya varumérkeslagen
angdende forlorad sérskiljningsforméga fortydligas sé att det framgér att
den omfattar de situationer dér ett varumirke forlorat sin sérskiljnings-
formaga pa sa sitt att det har blivit en allmén beteckning i handeln for en
vara eller tjanst for vilken det &r registrerat.

Det kan dock mycket vl tdnkas férekomma fall déar ett varumirke kan
anses ha forlorat sin sérskiljningsformaga utan att mérket for den sakens
skull har kommit att bli en allmén beteckning i handeln for en vara eller
en tjanst, t.ex. for att den har kommit att beskriva varans méingd eller
anvindning eller ndgot liknande. EU-domstolen har &nnu inte gett
végledning i frdgan huruvida hdvning ska ske dven i ett sddant fall. Det
rimligaste vore, enligt regeringens mening, att se situationen att ett
varumidrke kommit att bli en allmén beteckning for en vara eller tjénst
som endast en av de situationer d& uppkommen bristande
sarskiljningsformaga kan leda till hdvning. Det dndrar emellertid inte pa
det forhéllandet att den svenska lagtexten bor vara anpassad till
varumérkesdirektivet pa denna punkt. Kommitténs forslag bor alltsa
genomforas. Det far ankomma pa de réttstillimpande myndigheterna att,
med végledning av kommande avgoranden fran EU-domstolen, tolka
bestdmmelsen och utbilda en praxis kring denna.

I den nuvarande varumérkeslagen (25 a § forsta stycket) foreskrivs att
ett varumérke under vissa forhallanden far hivas bl.a. om en innehavare
av ett registrerat varumirke inte inom fem ar efter det att registrerings-
forfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumaérket hér i landet for de
varor eller tjnster som det registrerats for. Enligt kommitténs forslag
skulle ordalydelsen av motsvarande bestimmelse i den nya varuméirkes-
lagen i stort sett Overensstimma med ordalydelsen i den nuvarande
bestimmelsen, dock att femarsfristen ska rdknas frdn den dag da frigan
om registrering slutligt avgjorts. Svenska Patentombudsforeningen har
ansett att femarsfristen bor riknas frén registreringsdatum — dven om
registreringen dd dnnu inte vunnit laga kraft — och har framfort att
kommitténs forslag i och for sig innebar ett fortydligande i forhéllande
till den nuvarande lagtexten. Svenska Patentombudsféreningen har
emellertid ansett att viss osdkerhet kvarstér kring nér fristen borjar 16pa
dven med kommitténs forslag.

Bestimmelsen 1 25 a § forsta stycket VML har sin grund i artikel 10.1 i
varumérkesdirektivet (jfr artikel 15 i varumérkesforordningen). Enligt
den bestimmelsen ska femadrsfristen ridknas frdn det att registrerings-
forfarandet avslutats. Nar 25 a § infordes i varmirkeslagen skedde
invandningsforfarandet fore beslutet om registrering. Darfor intog sjilva
registreringen en betydelsefull plats for fragan om fristens berdknande.
Direfter har emellertid systemet for varumérkesregistreringar dndrats sé
att inviindningsforfarandet sker efter registreringen. Andringarna i
forfarandet medforde inte ndgra éndringar i 25 a § varumérkeslagen.

Fragan dr nu hur bestimmelsen i den nya varumérkeslagen om
femarsfristen ska utformas s& att den dels blir tydlig och
direktivkonform, dels beaktar att invindningsfoérfarandet numera ligger
efter registreringen. Ordalydelsen av den nuvarande svenska
bestimmelsen om anvéndningstvang ligger nédra ordalydelsen av artikel
10.1 i varumérkesdirektivet. Bestimmelsen anger dock inte tydligt nér
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femarsfristen borjar 16pa. Varumérkeskommitténs forslag daremot anger
pa ett mer precist sitt nir femarsfristen fér anviandning av ett varumérke
borjar att 16pa.

EU-domstolen har i sin dom den 14 juni 2007 i mél C-246/05, Armin
Haupl mot Lidl Stiftung & Co. KG, REG 2007 1-04673 gjort flera
uttalanden om femarsfristen i artikel 10. Domstolen konstaterade bl.a. att
det i artikel 10 inte pa ett otvetydigt satt faststélls fran och med vilken
tidpunkt brukandetiden ska borja rdknas och saledes nir den
femarsperiod som anges i bestdmmelsen borjar 16pa. Domstolen
betonade att som bestimmelsen dr formulerad definieras utgdngspunkten
for femarsperioden i forhallande till registreringsforfarandet, vilket &r ett
omrade som inte har harmoniserats genom direktivet. Detta innebar i sin
tur att ndmnda period kan anpassas till sérdragen i de nationella
forfarandena. Som exempel pé sérdrag i de nationella férfarandena angav
domstolen t.ex. mojligheten till invindningsforfarande enligt nationell
varumirkeslagstiftning. Domstolen godtog inte den standpunkt som
framfordes av den ena parten, att det var dagen for registrering som &r
den relevanta tidpunkten enligt artikel 10.1. I stéllet ska, enligt
domstolen, dagen dé registreringsforfarandet avslutas faststéllas i varje
medlemsstat i enlighet med de forfaranderegler vid registrering som
géller i denna stat.

Mot denna bakgrund ar det alltsd mojligt och enligt regeringen dven
lampligt att ge tydligare riktlinjer i den svenska lagtexten for hur fristen
ska berdknas. Tidpunkten ska bestdimmas utifrdn hur registreringsfor-
farandet 4r utformat i Sverige. Fristen bor borja 10pa nér registreringen ar
slutlig, vilket innebdr att invdndningsfristen ska ha Iopt ut eller
invindningsforfarandet vara avslutat och beslutet om att varumairket ska
bestd ska ha vunnit laga kraft. Aven den hittills gillande bestimmelsen
har tolkats pé detta sétt (réttsfallet NJA 2006 s. 7). Ett sddant synsitt tar i
beaktande att det som regel dr forenat med kostnader att ta ett varumérke
i bruk. Det &r knappast rimligt att krdva av innehavaren att han eller hon
ska gora storre investeringar i ett varumérke innan registreringen &r
slutlig.

Sammanfattningsvis foreslar regeringen, i likhet med kommittén, att
det av ordalydelsen av den foreslagna bestimmelsen ska framgé att
feméarsfristen borjar 16pa fran den dag da frdgan om registrering slutligt
har avgjorts.

Enligt 25 a § fjarde stycket forsta meningen VML far en registrering
inte hdvas, om varumérket har anvints under tiden mellan utgédngen av
den femarsperiod som omtalas i paragrafens forsta stycke och ansdkan
om hévning av registreringen. Anvindning som paborjats eller aterupp-
tagits efter femarsperiodens utgéng och inom tre manader fore ansdkan
om hévning ska emellertid l&dmnas utan avseende, om forberedelserna for
att pdborja eller ateruppta anvéndningen vidtogs efter det att
rattighetshavaren fatt kinnedom om att en ansdkan om hivning kunde
komma att goras (25 a § fjarde stycket andra meningen VML). Den
sistndmnda  bestdmmelsen  har  kommenterats av ~ Svenska
Patentombudsforeningen, som har ansett att regeln kan ge orimliga
resultat om lang tid gatt fran det att innehavaren t.ex. naddes av ett
varningsbrev med hot om hévning till det att innehavaren tog sitt méarke i
bruk och ansdkan om hdvning gors inom en treménadersperiod efter

Prop. 2009/10:225

216



ibruktagandet. Svenska Patentombudsforeningen har darfor efterfragat ett
fortydligande, antingen i lagtexten eller i ovrigt, av hur bestimmelsen
ska tolkas i denna situation.

Grunden for bestimmelsen i 25 a § fjarde stycket VML ér artikel 12.1 i
varumérkesdirektivet (jfr ocksé artikel 51.1 a i varumérkesforordningen)
och bestimmelsen i varumarkeslagen ansluter sig néra till varumaérkes-
direktivets ordalydelse. De fortydliganden som Svenska Patentombuds-
foreningen efterfragar skulle medfdra att lagtextens ordalydelse skulle
komma att avvika vésentligt fran direktivets. Nagon praxis fran EU-
domstolen som utvisar att eller hur man skulle kunna goéra en
rimlighetsavvigning av denna karensregel finns inte. I den situationen &r
det svart for en nationell lagstiftare att tillskapa en sddan regel. Det far i
stillet ankomma pa réttstillaimpningen och ytterst EU-domstolen att
utveckla en praxis kring hur bestimmelsen ska tolkas, med eventuella
rimlighetsavvégningar av den foreslagna karaktéren. Regeringen foreslar
dérfor, 1 likhet med kommittén, att bestimmelserna i 25 a § fjarde stycket
VML med vissa redaktionella fordndringar som har foreslagits av
Lagrddet tas in i sak oforandrade i den nya lagen.

For kollektiv-, kontroll- och garantimérkenas del féreslog Varumarkes-
kommittén att de bestimmelser om ytterligare hdvningsgrunder som
finns 5 § forsta meningen kollektivmérkeslagen skulle foras over till den
nya varumérkeslagen. Kommittén foreslog emellertid vissa sakliga
fordndringar i forhéllande till bestimmelserna i kollektivmérkeslagen.
For det forsta innebar kommitténs forslag att det fortydligas att dven
hiavningsbestimmelserna avseende bristande anvéndning ska gilla for
denna typ av médrken (se nuvarande 5 § kollektivmérkeslagen som endast
hénvisar till de hidvningsgrunder som anges i 25 § VML och inte till
bestimmelserna om hévning pa grund av bristande anvindning i 25 a §).
Regeringen har inte ndgon annan uppfattning dn kommittén i detta
hénseende.

For det andra ldmnade Varuméarkeskommittén ett forslag om adndrad
anmélningsskyldighet till registret vid &ndring av bestimmelserna
avseende kollektiv-, garanti- eller kontrollméirkets anvéndning. Det
foreslogs att anmélningsskyldighet endast skulle foreligga vid vésentliga
andringar, vilket ocksé fick till f6ljd att hdvning bara skulle komma i
fraga vid underlatenhet att anmaéla visentliga &dndringar. I avsnitt 9.10.2
har regeringen foreslagit att anmélningsskyldighet ska gélla alla typer av
andringar. Néagot krav pa att dndringen ska ha varit vésentlig for att
hivning ska komma i fraga blir ddrmed inte aktuellt.

Slutligen foreslog kommittén att den tidigare hivningsgrunden
avseende vilseledande anvidndning av mérket skulle ersittas med en
havningsgrund som tar sikte pa att ett kollektiv-, garanti- eller
kontrollmédrke ska kunna hdvas om maérket anvints pa ett sitt som &r
oforenligt med bestdmmelserna for anvdndningen av miérket och
innehavaren inte har vidtagit rimliga atgarder for att forhindra detta.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta utgdér en rimlig
anpassning av den svenska rétten till vad som géller fér gemenskapens
kollektivmérken (se artikel 73 a 1 varumérkesforordningen). Vilseledande
anviandning av mirket av mer allmént slag torde fortsdttningsvis ofta
kunna leda till hdvning enligt den foreslagna bestimmelsen om hadvning
av varumirken som har blivit 4gnade att vilseleda allménheten till f6ljd
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av innehavarens bruk (eller det bruk som nidgon annan med innehavarens
samtycke dgnat sig &t).

Sammanfattningsvis innebdr regeringens forslag f6ljande. Det
nuvarande kravet pa att den omstindighet som innebar hinder mot
registrering eller registreringens bestdnd fortfarande foreligger vid
provningen av fragan om hévning fors 6ver till den nya varumarkeslagen.
Vidare ska dldre inarbetade varukdnnetecken kunna utgdra grund for
hivning av en nyare registrering endast om den dldre rittigheten géller i
en viasentlig del av landet. Detsamma ska gilla for naturliga
varukdnnetecken sasom &ldre néringskdnnetecken och namn. En
registrerad firma som anvénds i ndringsverksamhet ska dock utgora
registreringshinder dven om firmaregistreringen inte géller i en visentlig
del av landet.

I nagra avseenden bor bestimmelserna, precis som kommittén
foreslagit, utformas sé att ordalydelsen eller det sakliga innehallet béttre
stimmer Overens med varumérkesdirektivet och varumérkesforordningen
eller sa att bestimmelsernas betydelse fortydligas.

Bestimmelsen om anvédndningstvang utformas sd att det framgar att
femarsfristen borjar 16pa fran den dag da fragan om registrering slutligt
har avgjorts.

Det fortydligas ocksa att hdvningsbestimmelserna avseende bristande
anvindning géller dven for kollektiv-, garanti- och kontrollméarken. Det
infors vidare en mdjlighet att héva ett kollektiv-, garanti- eller
kontrollmédrke om mérket anvints pa ett sdtt som &dr oforenligt med
villkoren for anvidndningen av mérket och innehavaren inte har vidtagit
rimliga dtgérder for att forhindra detta.

I ovrigt foreslar regeringen att de nuvarande grunderna for att fa en
varumadrkesregistrering hévd overfors i allt vasentligt ofordndrade till den
nya lagen. Nér det géller det materiella innehallet i bestimmelserna om
registreringshindren hanvisas till avsnitt 9.4-9.8.

10.2 Forfaranden for hdvning av registrering

10.2.1 Hur en varumérkesregistrering hévs i dag
Nationella varumdrken

Ensamritten till ett varukénnetecken &r inte tidsbegrdnsad utan kan i
princip bestd hur linge som helst. En varumirkesregistrering géller
visserligen bara i tio &r, men registreringen kan férnyas ett obegrinsat
antal ganger (22 § VML).

Ensamritten till ett varukdnnetecken kan upphdra pa olika sitt.
Ensamritten till ett varukénnetecken som inte &r registrerat upphor nér
varukédnnetecknet inte ldngre ar sa ként som fordras for att det ska anses
inarbetat (2 § VML). Skyddet for naturliga varukdnnetecken, dvs.
slaktnamn, adress och firma som atnjuter skydd enligt 3 § VML, upphor
om néringsidkaren inte langre utdvar sin niringsverksamhet. Skyddet for
namn eller firma som naturliga varukénnetecken kan ocksd upphdra om
den bakomliggande firmaritten eller rdtten till namnet upphor enligt
bestimmelsen i firmalagen (1974:156), forkortad FL, eller namnlagen
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(1982:670). Skyddet for en adress upphor om néringsidkaren inte ldngre
anvénder adressen i sin verksamhet.

Varumirkesregistreringar kan upphdra genom att innehavaren av
registreringen begér att varumirket ska avforas ur varumarkesregistret
(27 § andra stycket VML). Vidare kan en varumairkesregistrering avforas
ur registret om en varumérkesinnehavare som saknar hemvist i Sverige
inte foljer ett foreldggande att stilla ett ombud for sig (31 § VML). En
varumérkesregistrering kan slutligen hdvas antingen av PRV efter att
inviandning har gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol
(26 § VML).

Internationella varumdrkesregistreringar

Forfarandet ndr PRV fattar beslut om att internationella registreringar ska
giélla i Sverige avviker nagot fran vad som géller enligt forfarandet for
nationella varumirken. Som beskrivs i avsnitt 11.2 géller dock dven for
internationella registreringar som ska gélla i Sverige att PRV efter en
invindning under invidndningsfristen (som l6per under tvad méanader fran
den dag da registreringen kungjordes, se 55 § tredje stycket VML) kan
meddela ett slutligt beslut om att registreringen inte ska géilla har (56 §
andra stycket VML). Vidare kan registreringens verkan angripas genom
att talan vécks vid domstol om att registreringen inte ska géilla hér (57 §
forsta stycket och 26 § VML). En sadan talan géller naturligtvis bara
registreringens verkan i Sverige.

Om en internationell registrering som géller i Sverige helt eller delvis
upphor att gélla, s& upphor ocksa registreringens verkan hér i landet i
motsvarande utstrickning (59 § VML). Av artikel 6.3 i protokollet den
27 juni 1989 till Madridoverenskommelsen den 14 april 1891 om den
internationella registreringen av varumirken (Madridprotokollet), foljer
att en internationell registrering upphor bl.a. om den nationella
registrering som lag till grund for den internationella registreringen upp-
hor inom fem ar. Den ursprungliga nationella registreringen kan t.ex.
upphora efter en talan om ogiltighet i ursprungslandet, en s.k. central
attack. I ett sddant fall kan innehavaren av den internationella registre-
ringen emellertid ansdka om en svensk registrering med bibehallen
prioritet och pa det sittet omvandla sin internationella registrering till en
nationell (60 § VML).

Efter fem ar blir den internationella registreringen ddremot oberoende
av den ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen
paverkas alltsd da inte ldngre av om den nationella registrering som 1ag
till grund for den internationella registreringen skulle upphdra. Men det
innebér inte att den internationella registreringen &r oangripbar.

Liksom nér det giller nationella varumérken kan internationella
varumérken upphora genom att de inte fornyas (artiklarna 6.1 och 7 i
Madridprotokollet). P4 motsvarande sitt som for nationella varumérken
géller ocksa att innehavaren kan avsté frén sin rétt till den internationella
registreringen (artikel 9bis iii-iv 1 Madridprotokollet). Som niamnts géller
da enligt 59 § VML att den internationella varumérkesregistreringens
giltighet i Sverige upphdr i motsvarande utstrackning.
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Gemenskapsvarumdrken

For gemenskapsvarumarken géller, liksom for nationella varumérken och
internationella registreringar med verkan i Sverige, att en registrering
som inte fornyas avfors ur registret, artiklarna 46 och 47 i
varumérkesforordningen. Innehavaren av gemenskapsvarumérket kan
ocksd avstd fran ritten till registreringen (artikel 50 i
varumérkesforordningen).

Ett gemenskapsvarumirke kan ocksd hivas eller ogiltigforklaras av
Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller), vanligen bendimnd OHIM (artiklarna 51-53 och 56 i
varumérkesforordningen). Fragan om hévning eller ogiltighet kan ocksa
komma upp i de sdrskilda domstolar for gemenskapsvarumirken som
medlemsstaterna enligt artikel 95 i forordningen ska utse. Detta under
forutséttning att genkdromal vicks om hévning eller ogiltighetsforklaring
i de maltyper som de nationella domstolarna har behdrighet att doma i
(se artiklarna 51-53, artiklarna 96 d och 100). For Sveriges del &r
Stockholms tingsritt den domstol som har behdrighet att prova méal om
gemenskapsvarumarken (67 § VML).

10.2.2 En mdojlighet till administrativ hivning hos PRV infors

Regeringens forslag: Det ska dven i fortsdttningen vara mojligt att
vicka talan vid domstol om hédvning av en registrering av ett varumérke.
Vid sidan av detta forfarande inférs i den nya varumirkeslagen en
mojlighet att anséka hos PRV om administrativ hdvning av en
registrering.

Varumirkeskommitténs forslag Gverensstimmer med regeringens.
(Se SOU 2001:26 5. 279 f.)

Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller lamnat det utan
erinran. Svenskt Néringsliv har anfort att mojligheten att ansoka hos PRV
om administrativ hdvning av registrering bor inforas oavsett vilka
bedomningar regeringen gor betridffande frigan om officialprovningen
ska omfatta relativa registreringshinder.

Skilen for regeringens forslag: 1 dag kan en registrering av ett
nationellt varumérke hévas antingen av PRV efter att invdndning har
gjorts mot registreringen (21 § VML), eller av domstol (26 § VML).
Motsvarande géller for internationella registreringar med verkan i
Sverige (56 § andra stycket VML samt 57 § forsta stycket och 26 §
VML). Betriffande gemenskapsvarumirken hénvisas till foregéende
avsnitt.

Det bor naturligtvis dven i fortsdttningen vara mojligt att vicka talan
vid domstol om hdvning av en registrering. En saddan regel bor saledes
finnas dven i den nya lagen. Nir det giller invidndningsforfarandets
utformning hénvisas till avsnitt 9.3.2.

Fragan ar om det vid sidan av det vanliga domstolsforfarandet bor
inforas en mojlighet att ansdka hos PRV om administrativ hdvning av en
registrering dven efter det att invindningsfristen har 16pt ut.
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Varumidrkeskommittén motiverade sitt forslag om inréttandet av ett
forfarande for hdvning i administrativ ordning bl.a. med att kommittén
hade lagt fram forslag om att avskaffa officialprévningen av relativa
registreringshinder. Forslaget betrdffande officialprovningen innebar,
enligt kommittén, att fler innehavare skulle behéva gora invindning mot
registreringar pad grund av relativa hinder. Enligt kommittén fanns
emellertid risk for att innehavare missar att framstélla invindning inom
inviandningsfristen. Forslaget betrdffande officialprovningen skulle
darfor, enligt kommittén, innebara ett 6kat behov av att kunna snabbt och
billigt hiva registreringar vid PRV.

I avsnitt 6.3 har regeringen foreslagit att officialprovningen av relativa
registreringshinder ska bibehéllas sévdl pd varumérkes- som pé
firmaomradet. Av kommittédirektiven till Varumérkeskommittén (Dir.
1997:118) framgér dock att avsikten var att frigan om havning i
administrativ ordning skulle analyseras oavsett om ett avskaffande av
officialprovningen av relativa registreringshinder kom att foreslas eller
inte. Det finns enligt regeringens mening alltjamt skél att prova om inte
en saddan mojlighet att pd ett enkelt och snabbt sdtt hédva
varumérkesregistreringar bor inforas trots att officialprovningen av
relativa registreringshinder behalls.

Det forekommer att en sdokande forsoker dstadkomma en sa kallad
sparr- eller defensivregistrering for att hindra andra att anvinda ett
identiskt eller liknande kénnetecken for nidraliggande varuslag. 1 vissa
fall 4r forekomsten av sadana registreringar en stor oldgenhet och ett
hinder for effektiv konkurrens mellan foretag. Om det fanns ett snabbt
och billigt system for att hidva registreringar dr det mojligt att sokandena
redan frén borjan skulle avstd frdn dessa typer av forsok att utvidga
skyddsomfinget for varumairket. Kanske skulle ett sddant system alltsd
kunna bidra till att den som ansdker om registrering avgransar sin
ansokan sa att den kan laggas till grund for en registrering som ar hallbar
dven pa sikt. Systemet skulle ddrmed kunna bidra till att motverka
registreringar som inte har forutséttningar att besta.

Nagot som ocksa &r onskvirt dar att fran registret rensa bort sddana
varumérken som inte anvidnds och som dérfor i princip inte bor vara
foremal for ensamrétt. Manga foretag har flera registrerade varumérken i
sin portfolj, men anvinder av olika skil inte alla mérken. Dessutom ar
ménga varumérken registrerade for betydligt fler varuslag 4n dem som de
i praktiken anvénds for. Till detta kommer att manga mérken kan
beskrivas som Overgivna dérfor att innehavaren har upphdrt med sin
niringsverksamhet. Det dr inte ovanligt att mérken helt enkelt gloms bort
nir en rorelse avvecklas. Ett system for administrativ hdvning av
registreringar kan forhoppningsvis bidra till att rensa bort denna typ av
overflodiga registreringar.

Ett alternativ till det vanliga domstolsforfarandet gor det ocksa enklare
for manga sma och medelstora foretag, som normalt har begrdnsad
kannedom vad som krdvs for att fora talan vid domstol. Fér manga av
dem framstar det som komplicerat att vicka en talan om havning vid
domstol. Ofta torde det ocksd uppfattas som onddigt formellt och
krangligt att behova vénda sig till domstol nér saken kan vara mer eller
mindre uppenbar. For denna kategori av foretag kan det framstd som
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naturligare att i forsta hand vénda sig till den myndighet som registrerat Prop. 2009/10:225

varumérket.

Trots den bedémning som regeringen gjort att officialprévningen av
relativa registreringshinder inte bor avskaffas finns alltsd, som ocksé
Svenskt Ndringsliv pétalat, starka skél for att i den nya lagen infora en
mdjlighet for PRV att hdva en registrering i administrativ ordning, dven
efter det att invdndningsforfarandet har avslutats. System med
administrativ hdvning finns ocksé i andra ldnder, bland annat i Danmark
och Norge. Aven intresset av nordisk rittslikhet talar alltsa for forslaget.

Det fortjanar dock att ndmnas att fragan har dvervagts tidigare och att
man da kommit fram till att m&jligheten att héva en registrering bor vara
forbehallen domstol. Detta har motiverats av réattssdkerhetsskadl. I
forarbetena till den nuvarande lagen anfordes att de stora ekonomiska
virden som varumirken kan representera gor det angeldget att
mirkesinnehavare tillforsdkras den 6kade trygghet som denna ordning
innebir (SOU 1958:10 s. 304 f. och prop. 1960:167 s. 146). Aven vid
den Gversyn av varumérkeslagen som gjordes i samband med att Sverige
skulle tilltrida Madridprotokollet togs fragan upp (Ds 1993:97 s. 60 f.). 1
detta sammanhang anségs rattssédkerhetsskdlen ha samma barkraft som
nér den nuvarande varumérkeslagen infordes. Réttssédkerhetsaspekterna, i
forening bl.a. med det forhallandet att det skulle vara svart att finna en
lamplig avgrinsning sa att dels endast enklare fall kom att omfattas av
det administrativa forfarandet, dels dessa fall inte skulle ocksa kunna tas
upp i1 domstol kanske till och med samtidigt, ledde till bedomningen att
det inte borde inforas négra sérskilda bestimmelser om hidvning av
registrering i administrativ ordning.

Rattssikerhetsaspekten gor sig enligt regeringens uppfattning géllande
med of6rminskad styrka. En ordning for hdvning av varumérkes-
registreringar méste uppfylla hogt stdllda krav pa réttssikerhet med
hinsyn till de mycket stora virden som varumérken kan representera. Det
kan inte komma i fréga att ha ett system som innebér att en registrering
mot innehavarens bestridande kan hdvas utan att en réttssdker provning
skett.

Detta betyder dock inte att provningen maste vara forbehallen domstol.
Aven ett system som innebir att PRV kan hiva en registrering i
administrativ ordning kan utformas sa att det uppfyller de krav pa
rattssdkerhet som maste stéillas. Mot den bakgrunden och med beaktande
av de fordelar som ett sddant system skulle medfora anser regeringen att
det bor inforas en mdjlighet att ansdka hos PRV om administrativ
hivning av en registrering. Precis som kommittén foreslagit bor denna
mojlighet finnas vid sidan av mdjligheten att vicka talan i domstol.
Sokanden bor fi vilja fritt hur han eller hon vill initiera en fraga om
havning av en registrering. Fragor kring hur man ska hantera situationen
att provning samtidigt begars vid PRV och i domstol behandlas i senare
delar av detta avsnitt. Déar behandlas dven regeringens stéllningstagande i
nagra principiella fragor samt fragan hur systemet i detalj bor vara
utformat.
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10.3 Allménna principer for forfarandet for administrativ
havning

Regeringens forslag: Forfarandet for administrativ hdvning av
varumérkesregistreringar utformas med den summariska processen
enligt lagen om betalningsforeliggande och handrickning som
forebild. En registrering ska kunna hivas av PRV endast om
innehavaren inte motsatter sig detta. Provningen innefattar saledes inte
nagon tvistlosning.

Varumirkeskommitténs forslag overensstimmer med regeringens.
(Se SOU 2001:26 5. 283 f.)

Remissinstanserna: I stora drag kan konstateras att remissutfallet
bland domstolarna &r splittrat, medan néringslivets representanter
tillstyrker forslaget eller ldmnar det utan erinran. Saledes har Svea
hovrdtt tillstyrkt forslaget, medan Stockholms tingsrdtt har ifragasatt om
inte PRV ska kunna géra en sakprévning av fragan om havning i linje
med forslaget i Monsterutredningens slutbetdnkande med forslag till
formskyddslag (SOU 2001:68). Patentbesvirsritten har foreslagit att
man bygger pa den ordning som giller i patent- och mdnstermal vid
provning av béttre rétt, med mojlighet for verket att i tveksamma fall
forelagga sokanden att védcka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt
forslaget, men har framhéllit att det finns skal att Gvervdga om verket ska
kunna hdva en registrering om det finns en senare ansdkan om
registrering som atnjuter prioritet frén dag fore ansdkningsdagen for den
aktuella registreringen. Sveriges advokatsamfund och Sveriges
Reklamforbund har ocksa tillstyrkt forslaget. Féreningen Svenskt
Ndringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Svenska
Foreningen for Industriellt Rittsskydd har 1amnat forslaget utan erinran.
Féretagarna och Svenska Patentombudsforeningen har vilkomnat
forslaget. Monsterutredningen har diremot ansett att PRV bor kunna
gora en mer langtgdende provning i linje med dess eget forslag till
formskyddslag.

Skiilen for regeringens forslag: Som framgétt i foregaende avsnitt har
regeringen funnit dvertygande skél for att inrétta ett snabbt och billigt
system for att hiva registreringar. Det framstér som troligt att ett behov
av ett sadant system i forsta hand uppstar bland sma och medelstora
foretag, som kanske forsummar att bevaka och gora invindningar mot
nya registreringar och som under alla forhallanden formodligen anser att
det &dr krangligt att behova vénda sig direkt till domstol for att fa en
varumarkesregistrering hévd. Det nya forfarandet for administrativ
hévning av registreringar syftar darfor framst till att underlédtta sérskilt for
dessa foretag. En malséttning &r att foretagen tillhandahalls ett snabbt,
enkelt och billigt system for hdvning av registreringar som utan tvekan
saknar forutséttningar att bestd. Systemet ska erbjuda ett alternativ till det
mer omstdndliga domstolsforfarandet.

Tanken é&r att forfarandet ska komma till anvandning framfor allt i tva
typfall. Det forsta fallet 4r da ett varumédrke har registrerats trots att det
vid registreringen fanns ett relativt registreringshinder av den typ som
PRV normalt sett inte beaktar (t.ex. inarbetade réttigheter). Det andra &r
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dé det utan tvekan ar sa att det registrerade varumérket inte uppfyller
kraven pa anvéindning, t.ex. darfor att varumirket Gvergetts i samband
med att en rorelse avvecklats.

Det 6nskvirda i ett snabbt, enkelt och billigt forfarande for hdvning av
registreringar maste emellertid vigas mot intresset av rattssdkerhet for
innehavarna. Varumédrken representerar ofta stora ekonomiska vérden.
Det dr angeldget att registreringar mot innehavarens vilja endast kan
hdvas under former som ger denne tillrdcklig trygghet. En annan
malsittning vid utformningen av systemet &ar déarfor att det ger
innehavarna tillracklig réttssiakerhet.

Dessa skilda maélséttningar maéste vdgas mot varandra sa att
regelsystemet fér en utformning som pa ett balanserat sétt tar hénsyn till
dem béda.

Varumirkeskommittén har anvént den summariska processen enligt
lagen (1990:746) om betalningsforeldggande och handrickning,
forkortad lagen om betalningsforeliggande, som forebild. 1 denna
process kan den som har ett betalningsansprdk mot en géldenér ansoka
om betalningsforeldggande hos Kronofogdemyndigheten. Bestrider
géldendren far Kronofogdemyndigheten inte prova ansokan. I stillet kan
sokanden begéra att malet Overlimnas till tingsritt. Vid tingsrétten
fortsétter sedan handldggningen enligt rittegdngsbalkens regler for
tvistemal.

Overfors huvuddragen i detta forfarande till ett system med hiéivning av
varumérkesregistreringar ska alltsd den som vill ha en registrering hiavd
kunna ansdka om detta hos PRV. Verket ska direfter foreldgga
innehavaren av registreringen att yttra sig 6ver ansokan. Om innehavaren
inte hor av sig eller om ansdkan medges ska PRV héva registreringen.
Innehavaren av registreringen ska sedan ha mojlighet att begéra
atervinning vid tingsratt. Om innehavaren daremot bestrider ansdkan, ska
sokanden ha mojlighet att begéra att fragan overldmnas till tingsrétt.

Kommitténs forslag har i stort sett accepterats av remissinstanserna.
Nagra instanser har emellertid ifrdgasatt om inte PRV bor kunna goéra en
mer langtgdende provning. Stockholms tingsrdtt har hénvisat till
Monsterutredningens  forslag i1 slutbetdnkandet med forslag till
formskyddslag (SOU 2001:68).

Vid bedomningen av hur systemet for administrativ hdvning bor vara
utformat i den nya varumérkeslagen boér man naturligtvis dven beakta
Monsterutredningens forslag liksom 6vriga forslag som remissinstans-
erna har lagt fram. Nér det giller Monsterutredningens forslag ar en
utgéngspunkt att samma ordning bor gélla pad varumirkesomrédet som pa
monsteromradet om det inte finns starka skil for ndgot annat. Intresset av
en enhetlig reglering har ocksa framhallits under remissbehandlingen,
bl.a. av PRV.

Monsterutredningens forslag ér likartat kommitténs, men en viktig
skillnad ar att PRV enligt utredningens forslag ska kunna hdva en
registrering efter en provning i sak, d&ven om det rader tvist mellan
parterna. PRV ska kunna hdva en registrering om det kan ske enkelt och
utan drojsmal (28 § i forslaget till lag om skydd for formgivning,
formskyddslag). I ovrigt bygger d&ven Monsterutredningens forslag pa
den summariska processen for obestridda fordringar. Patentbesvirsrdtten
har i stillet ldmnat ett forslag som innebér att man skulle bygga pa den

Prop. 2009/10:225

224



ordning som géller i patent- och ménstermal vid provning av bittre rétt,
med mojlighet for verket att i tveksamma fall foreldgga sokanden att
viacka talan vid domstol. PRV har tillstyrkt Varumirkeskommitténs
forslag, men har framhallit att det finns skil att 6vervdga om verket
dessutom ska kunna héva en registrering om det finns en senare ansdkan
om registrering som atnjuter prioritet fran dag fore ansékningsdagen for
den aktuella registreringen.

Regeringen anser att man i princip bor vara mycket aterhallsam med att
Overlata at forvaltningsmyndigheter att prova tvister om civila réttigheter
mellan enskilda rattssubjekt. Utgangspunkten i regeringsformen &r ocksa
att réttstvister mellan enskilda ska avgdras av domstol (11 kap. 3 §).
Skailet &r att domstolarna — till skillnad mot forvaltningsmyndigheterna —
har en handlidggningsordning och organisation som innefattar garantier
for en rattssdker provning av civilréttsliga tvister. Det kan hir vara
tillrackligt att nimna att en myndighet som PRV inte har ndgon mojlighet
att ta upp muntlig bevisning i form av forhor under sanningsforsdkran
med part eller forhor med vittnen eller sakkunniga under ed.

Principiella skél talar darfor for att vélja Varumirkeskommitténs
forslag 1 stéllet for Monsterutredningens eller ndgot av de dvriga forslag
som har lagts fram.

Stockholms tingsrdtt har pekat pa att den prévning som PRV gor i
invandningsforfarandet innefattar kvalificerade bedémningar av om det
finns grund for att héva en registrering och att detta talar for att PRV bor
kunna gora en sakprovning av fragan om hdvning dven efter det att
invandningsforfarandet har avslutats.

Det finns emellertid, som kommittén observerat, en viktig skillnad
mellan en provning av om en registrering ska hévas efter invindning och
en provning av om den senare ska kunna hévas i administrativ ordning.

Provningen inom ramen for invindningsforfarandet gors kort tid efter
registreringen och i regel innan det registrerade varumirket anvénts i
nagon storre omfattning. Det innebdr normalt att innehavaren inte har
hunnit bygga upp varumirket och att mirkets renommé darfor ocksa ar
begransat. Innehavaren av en ny registrering kan forutse att en
invindning kan komma att framstédllas mot registreringen och dérfor
avvakta med att géra investeringar i méarket.

Situationen dr annorlunda vid en provning av om mérket ska hévas i
administrativ ordning efter invéndningsfristen utgang eller efter ett
avslutat invéndningsforfarande. En sddan provning kan aktualiseras lang
tid efter registreringen. Innehavaren kan da ha lagt ned stora resurser pa
att bygga upp varumirket och det kan representera ett mycket stort
formogenhetsvérde. 1 detta skede gor sig darfor rattssédkerhetsaspekten
gillande pa ett sitt som inte dr fallet under invindningsforfarandet. Som
framgatt 1 foregdende avsnitt var det av detta skdl som man vid
tillkomsten av den nuvarande lagen helt avvisade mojligheten att
registreringar skulle kunna hévas av annan myndighet &n domstol.

Vad som daremot skulle kunna anféras som skidl for att vilja
Monsterutredningens forslag eller ndgot av dvriga framlagda forslag i
stillet for Varuméirkeskommitténs, dr att remissinstansernas forslag
typiskt sett bor innebédra en nagot storre avlastning for domstolarna nér
det géller mal om hévning &n kommitténs forslag. Tillstrdmningen av
maél av detta slag kan dock knappast berdknas bli sérskilt stor i framtiden.

Prop. 2009/10:225

225



Det praktiska behovet av att avlasta domstolarna bor dérfor bli
forsumbart. Under alla forhallanden skulle avlastningen med
remissinstansernas forslag sannolikt bara bli marginellt stérre 4n med
Varumérkeskommitténs forslag. Den fragan bor dérfor inte ha nagon
avgorande betydelse for utformningen av reglerna om administrativ
havning.

En omstidndighet av relevans i sammanhanget dr en synpunkt som
Svenskt Ndringsliv framfort i remissvaret i anledning av Modnster-
utredningens betdnkande. Enligt Svenskt Naringsliv riskerar den av
utredningen foreslagna ordningen faktiskt att forlinga och komplicera
processer om hidvning av registreringar, tvirtemot vad som &r avsikten.

I detta sammanhang bor det beaktas att det pa patentomradet har
inrdttats en mdjlighet att i administrativ ordning, dvs. genom en provning
av PRV, begrinsa skyddsomfénget for nationella och europeiska patent
eller hdva sddana patent, se 4 a kap. patentlagen (1967:837). I det
lagstiftningsdrende som foregick de nya bestimmelserna i patentlagen
(prop. 2006/07:56 s. 63 f.) diskuterades huruvida ocksd en materiell
provning skulle goras av ansdkan om begrinsning, dvs. om PRV borde
prova om de dndrade patentkraven uppfyller patenterbarhetsvillkoren i
1 och 2 §§ patentlagen. I lagstiftningsdrendet bedomdes det vara av stor
vikt att begransningsforfarandet kunde genomforas snabbt och enkelt och
dessutom att det var utformat i dverensstimmelse med det begransnings-
forfarande som inforts i den europeiska patentkonventionen (European
Patent Convention, EPC). En materiell provning av PRV beddmdes
motverka syftet med reformen, eftersom den skulle innebédra ett
viasentligt mer utdraget provningsforfarande savil hos verket som i
samband med ett eventuellt Overklagande av verkets beslut. Mot
huvudsakligen denna bakgrund bestdmdes att de nya reglerna om
begriansning av patent i administrativ ordning inte skulle innebéra att det
skulle ske négon ny bedomning av patenterbarhetsforutsittningarna
enligt 1 och 2 §§ patentlagen.

Begrinsning (eller hdvning) av patent i administrativ ordning fyller
visserligen en annan funktion &n vad administrativ hévning av
varumérkesregistreringar goér. De nya bestdimmelserna i 4 a kap.
patentlagen syftar ndmligen framst till att ge patenthavaren mojlighet att
undvika en ogiltighetsprocess eller att ritta till ett patent infor ett
kommande eller pagaende intrangsmal. Malséttningen att skapa en snabb
och enkel process bor emellertid gilla dven pa varumérkesomradet. Om
man skulle lata PRV goéra en sakprovning av hévningsfrigan i ett
forfarande for administrativ hivning av varumérkesregistreringar, skapas
ytterligare en instans som utfor sakliga provningar. Detta kan i sin tur
leda till att det tar langre tid att fa ett lagakraftvunnet avgérande.

Regeringen anser att den synpunkt som Svenskt Néringsliv anfort i
fraga om Monsterutredningens betidnkande gor sig med lika stor tyngd
géllande i1 frdga om hdvning av varumérkesregistreringar. Risken for
forseningar beror forstds pa vilken innebord man ldgger i1 uttrycket
“enkelt och utan dr6jsmal” ndr det giller Monsterutredningens forslag
och 1 uttrycket ”i tveksamma fall” nér det giller Patentbesvirsrittens
alternativa idé. Nar det géller PRV:s forslag torde avses att PRV — utéver
nér fragan om hédvning &r otvistig — ska kunna héva en registrering om
det framstdr som “uppenbart” att det egentligen foreldg hinder for
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registreringens meddelande p& grund av en tidigare réttighet med béttre
prioritet. Det kan dock konstateras att avsikten med dessa forslag under
alla forhéllanden &r att dven tvistiga fall ska kunna provas. Nir en sadan
fraga dr tvistig framstdr det som mindre sannolikt att den forlorande
parten skulle ndja sig med PRV:s beddmning. Det ar alltsd troligt att
valdigt manga av dessa fall dndd skulle hamna i domstol. PRV:s
provning skulle saledes fordroja det slutliga avgérandet. Denna negativa
konsekvens anser regeringen é&r ett starkt skdl mot att vilja
Monsterutredningens, Patentbesvirsrittens eller PRV:s 18sning framfor
Varumirkeskommitténs, i varje fall savitt giller
varumérkesregistreringar. Slutsatsen av det nu anforda &r att det system
som kommittén utarbetat och som en klar majoritet av remissinstanserna
tillstyrkt eller accepterat, bland annat den berdrda delen av néringslivet,
ar lampligast for den nya varumérkeslagen. Hur den slutliga 16sningen
ska se ut pd monsteromradet fir provas i det kommande drendet om en
ny lag pa det omradet.

Sammanfattningsvis foreslar regeringen — i enlighet med kommitténs
forslag — att  forfarandet for administrativ  hdvning av
varumérkesregistreringar utformas med den summariska processen enligt
lagen om betalningsforeldggande som forebild. Systemet innebar att en
registrering ska kunna hdvas av PRV endast om innehavaren inte
motsatter sig detta. Vid tvist kan forfarandet fortsétta pa ett naturligt sétt
genom mojligheten att Gverlamna drendet till tingsrétt.

Harigenom skapas — som ett alternativ till mojligheten att vdcka talan
direkt vid domstol — en enkel och snabb, billig och rattsséker ordning for
hévning av registreringar. Detta forfarande &r beprovat for att handlagga
tvister om civila réttigheter och ordningen passar vil in i den svenska
processrittsliga systematiken. Den praxis som finns ndr det géller
tillimpningen av bestimmelserna om betalningsforeldggande kan vara
till ledning vid tillimpning av bestimmelserna om administrativ hévning
av varumarkesregistrering.

10.3.1 Néirmare om forfarandet

Regeringens forslag: Ansdkan om hdvning gors hos PRV. Om
sokanden éaterkallar ansokan, ska PRV kunna avskriva drendet. PRV
ska kunna avvisa bristfdlliga ansdkningar. En ansdkan om havning ska
innehalla uppgifter motsvarande de som en ansdkan om
betalningsforeliggande ska innehalla. Aven ett foreliggande till
innehavaren ska vara utformat pa sadant sétt som i den summariska
processen. Néarmare foreskrifter om ansokans innehall och om vad
foreldggandet till innehavaren i Ovrigt ska innehdlla meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer.
Bestdmmelser om delgivning infors.

Om innehavaren av registreringen medger ansdkan eller lamnar den
obestridd, ska verket héva registreringen. Om innehavaren déremot
motsitter sig en ansdkan om hévning ska verket underrétta sokanden
om detta. P& begdran av sokanden ska verket 6verldmna drendet till
den tingsrétt som enligt vad handlingarna i drendet utvisar dr behdrig.
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Om det kan antas att en ansdkan om hévning dr ogrundad ska den
behandlas som om innehavaren har bestritt den.

Det infors vidare en bestimmelse om att for det fall det inte finns
ndgon domstol, som enligt rittegangsbalken ar behorig att ta upp ett
mal om hdvning av registrering av ett varumirke, om
varumérkesintrang eller om faststéllelse, véacks talan vid Stockholms
tingsrétt.

Det infors ingen sérskild mojlighet for parterna att fa erséttning for
kostnader inom ramen for ett d&rende om administrativ hdvning.

Varumirkeskommitténs forslag Gverensstimmer i huvudsak med
regeringens. Enligt kommitténs forslag ska dock bestimmelsen om
behorig domstol (82 § i SOU 2001:26) gélla endast da talan fors om
hdvning av en registrering. Vidare finns i kommitténs forslag ingen
bestimmelse om att PRV ska fi4 avskriva ett drende om sodkanden
aterkallar ansdkan. Inte heller finns ndgon bestimmelse om att ndrmare
foreskrifter kan ges om vad foreldggandet till innehavaren i 6vrigt ska
innehélla. Slutligen innebér forslaget att PRV ska fi avsla uppenbart
ogrundade ans6kningar. (Se SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: Forslaget har i stort tillstyrkts eller ldmnats utan
erinran av remissinstanserna. Riksdagens ombudsmdn har efterlyst ett
klargorande i lagtexten av vad som ska gilla i frigan om erséttning for
rittegdngskostnader. PRV har ingen erinran mot att verket ges mdjlighet
att avsla uppenbart ogrundade ansdkningar utan att hora motparten.
Verket har vidare ingen erinran mot forslaget att verket inte ska prova
frigan om administrativ hdvning i de fall det kommit till verkets
kédnnedom att frdgan redan ar anhingiggjord vid domstol. Verket har
anfort att det bor Gvervigas om det finns skél att infora en bestimmelse
om att mal om hévning av registrering inte ska kunna anhingiggoras i
domstol nir det hos verket redan pagar ett drende i samma fraga.
Féreningen Svenskt Ndringsliv, Stockholms Handelskammare, Svensk
Handel och Svenska Foreningen for Industriellt Rdttsskydd har foreslagit
att alla drenden som Overldmnas till tingsratt efter bestridande av ansdkan
ska Overldmnas till Stockholms tingsritt. Patentbesvdrsrdtten har anfort
att det ar onodigt att i bestimmelsen om brister i ansdkan sarskilt ange att
ansOkan ocksé kan avvisas om den avser ndgon annan atgird &n hdvning
av registrering. Sveriges advokatsamfund har patalat att bestimmelsen
om reservforum inte bor vara begrinsad till mal om hédvning av
registrering.

Skiilen for regeringens forslag
Utgangspunkter

Det &r lampligt att forfarandet utformas i nira anslutning till det som
géller vid ansdkan om betalningsforeliggande. Detta forfarande &r
utformat sa att det tillfredsstéller de krav som maste finnas ur rattssdker-
hetssynpunkt. Med en sadan utformning kan ocksé den praxis som finns
niar det giéller tillimpningen av bestimmelserna om betalnings-
foreldggande vara till ledning vid tillimpning av bestimmelserna om
hivning av varumérkesregistrering.
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Vad ansékan ska innehdlla. Avvisning av ofullstindiga ansékningar

Den ansdkan som ges in till PRV bor, pa samma sétt som en ansékan om
betalningsforeldggande, innehalla uppgifter om sdkanden och
innehavaren i den utstrickning som anges i 33 kap. 1 § réttegangsbalken
(jfr 18 § lagen om betalningsforeldggande). Ansokan bor ocksa innehélla
ett yrkande om hévning och uppgift om den registrering som yrkandet
avser samt de omstdndigheter som aberopas till grund for yrkandet om
havning. Sokanden ska ocksd betala ansokningsavgift. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestimmer, bor meddela nirmare
foreskrifter om vad ansokan i Ovrigt ska innehdlla. Jfr forordningen
(1991:1339) om betalningsforeldggande och handriackning.

Med hénsyn till att en ansdkan ska kunna laggas till grund for ett beslut
om hdvning, utan att innehavaren yttrar sig, dr det viktigt att ansdkan
innehéller alla uppgifter som behovs. Uppfyller ansdkan inte de krav som
stills pa en sddan bor det foreskrivas att PRV ska foreldgga sokanden att
komplettera ansdkan. Detsamma bor gélla om sdkanden inte har betalat
ansokningsavgift.

Fragan &r vad rittsfoljden ska bli om den som ansoker om
administrativ hdvning inte foljer forelaggandet.

Som beskrivits i avsnitt 9.2.2, och som Lagrddet har uppmirksammat,
avskrivs ansdkan om den som ansdker om att fa registrera ett varumérke
inte besvarar ett kompletteringsforeldggande i rétt tid. Om sdkanden
besvarar foreldggandet men inte lyckas avhjélpa bristerna, kan ansdkan
avslas. Raittsfoljderna skiljer sig dédrmed fran de normala inom
civilprocessritten och forvaltningsprocessritten, dir man i motsvarande
situationer skulle ha avvisat ansokan.

Lagradet har ifrdgasatt om inte varumérkeslagen borde utformas mer
konsekvent i1 det aktuella hdnseendet. Nér det géller rattsfoljderna vid
ofullstindiga ansokningar om administrativ hdvning och underlétenhet
att betala ansokningsavgifter for sddana ansokningar gor dock regeringen
den bedémningen att det dr viktigare att efterstriva likhet med de
rattsfoljder som forekommer inom civilprocessen i motsvarande
situationer. Skélet till beddmningen 4r att den administrativa hdvningen
ska utgora ett alternativ till hdvning i domstol. Ansdkan bor dérfor
avvisas om sokanden inte foljer ett foreldggande att komplettera den.
Diarmed foljs ocksda den ordning som géller vid ansdkan om
betalningsforeldggande (jfr 20 § lagen om betalningsforelédggande).

Avvisning av ansokningar pd grund av hinder m.m.

En ansokan bor ocksa kunna avvisas i vissa andra fall. For det forsta bor
ansOkan kunna avvisas om den avser ndgot annat &n hdvning av en
varumérkesregistrering. Detta forhallande bor enligt regeringen, i likhet
med vad Varumérkeskommittén foreslog, men till skillnad fran vad
Patentbesvirsrdtten ansett, for tydlighetens skull framgé av lagtexten (jfr
21 § lagen om betalningsforeldggande).

En ansokan bor ocksd kunna avvisas om det finns nagot annat hinder
mot att den tas upp till provning i1 sak. Enligt lagen om
betalningsforeldggande kan ett sadant hinder vara att fragan redan &r
foremal for rattegdng vid allmidn domstol mellan samma parter eller att
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frégan redan dr avgjord (se prop. 1989/90:85 s. 114 f.). Frgan &r hur
dessa situationer bor regleras nir det giller drenden om hédvning av
varumarkesregistreringar.

Nir det géller frigan om ett pidgdende invéndningsforfarande bor
utgéra hinder mot att en ansékan om administrativ hdvning prévas av
PRV kan konstateras att ett invandningsforfarande betriffande en
varumdrkesregistrering enligt nuvarande ordning inte utgér hinder mot
att en domstolsprocess angdende hdvning av samma varumirke inleds.
Déremot kan det i vissa fall, t.ex. om parterna dr desamma vid domstolen
som i invandningsforfarandet och da grunden for yrkandet om hévning i
domstolen &r densamma som grunden for invdndningen, finnas skél for
domstolen att vilandeforklara malet om hévning med stod av 32 kap. 5 §
rattegangsbalken. Om invéndningsérendet betrdffande registreringen
handldggs hos PRV, finns det inga hinder mot att verket léter
handldggningen av drendet vila till dess mélet vid domstol om hévning
av registreringen avgors slutligt. Verket bor i sddana fall meddela
parterna detta.

Regeringen anser att det saknas skl till annan ordning nér det géller en
process om administrativ hdvning av registrering. Med andra ord bor
inget hindra att ansdkan om administrativ hidvning tas upp till prévning
av. PRV dven om samma varumérke dr foremal for ett
inviandningsforfarande. Inte heller bor ett péabodrjat forfarande om
administrativ hdvning hindra att ett invéndningsforfarande inleds. Detta
bor, for de bagge beskrivna situationerna, gilla dven om parterna vid
invindningsforfarandet &r desamma som parterna vid forfarandet om
administrativ hdvning och dven om grunden for invéndningen &r
densamma som grunden for yrkandet om hédvning i forfarandet for
administrativ hdvning. Om sa &r fallet kan det dock finnas skél for PRV
att lata antingen invindningsforfarandet eller forfarandet for
administrativ hdvning av varumérkesregistreringen vila. PRV bor
underrdtta parterna om saken och bor vid behov omprova sitt
stdllningstagande sa att drendet inte blir liggande i onddan (betriffande
forhallandet mellan invindningsforfarandet och det nya institutet for
begransning eller hdvning av patent i administrativ ordning, se prop.
2006/07:56 s. 70).

Ytterligare en fraga att ta stéllning till & vad som ska gélla nér en talan
har vickts hos PRV om administrativ hdvning av en varumérkes-
registrering och talan sedan vicks vid allmén domstol av samma person
som &r sokande vid forfarandet i verket, med andra ord en situation da
det dr frdga om samma varumirke och samma parter. PRV har
betrdffande denna situation ifrdgasatt om det inte bor inforas en
bestimmelse som foreskriver att ett mal om hidvning av registrering inte
kan anhidngiggdras i domstol nér det hos verket redan péagar ett drende i
samma fraga. En sddan 16sning skulle, enligt verket, undanrdja risken att
en part drar otillborlig nytta av sin ekonomiska styrka och forhindrar en
svagare parts mojlighet att fA en snabb och billig prévning till stand
genom att den starkare parten anhéngiggor ett mal i domstol. Dessutom
skulle de allmidnna domstolarna, enligt verket, ddrigenom belastas i
mindre utstrickning.

Regeringen gor foljande O&vervdganden. Enligt 13 kap. 6 §
rattegdngsbalken kan ny talan angéende frdga som redan ar foremal for
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rattegdng mellan samma parter inte tas upp till provning. Av
bestimmelsen foljer att en part inte kan véicka talan vid domstol om han
eller hon redan ansdékt om betalningsforeldggande hos Kronofogde-
myndigheten i samma. Motsvarande bor gélla i mal om hévning av
varumdrkesregistrering. Av 13 kap. 6 § rittegdngsbalken foljer att en
talan om hévning ska avvisas av tingsritten om det framkommer att
karanden redan ans6kt om administrativ hdvning hos PRV. Nagon annan
bestimmelse om detta behdvs alltsa inte.

Att en fraga blivit réttskraftigt avgjord kan, som beskrivits, utgora ett
hinder mot en ansokan enligt lagen om betalningsforeldggande (se prop.
1989/90:85 s. 114 f.). Detsamma bor gélla nidr ansokan gors om
administrativ  hdvning. Sé&vdl en dom roérande hévning av en
varumdrkesregistrering som ett beslut av PRV att hdva en varumérkes-
registrering i administrativ ordning bor alltsda — for det fall frgan om
hiavning genom domen alternativt beslutet kan anses réttskraftigt avgjord
— kunna leda till att en ny ans6kan om administrativ hdvning av
varumérkesregistreringen avvisas. Vad giller den motsatta situationen,
dvs. att ett yrkande om hévning ogillas, kommer sadana avgdranden
normalt att meddelas av domstol. Fragan om réttskraft far da avgoras pa
samma satt som tidigare efter ogillande dom avseende ett yrkande om
havning.

Pa motsvarande sitt som géller enligt lagen om betalningsforeldggande
bdr ansdkan om administrativ hdvning ocksé kunna avvisas om det finns
nagot annat hinder, utéver de nu ndémnda, mot att den tas upp.

Avskrivning av drendet vid dterkallelse

I lagen om betalningsforeldggande finns en bestimmelse om att maélet
ska avskrivas om sokanden &terkallar ansdkan (22 §). Négon
motsvarande bestimmelse for forfarandet om administrativ hdvning av
varumérkesregistreringar finns inte i Varumarkeskommitténs forslag. For
att inga oklarheter ska radda kring fragan anser regeringen att en
bestimmelse motsvarande den i 22 § lagen om betalningsforeldggande
bor finnas i den nya varumérkeslagen.

Ogrundade ansékningar

I néstan alla typer av réttsliga angeldgenheter forekommer det ansprak
som &r ogrundade eller obefogade. I flera forfattningar finns
bestdmmelser som gor det mojligt att handlédgga sadana ansprak pé ett
processekonomiskt sétt. Enligt 42 kap. 5 § rittegangsbalken far ritten
meddela dom utan att forst utfirda stimning, om kérandens framstéllning
inte innefattar laga skél for kiromalet eller om det annars &r uppenbart att
karomaélet &r ogrundat. Enligt 23 § lagen om betalningsforeldggande ska
en ansOkan om betalningsforeliggande eller vanlig handrickning
behandlas som om svaranden bestritt den om det kan antas att sokandens
yrkande &r ogrundat eller obefogat. Detta innebdr att myndigheten
sjalvmant tar initiativ till 6verlimnande av mél och att 6verlamnande kan
komma att ske bade fore och efter det att forelaggande for svaranden har
utfardats. Att svaranden har limnat ansdkan obestridd saknar formell
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betydelse. Ett visst méatt av aktivitet krdvs dock fran sdkandens sida.
Denne maste begira dverlimnande av mélet och om det inte gors inom
viss tid sedan sdkanden underrittats om att myndigheten funnit skél att
anta att anspraket &r ogrundat eller obefogat, avskrivs malet.
Kronofogdemyndigheten behdver alltsd inte fatta ett beslut med ett
definitivt stdllningstagande till fragan om ansdkan dr ogrundad eller
obefogad. I stillet ar det tingsritten som gor provningen. Om tingsritten
finner ansdkan ogrundad, finns det sérskilda handldggningsregler i
rattegangsbalken for detta. (Se prop. 1989/90:85 s. 57 f. och s. 115 f.)

For mal om sdrskild handrickning géller att ansdkan genast kan avslas
om det dr uppenbart att sokandens yrkande dr ogrundat (24 § lagen om
betalningsforeldggande).

Det &r viktigt att tillgodose intresset att beslut om hévning av
varumarkesregistreringar som fattas inom ramen for det administrativa
forfarandet sa langt det ar mojligt dr materiellt riktiga, utan att PRV
alaggs att ingdende materiellt prova sokandens begidran om hdvning.
Varumirkeskommitténs forslag gér ut pa att PRV ska avsla, dvs. ogilla,
ansbkan om det dr uppenbart att sokandens yrkande &r ogrundat.
Kommittén valde dérvid att anvdnda det forfarande som tillimpas for
mal om sérskild handréckning.

Den materiella provning som forutsitts om kommitténs forslag skulle
genomforas lampar sig dock inte for det nya forfarandet for administrativ
hévning, som karakteriseras av just det faktum att PRV inte ska gora
nagon saklig provning av tvisten. I stéllet ligger det mer i linje med
principerna for det nya administrativa forfarandet att lata tingsritten
prova saken och med andra ord anvinda den ordning som tillimpas for
mal om betalningsforeldggande och mél om vanlig handrickning som
forebild. En sddan 16sning skulle dessutom inte innebédra en storre
tillstromning av mal till tingsritterna eftersom de flesta av de
ansOkningar som avses hdr med storsta sannolikhet under alla
omstindigheter skulle komma att Overklagas av sokandena om
Varumirkeskommitténs forslag i stéllet hade valts och PRV direkt hade
ogillat ansokningarna. Overlimnande skulle dessutom inte ske
automatiskt, utan forst om sdkanden begér det. Regeringen finner mot
denna bakgrund att det forfarande som tillimpas for méal om
betalningsforeldggande och vanlig handrickning bor anvidndas som
forebild.

For mél om betalningsforeliggande och vanlig handrackning tillimpas
forfarandet sévil pa ogrundade som obefogade ansprék. Med ett obefogat
ansprdk menas ett ansprdk dir det i och for sig saknas anledning att
ifrdgasitta grunden for ansokan, men dér det framstillda yrkandet trots
det framstar som obefogat. Det kan t.ex. vara fragan om att det yrkade
beloppet dr Overdrivet hogt. Ett av huvudskélen till att reglera dven
obefogade ansprak pa detta sétt var att bestimmelserna ocksé skulle vara
tillampliga pa mal om vanlig handrickning (se prop. 1989/90:85 s. 58
och 116)

Niér det géller méal om hdvning av varumérkesregistrering kan yrkandet
bara avse att en registrering ska hdvas. Det kan déarfér knappast bli
aktuellt att behova Overldmna &renden till tingsritt vid annat &n
ogrundade ansokningar. Regeringen anser det darfor ldmpligast att
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bestimmelserna om att en ansdkan ska behandlas som bestridd endast
ska gélla om ansdkan kan antas vara ogrundad.

Foéreldggande for innehavaren

Ar en ansokan inte ogrundad och PRV tar upp den till provning, bor
nista steg i handldggningen vara att verket foreligger innehavaren av
registreringen att yttra sig inom viss tid (jfr 25 § forsta meningen lagen
om betalningsforelaggande). 1 lagen bor det anges att innehavaren i
foreldggandet ska uppmanas att ange om han eller hon medger eller
bestrider ansdkan samt skélen for bestridandet. Vidare bor foreskrivas att
innehavaren 1 foreldggandet ocksd ska uppmanas att ldmna
kompletterande uppgifter om sig sjdlv i den mén de uppgifter som
s6kanden ldmnat &dr ofullstindiga eller felaktiga. Slutligen bor i lagen pa
denna punkt foreskrivas att innehavaren ska underréttas om att drendet
kan komma att avgdras dven om han eller hon inte svarar i rétt tid (jfr
26 § forsta stycket och andra stycket forsta meningen lagen om
betalningsforeldggande).

Ett beslut att hiva en registrering kan fa langtgdende konsekvenser for
innehavaren av registreringen. Innehavaren bor darfor delges
foreliggandet. En ansokan om administrativ hévning &r ndrmast att
jamfora med en ansdkan om stdmning i tvistemal. Bestimmelserna om
delgivning i tvistemdl bor dérfér pd samma sitt som i mal om
betalningsforeldggande gélla dven i drenden om administrativ hdvning.
Vidare bor det, liksom i mal om betalningsforeliggande, finnas
bestimmelser om att sdkanden sjdlv kan erbjudas att ta hand om
delgivningen (jfr 29 och 30 §§ lagen om betalningsforeldggande). Néar
det giller situationen att sokanden erbjudits att sjilv skéta om
delgivningen av innehavaren nidr PRV har misslyckats med sina
delgivningsforsok bor, liksom i 29 § lagen om betalningsforelaggande,
anges att 32 kap. 2 § rittegdngsbalken ska tillimpas. Av 32 kap. 2 §
rattegngsbalken foljer att sdokandens talan forfaller, om denne antar
erbjudandet att ombesorja delgivning men inte inom viss tid inkommer
med bevis om att delgivning skett.

I lagen om betalningsforelédggande finns en bestdmmelse om att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer meddelar
foreskrifter om vad foreldggandet till svaranden ytterligare ska innehélla
(28 §). 112 § forordningen om betalningsforeldggande och handrickning
finns bestimmelser om foreldggandets ndrmare innehall samt ett
bemyndigande till Kronofogdemyndigheten att lamna foreskrifter om
ytterligare upplysningar som foreldggandet ska innehdlla. Regeringen
foreslar mot denna bakgrund att det infors en bestimmelse som upplyser
om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestdmmer,
meddelar ndrmare foreskrifter om vad foreldggandet i Ovrigt ska
innehalla. Eftersom foreldggandet (tillsammans med bifogade
handlingar) 4r den enda handling som i forfarandet ska delges
innehavaren enligt reglerna i delgivningslagen, 4r det viktigt att
innehavaren i samband med foreliggandet ges en forhallandevis
fullstédndig information om forfarandet och vad det kan innebéra for hans
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eller hennes del. Den information foreldggandet i Ovrigt bor innehéalla
torde ddremot inte behdva anges i lag.

Den ytterligare information det kan vara fraga om bor i forsta hand
avse det fortsatta forfarandet och vad detta kan innebéra for innehavaren.
Exempel pa vad innehavaren kan behdva information om kan vara att
uteblivet  bestridande med  storsta  sannolikhet innebédr  att
varumérkesregistreringen kommer att hdvas, att innehavaren kommer att
underrdttas om ett sddant beslut om havning i ett vanligt 16sbrev och att
innehavaren har rétt att begéra atervinning inom en ménad efter att
beslutet har meddelats. Det kan vidare behdva anges nér ett beslut kan
vara att vanta i drendet, sd att innehavaren kan underrdtta PRV om han
eller hon inte kan nés pa sin vanliga adress vid den tiden. Foreldggandet
bor ocksé innehalla en uppmaning till innehavaren att till verket anméla
en sddan adressdndring. Det kan ocksa behova anges att ett bestridande
innebér att PRV inte kan avgora drendet, men att drendet da kan komma
att overldmnas till tingsratt under forutsittning att sokanden begér det.

Mot denna bakgrund bor bestimmelsen om foreldggandet till
innehavaren innehélla en upplysning om att foreldggandet 1 Svrigt ska
uppfylla de ndrmare foreskrifter som meddelas av regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestimmer.

Den fortsatta hanteringen

Det bor foreskrivas att om innehavaren vill bestrida ansdkan maste han
eller hon yttra sig inom den forelagda svarstiden. Bestrider innehavaren
ansokan bor det anges att PRV ska underritta skanden om detta samt
bereda honom eller henne tillfélle att begéra att drendet verldmnas till
tingsrétt (jfr 33 § lagen om betalningsforeldggande). Bestimmelsen om
inom vilken tid sokanden ska begéra ett dverlimnade bor utformas pa
likartat sétt som motsvarande bestimmelse betriffande mél om
betalningsforelaggande. Sokanden bor darfor ha en manad pa sig att
begdra ett Overlimnande, riknat frdn den dag d& underrittelsen om
innehavarens bestridande sidndes till sokanden (jfr 34 § lagen om
betalningsforeldggande). Aven i drenden om administrativ hivning bor
foreskrivas att sokanden ska vara skyldig att ange de omstandigheter och
bevis som han eller hon vill beropa och vad som ska styrkas med varje
bevis samt ge in de skriftliga bevis som aberopas (jfr 35 § lagen om
betalningsforeldggande). Underlater sokanden att begéra 6verlamnande i
ratt tid bor foljden vara att PRV avskriver drendet fran vidare
handldaggning (jfr 37 § lagen om betalningsforelaggande). Begar daremot
sokanden overldimnande i rétt tid ska PRV O&verldmna é&rendet till
tingsrétten (jfr 36 § lagen om betalningsforeldggande).

Om innehavaren inte har ndgot emot att registreringen hévs bor han
eller hon kunna medge att den hévs eller helt enkelt 14ta bli att yttra sig
inom svarsfristen. Bestrider innehavaren inte ansokan i ritt tid ska PRV
alltsd héva registreringen i enlighet med ansdkan (jfr 42 § forsta
meningen lagen om betalningsforelédggande). Bestrider innehavaren
ansdkan endast med avseende pé vissa varor eller tjidnster ska PRV hiva
registreringen for Ovriga varor eller tjinster (jfr 42 § andra meningen
lagen om betalningsforeldggande).
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Behdrig domstol for tvistiga drenden

Ett flertal remissinstanser har foreslagit att alla méal som 6verldmnas till
tingsratt efter ett bestridande av ansdkan ska dverldmnas till Stockholms
tingsratt. Detta dr en konsekvens av deras forslag att Stockholms tingsrétt
ska goras till exklusivt forum for alla allmédnna varuméarkesmal.

Varumérkeskommittén har inte behandlat frédgan om att skapa ett
exklusivt forum for varumirkesmal, och det dr inte aktuellt att i denna
proposition ta upp nagot forslag i den fragan. Fragan bereds inom ramen
for ett annat lagstiftningsdrende rorande den framtida domstols-
organisationen pa immaterialrdttens omrade.

Mot bakgrund av att fragan om forum i varumérkesmal alltsd kommer
att overvégas i ett storre sammanhang bor inte nu foreskrivas négra
sirregler for mal om hévning av varumirkesregistreringar bara pad den
grunden att forfarandet startat hos PRV i stillet for i allmdn domstol.
Detta innebér bland annat att det &r rittegangsbalkens forumregler som
bor tillimpas. Dessa regler avgor till vilken tingsritt som PRV ska
Overlamna ett tvistigt drende. Det blir alltsi PRV:s uppgift att med
ledning av vad handlingarna i drendet utvisar overlamna &rendet till den
tingsrdtt som dr behorig enligt reglerna i 10 kap. réttegangsbalken,
normalt tingsritten i den ort dér innehavaren har hemvist (se 10 kap.
1 § RB).

I den nuvarande varumirkeslagen finns en bestdmmelse om s.k.
reservforum som kompletterar reglerna om behorig domstol i 10 kap.
rittegdngsbalken (26 § andra stycket VML). Séavél denna bestdmmelse
som kommitténs forslag till bestimmelse om reservforum i den nya
varumérkeslagen &r begriansad till mél som géller hdvning av registrering.

Det kan konstateras att motsvarande bestimmelser om reservforum pa
det industriella réttsskyddets omrdde i Ovrigt 4r annorlunda &n den
nuvarande respektive den foreslagna bestimmelsen pa varumérkes-
omridet. Bestimmelsen om reservforum 1 mdnsterskyddslagen
(1970:485) géller talan om béttre rétt till monster, hdvning av monster-
registrering, verforing av en sddan registrering, ogiltigférklaring av en
monsterritt, ritt att mot skaligt vederlag och pa skéliga villkor fortsitta
ett i god tro paborjat utnyttjande, ersdttning for skada och faststéllelse-
talan (43 §). Bestdmmelsen om reservforum i véxtforddlarréttslagen
(1997:306) géller talan om béttre rdtt till véxtsort, hdvning av
registreringen av en véxtsort, Overforing av sadan registrering,
tvéngslicens och faststdllelsetalan (10 kap. 3 §). P4 patentomradet &r
forumbestimmelserna annorlunda utformade med héansyn till att
Stockholms tingsritt dr exklusivt forum for nistan alla patenmal som ska
handldggas av allmén domstol, se 65 § patentlagen. Bestimmelsen om
reservforum i firmalagen giller talan om forbud mot anvindning av
nédringskdnnetecken, hivning av firmaregistrering, firmaintrang och
faststillelsetalan (24 §). Nér det géller just den sistndmnda bestimmelsen
skulle, enligt Varumérkeskommitténs forslag, bestimmelsen begrinsas
till att bara avse talan om hévning av registrering eftersom regeln om
faststillelsetalan (23 § forsta stycket FL), liksom regeln om forbud mot
anvindning av vilseledande ndringskénnetecken (15 § forsta stycket FL)
av kommittén foreslagits monstras ut ur firmalagen (se vidare avsnitt
16.8).
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Utgangspunkten for Varumérkeskommittén var att allmdnna Prop.2009/10:225

civilprocessuella regler sa ldngt det &r mdjligt skulle tillimpas pa
varumadrkesrittsliga tvister (se avsnitt 13 och 10.4). Regeringen delar
denna uppfattning. Sveriges advokatsamfund har emellertid angett att
bestimmelsen om reservforum i den nya varumérkeslagen inte bor vara
begréansad till tvister om hdvning av registrering. Enligt samfundet har
det bla. vid import av varumirkesforfalskat gods i transit, dar
intrangsgdraren inte har hemvist i Sverige, ratt osikerhet hos kérandena
och domstolarna om behdrig domstol. Detta problem skulle, enligt
samfundet, kunna 16sas genom att bestimmelsen gors neutral pa sa sétt
att det anges att om det enligt rattegangsbalken inte finns ndgon behdrig
domstol for en talan enligt varumédrkeslagen ska talan vickas vid
Stockholms tingsrétt.

En maélsittning méste givetvis vara att underlitta for parter att finna
behorig domstol och for domstolar att tillimpa de processuella reglerna
vid uppkommen tvist. Mot den bakgrunden finns det anledning att inte
begrinsa bestimmelsen i den nya varumérkeslagen om behorig domstol
till att gdlla endast mal om hdvning av varumirkesregistrering.
Bestimmelsen bor till att borja med ocksa, sdsom for ndrvarande géller
pa firmaomradet, omfatta talan om varumarkesintrang.

Regeringen foreslar, liksom kommittén, att bestimmelsen om forbud
mot anviandning av vilseledande varukénnetecken (35 § VML) inte ska
foras over till den nya varumérkeslagen (se avsnitt 14.1.2). Det
forekommer emellertid att talan fors om férbud mot anvindning pa grund
av att varumirkesintrdng har begatts. I en sddan situation kommer
forbudstalan att omfattas av bestimmelsen om behorig domstol for mal
om intrang. Bestammelsen om behorig domstol blir dérfor tillamplig for
en sadan forbudstalan utan att det behovs nagon uttrycklig skrivning i
paragrafen om detta.

Regeringen foreslar att det i den nya varumérkeslagen ska inforas
regler som gor det mojligt att fragor om battre ratt till ansékningar
kommer att behandlas av domstol efter ett foreldggande fran PRV att
viacka talan (se avsnitt 14.3.3). En sddan talan, liksom talan om béttre ritt
till varukdnnetecken generellt, blir i domstol en faststillelsetalan. I
avsnitt 13.2 foresldr regeringen att nuvarande bestimmelse i
varumirkeslagen om faststillelsetalan (44 §) inte ska foras over till den
nya varumirkeslagen. I stillet kommer en sadan talan fortséttningsvis att
fa foras enligt de generella bestimmelserna om faststillelsetalan i rétte-
gangsbalken (13 kap. 2 § rittegdngsbalken). Bestimmelsen om
reservforum 1 den nya varumirkeslagen bor gélla &dven nér
faststillelsetalan rorande ett varukénnetecken fors enligt rattegéngs-
balkens regler.

Liksom Sveriges advokatsamfund har foreslagit och i enlighet med vad
som redan géller pa det industriella réttsskyddets omrade i Gvrigt (se
dock ovan betriffande patent), bor bestimmelsen om behdrig domstol i
den nya varumérkeslagen inte vara begrdnsad till situationer dar
innehavare saknar hemvist i Sverige, utan gélla mer generellt om det
enligt rittegangsbalken inte finns behdrig domstol.
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Kostnader

Varumirkeskommittén har foreslagit att det inte inférs ndgon sdrskild
mojlighet for parterna att fa ersittning for kostnader inom ramen for ett
arende om administrativ havning. Forslaget har tillstyrkts eller lamnats
utan erinran av samtliga remissinstanser. Regeringen ser ingen anledning
att foresla ndgot annat an kommittén pa denna punkt.

Diremot bor det i princip inte finnas ndgot som hindrar att en part i ett
tvistemal om hévning av en varumirkesregistrering som bdrjat i PRV
kan fa4 ersdttning dven for kostnader som &r hénforliga till
handldggningen i verket. Riksdagens ombudsmdn har hér efterlyst ett
klargérande i lagtexten.

Regeringen  konstaterar att for mal enligt lagen om
betalningsforeldggande som hanskjutits till rattegang eller tagits upp efter
ansbkan om Atervinning kan parterna {4 erséttning enligt
rattegdngsbalkens allmidnna regler om réttegdngskostnader (prop.
1989/90:85 s. 78 f. och s. 80 f. samt 18 kap. 8 § rittegangsbalken). Detta
géller dven i mal om mindre virden, dvs. i mal dir 1 kap. 3 d §
rittegdngsbalken tillaimpas; har dr dock rétten till erséttning uttryckligen
begransad till vad som géller enligt reglerna for det summariska
forfarandet hos Kronofogdemyndigheten, se 18 kap. 8 a § sjétte stycket
rattegangsbalken och forordning (1991:1340) om ersittning for kostnader
i mal om betalningsforeldggande eller handrickning hos Kronofogde-
myndigheten.

For de mal som till en bdrjan har handlagts av Kronofogde-
myndigheten enligt lagen om betalningsforeldggande har det alltsd inte
ansetts nodvéindigt med en sérbestimmelse som klargor att kostnaderna
for det summariska forfarandet kan anses utgora kostnader for
rattegangens forberedande enligt 18 kap. 8 § rittegdngsbalken. Pa
motsvarande sdtt bor kostnaderna for forfarandet for administrativ
hidvning hos PRV utan ndgon sdrbestimmelse kunna anses utgora
kostnader for rattegangens forberedande enligt rdttegdngsbalken.
Regeringen delar alltsd kommitténs uppfattning att fragan far avgoras
med tillimpning av de befintliga reglerna om rittegadngskostnad i 18 kap.
rittegdngsbalken och att ndgon sérskild bestimmelse om detta inte
behovs.

10.3.2 Atervinning och éverklagande

Regeringens forslag: En innehavare vars registrering har hivts av
PRV ska ha mgjlighet att fa till stind en provning i sak genom att
inom viss tid ansdka om atervinning hos tingsritt. Atervinningsfristen
ska vara en manad raknat frdn dagen for beslutet.

Andra slutliga beslut av PRV i drenden om administrativ hdvning
ska som huvudregel kunna &verklagas till tingsritt inom tre veckor
fran beslutets dag. Beslut att overlimna ett drende frén PRV till
tingsritt eller att avskriva ett drende da sdkanden inte i rétt tid begart
att drendet ska Overldmnas till tingsrétt ska emellertid inte kunna
overklagas. PRV:s olika beslut under handldggningen ska heller inte
kunna 6verklagas sarskilt.
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Ansokan om atervinning eller 6verklagande av PRV:s beslut ldmnas
in till verket som provar om ansdkan eller 6verklagandet kommit in i
ritt tid och dérefter overldmnar drendet till den tingsritt som &r
behorig att prova frdgan om hdvning enligt reglerna i 10 kap.
rattegadngsbalken, dvs. normalt tingsrétten i den ort dir innehavaren
har hemvist. Om det inte finns ndgon domstol som enligt
rattegdngsbalken &r behorig att ta upp malet, gors ansékan om
atervinning eller &verklagande av verkets beslut hos Stockholms
tingsrétt.

Varumirkeskommitténs forslag Gverensstimmer i huvudsak med
regeringens. | kommitténs forslag finns dock inte angett nagra
begriansningar av overklagandemdjligheterna avseende slutliga beslut.
Det framgar inte heller av kommitténs forslag vilken tingsritt som ska
prova ett dverklagande av PRV:s beslut. (SOU 2001:26 s. 288 £.)

Remissinstanserna: Forslaget har i stort tillstyrkts eller ldmnats utan
erinran av remissinstanserna. PRV har dock ifrdgasatt om fristen for att
ansbka om éatervinning &r tillrickligt l&ng och fOreslagit att fristen
bestims till tvd méanader i stdllet for en manad. P4 motsvarande sétt har
verket anfort att fristen for att 6verklaga beslut som innebar att drendet
avgdrs pa nagot annat sdtt &n genom beslut om hédvning bor vara tva
manader samt att det av bestimmelsen om 6verklagande av dessa beslut
bor framga att innehavaren kan begdra atervinning av beslutet om att
hiva registreringen. Flera instanser har vidare ansett att det bor klargoras
vilken tingsrdtt som ska handlidgga Overklaganden av PRV:s beslut.
Stockholms tingsrdtt har 1 det sammanhanget ifrdgasatt om det inte i
stillet dr lampligare att beslut dverklagas till Patentbesvérsritten eller
allmén forvaltningsdomstol.

Skiilen for regeringens forslag
/ftervinning

P4 samma sdtt som i malen om betalningsforeliggande bor den
innehavare vars registrering havts av PRV ha mojlighet att f3 till stind en
provning i sak genom att ansdka om atervinning hos tingsritt, jfr 52 §
lagen om betalningsforerlaggande.

I linje med regeringens forslag i avsnitt 10.3.1 ndr det giller
overlamnande till tingsrétt av tvistiga drenden om hdvning, bor ansdkan
om atervinning goras hos den tingsritt som &dr behorig att prova fragan
om hévning enligt reglerna i 10 kap. rittegdngsbalken, dvs. normalt
tingsréitten 1 den ort dér innehavaren har hemvist. Om det inte finns
nagon domstol som enligt rittegangsbalken &r behorig att ta upp malet,
bor ansdokan om atervinning goras hos Stockholms tingsritt, vilket bor
regleras i den bestimmelse om reservforum som foreslds i den nya
varumdrkeslagen. Det bor foreskrivas att ansokan om dtervinning ska ges
in till PRV, varefter verket ska prova om ansdkan getts in i tid och
dérefter Overlimna é&rendet till behorig tingsratt. Har ansdkan om
atervinning kommit in for sent ska PRV avvisa den.
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Nér det géller fristen for att ans6ka om atervinning har PRV foreslagit Prop. 2009/10:225

att fristen bestdms till tvd manader i stillet for en mdanad, som
Varumérkeskommittén foreslog. Som skédl for detta har verket
sammanfattningsvis anfort att ménga registreringar innehas av utlandska
personer och att det dr viktigt att dven dessa innehavare far tillrackligt
med tid for att ansdka om atervinning.

Regeringens uppfattning &r att det inte finns anledning att pa detta
omrade ha en léngre frist for att ansdka om atervinning &n vad som géller
i mal om betalningsforeldggande (53 § lagen om betalningsfore-
laggande). Samma frist géller for dvrigt vid atervinning mot tredskodom
(44 kap. 9 § rattegangsbalken). En manad bor vara fullt tillrackligt 4ven
for utlindska innehavare av varumdrkesregistreringar. Regeringen
foreslar darfor, i likhet med kommittén, att innehavaren maste begéra
atervinning inom en manad frén beslutets dag.

Overklagande

En innehavare av en registrering som hévts genom ett beslut av PRV har
alltsa mojlighet att f2 till stdnd en saklig provning genom att ansdka om
atervinning. Sokanden har & andra sidan inte anledning att angripa ett
beslut om hévning eftersom det inte kan ga honom eller henne emot. Ett
beslut om att héva en registrering bor darfor inte kunna dverklagas. Det
finns inte anledning att aterupprepa innehavarens mojlighet att ansoka
om atervinning i bestimmelsen om 6verklagande.

Sokanden kan ha anledning att vara missndjd med andra slutliga beslut
an just hdavningsbeslut. Beslutet kan t.ex. innebéra att hans eller hennes
ansokan avvisas. Dessa beslut bor darfor sokanden ha mojlighet att
overklaga. I likhet med vad som géller i mél om betalningsforeldggande
bdr dock sdkanden inte ges mdjlighet att verklaga ett avskrivningsbeslut
som grundar sig pa att sokanden underlatit att begira verldmnande till
tingsrétt. Inte heller finns det nadgon anledning att lata ett beslut om
overldmnande till tingsritt vara mojligt att 6verklaga (jfr 56 § lagen om
betalningsforeldggande). Innehavaren bor i1 sin tur ha mojlighet att
overklaga beslut om att avvisa en ansdkan om atervinning som har gjorts
for sent.

PRV:s olika beslut under handldggningen som inte innebér att verket
skiljer drendet ifran sig bor aldrig kunna 6verklagas sérskilt (jfr 57 §
lagen om betalningsforeldggande).

Ett drende som Overlamnas frén PRV till domstol pd grund av
innehavarens bestridande och sdkandens begdran om O6verlimnande,
hamnar enligt regeringens forslag, alltid i allmidn domstol. Detsamma
géller ndr innehavaren ansdker om &tervinning mot verkets beslut att
hdva registreringen. Det &r ocksd alltid allmidn domstol som avgor
hévningstvister som inte startat genom en ansdkan om administrativ
havning. Enligt regeringens mening &dr det dérfor ldmpligast att PRV:s
beslut i d&renden om administrativ hdvning 6verklagas till allmédn domstol
och inte till Patentbesvérsritten eller allmin forvaltningsdomstol. Det
faller sig ocksd enligt regeringens uppfattning naturligt att besluten
overklagas till den tingsrétt som skulle ha varit behorig att prova malet
efter ett overlimnande eller en ansdkan om atervinning. Behdrig att
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prova ett overklagande bor alltsd vara den tingsrdtt som enligt vad Prop. 2009/10:225
handlingarna i malet utvisar dr behorig enligt reglerna i 10 kap.
rittegdngsbalken, eller Stockholms tingsritt for det fall det inte finns
nagon behorig domstol enligt réttegdngsbalken. Med hénsyn till de
remissynpunkter som ldmnats finns det skél att klargdra detta i lagtexten.

PRV har anfort att tiden for 6verklagande av beslut genom vilket ett
drende om administrativ hdvning av en registrering har avgjorts pa nagot
annat sétt &n genom ett beslut om hivning bor vara tva méanader i stéllet
for tre veckor, som Varumédrkeskommittén foreslog. Som skél for detta
har verket anfort att en sa kort tid som tre veckor kan gora det besvérligt
for innehavare som dr bosatta i utlandet. Darigenom skulle dessutom
overklagandetiden bli densamma for alla av verket fattade beslut.

Regeringens uppfattning ir att det, pd motsvarande sitt som nér det
giéller fristen for att ansdka om atervinning, inte finns anledning att pa
detta omrade ha en ldngre frist for att 6verklaga 4n vad som géller i mal
om betalningsforeldggande (jfr 56 § forsta stycket lagen om
betalningsforeldggande). Regeringen foreslar darfor, i likhet med
kommittén, att den som vill 6verklaga ett annat slutligt beslut &n ett
havningsbeslut, far 6verklaga det hos tingsritt inom tre veckor fran
dagen for beslutet. Det bor foreskrivas att overklagandet ska ges in till
PRV. I 6vrigt bor forvaltningslagens (1986:223) bestimmelser om bl.a.
provningen av om ett dverklagande har kommit in 1 rétt tid tillimpas.
Som Lagrddet papekat saknas alltsd anledning att ta in mer detaljerade
bestdmmelser om detta i den nya varumérkeslagen.

10.3.3  Ovriga fragor

Regeringens forslag: Bestimmelser tas in i den nya varumérkeslagen
avseende underrittelser till parterna om beslut som meddelats av PRV
samt om ndr beslut om hévning som meddelats av verket ska anses fa
rattskraft. Vidare tas bestimmelser in i lagen om den fortsatta
handldggningen hos tingsritten, inklusive mojligheten for en tingsritt
som finner att den inte 4r behorig att ta emot malet, att dverlimna
detsamma till en annan tingsrétt. Ett sddant beslut om verlamnande ska
inte kunna  Overklagas. Bestimmelser om  avférande av
varumérkesregistrering ur registret vid hivning m.m. samt om
kungdrelse fors over fran den nuvarande lagen. Bestimmelserna om att
domstol &r skyldig att underrdtta PRV om domar angdende hévning,
faststéllelsetalan eller varumirkesintrang overfors inte till den nya
varumérkeslagen.

Kommitténs forslag Overensstimmer i huvudsak med regeringens.
Kommitténs forslag innehaller emellertid inte nadgon bestimmelse som
gor det mojligt for en tingsritt som finner att den inte dr behdrig att ta
emot malet, att overldmna detsamma till annan tingsrétt. I kommitténs
forslag saknas ocksd en bestimmelse om ndr beslut om att hiva en
varumérkesregistrering i administrativ ordning far réttskraft och om
underrittelser till parterna om beslut meddelade av PRV. Slutligen
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innebdr kommitténs forslag att domstolars underrittelseskyldighet ska
framgé av den nya varuméirkeslagen. (SOU 2001:26 s. 288 f.)

Remissinstanserna: PR}V har anfort att det bor inforas en sérskild
bestimmelse som anger vid vilken tidpunkt ett beslut om hévning vinner
laga kraft. I 6vrigt har remissinstanserna inte ldmnat nagra synpunkter i
dessa hdnseenden.

Skilen for regeringens forslag: I lagen om betalningsforeldggande
finns bestimmelser som reglerar i vilka fall Kronofogdemyndigheten ska
underritta parterna om diverse beslut som myndigheten meddelar. Enligt
bestimmelserna ska myndigheten underrdtta parterna om ett utslag i
malet (44 §). Vidare ska sokanden underrittas om avvisningsbeslut och
bada parterna om Ovriga typer av beslut som innebér att drendet avgors
om det inte dr uppenbart obehdvligt (59 §). Regeringen anser att det finns
skil att fora in motsvarande bestimmelse i den nya varumérkeslagen.
Underrittelse bor dven ske till innehavaren om en ansdkan om
atervinning avvisas.

Regeringen foreslar, liksom kommittén, att det i lagen ska finnas
motsvarande bestimmelser som i 60 § lagen om betalningsforeldggande
nér det géller den fortsatta handldggningen hos tingsrétten av ett mal om
hévning av registrering som Overldamnats av PRV (jfr prop. 1989/90:85
s. 140). Det innebér att det bor foreskrivas att talan ska anses vara vickt
ndr ansdkan om hdvning kom in till PRV och att de handlingar som
sokanden gett in ska anses som stimningsansokan. Det bor vidare
foreskrivas att stimning ska anses utfardad nér ritten beslutar om malets
handléggning.

Kommitténs forslag innehéller inte nidgon bestimmelse om att den
tingsritt som tar emot ett mal som initierats som ett drende hos PRV om
administrativ hdvning av en varumérkesregistrering, i sin tur ska kunna
overldmna maélet till annan tingsréitt. Ett sddant Overlimnande kan
emellertid bli n6dvéndigt om den mottagande tingsrétten finner att det av
handlingarna i mélet framgér att tingsritten inte dr behdrig att ta emot
malet. En motsvarande reglering finns i 61 § lagen om betalnings-
forelaggande (prop. 1989/90:85 s. 71 f.). Eftersom det inte finns nagra
allménna regler som gor det mojligt att flytta Sver tvistemal mellan
tingsrétterna i de nu aktuella fallen foreslar regeringen att en sadan
reglering for dessa fall infors i den nya varumérkeslagen. P4 motsvarande
sétt som géller for mél som borjat som mal om betalningsforeldggande
hos Kronofogdemyndigheten, ska ett beslut av en tingsritt att dverlimna
ett mal till en annan tingsritt inte kunna 6verklagas.

Regeringen delar kommitténs bedomning att bestimmelser
motsvarande dem som finns i den nuvarande varumirkeslagen om att
bl.a. hdvning av registrering ska foranleda att registreringen avfors ur
registret (27 §) och att avforandet kungérs (46 §) ska tas in i den nya
lagen och att de nya bestimmelserna bor édndras endast i det avseendet att
dven en administrativ havning ska kunna foéranleda ett avforande.

PRV har uppehéllit sig vid bestimmelsen om kungorelse och har
papekat att ett beslut om att hdva en registrering, enligt kommitténs
forslag, ska kungdras ndr det har vunnit laga kraft. Mot bl.a. denna
bakgrund anser verket att det behovs en sérskild bestimmelse som anger
nér ett beslut om att héva en registrering i administrativ ordning vinner
laga kraft. Regeringen, som konstaterar att det i 64 § lagen om
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betalningsforeldggande finns en bestimmelse om nir ett utslag i mal om Prop. 2009/10:225

betalningsforeldggande far rittskraft, delar verkets uppfattning.
Regeringen anser darfor att det i den nya varumérkeslagen bor inforas en
bestimmelse om att ett beslut om att héva en registrering i administrativ
ordning har réttskraft i enlighet med vad som géller for en dom 1 ett
tvistemal som har vunnit laga kraft nér tiden for ansékan om étervinning
16pt ut.

Nér det slutligen giller fragan om domstols underrittelseskyldighet
gentemot PRV vid meddelande av dom i varumérkesmal bor saddana
foreskrifter meddelas av regeringen. Foreskrifter om domstolars
underrittelseskyldighet bor alltsa inte tas in i den nya varumaérkeslagen.

10.4 Kravet pé forfang vid hdvning av registrering

10.4.1 Dagens regler om vem som far fora talan om héivning

Var och en som lider forfang av en registrering far fora talan vid domstol
mot mérkeshavaren om att registreringen ska hivas (26 § forsta stycket
forsta meningen VML). Av forarbetena till bestimmelsen framgar att
kravet pa forfang innebdr att man maste prova om kdranden &r att anse
som foretrddare for det intresse som uppbar den aberopade grunden for
talan (SOU 1958:10 s. 307 och prop. 1960:167 s. 154).

I forarbetena anfors vidare att ndr det giller en sadan
registreringsforutséttning som att mérket ar distinktivt (13 § VML) bor
envar ndringsidkare, som genom den forment oriktiga registreringen
finner sin rorelsefrihet otillborligen inskrénkt, vara berittigad att pafordra
dess hidvning (a. SOU a.s.). Det framgar ocksa (a. SOU s. 308) att dven
enskild part kan vara foretradare for de allménna intressen som uppbér de
absoluta registreringshindren som anges i 14 § forsta stycket 1 och 3
VML. 14 § forsta stycket 1 VML avser miérken i vilka utan tillstdnd
tagits in sddan statlig eller internationell beteckning m.m. som enligt lag
eller forfattning inte far obehdrigen brukas som varumérke eller som ldtt
kan forvixlas dirmed. 14 § forsta stycket 3 VML avser mirken som pé
annat sétt strider mot lag eller forfattning eller allmin ordning eller &r
dgnade att vicka forargelse. Vidare anges att dven talan av en enskild
konkurrent om hédvning som fors under aberopande av att varumaérket &r
vilseledande (14 § forsta stycket 2) under vissa omstdndigheter bor
kunna bifallas.

Nir det géller talan om hdvning som grundas pa att registreringen skett
med asidosittande av registreringshinder till skydd for rittigheter av
privatrittslig natur (14 § forsta stycket 4-9, de relativa registrerings-
hindren) anfors att det krévs att kdranden &r behorig foretrddare for den
skyddade réttigheten. Kéranden kan alltsa inte &beropa att ett registrerat
varumdrke ska hdvas for att det &r forvixlingsbart med ett tidigare
registrerat varumirke, om kédranden inte innehar eller pad annat sitt
foretrdder den ritt som aberopas till grund for talan (SOU 1958:10 s. 308
och prop. 1960:167 s. 154).

Aven den myndighet som regeringen bestimmer har genom 26 § forsta
stycket andra meningen VML getts mojlighet att fora talan om havning.
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Enligt 26 § varumérkesforordningen (1960:648) fors sddan talan av Prop. 2009/10:225
allmin aklagare om inte regeringen for sdrskilt fall forordnat annan
myndighet.

Myndigheten fir fora talan om havning under forutsittning att talan
grundas pé vissa i 26 § forsta stycket andra meningen VML uppriaknade
bestimmelser. Myndigheten far for det forsta fora talan som grundas pa
de hinder som anges i 13 § och 14 § forsta stycket 1-3 VML, dvs. med
aberopande av absoluta registreringshinder. Myndigheten kan for det
andra dven fora talan med stod av 25 § andra stycket VML, dvs. fall da
det efter registreringstillfallet tillkommit omstandigheter som medfor att
registreringen kan hévas, t.ex. att varumérket blivit vilseledande eller
kommit att sakna sdrskiljningsforméaga. For det tredje kan myndigheten
fora talan med stdd av reglerna om anvéndningstvang i 25 a § VML.
Genom hénvisning till 25 b § VML i 26 § forsta stycket andra meningen
VML framgér att myndigheten &ven fér fora talan om partiell hdvning.

Sammanslutningar av berdrda niringsidkare har getts mdjlighet att fora
talan i samma situationer som den myndighet som regeringen bestimmer
(26 § forsta stycket andra meningen VML).

Bestimmelserna om talan om hévning pad firmaomréadet, 16 § tredje
stycket FL, liknar i hog grad motsvarande varumérkesrittsliga
bestdmmelser.

Bestimmelserna i1 kollektivmérkeslagen skiljer sig nagot &t fran
motsvarande bestimmelser 1 varumirkeslagen. Enligt 5 § andra
meningen kollektivmérkeslagen far envar som lider forfang av
registreringen fora talan om hdvning. Dartill kommer emellertid, till
skillnad frdn vad som géller enligt 26 § forsta stycket forsta meningen
VML, en mdjlighet for envar som lider forfang av mérkets anvdndning
att fora talan om hivning. Aven for dessa mirken har myndighet (som
Konungen bestdmmer) getts rétt att fora talan om hévning. Enligt 26 §
varumdrkesforordningen fors sddan talan av allmén é&klagare om inte
regeringen for sérskilt fall forordnat annan myndighet. Samman-
slutningar av berdrda ndringsidkare har ocksd getts mdjlighet att fora
talan om hdvning. Fér myndighet som Konungen bestimmer och for
sammanslutningar ar dock, till skillnad fran vad som géller enligt 26 §
forsta stycket andra meningen VML, rétten att fora talan inte inskrankt
till att avse talan som grundar sig pa vissa hinder.

Reglerna om talan om hédvning pé det industriella réttsskyddets omrade
i Ovrigt avviker ocksd i viss mén fran reglerna i varumérkeslagen. Enligt
52 § fjérde stycket patentlagen far talan foras av var och en som lider
forfang av patentet. Undantag gors dock da talan grundas pa att patentet
har meddelats ndgon annan 4n den som har rétt att f4 patentet enligt 1 §
patentlagen. I denna situation maste ogiltighetstalan foras av den som
pastér sig ha sddan ritt enligt 1 § patentlagen. I patentlagen har dven den
myndighet som regeringen bestdmmer getts talerdtt under forutsittning
att det ar pakallat ur allmén synpunkt. En séddan talan fors, liksom pa
varumérkesomradet, av allméin aklagare, om inte regeringen for sérskilt
fall forordnar en annan myndighet, se 50 § patentkungoérelsen
(1967:838). Reglerna om talan om hévning pa vaxtforadlarrattsomradet,
8 kap. 5 § vaxtforadlarrattslagen, dr utformade pa motsvarande sitt som
reglerna pa patentomradet.

243



Enligt monsterskyddslagen géller att om talan om hidvning grundar sig
pa att nagon annan dn den som innehar mdnsterregistreringen anser sig
ha skapat ett monster eller anser att formgivarens rétt har dvergatt till sig,
kan talan endast foras av den som anser sig pd detta sétt vara berattigad
till monstret, se 31 a § forsta stycket 1 monsterskyddslagen. Om talan
grundas pa ett relativt hinder mot monsterrétt enligt 4 § 3 eller 4
monsterskyddslagen dr det endast den som ansdker om eller innehar
rattigheten som far fora talan om hédvning (31 a § forsta stycket 2
monsterskyddslagen). Om talan grundas pa det absoluta hindret att i
monstret utan tillstdnd intagits statsvapen, statsflagga m.m. enligt 4 § 2
monsterskyddslagen dr det endast den som berors av rittigheten som fér
fora talan (31 a § forsta stycket 3 monsterskyddslagen). I &vriga fall far
talan foras av var och en som lider forfing av registreringen (31 a § andra
stycket monsterskyddslagen). Talan som grundas pa bestimmelserna om
absoluta hinder mot monsterrétt enligt 4 § 1 eller 2 monsterskyddslagen
far foras dven av den myndighet som regeringen bestimmer (31 a §
tredje stycket monsterskyddslagen). Enligt 36 § monsterskydds-
forordningen (1970:486) fors sddan talan av éklagare.

Bland domstolarna forefaller det ha ratt delade meningar om det
géllande kravet pé forfang 1 lagstiftningen inom det industriclla
rattsskyddet bor behandlas som en fraga om saken, vilket alltsa skulle
leda till att talan ogillas for det fall forfang inte foreligger, eller som en
allmén processforutsittning, vilket skulle leda till att talan avvisas i en
sadan situation.

Forarbetena till de varumairkesrittsliga bestimmelserna och till
motsvarande bestimmelser betriffande ogiltigforklaring/hdvning av
patent, firma och véxtforddlarritt ger inte ndgon nirmare vagledning i
frégan. (Se pa varumérkesomradet SOU 1958:10 s. 159 f., s. 307 f. och
s. 371 f. samt prop. 1960:167 s. 149 f. och s. 219, pa patentomradet prop.
1966:40 s. 190 f., pa firmaomrédet prop. 1974:4 s. 222 f. samt pa
vaxtforadlarrattsomradet prop. 1971:40 s. 138 f. och prop. 1996/97:128
s. 128.)

Monsterutredningen framforde i1 delbetdnkandet i anledning av genom-
forandet av Europaparlamentets och radets direktiv om monsterskydd
m.m. att 6vervigande skél talar for att forutsittningarna for att fora talan
ska behandlas genom en provning i sak och att en konstaterad brist
saledes ska leda till att talan ogillas (SOU 2000:79 s. 96). Fragan
berdrdes dock inte i propositionen i anledning av genomfdrandet av
monsterdirektivet (se prop. 2001/02:121 s. 76 f.). Varumérkeskommittén
gjorde samma beddmning som Monsterutredningen.

Stod for det synsitt som Varumirkeskommittén och Monsterutred-
ningen gett uttryck for finns inom doktrinen (Ekelof, Rattegdng, Andra
hiftet, attonde upplagan, 1996, s. 75 f. och Fitger, Réttegang 1, 13:10 o),
dock bor noteras att réttsfallet NJA 2008 s. 1033 dérvid inte har beaktats.
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10.4.2 EU-riittsliga bestimmelser om vem som kan fora talan om

héivning

Enligt varumérkesforordningen far alla fysiska och juridiska personer,
liksom sammanslutningar som foretrdder tillverkare, producenter,
tjdnsteproducenter, handelsmén och konsumenter, ansdka om hiavning av
ett gemenskapsvarumarke for det fall grunden ar att market inte anvénts,
att mirket blivit en allmdn beteckning inom handeln for varan eller
tjidnsten for vilket det ar registrerat eller om maérket blivit vilseledande.
Vidare far samma krets av personer och sammanslutningar ansdka om
ogiltighetsforklaring av ett gemenskapsvarumirke om en av de absoluta
ogiltighetsgrunder som anges i varumérkesforordningen aberopas (artikel

56.1 a).

Ansdkan om ogiltighetsforklaring pad grund av de relativa
ogiltighetsgrunder som ror tidigare kénnetecken (gemenskapsvaru-
mérken, nationella och internationella registreringar, agentvarumérken
samt icke-registrerade kénnetecken om kénnetecknet ger innehavaren rétt
att forbjuda anvéndning av ett yngre varumérke), far som huvudregel

goras av innehavare och licenstagare, se artikel 56.1 b.

Ansokan om ogiltighetsforklaring pd grund av rétt till namn, bild,
upphovsritt och industriell dganderétt far goras av innehavare av de dldre
rittigheterna eller av personer som enligt den berérda medlemsstatens

lagstiftning far utova réttigheten i fraga, se artikel 56.1 c.

I varumarkesdirektivet saknas bestimmelser om vem som far fora talan

om hévning respektive ogiltigforklaring av ett varumarke.

104.3 Kravet pa forfang tas bort

Regeringens forslag: Bestimmelsen om att den myndighet som
regeringen bestdmmer far fora talan mot innehavare om att en
varumérkes- eller kollektivmarkesregistrering ska hivas, fors over till
den nya varumérkeslagen. Sédan talan av myndighet far endast foras
om den hévningsgrund som aberopas ar en sddan grund som syftar till
att skydda allménna intressen.

Till den nya varuméirkeslagen fors déremot inte &ver
bestimmelserna i varumirkeslagen och kollektivmérkeslagen om att

—var och en som lider forfing av en varuméirkes- eller
kollektivmérkesregistrering, eller av  anvidndningen av ett
kollektivmérke, far fora talan mot maérkeshavaren om att
registreringen ska hivas,

—vissa sammanslutningar far fora talan mot innehavare om att
varumirkes- eller kollektivméarkesregistrering ska havas.

I fortsdttningen far i stéllet den allménna civilprocessuella principen
om att den som for talan maste gora det i eget intresse tillimpas. En
talan som grundas pa ett relativt hinder ska antingen avvisas eller
ogillas, beroende pad omstdndigheterna i det enskilda fallet, om den
som for talan inte innehar eller pa annat sétt foretrdder den rétt som
aberopas till grund for talan. Var och en kommer déremot i
fortsdttningen att kunna &beropa sédana grunder som syftar till att
skydda allminna intressen.
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Kommitténs forslag overensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 329 ).

Remissinstanserna: Svea hovrdtt och Sveriges advokatsamfund har
instdimt 1 kommitténs generella uppfattning att allmidnna processuella
regler i mojligaste man bor tillimpas dven i friga om mal som ror
varumérkesrétt och inte sett ndgra hinder mot att ta bort sdrregleringen
om att den som lider forfang av en registrering far fora talan mot
mairkeshavaren om hédvning. Inte heller Svenska Patentombudsforeningen
har haft nagra invindningar mot kommitténs forslag.

Skiilen for regeringens forslag: Varumirkeskommittén foreslog att
det inte skulle finnas nagra sérskilda bestdmmelser 1 den nya
varumirkeslagen om att var och en som lider forfing av en registrering
skulle {4 fora talan om havning av registreringen.

Forslaget hade som utgdngspunkt att en forutsédttning for att kunna
vinna framgang med en talan om hévning dven i fortsdttningen borde
vara att den som for talan gor det i sitt eget intresse. Detta borde enligt
kommittén gélla oavsett om det var friga om absoluta eller relativa
hinder som ogiltighetsgrund.

Vad giller absoluta hinder byggde forslaget pa antagandet att var och
en bor kunna fora talan om hdvning av en registrering som stér i strid
med ett absolut registreringshinder. Detta eftersom en registrering i strid
med ett absolut registreringshinder, enligt kommittén, i ménga fall
medfor att konkurrenternas mdjligheter att marknadsfora sina varor och
tjdnster inskrdnks. Nar det giller talan om hidvning som grundar sig pa
relativa hinder borde, enligt kommittén, p4 samma sétt som nu en forsta
forutsdttning for att fa bifall till talan vara att det &r den som innehar eller
pa annat sétt foretrdder den rétt som aberopas till grund for talan som
ocksa yrkar att registreringen hévs.

Enligt kommitténs mening saknades sakliga skdl for ett sérskilt
forfangsrekvisit. 1 stdllet kunde, enligt kommittén, de allménna
civilprocessuella reglerna om taleritt tillgodose det behov av reglering
som finns i mal om hdvning av varumirkesregistreringar. Kommittén
berdrde inte ndrmare hur dessa allménna civilprocessuella regler skulle
tillimpas i mal om hévning av varumairkesregistrering, utan ldmnade en
mer generell beskrivning av vad som géller enligt réittegangsbalken
betriaffande fullgorelse- och faststillelsetalan (13 kap. 1 § respektive
13 kap. 2 § rdttegdngsbalken). Dessutom pekade kommittén pa den
allménna civilprocessuella principen att kiranden som huvudregel maste
yrka négot for egen del, dvs. att man inte far fora talan mot ndgon annan
till formén for en tredje person.

Bestdmmelserna om fullgdrelse- respektive faststdllelsetalan blir inte
direkt tillaimpliga vid en talan om hdvning av en varumérkesregistrering.
Diremot kan principen om att kiranden maste yrka nagot for egen del for
att kunna vinna framgang med sin talan ha biaring dven pa mal om
hdvning av varumdrkesregistrering. Skdlen for principen att kédranden
maste yrka nagot for egen del kan sdgas delvis dverensstimma med de
skél som anforts till stod for kravet pé faststillelseintresse i 13 kap. 2 §
riattegdngsbalken vid en faststillelsetalan. Svaranden ska inte besviras
med en onddig provning i sak om “fel part” begér provningen. Inte heller
ska “fel part” kunna f4 till stdnd en dom som é&r bindande for “rétt part”.
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Det bor hér tilliggas att Monsterutredningen i sitt slutbetdnkande
uttalade att man delade Varumérkeskommitténs bedomning att
forfangsrekvisitet kunde tas bort. Monsterutredningen valde dock att
behalla detta rekvisit i sitt forslag till formskyddslag for att forhindra att
det forsta stycket i 31 a § monsterskyddslagen skulle uppfattas som en
uttdommande reglering av i vilka fall talan om hévning av en registrering
kan foras (SOU 2001:68 s. 199).

Fragan ar da hur man ska se pa det krav pa forfang som stélls upp i
26 § forsta stycket forsta meningen VML och i 5 § andra meningen
kollektivmérkeslagen. Forarbetena till 1960 ars varumérkeslag pekar i
riktningen att bestimmelsen i 26 § forsta stycket forsta meningen innebar
att en provning ska goéras av om kdranden 4r att anse som foretrddare for
det intresse som uppbér den dberopade grunden for talan och att detta
giéller oavsett om den grund som aberopas syftar till att skydda enskilda
eller allménna intressen.

Vad betyder d& detta mer konkret och hur forhaller det sig till
innebdrden av de allméinna civilprocessuella principerna?

Nir det géller ett yrkande om hdvning av registrering som har ett
relativt hinder, dvs. ett enskilt intresse, som grund innebar det krav pa
forfang som stdlls upp 1 varumdrkeslagen respektive kollektiv-
markeslagen, som beskrivits, att kdranden méaste vara behorig foretrddare
for den skyddade rittigheten. Kdranden kan alltsd inte dberopa att ett
registrerat varumérke ska hdvas for att det dr forvéxlingsbart med ett
tidigare registrerat varumérke, om kéiranden inte innehar eller pa annat
satt foretrdder den rdtt som aberopas till grund for talan (SOU 1958:10
s. 308 och prop. 1960:167 s. 154).

Kravet pd att kdranden ar behorig foretrddare for den skyddade
rattigheten ligger dérmed i linje med den allménna civilprocessuella
principen om att kdranden maste yrka nagot for egen del. Det innebér att
kdranden, dven vid ett borttagande av forfangsrekvisitet, skulle kunna
vinna framgang med sin talan om hidvning pa grund av ett relativt hinder
endast om kéranden sjdlv innehar eller pd annat sétt foretrader den rétt
som aberopas till grund for talan. (Dérutdver skulle naturligtvis krévas att
det dven 1 ovrigt foreligger grund for hdvning.)

Om den som vill f& en registrering upphavd aberopar en havningsgrund
som helt eller delvis syftar till att skydda allménna intressen, dr bilden
déremot inte lika klar. Forarbetena till 1960 ars varumérkeslag pekar,
som beskrivits, i riktningen att bestimmelsen i 26 § forsta stycket forsta
meningen VML innebér att en provning alltid ska goras av om kéranden
ar att anse som foretrddare for det intresse som uppbér den aberopade
grunden for talan och att detta giller inte bara relativa, utan ocksa
absoluta hinder.

Uttalandena i forarbetena om att inte var och en kan vinna framgang
med en talan om absoluta hinder, utan nagon prévning av om parten kan
anses som foretrdadare for det intresse som uppbar den dberopade grunden
for talan, synes ocksé vara forenliga med Hogsta domstolens bedomning
av rattslaget. Hogsta domstolen har betrdffande denna fraga i ett mal som
rorde utebliven anvéndning, dvs. en hdvningsgrund som uppbérs av savél
allmdnna som enskilda intressen, uttalat att provningen ror huruvida
kéranden saknar fog for sitt pastaende om att registreringen ér till forfang
for honom eller henne (réttsfallet NJA 2008 s. 1033).
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En sddan provning leder till en vid krets av personer som med Prop.2009/10:225

framgéng kan aberopa grunder som syftar till att skydda allminna
intressen. Det verkar dock inte vara fraga om att det star var och en helt
fritt att vicka talan om hdvning med aberopande av grunder till skydd for
allménna intressen. I stdllet maste en bedéomning alltsé goras av huruvida
kéaranden saknar fog for sin talan, dvs. ndrmast utifrén ett resonemang om
att karanden ska ha ett “rattsligt intresse”. Det kan vidare konstateras att
motsvarande norska och danska bestimmelser om rétt att fora talan om
hdvning anger att talan om hévning kan foras av var och en som har
rattsligt intresse ddrav, se § 25b i den norska Lov om varemerker (Lov
1961-03-03 nr 04) och § 29 i den danska Varemerkeloven
(Bekendtgerelse af varemarkeloven LBK nr 90 af 28/01/2009). De
svenska, respektive norska och danska reglerna om rétt att fora talan om
hiavning togs fram i nordisk samverkan. I svensk doktrin har man
emellertid generellt sett varit mindre positiv till sddana resonemang om
civilprocessuella krav pé rittsligt intresse och i princip tillats enligt
svensk ritt okynnesprocesser leda till dom 6ver saken. Vid utevaron av
ett forfangsrekvisit, skulle det alltsa inte finnas ndgra hinder mot att
kdranden vann framgang med en talan vars grund syftar till att skydda
allménna intressen, om 6vriga forutséttningar for havning ar for handen.

Varumirkeskommitténs forslag att ta bort forfangskravet i 26 § VML
syftade inte till att medfora nagra fordndringar i forhallande till géllande
ritt. Regeringen beddmer att ndgon fordndring nér det géller mdjligheten
att med framgang driva en talan som grundar sig pé ett relativt hinder
heller inte kommer att ske vid ett borttagande av forfangskravet eftersom
principen om att kdranden maste fora talan i eget intresse da i stillet
kommer att tillimpas och leda till samma resultat.

Nér en hévningsgrund aberopas som helt eller delvis syftar till att
skydda allménna intressen, skulle ett borttagande av forfangsrekvisitet
déremot troligen innebédra en viss fordndring av rittslaget. Var och en
maéste, som beskrivits, anses ha intresse av att det inte finns
varumérkesregistreringar som star i strid med bestimmelser som é&r
motiverade av allmdnna intressen. Ddrmed bor var och en kunna vinna
framgang med en talan som grundar sig pa sddana bestimmelser, utan att
det gors nagon provning av om den som begér att registreringen hévs har
fog for sin talan.

Med tanke pd omfattningen av den krets som hittills i praxis med
framgéng kunnat &beropa grunder som syftar till att skydda allménna
intressen, skulle ett borttagande i praktiken emellertid sannolikt inte leda
till ndgon storre fordndring. Dartill kommer att regeringen instimmer i
kommitténs och remissinstansernas uppfattning att det ar ldmpligt att
allménna civilprocessuella regler sa langt det dr mgjligt tillimpas pa
varumadrkesrittsliga tvister. Mot denna bakgrund bor den nuvarande
bestimmelsen om att var och en som lider forfang av registreringen far
fora talan om hévning av registreringen, inte foras over till den nya
varumdrkeslagen. [ fortsdttningen far 1 stdllet den allménna
civilprocessuella principen om att den som for talan maste gora det i eget
intresse tillimpas. En talan som grundas pé ett relativt hinder kan alltsa
inte heller med den nya ordningen vinna framgang om den som for talan
inte innehar eller pa annat sétt foretrader den rétt som &beropas till grund
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for talan. Var och en bor déremot i fortsdttningen kunna &beropa sédana
grunder som syftar till att skydda allménna intressen.

Aven om det borttagna forfingsrekvisitet inte innebir nigon indring i
sak nér det géller talan om hdvning som grundas pé ett relativt hinder,
kan frdgan om huruvida kdranden har vidckt talan i eget intresse i
fortsdttningen behdva behandlas pa olika sétt i processuellt hdnseende,
beroende pa omstidndigheterna i det enskilda fallet. Nar det fran borjan
star helt klart att kdranden for talan i ndgon annans intresse an sitt eget,
har detta i1 praxis lett till avvisning av talan (se rittsfallet NJA 1984
s. 215). Om kéranden déremot péstér att talan fors for egen rdkning, och
saken dr sadan att fragan om talerédtt inte kan avgoras utan en mera
ingdende provning av omstindigheterna i malet eller drendet, kan fragan
behdva behandlas som en del av saken. Bristande talerétt i sddana fall bor
dé leda till ogillande. For det fall frigan inletts som ett &rende om
administrativ hdvning bor dérfor fragestillningen om den som for talan
gor det i eget intresse bli aktuell forst efter att malet hamnat i domstol
(antingen pa begiran av sokanden efter ett bestridande av ansdkan av
innehavaren, efter talan om é&tervinning av innehavaren eller da
s6kandens begidran om hdvning ansetts vara ogrundad och drendet déarfor
har 6verlamnats till tingsrétt).

Varumérkeskommittén foreslog att de sédrskilda bestimmelserna om att
den myndighet som regeringen bestimmer far fora talan mot
mérkeshavaren om att registreringen ska hévas i vissa fall (26 § forsta
stycket andra meningen VML och 5 § andra meningen kollektivmérkes-
lagen) skulle foras over till den nya varumirkeslagen. Ingen
remissinstans har invént mot forslaget. Regeringen gor inte ndgon annan
bedomning. De sérskilda bestimmelserna om att den myndighet som
regeringen bestimmer far fora talan mot mirkeshavaren om att
registreringen ska hévas i vissa fall bor alltsd foras over till den nya
varumérkeslagen. Vilken myndighet som far fora talan i dessa fall bor,
som hittills, framgad av forordning. Lagrddet har patalat att det i det
fortsatta lagstiftningsarbetet bor Overvdgas om inte en naturligare
foretrddare for det allminna &n allmén aklagare kan utses att fora talan i
dessa fall. Det kan konstateras att olika aspekter kan behdva beaktas nér
denna fraga Overvdgs. Regeringen kommer att ta stdllning till fragan i
samband med att forordning beslutas.

Varumérkeskommittén foreslog att den myndighet som regeringen
bestdmmer, liksom i dag &r fallet, endast skulle fa fora talan om talan
grundades pé vissa uppriknade bestimmelser som syftar till att skydda
allménna intressen. Regeringen delar denna uppfattning. Det finns inte
skél att for kollektiv-, garanti- och kontrollmirkenas del ha en annan
ordning.

Varumirkeskommittén  foreslog  slutligen att de  sérskilda
bestimmelserna om att en sammanslutning av berérda niringsidkare far
fora talan mot markeshavaren om att registreringen ska hévas i vissa fall
(26 § forsta stycket andra meningen VML och 5 § andra meningen
kollektivmérkeslagen) inte skulle foras oOver till den nya
varumérkeslagen. Detta eftersom siddana sammanslutningar, enligt
kommittén, har rétt att fora talan utan att det finns nagon sarskild regel
om det. Eftersom forfangskravet inte bor foras oOver till den nya
varumérkeslagen kommer det inte att finnas nagra hinder for
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sammanslutningar att vinna framgéng med havningstalan p& den grunden Prop. 2009/10:225

att de inte lider forfang. Regeringen delar dérfér kommitténs uppfattning
att de hittills géllande bestimmelserna om sammanslutningars ritt att
fora talan om hévning av registrering inte bor foras dver till den nya
varumérkeslagen.

11 Internationell varumirkesregistrering
11.1 Allmént om Madridoverenskommelsen och
Madridprotokollet

Skyddet genom registrering av ett varumédrke i ett land forutsitter som
regel att en nationell ansdkan gors hos varumédrkesmyndigheten i det
landet. Skyddet &r saledes nationellt begrédnsat. En innehavare av ett
varumérke som vill skydda sitt midrke genom registrering i flera lander
maste alltsd ansoka om skydd i vart och ett av dessa lidnder. For
innehavaren kan detta vara bade tidsddande och dyrbart. For att undvika
detta kan innechavaren i stillet ans6ka om en internationell varumarkes-
registrering och pa sa sétt fa skydd i flera l&nder genom en enda ansdkan.

Madridoverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella
registreringen av varumédrken (Madridoverenskommelsen) dr ett system
for internationell registrering av varumérken som ar 6ppet for stater som
ar anslutna till Pariskonventionen den 20 mars 1883 for industriellt
rittsskydd (Pariskonventionen). Mellanstatliga organisationer kan
déremot inte tilltrdda Overenskommelsen. Sverige &r inte anslutet till
overenskommelsen.

Protokollet den 27 juni 1989 till Madridéverenskommelsen den 14
april 1891 om den internationella registreringen av varumédrken
(Madridprotokollet) dr en utveckling av Madridéverenskommelsen.
Protokollet &r en sjilvstindig internationell konvention som — till skillnad
frén vad som giller for Madridoverenskommelsen — d4ven mellanstatliga
organisationer kan ansluta sig till. Sverige och de andra nordiska
linderna hér till de stater som ir anslutna till protokollet. Aven EU ir
numera anslutet till protokollet.

En anledning till att Madridprotokollet kom till stand var att
Madridoverenskommelsen hade forhallandevis fa medlemsstater trots att
den hade varit i kraft under lang tid samt att flera ldnder med ett stort
antal varumérken inte hade anslutit sig till 6verenskommelsen. USA,
Japan och Storbritannien hade t.ex. inte anslutit sig till Madridoverens-
kommelsen. Inte heller hade négot av de nordiska ldnderna anslutit sig
till verenskommelsen.

En stat kan vara ansluten till bade Madridprotokollet och
Madridoverenskommelsen. Tills nyligen géllde enligt en sérskild
bestimmelse i Madridprotokollet (artikel 9sexies), ofta bendmnd “the
safeguard clause”, att Overenskommelsens bestimmelser skulle tillimpas
pa de internationella registreringar som har verkan i linder som é&r
anslutna till bdda fordragen. Den 1 september 2008 tridde en dndring av
bestimmelsen i kraft som innebdr att det i stillet dr protokollets
bestdmmelser som ska tilldmpas i en sadan situation.
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Enligt bada dessa system kan man genom en ansékan om internationell
registrering hos en central myndighet — Internationella byrdn hos FN:s
immaterialrittsorganisation World Intellectual Property Organization
(WIPO) i Genéve — pé grundval av en nationell registrering fa skydd for
ett varumérke i ett eller flera av de anslutna landerna. Enligt protokollet
kan man ocksa fa ett sddant skydd pa grundval av en nationell ansékan
om registrering.

Béde Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet bygger alltsa
pa de nationella (i friga om protokollet dven regionala) ordningarna for
registrering av varumirken. En grundliggande forutsittning for en
internationell registrering &r alltsd att sdkanden innehar en nationell
registrering eller, i frdga om protokollet, en ansdkan om registrering av
ett varumérke. Internationella byran goér inte ndgon prévning av om det
aktuella mérket kan registreras som varumaérke utan ldgger den nationella
ansokan eller registreringen till grund for den internationella
registreringen. De nationella varumirkesmyndigheterna i de lédnder dér
sokanden vill ha skydd (i Sverige Patent- och registreringsverket — PRV)
gor sedan en materiell provning av om registreringen kan gélla dér.

11.2 Nuvarande svenska regler om internationell
varumérkesregistrering

Ansékan om skydd utomlands fran en sékande som har en svensk
varumdrkesregistrering eller har ansokt om registrering av ett svenskt
varumdrke

Den som innehar en svensk varumaérkesregistrering eller har ansdkt om
varumirkesregistrering hdr och som antingen ar svensk medborgare, har
hemvist eller driver rorelse i Sverige kan ansdka om internationell
varumarkesregistrering. Den internationella registreringen kan avse ett
eller flera linder som é&r anslutet till Madridprotokollet. En ansékan om
internationell registrering ska ges in till PRV (51§ forsta stycket
varumérkeslagen, 1960:644, forkortad VML). Den ska vara skriftlig och
avfattad pa engelska (52 § VML). S6kanden ska ange bland annat vilken
registrering eller registreringsansdkan som ligger till grund for den
internationella ansdkan samt i vilka ldnder sdkanden wvill att
registreringen ska gilla. Vidare ska en atergivning av mérket och uppgift
om de varor som mirket avser vara med (fr 31 §
varumérkesforordningen samt regel 9.4 och 9.5 i tillimpnings-
foreskrifterna till Madridoverenskommelsen och Madridprotokollet).
Soékanden kan senare ansdka om att den internationella registreringen ska
gélla i ytterligare linder, s.k. senare designering (51 § andra stycket
VML).

PRV kontrollerar endast att innehallet i ansdkan stimmer dverens med
innehéllet i den svenska registreringen eller registreringsansékan. Om det
ar ndgonting som inte stimmer ska verket foreldgga sokanden att rétta till
uppgifterna 1 ansdkan. Om sokanden inte fOljer foreliggandet ska
ansokan avskrivas (53 § VML).

Om handlingarna ar i ordning ska PRV skicka dem vidare till
Internationella byran. Verket ska ocksd intyga att uppgifterna i den
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internationella ansdokan motsvarar dem som finns i den svenska
registreringen eller registreringsansokan (53 § tredje stycket VML).

Det ér viktigt att ansokan kommer in till Internationella byrén inom tva
ménader fran det att den kom in till PRV. Det dr ndmligen bara d& som
den internationella registreringen far det datum som den internationella
ansokan kom in till PRV. Skyddet som registreringen ger géller fran det
datum som registreringen pa detta satt getts. Kommer ansékan in senare
till den internationella byran ges registreringen det datum da den
internationella ansdkningen kom in till byran (artikel 3.4 i
Madridprotokollet). PRV ska dérfor normalt skicka i vdg ansdkan till
Internationella byran redan inom en ménad (53 § tredje stycket VML).

Internationella byran goér ingen materiell provning av ansdkan utan
endast en formell granskning. Nér ansdkan ar i ordning, registrerar
Internationella byr&n omedelbart mérket och underrdttar dérefter
varumdrkesmyndigheterna i de ldnder dar sdkanden har begirt skydd.
Internationella byrdn publicerar registreringen i1 en tidskrift, WIPO
Gazette of International Marks (artikel 3.4 1 Madridprotokollet), som
numera bara ges ut elektroniskt. Varumirkesmyndigheterna i de lidnder
dér s6kanden har begért skydd kan dérefter goéra en materiell provning av
om registreringen kan gélla i det landet. Om det finns nagot hinder mot
att registreringen ska gélla i det landet maste myndigheten underritta
Internationella byrdn om detta inom vissa tidsfrister (se vidare artikel 5 i
Madridprotokollet).

Registreringen giller i tio &r om den inte upphdr i fortid och kan
dérefter fornyas vid ett obegrinsat antal tillfillen for en tid av tio &r at
géngen (artikel 6 och 7 i Madridprotokollet).

Begdran om skydd i Sverige fran en sokande som har en utlindsk
varumdrkesregistrering eller har ansokt om registrering av ett utldindskt
varumdrke

Den som ir innehavare av en utlindsk varumérkesregistrering eller har
ansokt om registrering av ett varumérke i ett land som &r anslutet till
Madridprotokollet kan pd motsvarande sétt ansoka om en internationell
registrering som ska gélla i Sverige. Nar PRV féar en underrittelse om
detta fran Internationella byran, ska verket sjalvmant underséka om det
finns nagot hinder mot att registreringen géller i Sverige (54 § forsta
stycket VML). Granskningen gér till pa ungefdr samma sitt som i ett
drende om nationell registrering. Verket undersoker alltsd om det finns
nagra absoluta eller relativa hinder mot registrering (jfr avsnitt 9.2).

Om PRV anser att det finns ndgot hinder mot att den internationella
registreringen géller hér i landet, ska verket skicka ett meddelande om
detta till Internationella byran inom 18 manader frdn den dag da byrén
sinde sin underrittelse om att skydd begérts i Sverige. Detta ér en typ av
preliminért beslut. I meddelandet ska verket ange skélen for beslutet att
registreringen inte kan gélla hiar (55§ forsta stycket VML). I detta
meddelande underrittas Internationella byran ocksd om att ytterligare
hinder mot verkan i Sverige kan komma fram genom att det framstélls
invindning (jfr artikel 5 i Madridprotokollet och prop. 1994/95:59
s. 37 ). Internationella byrén underréttar sedan i sin tur innehavaren om
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innehéllet i meddelandet. Innehavaren kan dérefter kommunicera direkt Prop. 2009/10:225

med PRV. (Se artikel 5.3 i Madridprotokollet, jfr a. prop. s. 56.)

Om PRV anser att det inte finns ndgot hinder mot ansékan, ska verket
forklara att registreringen kan gélla hér i landet och kungdra meddelandet
fran Internationella byran (55 § andra stycket VML). Liksom vid
nationell registrering dr det mojligt att gora invindning mot att en
internationell registrering ska gélla hér i landet. En invdndning ska goras
inom tvd méanader frdn den dag da registreringen kungjordes (55 § tredje
stycket  VML). En skillnad mot forfarandet avseende nationella
registreringar &r alltsa att invdndningsforfarandet ligger fore det slutliga
beslutet om registreringen och inte efter detta.

Efter det att invéndningstiden har 16pt ut ska PRV besluta att den
internationella registreringen ska gélla i Sverige, om det inte finns nagot
hinder mot detta. Nar beslutet har vunnit laga kraft ska PRV ta in
varumadrket i varumirkesregistret och utfiarda en kungoérelse om detta (56
§ forsta stycket VML).

Om det didremot finns nagot hinder ska PRV besluta att den
internationella registreringen inte ska gilla hir. Ett sddant beslut ska
ocksa fattas om verket tidigare preliminért funnit att hinder forelegat. 1
dessa situationer har ingen kungorelse skett och ndgon invandningsfrist
har inte 16pt. Har ndgot meddelande om hinder inte tidigare skickats till
Internationella byran, ska ett sddant meddelande 6versindas (56 § andra
stycket VML).

Aven nir ett meddelande om hinder skickas efter inviindningstiden ska
det om mdjligt 1dmnas inom 18-ménadersperioden. Om invindningstiden
loper ut forst efter 18-ménadersperioden fir meddelandet fr&n PRV
lamnas senare, dock senast en manad efter det att invindningstiden 16pt
ut. I sddana fall maste verket dnda inom 18-manadersperioden upplysa
Internationella byrdn om att ett meddelande om hinder kan komma efter
18-manadersperioden (56 § andra stycket VML). PRV maste med andra
ord alltid 1amna ett besked till Internationella byran inom 18 manader for
att en registrerings giltighet i Sverige ska kunna vagras. Om detta inte
gors kan PRV alltsé inte végra att registreringen blir giltig hér i landet.
Meddelandet maste ocksé innehélla de skél som gor att registreringen
inte kan gilla har. Det innebir saledes att endast sdidana omstandigheter
som meddelats till Internationella byran inom den aktuella fristen kan
laggas till grund for ett beslut — inom ramen for registreringsforfarandet
eller invindningsforfarandet — om att registreringen inte ska gélla har.
Loper invindningstiden ut efter 18-manadersperiodens utgdng maéste
alltsd PRV meddela den Internationella byrdn om inkomna invindningar
inom en manad fradn invindningsfristens utgang (se for det nu anfoérda
artikel 5 1 Madridprotokollet).

Ett slutligt beslut av PRV 1 ett drende om internationell registrering,
kan 6verklagas till Patentbesvérsritten och Regeringsritten. Provnings-
tillstand kravs vid Overklagande till Regeringsritten (63 och
47 §§ VML). Bade Patentbesvérsratten och Regeringsrétten dr i och for
sig oférhindrade att avgora drendet pa andra skdl dn dem som varit
foremal for provning hos PRV, under forutséttning att det inte strider mot
instansordningens princip. Men for att Gverinstanserna ska kunna végra
verkan hér i landet pa nya skil maste alltsd provningen ske i s& god tid att
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ett meddelande om det kan sindas till Internationella byran inom 18-
manadersfristen.

Det materiella skyddet for en internationell registrering dr detsamma
som en nationell registrering i landet skulle ha gett (57 § VML). Som
namnts tidigare géller skyddet fran den registreringsdag som
Internationella byrén har angett for mirket (dvs. normalt fran den dag da
den internationella ansékan kom in till den nationella myndigheten).

En internationell registrering ska i vissa fall automatiskt anses trida i
stdllet for en svensk varumaérkesregistrering. Detta forutsitter att det ar
samma innehavare till bada registreringarna och att den internationella
registreringen omfattar de varor eller tjanster som den svenska
registreringen avser (58 § forsta stycket VML). Det behover alltsa inte
vara identitet mellan den internationella och den nationella forteckningen
over varor och tjdnster. En innehavare av en internationell registrering
kan pa det hér séttet lata en internationell registrering ta ver en eller
flera nationella registreringar for att forenkla bevakningen av sina
varumérken. For att ett sddant utbyte ska antecknas i varumérkesregistret
méste innehavaren begira detta hos PRV (58 § andra stycket VML).
Verket har med andra ord ingen skyldighet att sjdlvmant bevaka vilka
svenska varumirkesregistreringar som ersdtts av internationella
registreringar.

En internationell registrering kan upphdra att gélla pa olika sdtt. Om en
internationell registrering som géller i Sverige helt eller delvis upphdr att
gilla, sa upphdr ocksé registreringens verkan hér i landet i motsvarande
utstrackning (59 § VML). Av artikel 6.3 i Madridprotokollet foljer att en
internationell registrering upphdr bl.a. om den nationella registrering som
lag till grund for den internationella registreringen upphor inom fem ar
frén dagen for den internationella registreringen. Den ursprungliga
nationella registreringen kan t.ex. upphora efter en talan om ogiltighet i
ursprungslandet, en s.k. central attack. I ett sddant fall kan innehavaren
av den internationella registreringen emellertid ans6ka om en svensk
registrering med bibehéllen prioritet och pa det sdttet omvandla sin
internationella registrering till en nationell (60 § VML).

Efter fem ar blir den internationella registreringen oberoende av den
ursprungliga registreringen. Den internationella registreringen péverkas
alltsa da inte langre av om den nationella registrering som lag till grund
for den internationella registreringen skulle upphora. Men det innebér
inte att den internationella registreringen &r oangripbar. Registreringens
verkan kan nir som helst angripas enligt den nationella lagen i varje
enskilt land. T Sverige gors detta genom att en talan vicks vid allmén
domstol om att registreringen inte ska gélla hir (57 och 26 §§ VML). En
sadan talan giller naturligtvis bara registreringens verkan i Sverige.
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11.3 Tilltrade till Madridéverenskommelsen

Regeringens bedomning: Sverige bor inte ansluta sig till Madrid-
Overenskommelsen.

Kommitténs bedomning Gverensstimmer med regeringens (se SOU
2001:26 s. 301 f.).

Remissinstanserna: PRV,  Patentbesvdrsritten och  Svenska
Patentombudsféreningen har instdmt i kommitténs bedéomning. Ingen av
de andra remissinstanserna har framfort ndgon synpunkt i fragan.

Skilen for regeringens bedomning: Sverige dr sedan den 1 december
1995 part till Madridprotokollet. Att Sverige skulle tilltrdda protokollet
var en forpliktelse som foljde av Sveriges anslutning till EES-avtalet. 1
samband med tilltrddet aktualiserades emellertid frdgan om Sverige
dessutom borde tilltrdida Madridoverenskommelsen. Detta hade
foreslagits av nigra remissinstanser, bl.a. dédvarande Sveriges Industri-
forbund och Stockholms Handelskammare. Regeringen stannade dock
for att Sverige vid den tidpunkten endast skulle tilltrada protokollet. I
sammanhanget uttalade regeringen att ett tilltrade till verenskommelsen
skulle kunna vara till fordel for delar av svensk industri och att fragan om
ett tilltrdde till 6verenskommelsen darfor borde dvervigas ytterligare och
provas separat senare (se prop. 1994/95:59 s. 33 f.).

Kommittén gjorde beddmningen att Sverige inte borde tilltrida
Madridoverenskommelsen. Ingen av remissinstanserna har framfort
nagon annan uppfattning i frdgan. Det kan alltsd konstateras att de
remissinstanser som tidigare foreslog detta inte lingre ger uttryck for
samma uppfattning i fragan.

Nér Varumérkeskommittén ldmnade sitt bestinkande gillde, som
nidmnts 1 foregédende avsnitt, enligt en sérskild bestimmelse i
Madridprotokollet (artikel 9sexies), att bestimmelserna i Madridoverens-
kommelsen skulle tillimpas mellan tva linder som 4r anslutna till bade
6verenskommelsen och protokollet. Det har darefter skett ett arbete inom
WIPO som resulterat i att protokollets bestimmelser 1 stéllet ska
tillimpas i en sadan situation. Samtidigt beslutades att arbetsspraket
enligt savél overenskommelsen som protokollet i fortsdttningen skulle
vara engelska, franska eller spanska (se nédrmare regel 6 i
tillampningsforeskrifterna). Tidigare hade géllt att franska anvédndes som
arbetssprak enligt Madridoverenskommelsen. For Madridprotokollet
hade tidigare engelska eller franska anvints som arbetssprdk. Nu nimnda
forandringar tridde i kraft den 1 september 2008.

Numera dr det endast ett fatal av de stater som & med i
Madridoverenskommelsen som inte ocksa &r med i Madridprotokollet. I
maj 2010 var det endast 3° av de totalt 56 staterna som ir anslutna till
Madridéverenskommelsen som inte ocksa var anslutna till protokollet.
Den fordndring som skett av artikel 9sexies 1 Madridprotokollet innebér
att Madridoverenskommelsen numera kommer att tillimpas endast i
begriansad utstrackning. Ett svenskt tilltrdde skulle sannolikt i praktiken
sakna betydelse annat &n i undantagsfall.

0 Algeriet, Kazakstan och Tadzjikistan.
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Regeringen anser mot denna bakgrund i likhet med kommittén att Prop.2009/10:225
Sverige inte bor tilltrada Madridéverenskommelsen.

11.4 Utformningen av reglerna om internationell
varumérkesregistrering

Regeringens forslag: Reglerna om internationell registrering av
varumérken utformas sd att de i storre utstrdckning Overensstimmer
med reglerna om nationell registrering av varumérken. Reglerna tas in
i ett sdrskilt kapitel i den nya varumérkeslagen. De regler som inte
behdver finnas i lagform utmdnstras ur lagen.

Kommitténs forslag 6verensstimmer med regeringens (SOU 2001:26
s. 300).

Remissinstanserna: Nistan alla remissinstanser har tillstyrkt
kommitténs forslag eller ldmnat det utan erinran. Dévarande Svenska
Industriens Patentingenjorers Férening, numera Svenska Industrins IP
Férening (SIPF), har dock ansett att de tidsfrister som géller fér PRV:s
handldggning av vissa drenden ska anges i lagen.

Skilen for regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om
internationell registrering av varumirken finns i 50-64 §§ VML. De
tradde i kraft den 1 april 1996. I dessa bestimmelser regleras dels hur en
ansokan om en internationell registrering som baseras pa en svensk
registrering eller registreringsansdkan ska gé till, dels hur PRV ska
handldgga en begdran om att en internationell registrering ska gilla i
Sverige. Vidare finns bestimmelser om vilken verkan en internationell
registrering som giller i Sverige har. Av naturliga skil kan
bestimmelserna om internationella registreringar inte fullt ut stimma
overens med motsvarande bestimmelser om nationella registreringar. En
fraga som bor overvigas dr om det finns anledning — och mojlighet — att
gora reglerna mer lika varandra.

En enhetlig utformning av reglerna underlittar bade for dem som
ansoker om internationell registrering pa grundval av en svensk
varumérkesregistrering (eller ansdkan om varumérkesregistrering) och
for dem som ansoker om att en internationell varumédrkesregistrering ska
gilla i Sverige. Aven PRV:s handliggning underlittas av enhetliga
regler. I likhet med kommittén anser regeringen darfor att en utgangs-
punkt bor vara att bestimmelserna i den nya varumirkeslagen om
internationell registrering s& langt det &r mojligt och 1dmpligt bor vara
utformade pad samma sdtt som bestimmelserna om nationell
varumérkesregistrering. Regeringen anser vidare att bestimmelserna om
internationell varumérkesregistrering som kommittén foreslog bor tas in i
ett sarskilt kapitel 1 den nya varumérkeslagen. I de foljande avsnitten
aterkommer regeringen till den nirmare utformningen av
bestimmelserna.

Den nuvarande regleringen i varumirkeslagen om internationell
varumérkesregistrering innehdller ocksé bestimmelser som endast tar
sikte pd PRV:s handldggning och som inte behdver finnas i lagform.

Kommittén foreslog att dessa bestimmelser skulle tas bort ur lagtexten.
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SIPF har i ett avseende invdnt mot detta och ansett att vissa tidsfrister
som géller for PRV:s handldggning i motsats till vad kommittén foreslog
ska finnas i lagen. De frister som det dr friga om giller dels PRV:s
handldggning av en ansdkan om internationell varumérkesregistrering,
dels PRV:s handlaggning av en ansékan om att en internationell
registrering ska gélla i ytterligare ldnder. I béda fallen angavs i
betdnkandet att PRV borde skicka ett intyg om att en ans6kan om
internationell ~ varumérkesregistrering uppfyller alla lagens och
Madridprotokollets krav respektive en ansdkan om senare designering i
s god tid att dessa kommer in till Internationella byrdn inom tva
ménader frén det att ansdkan kom in till verket. Bakgrunden é&r att detta
kréavs enligt Madridprotokollet for att sokanden ska fé tillgodordkna sig
ankomstdagen hos PRV (artikel 3.4 och 3fer i Madridprotokollet samt
regel 24.6 b i tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet). I den
géllande varumirkeslagen har detta endast reglerats i viss utstrackning,
ndmligen genom att det i 53 § tredje stycket har angetts att om upp-
gifterna i en ans6kan om internationell varuméirkesregistrering stimmer
overens med uppgifterna i den svenska varumérkesregistreringen ska ett
intyg skickas tillsammans med ansdkan inom en manad fran den dag da
ansokan kom in till PRV, eller, om ett kompletteringsforeldggande har
skickats, inom en manad fran det att tiden for foreldggandet gick ut.
Kommittén ansdg att de aktuella fristerna inte behovde finnas i lag utan
kunde regleras i forordning.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att de aktuella tidsfristerna
utgor handlaggningsregler for PRV. Det finns enligt regeringens mening
inte anledning att ta in sd detaljerade bestimmelser om PRV:s
handldggning i lagen. Det far i stéllet Overvégas i ett senare skede om det
finns skdl att reglera dessa tidsfrister i forordningsform.

11.5 Vissa fragor om ansdkan om internationell
varumérkesregistrering grundad pa en svensk
registrering eller ansdkan om registrering

Regeringens forslag: En ansdkan om internationell varumérkes-
registrering som innehéller brister som inte avhjélps ska liksom hittills
avskrivas.

Det infors en bestimmelse om att PRV ska avskriva drendet, om
sokanden aterkallar sin ansdkan.

En senare begiran om att en internationell varumarkesregistrering
ska gilla i ytterligare ldnder (senare designering) ska i fortsdttningen
kunna ges in direkt till Internationella byran. En innehavare som har
hemvist 1 Sverige ska ocksa kunna vélja att, pd samma sétt som i dag,
ge in en sadan begiran till PRV.

Kommitténs forslag innebdr att en ansdkan om internationell
registrering som innehéller brister som inte avhjélps ska avvisas.
Forslaget innehéller inte ndgon bestimmelse om att drendet ska skrivas
av om sOkanden éaterkallar ansdkan om internationell registrering. I
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ovrigt Overensstimmer forslaget med regeringens (SOU 2001:26 s. 304  Prop. 2009/10:225

f).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har antingen tillstyrkt
kommitténs forslag eller lamnat det utan erinran. PRV har dock ansett att
en ansdkan om internationell registrering som innehéller brister som inte
rattas till i likhet med nationella registreringsansdkningar bor avskrivas
och inte avvisas. Liknande synpunkter har framforts av Svenska
Patentombudsforeningen. Nar det géller fragan om s.k. senare
designeringar har PRV péapekat att den nuvarande ordningen innebér att
en begdran om att en internationell registrering ska gélla i ytterligare
lander granskas sévél av verket som av Internationella byran.

Skiilen for regeringens forslag
Avskrivning eller avvisning av en ofullstdndig ansékan

Nér PRV fér in en ansdkan om internationell registrering som grundas pa
en svensk varumérkesregistrering eller registreringsansokan ska verket
enligt nuvarande ordning undersdka om uppgifterna i den internationella
ansokan stimmer 6verens med uppgifterna i den nationella registreringen
eller ansdkan. Om s inte &r fallet ska verket forelégga s6kanden att inom
viss tid rétta uppgifterna och upplysa honom eller henne om att ansdkan
annars avskrivs fran vidare handlaggning (53 § VML). Vid brister i en
ans6kan om internationell registrering tillimpas i dag alltsi samma
rattsfoljd som vid brister i en nationell ansdkan om registrering (jfr 19 § i
den nuvarande VML).

Nar det géller de nationella ansdkningarna om varumaérkesregistrering
har regeringen i avsnitt 9.2.2 foreslagit att den nuvarande ordningen med
avskrivning bibehills dven i den nya varumirkeslagen. Aven kommittén
foreslog denna 16sning betrdffande de nationella ansokningarna.

Kommitténs forslag innebar att brister i en ansékan om internationell
registrering daremot skulle leda till att ansdkan i stillet avvisas. Som skl
for detta anforde kommittén att de brister som kan finnas i en sédan
ansokan ar av formell karaktér, vilket enligt processuella grundprinciper
bor leda till att ansdkan ska avvisas. Kommittén anforde ocksa vissa skél
som hade att gora med huruvida det fanns behov av att kunna fa
handléggningen av en internationell ansdkan aterupptagen efter ett beslut
avseende en bristféllig ansokan, se angaende detta avsnitt 15.13. Hér kan
bara konstateras att kommittén i denna del ansidg att fragan om
aterupptagande inte utgjorde ett skdl fér en annan ordning &n den
kommittén forordade.

PRV och Svenska Patentombudsforeningen har anfort att brister i en
ansOkan om internationell registrering bor leda till att ansékan avskrivs,
eftersom bestimmelserna om handléggningen av nationella respektive
internationella ans6kningar bor vara enhetliga.

Madridprotokollet — reglerar inte vilket slags beslut som
konventionsstaterna ska fatta om det finns en brist i en ansdkan om
internationell registrering. Konventionsstaterna kan alltsé sjélva vilja den
l6sning de anser vara mest ldmplig. Nér det géller internationella
ansokningar dr det, som kommittén anforde, visserligen sé att de brister
som kan leda till att ansdkan inte vidarebefordras till Internationella
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byran uteslutande dr av formell art. PRV:s kontroll av de nationella
ansokningarna omfattar ddremot bade formella brister och fragan om det
finns négot registreringshinder.

Enligt regeringens uppfattning viger emellertid intresset av enhetliga
handlaggningsregler for nationella och internationella ansdkningar tyngre
an detta skdl for en avvikande ordning. Regeringen delar alltsd PRV:s
och Svenska Patentombudsforeningens uppfattning i denna fraga.
Regeringen anser dérfor att brister i en internationell ansdkan som inte
avhjélps bor leda till att ansokan avskrivs.

Angaende aterupptagande av en avskriven ansdkan om internationell
registrering, se alltsa avsnitt 15.13.

Senare begdran om att en internationell varumdrkesregistrering ska
gdlla i ytterligare ldnder

En ursprunglig ansdkan om internationell registrering som grundas pé en
svensk registrering eller ansokan om registrering ska ges in till PRV som
vidarebefordrar den till Internationella byr&n. Det finns alltsd ingen
mojlighet for en sdkande att ge in sin ansdkan direkt till Internationella
byran.

Nir en ansdkan om internationell registrering vél har getts in kan
innehavaren av registreringen (eller ansokan om registrering) begéra att
den internationella registreringen ska gilla i ytterligare ldnder (s.k. senare
designering). Enligt Madridprotokollet far en saddan begidran ges in
antingen direkt till Internationella byran eller till den nationella
registreringsmyndigheten. Detta foljer av artikel 3zer (2) i Madridproto-
kollet och regel 24.2 (a) i tillimpningsforeskrifterna.

Niar Sverige anslot sig till Madridprotokollet fanns det en mdjlighet att
lamna en forklaring till WIPO att senare designeringar alltid skulle ges in
till den nationella varumérkesmyndigheten. Sverige anvénde sig av
denna mgjlighet (se prop. 1994/95:59 s. 4 och 36, bet. 1994/95:LU7 s. 9,
rskr.  1994/95:108). Enligt nuvarande ordning ska alltsd senare
designeringar alltid ges in till PRV (51 § andra stycket VML).

Som kommittén anforde kan det emellertid inte anses vara forenat med
nagon fordel vare sig for sokandena eller PRV att senare designeringar
alltid ska l&mnas in via verket. Det inskrinker sdkandens valfrihet att
ldamna in ans6kan dér det passar honom eller henne bast. Fran PRV har
upplysts att det nuvarande forfarandet innebér att verket kontrollerar att
forutsittningarna for senare designering av ytterligare ldnder ar uppfyllda
innan ansdkan vidarebefordras till Internationella byran, som gor
motsvarande granskning pé nytt. Nagon avgift for PRV:s arbete tas inte
ut och verket far séledes inte nagon kostnadstickning for arbetet. Inte
heller i o6vrigt kan det anses finnas ndgot intresse av att senare
designeringar i fortséttningen ges in via PRV.

Regeringen anser dérfor att bestimmelserna i den nya varumaérkeslagen
bor utformas pa sé sitt att det blir mojligt att ge in senare designeringar
direkt till Internationella byran. Fér de innehavare som foredrar det,
kvarstar mojligheten att pd samma sitt som i dag i stillet ge in senare
designeringar till PRV.
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En foljd av denna &ndring &r att Sverige ska underritta WIPO om att
det inte lédngre krévs att senare designeringar ska ges in till PRV (se regel
7.3 (b) i tillimpningsforeskrifterna). Den forklaring som Sverige
lamnade till WIPO om detta vid tilltrddet till Madridprotokollet ska alltsa
dras tillbaka.

Avskrivning pd grund av dterkallelse

I den géllande varumérkeslagen finns det inte nagon uttrycklig
bestimmelse om hur PRV ska hantera en éaterkallad ansdkan. I den
praktiska hanteringen har PRV fattat ett avskrivningsbeslut i dessa
situationer. Som framgatt i avsnitt 9.2.2 foreslar regeringen att det
betrdffande det nationella registreringsforfarandet ska inforas en bestim-
melse om att PRV ska avskriva drendet, om sokanden aterkallar ansékan.

For att det ska bli tydligt vad som géller och for att uppna en enhetlig
reglering bor en bestimmelse om avskrivning vid aterkallelse inforas i
den nya varumidrkeslagen ocksd ndr det giller en ans6kan om
internationell registrering. Avskrivning efter aterkallelse kan forstds bara
ske innan Patent- och registreringsverket har skickat intyg och ansdkan
till Internationella byrdn. Som Lagrddet har foreslagit bor detta framga
uttryckligen av lagtexten.

11.6 Handldggningen av en ansdkan om att en
internationell varumarkesregistrering ska gélla i
Sverige

Regeringens forslag: Om PRV anser att det finns nagot hinder mot
att en internationell varumérkesregistrering ska gilla i Sverige, ska
verket pa samma sétt som i dag ge Internationella byran besked om
detta. Skilen for verkets stdllningstagande ska anges i beskedet. Till
skillnad frén tidigare ska ett sidant besked fran verket kunna avse inte
bara registreringen i dess helhet utan &ven en del av registreringen.
Om verket har limnat ett sddant besked, ska verket tidigast tre
manader dérefter besluta att den internationella
varumarkesregistreringen helt eller delvis inte ska gélla i Sverige, om
det fortfarande finns hinder mot det.

I motsats till vad som hittills géllt placeras i den nya
varumirkeslagen  invéndningsfristen  avseende  internationella
varumirkesregistreringar efter tidpunkten for beslutet om att en sddan
registrering ska gélla i Sverige. Om det inte finns nigot hinder mot att
den internationella varumérkesregistreringen ska gilla i Sverige, ska
PRV alltsa fora in varumaérket i varumérkesregistret och kungora att
registreringen géller 1 Sverige. Om endast en del av registreringen kan
gilla i Sverige ska inforandet i registret och kungdrande ske forst nér
beslutet att den delvis inte kan gilla hér har vunnit laga kraft. Dérefter
finns mojlighet att, pd samma sétt som for nationella registreringar,
inom tre méanader goéra invdndning mot att den internationella
varumirkesregistreringen ska gélla i Sverige. Samma regler som enligt
det nationella registreringsforfarandet infors betrdffande brister 1 en

Prop. 2009/10:225

260



invindning, kommunicering av en invindning och prévning av en
aterkallad inviandning.

PRV ska efter invindningsfristens utgang préva om det pé grund av
en invindning finns hinder mot att den internationella
varumadrkesregistreringen ska gélla i Sverige.

Kommitténs forslag innebir att om det finns ndgot absolut hinder mot
att den internationella registreringen ska gélla i Sverige ska PRV, utan att
s6kanden dessforinnan bereds tillfélle att yttra sig, fatta ett slutligt beslut
om detta. Beslutet ska provas pa nytt om innehavaren begér detta. I
Ovrigt overensstimmer kommitténs forslag i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 306 f.).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har antingen tillstyrkt
kommitténs forslag eller lamnat det utan erinran. PRV har anfort att den
av kommittén foreslagna ordningen dr onddigt invecklad och foreslagit
att det i stillet infors en mojlighet att avskriva en begéran om att en
internationell registrering ska gilla i Sverige p4 samma sétt som en
nationell registreringsansdkan. Verket har vidare anfort att sokanden bor
ges tillfille att yttra sig innan verket fattar ett slutligt beslut. Slutligen har
verket anfort att det dven fortséttningsvis bor vara mojligt att fatta beslut
om att en internationell registrering ska géilla i Sverige innan 18-
manadersfristen har 16pt ut. Svenska Patentombudsforeningen har ansett
att tidsfristen for att begidra omprovning av och att 6verklaga PRV:s
beslut bor vara tre manader. Riksdagens ombudsmdn har anfért att om
avsikten dr att PRV, nir sokanden Overklagar verkets beslut, ska ha
langre gaende mojligheter att omprova beslutet dn vad som foljer av 27 §
forvaltningslagen (1986:223) bor detta regleras sérskilt.

Skilen for regeringens forslag

Ndgot om vilka datgdrder som behéver vidtas for att en internationell
varumdrkesregistrering ska gdlla i Sverige

Innan regeringen behandlar frdgan om hur handlaggningen av en begiran
om att en internationell registrering ska gélla i Sverige ska ga till berdrs
forst vissa allmédnna fradgor om vilka atgérder som behdver vidtas for att
en sadan registrering ska gilla i Sverige.

Som framgatt i avsnitt 11.2 underrittar Internationella byrdn de
berérda nationella registreringsmyndigheterna om en internationell
registrering och publicerar registreringen i en sirskild tidskrift. Fran den
dag da en registrering eller ett inférande i registret har skett ska skyddet
for registreringen betrdffande var och en av de avtalsslutande parterna
vara detsamma som om skydd for mérket hade begirts direkt hos den
avtalsslutande  partens  registreringsmyndighet  (artikel4.1a i
Madridprotokollet).

For att ett land ska kunna végra att en registrering blir géllande i landet
kréavs att ett meddelande om detta skickas till Internationella byrdn. Som
angetts tidigare géller for Sveriges del att detta ska ske inom 18 ménader
frén det att Internationella byran publicerade registreringen. I annat fall
giller alltsd den internationella registreringen hér i landet. Madridproto-
kollet bygger alltsd pa principen att ett land som inte vill att en
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internationell registrering ska gélla, aktivt méste ge detta tillkénna till
Internationella byran. Som kommittén konstaterade kriavs det alltsé ingen
atgird fran PRV for att registreringen ska bli gillande hér.

Det dr endast innehéllet i den internationella registreringen som
reglerar vilken réttsverkan registreringen har i Sverige. Det innebér med
andra ord att ndgon réttsverkan inte kan uppkomma genom att PRV i det
svenska varumirkesregistret for in en anteckning om att registreringen
géller hdr 1 landet. Det ar emellertid lampligt att det svenska
varumérkesregistret dven i fortsdttningen innehéller upplysningar om
vilka internationella registreringar som giller hir i landet. Aven i
fortséttningen bor PRV dérfor fora in de internationella registreringar
som géller i Sverige i varumérkesregistret och kungora dessa.

PRV har pépekat att det enligt den nuvarande varumérkeslagen &r
mojligt for verket att innan 18-ménadersfristen har 16pt ut besluta att en
internationell registrering géller hér i landet. Enligt verket bor denna
mdjlighet finnas kvar dven i fortsittningen och framga av lagen.

Enligt 56 § forsta stycket VML tas den internationella registreringen in
i det svenska varumérkesregistret nér beslutet om att det inte finns nagot
hinder mot att registreringen géller i Sverige har vunnit laga kraft. Denna
tidpunkt kan infalla innan 18-ménadersfristen har 16pt ut. Den nuvarande
lagen ger séledes en mojlighet for PRV att fatta ett sddant beslut som
avses 1 17.6 1 tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet.

Enligt den ordning som nu foreslds kommer beslut om registrering att
tas fore invdndningsfristen. Utgangspunkten dr, som ndmnts, att likhet
med det nationella systemet for varumairkesregistrering efterstrivas. Med
den utgéngspunkten blir nésta steg i hanteringen att om det inte kommer
in ndgon invéndning mot registreringen skulle det inte bli aktuellt for
PRV att fatta ndgot nytt beslut av innebdrden att registreringen ska gélla i
landet. Att avvika frdn den ordningen for att det ska vara mojligt att fatta
ett beslut enligt regel 17.6 i tillimpningsforeskrifterna till Madrid-
protokollet strider mot den allménna strdvan att halla systemen lika och
vicker fragor om t.ex. 6verklagandemdjlighet och tidpunkt for beslutets
ikrafttrddande. Fordelarna med en sadan mojlighet for de fall nér
inviandningsfristen 16pt ut fore 18-manadersfristen framstar inte som sa
stora att de kan anses Overvdga de beskrivna nackdelarna. Nagon
bestdmmelse om beslut enligt regel 17.6 i tillimpningsforeskrifterna till
Madridprotokollet bor dérfor inte inforas i den nya varumirkeslagen.
Déremot dr det forstas mojligt for PRV att i en situation av det aktuella
slaget skicka en wunderrittelse till Internationella byrdn om att
registreringsbeslutet har vunnit laga kraft vid en viss tidpunkt.

Beslut om att en internationell varumdrkesregistrering inte kan gdlla i
Sverige

Som redovisats i avsnitt 11.2 ska PRV enligt nuvarande ordning, om
verket anser att det finns ndgot hinder mot att den internationella
registreringen géller hér i landet, skicka ett meddelande om detta till
Internationella byran inom 18 manader fran den dag dé byran sinde sin
underrittelse om att verkan har begérts i Sverige (55§ fOrsta
stycket VML). Ett sddant meddelande kan beskrivas som ett preliminart
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beslut, se prop. 1994/95:59 s. 56. Verket fattar i ett senare skede — i
forekommande fall efter det att ett invindningsférfarande har dgt rum —
ett slutligt beslut i frigan om den internationella registreringen kan gélla i
Sverige (56 § andra stycket VML).

Nér det giéller det forsta meddelandet som skickas till Internationella
byrdn framgar av tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet
(regel 17.2 vii) att meddelandet ska innehélla bl.a. ett besked om
huruvida beslutet kan omprovas eller overklagas. Av detta foljer att det
finns en frihet for varje land att faststélla vilket slags beslut som ska ligga
till grund for ett meddelande om att végra verkan.

Kommittén foreslog att det i den nya varumaérkeslagen skulle inforas
en ordning som innebar att PRV direkt skulle meddela ett slutligt beslut,
om det finns ndgot absolut hinder mot att registreringen géller i Sverige.
Beslutet skulle kunna avse registreringen i dess helhet eller endast delvis.
Beslutet skulle kunna omprovas och 6verklagas. Som kommittén anforde
skulle en sadan ordning innebéra att PRV inte behdver meddela négot
ytterligare beslut i de fall dar s6kanden inte begér omprévning av (eller
overklagar) verkets beslut. De nuvarande reglerna innebér, som framgétt,
att verket 1 en sadan situation méste fatta ett nytt beslut som ska skickas
till Internationella byran.

Det finns dock enligt regeringens uppfattning flera skél som talar mot
en ordning av det slag som kommittén foreslog. En &vergripande
malséttning dr, som konstaterats tidigare, att reglerna for nationell
registrering och internationell registrering nar det ar lampligt och mgjligt
ska vara enhetliga. Om en ansdkan om nationell varumédrkesregistrering
ar bristfillig eller om PRV anser att det finns nagot hinder mot
registrering ska verket foreldgga sokanden att komplettera eller dndra sin
ansdkan inom viss tid. En ordning som innebér att verket for det fall en
begdran om internationell registrering ar behédftad med motsvarande
brister skulle meddela ett slutligt beslut utan att sékanden dessforinnan
fatt tillfdlle att yttra sig skulle alltsa innebéra att handlaggningsreglerna
skulle skilja sig at avsevirt. For sokanden kan det givetvis ocksa framsta
som mer betungande att behdva begéra fornyad provning av ett sddant
beslut dn att folja ett foreldggande att komplettera eller dndra sin
ansokan. Aven fran principiella utgingspunkter framstir det som
beténkligt att inféra en ordning som innebdr att PRV utan ndgon
foregdende kommunikation ska fatta ett beslut som gér sokanden emot.

Regeringen anser mot denna bakgrund att kommitténs forslag att
PRV:s meddelande ska utformas som ett slutligt beslut med en mgjlighet
for sokanden att begéra en fornyad provning inte bor genomforas. Verket
bor dven fortséttningsvis prova om det finns ndgot hinder mot att den
internationella registreringen ska gilla i Sverige och, om sa dr fallet,
liksom i dag meddela Internationella byrén detta. Vidare bor det liksom i
dag framgé av lagen att ett sidant besked ska ldmnas inom 18 ménader
frén det att PRV fick underrittelsen fran Internationella byrédn och att
beskedet ska innehélla skdlen for verkets stéllningstagande. Detta
stillningstagande innebér att de fragor som Riksdagens ombudsmdn och
Svenska Patentombudsféreningen har tagit upp inte blir aktuella.

PRV har foreslagit att verket i den nya varuméirkeslagen ska fa
mdjlighet att foreldgga sdkanden att yttra sig och att verket ska kunna
avskriva ans6kan om sdkanden inte yttrar sig.
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En fordel med en ordning av det slag PRV foreslagit &r att verket inte,
som i dag, pa nytt skulle behova ta stillning i sak i fragan. Hanteringen
av drenden om internationell varumirkesregistrering skulle alltsa
Overensstimma med hur nationella registreringsansokningar hanteras i
motsvarande situation. Ordningen vid nationell varuméirkesregistrering
bygger dock pé utgangspunkten att verket kommunicerar direkt med
s6kanden. Vid internationell varumérkesregistrering skickas verkets
besked ddremot till Internationella byran och inte direkt till sokanden.
Enligt regeringens mening framstar det som tveksamt att verket i denna
situation ska kunna rikta ett foreliggande mot sdkanden som innebdr
negativa konsekvenser for sokanden om det inte f6ljs. Regeringen anser
darfor att det inte bor inforas en mojlighet till avskrivning. I stéllet bor
verket liksom hittills pd nytt fatta ett beslut i sak i fragan. For att
sokanden ska fa rimlig tid att komma in med kompletteringar eller
framfora synpunkter pa verkets besked, bor det foreskrivas att verket far
fatta ett beslut om att registreringen inte kan gélla i Sverige tidigast tre
manader efter det att beskedet limnades.

Det finns vidare anledning att 6vervdga om den nuvarande ordningen
vad giéller prévningen bor fordndras i andra avseenden. I 55 § VML
saknas bestimmelser om att hinder kan avse den internationella
registreringen 1 sin helhet eller delvis. Av regel 17.2 wvi i
tillampningsforeskrifterna till Madridprotokollet foljer emellertid att det
av ett besked fran de nationella varumirkesmyndigheterna ska framga
om de grunder som anges som skél for att en internationell registrering
inte kan gilla i ett land géller den internationella registreringen i sin
helhet, dvs. for samtliga varor eller tjdnster som den internationella
registreringen avser, eller endast vissa varor eller tjdnster. I den nya
varumdrkeslagen bor det darfor foreskrivas att ett hinder kan avse den
internationella registreringens giltighet i Sverige i sin helhet eller delvis.
En regel av denna innebord har foreslagits dven betrdffande nationell
varumdrkesregistrering (se avsnitt 9.2.2). Detta innebdér alltsa att reglerna
i detta avseende kommer att vara enhetliga.

Den fortsatta handldggningen av en begdran om att en internationell
varumdrkesregistrering ska gdlla i Sverige

Som framgétt i avsnitt 11.2 innebar den nuvarande ordningen att PRV,
om det inte finns ndgot hinder mot att den internationella registreringen
ska gilla i Sverige, kungdr underrittelsen fran Internationella byran och
att en invandningsfrist om tva manader pébdrjas (55 § andra och tredje
stycket VML). Kommitténs forslag innebar att invdndningsforfarandet i
den nya varumirkeslagen skulle vara utformat pa i huvudsak samma sitt
som vid nationell registrering, ndmligen att det i stillet & PRV:s beslut
att den internationella registreringen ska gélla i Sverige som kungdrs.
Vidare foreslog kommittén att invdndningsfristen, i likhet med vad som
géller vid nationell registrering, ska forldngas fran tva till tre manader.
Ingen av remissinstanserna har framfort ndgon kritik mot detta.

Som regeringen anfort tidigare bor utgdngspunkten vara att
handldggningsreglerna sé langt mojligt ska utformas pad samma sitt. En
sddan ordning underlattar savél for PRV som for sokanden och andra
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som kan vara berérda av den internationella registreringen. Regeringen Prop. 2009/10:225

ansluter sig dérfor till kommitténs forslag att invindningsforfarandet ska
vara placerat efter PRV:s beslut att den internationella registreringen ska
gélla hér 1 landet och att invéindningsfristen bor vara tre manader. Om det
bara delvis finns hinder mot att den internationella registrering géller i
Sverige, bor verket — pa motsvarande sitt som nér det géller nationella
registreringsdrenden — avvakta med att fora in varumirket i
varumérkesregistret och att utfirda kungorelse till dess beslutet vunnit
laga kraft (se vidare avsnitt 9.2.2). Det bdor dock ndmnas att vid
internationell varumaérkesregistrering finns det inte nagon mojlighet till
delning av ansdkan.

Aven de nirmare bestimmelserna om invindningsforfarandet bér vara
utformade pé i huvudsak samma sétt som motsvarande regler rorande det
nationella registreringsforfarandet. Hér finns det dock, som framgatt
tidigare, en begrinsning satillvida att bara omstindigheter som har
meddelats till Internationella byrdn inom 18 ménader fran dagen for
underrdttelsen fran byran kan utgdra grund for att upphidva en
registrering. Denna frist kan dock utstriackas till hdgst en méanad efter det
att invandningsfristen har 16pt ut. I den nya varumérkeslagen bor det
déarfor framga att ett beslut som fattas efter det att en invindning har
gjorts endast far grundas pd en omstdndighet som har meddelats till
Internationella byran inom 18 manader fran den dag som anges i
underrittelsen fran byran. Om invéndningsfristen 16per ut forst efter
denna frist far dock beslutet grundas pa en omstéindighet som meddelas
till den Internationella byrdn inom en manad frdn det att
invindningsfristen har 16pt ut, forutsatt att PRV tidigare har underréttat
Internationella byran om att ett sddant beslut kan komma att 6versédndas
senare. En saddan underrittelse bor saledes, liksom hittills, alltid skickas
frén PRV till Internationella byrén.

11.7 Ovriga frigor om internationell
varumérkesregistrering

Regeringens forslag: Bestimmelserna 1 den nuvarande
varumarkeslagen om bland annat ansdkans innehall, vilken verkan en
internationell ~varumérkesregistrering har, verkan av att en
internationell varumairkesregistrering upphor, utbyte och omvandling
av en internationell varumirkesregistrering till en nationell
varumirkesregistrering samt om kungorelser fors 1 huvudsak
oférdandrade 6ver till den nya varumarkeslagen.

Det infors en mojlighet till administrativ hdvning av ett beslut om
att en internationell varumérkesregistrering ska gélla i Sverige. 1
ovrigt fors bestimmelserna om hédvning utan adndringar i sak dver till
den nya varumaérkeslagen.

Kommitténs forslag Gverensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 456 f.).

Remissinstanserna: PRV har ansett att det, liksom i dag, i lagen
tydligt bor anges vilka bestimmelser som ér tillimpliga pa internationella
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registreringar. Verket har vidare framfort att det bor framgéd att en Prop. 2009/10:225

begédran om anteckning av att en internationell registrering som géller i
Sverige har tritt i stéllet for en nationell registrering kan goéras redan fran
och med designeringsdagen. Slutligen har verket framfort vissa
synpunkter =~ pa  lagtexten.  Dévarande  Svenska  Industriens
Patentingenjorers Forening, numera Svenska Industrins IP Forening
(SIPF), har ansett att forslaget betrdffande utbyte av en internationell
registrering mot en nationell registrering dr oklart pa sa sétt att det inte
anges fran vilken tidpunkt den internationella registreringen ska anses
gélla i Sverige. Foreningen har ansett att det bor fortydligas att den
internationella registreringen, som tréder i stillet for den svenska, ska
anses gilla 1 Sverige med retroaktiv verkan fran den svenska
registreringsdagen. SIPF har vidare ansett att det bor fortydligas vilka
uppgifter som PRV ska kunggra i dessa situationer.

Skilen for regeringens forslag: Regeringen behandlar forst fragan
om verkan av en internationell varumérkesregistrering som géller i
Sverige.

1 57 § VML gors en uttrycklig hinvisning till vilka bestimmelser i
varumérkeslagen som &dr tillimpliga for en internationell
varumérkesregistrering som géller i Sverige. Kommittén foreslog att
denna bestaimmelse skulle erséttas av en mer allméint utformad regel dér
det i stdllet anges bland annat att en internationell registrering som géller
i Sverige har samma verkan som en svensk nationell registrering. Nédgon
saklig skillnad i forhéllande till den nuvarande regeln var inte asyftad.
PRV har pekat pd att den av kommittén foreslagna bestimmelsen leder
till oklarhet om vilka bestimmelser i varumérkeslagen som omfattas och
ansett att detta bor fortydligas.

Enligt artikel 4 i Madridprotokollet ska en internationell varumairkes-
registrering ha samma verkan som en nationell varumérkesregistrering.
Regeringen anser, i likhet med kommittén, att detta bor komma till
uttryck i lagen. Lagtexten bor darfor 1 huvudsak utformas som pa det sétt
som kommittén foreslog. Med anledning av de synpunkter som PRV
framfort anser regeringen dock att det i lagtexten bor fortydligas att
bestimmelserna om bl.a. ombud i 4 kap. i lagen inte &r tillimpliga nir
det géller internationell varuméarkesregistrering.

I avsnitt 10.2 foreslar regeringen att det ska inforas en mojlighet att hos
PRV ansdka om administrativ hdvning av en nationell registrering. Som
kommittén foreslog bor denna mojlighet ocksé finnas nér det géller ett
beslut om att en internationell registrering ska gélla i Sverige. I ovrigt bor
bestimmelserna om hévning i frdga om internationella registreringar utan
andringar i sak foras over till den nya varumérkeslagen.

Niar det sedan giller frdgan om utbyte av en svensk
varumdrkesregistrering till en internationell registrering, géller enligt
58 § VML att den internationella registreringen trider i stillet for den
svenska, forutsatt att innehavaren dr densamme och att de varor som
omfattas av den svenska registreringen ocksd omfattas av den
internationella registreringen. Nagon inskrdnkning sker inte i de
rattigheter som kan ha férvirvats pa grund av den svenska registreringen.
Om innehavaren begir det ska PRV gora en anteckning om utbytet i
varumérkesregistret och kungora detta.
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PRV har ansett att en anteckning om ett utbyte bor kunna goras redan Prop. 2009/10:225

fran och med den dag da det begirdes att den internationella
registreringen skulle gélla i Sverige och att det alltsé inte ska krivas att
den internationella registreringen géller i Sverige.

Nér ndgon begér att en internationell registrering ska gélla har i landet
ar det emellertid inte sdkert att denna begdran bifalls. PRV kan, som
angetts 1 avsnitt 11.6, sjilvmant eller efter det att nagon har gjort
invdndning komma att avsla en sadan begéran. Det vore i ett sadant fall
olampligt om det dessforinnan i varumairkesregistret hade antecknats att
den internationella registreringen tritt i stillet for den svenska.
Regeringen anser dirfor att den nuvarande ordningen att en sédan
anteckning kan goras forst nir den internationella registreringen géller
hir i landet bor behallas i den nya varumérkeslagen.

Nér det géiller de synpunkter som framforts av SIPF i denna del sa
foreskrivs savél i géllande varumirkeslag som i den av kommittén
foreslagna bestimmelsen att det forhéllandet att en internationell
registrering tridder i stéillet for den svenska, inte innebdr négra
inskrinkningar i de rittigheter som kan ha forvérvats pa grund av den
svenska registreringen. Detta omfattar bl.a. fragan om fran vilken
tidpunkt registreringen géiller. Nagot behov av ytterligare klarldgganden
pa denna punkt kan inte anses behdvas. Nar det géller fragan om vilka
uppgifter som ska kungoras far denna fraga overvédgas i samband med
framtagande av forordningsbestdmmelser till den nya varumaérkeslagen.

Aven de nuvarande bestimmelserna om verkan av att en internationell
registrering upphor och omvandling av en internationell registrering till
en nationell registrering samt kungorelser bor utan nagra storre sakliga
fordndringar foras over till den nya varumaérkeslagen.

Slutligen anser regeringen att det inte finns anledning att gora sakliga
fordndringar 1 de grundlidggande bestimmelser om internationell
registrering som i dag finns i 50-52 §§ VML. Dessa bor i huvudsak
ofordandrade foras over till den nya varumérkeslagen. Den bestimmelse
som reglerar ansokans innehéll bor dock fortydligas sé att det direkt av
lagtexten framgar vilket huvudsakligt innehall en ansdkan ska ha.

12 Sanktioner m.m.

12.1 Allmint om sanktioner m.m.

Bestimmelserna om straff, skadestdnd, forbud och sdkerhetsatgirder som
beslag m.m., har i allt vésentligt samma innehall i alla de
immaterialréttsliga lagarna efter dndringar som gjordes med verkan fran
den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:122). Vissa skillnader finns emellertid
mellan bestimmelserna i de olika lagarna.

Sedan Varumirkeskommittén avldmnade sitt betinkande har det s.k.
civilréttsliga sanktionsdirektivet (Europaparlamentets och radets direktiv
2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstillande av skyddet for
immateriella rattigheter, EUT L 195, 2.6.2004, s. 16) antagits. Direktivet
syftar till att underldtta for rattighetshavare att med hjdlp av det
civilrittsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gor intrdng.
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Straffrittsliga sanktioner behandlas diremot inte annat &n att det anges
att dven straffrittsliga pafoljder 1 1ampliga fall utgor ett sétt att sékerstélla
skyddet av immateriella réittigheter (se skél 28 i ingressen och jfr artikel
2.3 c i det civilréttsliga sanktionsdirektivet).

Bestimmelser om sanktioner, t.ex. att medlemsstaterna ska tillimpa
nationella regler om sanktioner vid intrang i gemenskapsréttigheter eller
att de ska foreskriva dndamélsenliga sanktioner mot intrang i réttigheter
som behandlas i direktiv finns i flera EG-forordningar och EG-direktiv.
Vidare finns det en rad internationella Overenskommelser eller
konventioner som innehéller bestimmelser om sanktioner. Bland dessa
kan ndmnas avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrétter
(TRIPs-avtalet), Pariskonventionen den 20 mars 1883 for industriellt
rattsskydd, samt Bernkonventionen den 9 september 1886 for skydd av
litterdra och konstnérliga verk.

Sedan kommittén avldmnade sitt betdnkande har ocksa nya regler om
forverkande inforts pa det industriella réttsskyddets omrade och de regler
om forverkande som redan fanns pa upphovsritts- och
kretsmonsteromradet har setts over och utvidgats (prop. 2004/05:135,
SFS 2005:287, SFS 2005:289, SFS 2005:291, SFS 2005:293, SFS
2005:304, SFS 2005:314 och SFS 2005:360).

Slutligen kan ndmnas att det pagar forhandlingar sévél inom som utom
EU rorande sanktioner for immaterialréttsintrang, bl.a. straffrittsliga.
Sarskilt kan ndmnas forslaget till Europaparlamentet och radets direktiv
om straffrittsliga atgdrder till skydd for immateriella réttigheter,
KOM(2006)168 slutlig (straffrattsdirektivet).

12.2 Skadestand vid varumairkesintrang

12.2.1 Nuvarande regler om skadestand

Bestimmelser om ersittning vid intrdng finns i samtliga immaterial-
rattsliga lagar. P4 det industriella réttsskyddets omrade &r dessa i stort
sett likalydande med varandra, se 38 § varumérkeslagen (1960:644),
forkortad VML, 58 § patentlagen (1967:837), 36 § monsterskyddslagen
(1970:485), 19 § firmalagen  (1974:156), forkortad FL  och
9 kap. 6 § vaxtforadlarrittslagen (1997:306).

Enligt den géllande erséttningsbestimmelsen i varumérkeslagen (38 §)
ska den som uppsétligen eller av oaktsamhet gér varumarkesintrang
betala skalig erséttning for utnyttjandet av varukdnnetecknet samt
ersittning for den ytterligare skada som intrdnget medfort. Vid
bestimmande av erséttningens storlek ska hdnsyn sérskilt tas till
utebliven vinst, vinst som den som har begatt intranget har gjort, skada
pa varukdnnetecknets anseende, ideell skada och réttighetshavarens
intresse av att intrdng inte begés. Den som utan uppsat eller oaktsamhet
gor varumirkesintrdng ska betala erséttning for utnyttjandet av
varukdnnetecknet, om och i den man det ar skiligt.

Bestimmelsen fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2009:110 som
triidde i kraft den 1 april 2009. Andringarna i paragrafen var foranledda
av det civilrittsliga sanktionsdirektivet (se prop. 2008/09:67).

Prop. 2009/10:225
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12.2.2 Ingen forindring av skadestindsbestimmelserna

Regeringens forslag: De nuvarande skadestandsbestimmelserna
overfors ofordndrade till den nya varumairkeslagen.

Kommitténs forslag: Kommittén foreslar bestimmelser som till sin
utformning 1 stor utstrickning Overensstimmer med de bestimmelser
regeringen nu foreslar ska Overforas till den nya varumirkeslagen (se
SOU 2001:26 s. 343 f.). Kommittén har dock inte haft mojlighet att
beakta vare sig den genom SFS 2009:110 inférda lagtexten eller det
forslag som lag till grund for den fordndringen av den tidigare lydelsen
av paragrafen (prop. 2008/09:67).

Remissinstanserna: Forslaget har fatt ett blandat mottagande med
savil tillstyrkande som avstyrkande av de fordndringar kommittén
foreslar. Ett samlat grepp har efterlysts ndr det géller
skadestdndsbestimmelserna i samtliga immaterialrittsliga lagar. Fran
vissa hall har efterlysts en bevisldttnadsregel i linje med den i
Monsterutredningens forslag till formskyddslag. Det har ocksé framforts
onskemal om vissa fortydliganden.

Skilen for regeringens forslag: Det samlade grepp som efterlysts nér
det géller skadestandsbestimmelserna i samtliga immaterialréttsliga lagar
har nu tagits genom de fordndringar som skett till foljd av det
civilrittsliga sanktionsdirektivet (prop. 2008/09:67, SFS 2009:109-116).
Den fragan &r ddrmed Sverspelad.

Vid analysen i prop. 2008/09:67 av bl.a. 38 § VML har de forslag som
lagts fram av Varumirkeskommittén betrdffande paragrafen beaktats.
Aven fragor om bl.a. fortydliganden avseende tillimpningen av 35 kap.
5 § réittegangsbalken har behandlats. I de avseenden som alltsé redan har
behandlats saknas séaledes skél att nu, utéver de fordndringar som skett
genom SFS  2009:110, genomféra ytterligare fordndringar av
skadestdndsbestimmelserna.

En fraga som aterstar att behandla &r emellertid om, sdsom vissa
remissinstanser efterfragat, ndgon form av bevisléttnadsregler, utover de
som foljer av 35 kap. 5 § réttegangsbalken, bor inforas for den som begér
skadestdnd pa grund av varumérkesintréng. Remissinstanserna har i
denna fraga hénvisat till Mdonsterutredningens forslag att bevislattnads-
regler skulle inforas i den nya formskyddslagen (som alltsé skulle ersitta
monsterskyddslagen) som skulle underlétta bevisningen dels i frdga om
orsakssambandet mellan ett intrang och utebliven forsdljning, dels
omfattningen av en skada till foljd av utebliven forsdljning, dels
storleken pa intrangsgorararens vinst (SOU 2001:28 s. 130 f.).

Monsterutredningens forslag om  bevisldttnadsregler berdrdes i
samband med att de immaterialrittsliga skadestdndsrittsliga bestimmel-
serna fordndrades till foljd av det civilréttsliga sanktionsdirektivet (prop.
2008/09:67 s. 234 f.). D& anforde regeringen att direktivet inte krévde ett
inférande av bevisldttnadsregler av det slag som Monsterutredningen
hade foreslagit och att fragan inte borde dvervégas i det lagstiftnings-
drendet utan i stillet i forsta hand hanteras i samband med den slutliga
behandlingen av Monsterutredningens betdnkande.

Det kan konstateras att Monsterutredningens forslag  till
bevisléttnadsregler innebér ett ganska omfattande tillagg till skadestands-
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bestimmelserna och att forslaget inte &r helt okomplicerat. Eftersom Prop.2009/10:225

motsvarande bevisldttnadsregler inte fanns med i Varumérkeskommitténs
betinkande har inte alla de remissinstanser som har fatt ldmna
synpunkter i anledning av forslaget till ny varumairkeslag beretts tillfélle
att lamna synpunkter pa forslaget till bevislattnadsregler. Det framstar
darfor som mindre 1dmpligt att nu, utan att alla remissinstanser har fatt
komma till tals i detta drende, genomfora en s pass stor fordndring av
den varumarkesréttsliga skadestandslagstiftningen.

For sanktionsbestimmelserna rent generellt finns dessutom mycket att
vinna pa att, i den man det gar, ha s& likalydande bestimmelser som
mojligt 1 de olika immaterialréttsliga lagarna. En och samma
intrangsgorande handling kan aktualisera sanktionsbestimmelser i flera
av lagarna. Aven mot denna bakgrund kan det allts3 ifrgasittas om det
ar lampligt att nu g& fram med en reform av det aktuella slaget endast pa
varumdrkesomrédet. Det kan emellertid finnas anledning att i samband
med den slutliga behandlingen av Monsterutredningens beténkande eller
i annat sammanhang Overviga bevislittnadsregler och da& mojligen
betraffande samtliga immaterialrittsliga lagar.

Sammanfattningsvis  bor alltsdi de nuvarande skadestinds-
bestdmmelserna foras dver oforandrade till den nya varumaérkeslagen.

12.3 Forutsattningar for vickande av allmént atal

12.3.1 Allmént atal for varumirkesintrang i dag

Enligt den nuvarande varumirkeslagen kan aklagaren vicka &tal for
varumérkesintrang, inklusive for forsdk och forberedelse till sddant brott,
om malsdganden anger brottet till &tal och &tal av sérskilda skal &r
pakallat fran allmén synpunkt (37 § tredje stycket VML).

Forutsittningarna for atal nir det géller firma-, patent-, monster- och
vaxtforadlarrittsintrang dr desamma som vid varumirkesintrang, 18 §
femte stycket FL, 57 § tredje stycket patentlagen, 35 § tredje stycket
monsterskyddslagen och 9 kap. 1 § tredje stycket véixtforadlarrittslagen.

Vid upphovsrittsintrdng krdvs i normalfallet endast att mélsdganden
anger brottet till atal eller att dtal &r pékallat ur allmédn synpunkt, 59 §
forsta stycket upphovsrittslagen (1960:729). Detsamma géller vid
intrang i kretsmonster, 9 § tredje stycket lagen (1992:1685) om skydd for
kretsmonster for halvledarprodukter.

12.3.2 Oforindrade regler om forutséittningar for att vicka
allmiint atal

Regeringens forslag: De nuvarande reglerna om forutséttningar for att
vécka allmént atal 6verfors oférdndrade till den nya varumérkeslagen.

Kommitténs forslag: Kommittén foreslar att det inte ldngre ska kriavas
att atal av sdrskilda skl &r pakallat fran allmidn synpunkt. Det ska —
utéver malsdgandeangivelse — ricka med att atal ar pakallat fran allmén
synpunkt. Se SOU 2001:26 s. 354 f.
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Remissinstanserna: Aven detta forslag har fitt ett blandat mottagande Prop. 2009/10:225
av remissinstanserna. Svea hovrdtt, Patentbesvdirsrdtten och Forsvarets
materielverk har tillstyrkt forslaget eller har inte haft nagon erinran mot
det. Sveriges advokatsamfund och Svenska Patentombudsforeningen har
velat att man ska gé ldngre d4n vad kommittén foreslar och att en reglering
i stil med den som finns bl.a. i upphovsrittslagen ska dvervégas, dvs. att
det for vickande av allmént atal krdvs antingen att malsdganden anger
brottet till atal eller att atal &r pékallat ur allmidn synpunkt.
Aklagarmyndigheten (tidigare Rikscdklagaren och Aklagarmyndigheten i
Gdteborg) har avstyrkt forslaget frimst utifrdn ett resonemang om
bristande resurser. Mot den bakgrunden kan det, enligt
aklagarmyndigheten, ifragasittas om en &ndrad bestimmelse om
forutséttningar for vickande av allmént atal kan anses vara en
meningsfull och rimlig prioritering av de brottsutredande myndigheternas
insatser. Aklagarmyndigheten har ocksd framhallit att en utdkning av de
brottsutredande myndigheternas insatser pa detta omrade kriver att
ytterligare medel stélls till myndigheternas forfogande samt har slutligen
efterfragat ytterligare analyser av den foreslagna dndringen.

Skilen for regeringens forslag: Regeringen delar kommitténs
uppfattning att en ndrmare analys av reglerna om atalsprovning behovs,
sdrskilt mot bakgrund av att varumérkesforfalskning och piratkopiering
utgdr ett stort och vixande problem for réttighetshavarna och for
samhdllet i stort.

Som ndmnts pagar emellertid forhandlingar pa EU-niva som syftar till
att harmonisera det straffrattsliga regelverket pad immaterialréttens
omrade. Dessa forhandlingar omfattar dven Atalsprovningsreglerna.
Regeringen anser darfor att det inte &r 1dmpligt att nu 6vervéga andringar
i Aatalsreglerna i varumirkeslagen. (Jfr prop. 2008/09:67 s. 143.)
Atalsbestimmelsen i varumirkeslagen bor dérfor flyttas dver oforindrad
till den nya varumérkeslagen.

12.4 Ovriga bestimmelser pa sanktionsomradet forindras
inte

Regeringens forslag: Ovriga bestimmelser om sanktioner och &vriga
atgdrder overfors ofordndrade till den nya varumairkeslagen.

Kommitténs forslag overensstimmer med regeringens, dock att de
genom SFS 2009:110 inforda forandringarna av de varumérkesrittsliga
sanktionsbestimmelserna samt dvriga fordandringar pa sanktionsomradet
som dgt rum efter det att kommittén l&dmnade sitt betankande inte varit
foremal for kommitténs bedomning (SOU 2001:26 s. 471 £.).

Remissinstanserna: Moénsterutredningen har ansett att det bor inforas
bestimmelser om i vilken omfattning andra dn den som &r primért
ansvarig for ett intrdng kan drabbas av sanktioner. Sveriges
advokatsamfund har ansett att det finns skal att Gvervdga om medverkan
till varumérkesintrang ska kunna sanktioneras civilrattsligt.

Skilen for regeringens forslag: Flera av bestimmelserna om

straffansvar, forverkande, vitesforbud, intrangsundersdkning m.m., som
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kommittén inte nirmare berdrt har i stora delar inforts eller setts 6ver Prop. 2009/10:225

relativt nyligen (se bl.a. prop. 2004/05:135 och prop. 1998/99:11). Ett
stort antal av bestimmelserna pa detta omrade i savél varumirkeslagen
som i de andra immaterialrittsliga lagarna har dessutom blivit foremal
for Oversyn pa grund av genomférandet av det civilrittsliga
sanktionsdirektivet. Darvid har mojligheterna att anvinda civilrittsliga
sanktioner mot den som medverkat vid intrdng behandlats (se prop.
2008/09:67 s. 112 f.,, 130 f. och 187 f.). Ytterligare Sversyn kan bli
aktuell bl.a. som en foljd av det forhandlingsarbete som pagéar inom EU
om straffrattsdirektivet samt i andra internationella forhandlingar. En
sadan Oversyn kommer i s& fall att avse samtliga lagar pa
immaterialrdttens omrade. Det saknas darfor skl att nu Overvéga
andringar i de varumarkesrittsliga sanktionsbestimmelserna och éven att
ytterligare se over frdgor som ror medverkansansvaret. Bestimmelserna
bor dérfor flyttas dver till den nya varumérkeslagen utan ndgon éndring i
sak.

Lagradet har dock haft synpunkter pa bestimmelsen om spridning av
information om dom i mal om varumérkesintrang. Enligt bestimmelsens
nuvarande utformning (37h§ VML), som Overensstimmer med
lagradsremissens forslag, far en domstol pa yrkande av kdranden i mal
om intrang aligga den som har gjort eller medverkat till intrdnget att
bekosta ldmpliga atgérder for att sprida information om domen i mélet.

Som Lagradet har papekat kan mal om intrdng vara séval brottmal som
tvistemal. Lagraddet har anmairkt att ordet “kérande” for tankarna till att
det &r enbart tvistemal som avses och har anfort att om sé &r avsikten bor
ordet ”mél” bytas ut mot ordet “tvistemal”.

Frdgan  berordes inte ndrmare ndr bestimmelsen om
informationsspridning infordes i varumérkeslagen annat &n att det angavs
att storleken av vad som yrkas, dvs. kostnaden for publiceringen, ska
ingd i det totala vérdet av vad som yrkas nér talan fors i form av ett
tvistemal (se prop. 2008/09:67 s. 241). For det fall talan fors i form av ett
brottmal maste mot denna bakgrund ett yrkande om ersittning for
publicering anses utgéra ett sddant enskilt ansprak i anledning av
intrdnget som far féras i samband med atalet enligt reglerna i 22 kap.
rittegangsbalken. Tillampligheten av bestaimmelserna om
informationsspridning bdr dérfor inte begrénsas till tvistemal.

Lagrddet har vidare ansett att bestimmelsen om forverkande av
egendom vid brott bor fortydligas. Enligt bestimmelsens nuvarande
utformning (37 a § VML), som Overensstimmer med lagradsremissens
forslag, ar den tillimplig pd “egendom med avseende pa vilken brott
foreligger”. Lagradet har papekat att det av forarbetena till bestimmelsen
framgér att med detta menas den egendom som brottet géller, dvs. varor,
forpackningar och reklamtryck med mera pa vilka ett forvaxlingsbart
kinnetecken olovligen forekommer (prop. 2004/05:135 s. 167 f.).
Lagradet har ansett att den avsedda inneborden av paragrafen bér komma
till uttryck pa ett tydligare sétt. Regeringen instimmer i Lagradets
uppfattning att ett fortydligande skulle vara 6nskvért. Som anforts pagar
det internationella férhandlingar som kan leda till en fornyad dversyn av
det straffréttsliga regelverket i samtliga immaterialréttsliga lagar. Det &r
angeldget att uppritthdlla en likartad utformning av lagarnas
bestimmelser savitt avser sanktionssystemet. Det &r dessutom inte
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uteslutet att de internationella forhandlingarna kan leda till att
regleringen far ett annat sakligt innehall. Mot bakgrund av det redovisade
framstar det som ldmpligast att avvakta med en omarbetning av
bestimmelserna  till dess att en samlad Gversyn av
sanktionsbestimmelserna m.m. blir aktuell.

13 Faststillelsetalan och vissa anknytande
processuella fragor

13.1 Faststillelsetalan avseende varukidnnetecken i dag

I 13 kap. 2 § forsta stycket riattegangsbalken finns allminna bestimmel-
ser om faststéllelsetalan. Sadan talan &r tilliten ndr den ror frdgan
huruvida visst rittsforhéllande bestar eller inte bestér och ovisshet rader
om réttsforhallandet samt denna ovisshet lander kéranden till forfang.
Om sakens provning i ett mal beror pa frigan huruvida visst
rattsforhdllande som ér stridigt mellan parterna bestar eller inte bestar, far
talan om faststéllelse avseende det ockséd tas upp (13 kap. 2 § andra
stycket rattegangsbalken). Lagrummet fOrutsitter vidare att annan
lagstiftning kan innehélla specialregler om faststéllelsetalan (13 kap. 2 §
tredje stycket rittegadngsbalken).

En sadan specialregel om faststillelsetalan finns 1 44 § forsta stycket
varumérkeslagen (1960:644), forkortad VML. Enligt denna bestdmmelse
far talan foras om faststillelse huruvida rétt till varukdnnetecken bestar
eller inte bestédr eller om visst forfarande utgor intrdng i sddan rétt eller
inte, under forutséttning att det rdder ovisshet om forhallandet och att
ovissheten &r till forfang for kdranden.

Med stod av 44 § forsta stycket VML ér det mgjligt att fora béde
positiv och negativ faststillelsetalan. Enligt forarbetena till bestimmel-
sen (prop. 1960:167 s. 194 f) kan kdranden genom en positiv
faststillelsetalan fa svar pa frdgan om han eller hon har ett skydd mot
kdnnetecken, som annan anvinder eller tinker ta i bruk. Genom sadan
talan kan kéranden, enligt forarbetena, ocksd fa svar pa frigan om
kdnnetecken, som anvinds av annan, dr forvaxlingsbart med kérandens
eller inte. Genom en negativ faststillelsetalan kan, enligt forarbetena,
kdranden fa bekréftat att annan inte har ratt till visst varukdnnetecken
eller att annans rétt inte utgdr hinder for kdranden att anvénda liknande
kénnetecken, t.ex. pad grund av bestimmelsen om att ensamrétten inte
innefattar sddan del av kénnetecknet som huvudsakligen tjénar till att
gora varan eller dess forpackning mera andamaélsenlig eller eljest att fylla
annan uppgift 4n att vara kénnetecken (5 § VML). Ytterligare exempel pa
talan som fir foras som negativ faststéllelsetalan &r, enligt forarbetena,
att svaranden pa grund av reglerna om passivitet (8 och 9 §§ VML) inte
langre kan gora sin rétt gdllande mot kidranden.

Bestimmelsen om faststillelsetalan i varumérkeslagen é&r tillamplig i
fraga om alla slag av varukdnnetecken, registrerade sévdl som
oregistrerade. Det betyder att bestimmelsen ocksé &r tillimplig nar det
giller varukdnnetecken som erhallit skydd genom inarbetning (2 VML)
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och sk. naturliga varukdnnetecken (slaktnamn, firma och adress som Prop. 2009/10:225

erhallit skydd enligt 3 § VML).

Kraven pé ovisshet och forfing i 44 § forsta stycket VML har i
lagtexten formulerats mycket nira den ordalydelse som motsvarande
rekvisit har i 13 kap. 2 § forsta stycket rattegangsbalken. Vid tillkomsten
av bestimmelsen i varumirkeslagen angavs inte att man avsett att
bestimmelsen i denna del skulle ha nigon annan innebdrd &n
rattegadngsbalkens bestimmelse i motsvarande del. Kraven far darfor
uppfattas ha samma innebdrd som i den allmidnna bestimmelsen om
faststillelsetalan i 13 kap. 2 § forsta stycket rattegdngsbalken. Kravet pa
ovisshet ar uppfyllt s snart det rdder tvist om den fraga som kéranden
vill fora talan om. Forfing foreligger sa snart ovissheten gor det svért for
kdranden att planera sin ekonomiska verksamhet eller pd annat sitt
skapar en besvirande otrygghet for denne.

Aven i de 6vriga lagar som reglerar det industriella rittsskyddet finns
bestimmelser om faststdllelsetalan, vilka bestimmelser i vissa fall ar
nagot annorlunda utformade &n den i 44 § forsta stycket VML. Se 63 §
forsta och andra styckena patentlagen (1967:837), 41 § forsta och andra
styckena monsterskyddslagen (1970:485), 23 § forsta stycket firmalagen
(1974:156), forkortad FL samt 10 kap. 1 § forsta och andra styckena
vaxtforadlarrittslagen (1997:306). Bestimmelser om faststillelsetalan
finns ocksé i 22 § namnlagen (1982:670).

Det finns ytterligare bestimmelser med anknytning till fragan om
faststdllelsetalan savdl i varumirkeslagen som i de Ovriga lagar som
reglerar det industriella rittsskyddet. Enligt varumérkeslagen giller att
for det fall en licenstagare eller panthavare vill vicka en faststillelsetalan
jamlikt 44 § forsta stycket VML, maste licenstagaren eller panthavaren
underritta varumarkesinnehavaren om detta (44 § andra stycket och 43 §
VML). Licenstagare och panthavare har samma underrittelseskyldighet
nér de vill vicka en intrdngstalan (43 § VML).

I stort sett motsvarande bestimmelser avseende licenstagares och
panthavares underréttelser finns i 64 § forsta stycket andra och tredje
meningarna patentlagen. P4 monster- och véxtforadlarrattsomradet finns
bestimmelser betrdffande licenstagares underréttelser (42 § forsta stycket
andra meningen monsterskyddslagen och 10 kap. 2 § forsta stycket andra
meningen véxtforadlarréttslagen).

I 6 § kollektivmirkeslagen (1960:645) finns en bestimmelse enligt
vilken endast innehavaren av ett kdnnetecken enligt den lagen ska anses
som malsdgande i mal om intrang i ratt till varukénnetecken som avses i
den lagen. Innehavaren far fora talan om ersittning dven for skada
tillfogad annan som &r beréttigad att anvinda kdnnetecknet, se 6 § andra
meningen kollektivmirkeslagen. Eftersom de som far nyttja en
kollektivmirkesrittighet inte har samma mojlighet som exempelvis
licenstagare har att viacka talan enligt varuméirkeslagen, saknas ocksé en
reglering om underrittelseskyldighet vid vickande av talan motsvarande
den som finns i varumérkeslagen.

For alla typer av registrerade rittigheter pa det industriella
rittsskyddets omrade har ansetts gélla att fragor om ogiltighet av
rittigheten inte kan provas direkt i ett mal dir intrdngs- eller
faststéllelsetalan fors. I stdllet far sérskild talan om ogiltighetsforklaring
eller hdvning vickas. I de lagar som reglerar det industriella réttskyddet,
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vilandeforklaring av intrdngsmal i dessa fall, dvs. om den mot vilken
talan fors gor géllande att registreringen &r ogiltig (42 § andra stycket
VML, 39 § andra stycket monsterskyddslagen, 22 § FL och 9 kap. 10 §
andra stycket vaxtforadlarrattslagen). Pa motsvarande sitt finns, forutom
i patentlagen och varumirkeslagen, regler om obligatorisk
vilandeforklaring av mél dér faststillelsetalan fors (41 § tredje stycket
och 39 § andra stycket monsterskyddslagen, 23 § andra stycket och
22 § FL samt 10 kap. 1 § tredje stycket och 9 kap. 10 § andra stycket
vaxtforadlarrittslagen).

Obligatoriska regler om vilandeforklaring finns alltsd inte for
patentrittsliga intrdngsmal eller patentréttsliga mal dér faststéllelsetalan
fors (se 63 § tredje stycket och 61 § andra stycket patentlagen). Dessa
maltyper kan i stillet vilandeforklaras med stéd av de allménna
bestimmelserna om vilandeforklaring 1 32 kap. 5 § réttegéngsbalken.
Bestdmmelserna om vilandeforklaring 1 32 kap. 5 § réttegangsbalken
innebdr att ritten avgér om vilandeforklaring ska ske eller inte.
Vilandeforklaring dr med andra ord inte obligatorisk. Obligatoriska
regler om vilandeforklaring finns inte heller for varumarkesrattsliga mal
dér faststéllelsetalan fors (44 § VML). Beroende pa hur langtgaende
slutsatser man ska dra av réttsfallet RH 2001:7 kan det dock tdnkas att
man 1 praxis skulle tillimpa reglerna om vilandeforklaring av
varumérkesrittsliga intrdngsmal i motsvarande situation analogt.

13.2 Sarregler om faststéllelsetalan och vilandeforklaring
tas bort och ytterligare bestimmelser infors om
underrittelseskyldighet vid intrangstalan

Regeringens  forslag: Den  sidrskilda  bestimmelsen om
faststéllelsetalan 1 varumirkesmél fors inte Over till den nya
varumérkeslagen. En talan om att en domstol ska faststdlla om rétten
till ett varukdnnetecken bestar eller inte, eller om ett visst forfarande
utgor intrdng 1 en sddan rdtt eller inte, far i fortsdttningen foras med
stdd av den allménna bestimmelsen om faststdllelsetalan i 13 kap. 2 §
rittegangsbalken.

En bestimmelse infors av vilken framgér att ndr den mot vilken
talan fors i ett mal rorande faststéllelse eller intrang gor gillande att ett
registrerat varumirke dr ogiltigt, far fragan om ogiltighet provas
endast sedan talan om hadvning har véckts.

Den obligatoriska bestimmelsen om att ett méal om intrang ska
vilandeforklaras i avvaktan pa att fragan om havning av registreringen
avgjorts fors inte over till den nya varumérkeslagen. Sévél intrangsmal
som mal dir faststillelsetalan fors far vilandeforklaras med stod av
den allminna bestimmelsen om vilandeforklaring i 32 kap.5 §
rattegangsbalken for det fall talan vicks om hévning av registreringen.

Bestdmmelserna om att licenstagare och panthavare ska vara
skyldiga att lamna underrittelse till innehavaren om licenstagaren eller
panthavaren vill vdcka en intrdngstalan fors over till den nya

varumirkeslagen. Det inférs bestimmelser om att sadan
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underrittelseskyldighet ska gilla d&ven for den som ar berittigad att
anvénda ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmérke eller andra sddana
varukdnnetecken och som vill viacka talan om intrang i ritten till ett
sadant varukdnnetecken. Det infors dven bestdimmelser om att
underrittelseskyldighet ska gélla for den som &r berdttigad att anvinda
en sdrskild beteckning pé jordbruksprodukter och livsmedel och som
vill vdcka talan om civilrittsliga sanktioner i anledning av intrang i
ritten till en saddan beteckning. Slutligen infors dven en bestimmelse
om underrittelseskyldighet om licenstagare eller panthavare vill véicka
en faststéllelsetalan med stdd av den allmidnna bestdimmelsen om

faststéllelsetalan i rattegangsbalken.

Kommitténs forslag: Kommittén lamnar inte nagot forslag om att for
det fall faststéllelsetalan fors rorande ett registrerat varumérke och den
mot vilken talan fors gor gillande att registreringen &r ogiltig, far fragan
om ogiltighet provas endast sedan talan om hévning har véckts.
Kommittén foreslér att den obligatoriska regeln om att intrdngsmal maste
vilandeforklaras for det fall den mot vilken talan fors gor géllande att
registreringen &r ogiltig, ska foras over till den nya varumirkeslagen.
Kommittén ldmnar inget forslag om att den som ar berédttigad att anvdnda
ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmidrke eller andra sédana
varukédnnetecken och som vill vicka talan om intrang i rétten till ett
sddant varuk@nnetecken maste underrdtta innehavaren. Kommittén
lamnar heller inget forslag om underrittelseskyldighet for den som é&r
berdttigad att anvinda sérskild beteckning pé jordbruksprodukter och
livsmedel och som vill vdcka talan om civilrdttsliga sanktioner i
anledning av intrang i rétten till en sddan beteckning. Inte heller ldmnar
kommittén nagot forslag om att licenstagare och panthavare ska vara
skyldiga att underritta innehavare for det fall faststéllelsetalan vicks med
stod av bestimmelserna i 13 kap. 2 § rittegangsbalken. I &vrigt
overensstimmer kommitténs forslag med regeringens. Se SOU 2001:26
s. 324 f. och 330 f.

Remissinstanserna: Svea hovrdtt och Sveriges advokatsamfund har
instdimt 1 kommitténs generella uppfattning att allmidnna processuella
regler i mojligaste man bor tillimpas dven i friga om mal som ror
varumérkesrétt och inte sett ndgra hinder mot att ta bort sdrregleringen
angaende faststillelsetalan. Stockholms tingsrdtt har inte haft nagra
inviandningar i sak mot beddmningen att sirregler inte behovs men har
stallt sig tveksam till en dndring enbart pad varumirkesomradet (och
firmaomradet). Ovriga remissinstanser har tillstyrkt eller inte haft nigra
invindningar mot fOrslaget att ta bort sdrregleringen angéende
faststillelsetalan. Monsterutredningen har ansett att det finns skél att
Ooverviga om inte den varumirkesrittsliga bestimmelsen om
vilandeforklaring av mal om intrang bor anpassas till den ordning som
giller pa patentomradet. I 6vrigt har remissinstanserna inte haft nigra
synpunkter pd kommitténs forslag ndr det géller vilandeforklaring av mal
om intrang. Nir det géller kommitténs forslag rérande underrittelser till
innehavare i vissa fall har Monsterutredningen péatalat att innehavare bor
underrittas dven ndr licenstagare eller panthavare vill vécka
faststéllelsetalan. Lunds universitet har berort fragan om det finns

Prop. 2009/10:225

276



anledning att gora skillnad mellan exklusiv och enkel licenstagares
talerdtt i intrangsmal.

Skilen for regeringens forslag
Faststillelsetalan

I forarbetena till 44 § VML (prop. 1960:167 s. 194 f. och SOU 1958:10
s. 344 f.) anfordes att det borde vara mdjligt att fora faststillelsetalan pa
tva sitt, dels huruvida en rétt till ett visst varukdnnetecken bestér eller
inte bestar, dels huruvida ett visst forfarande utgér intrang i en sddan rétt
eller inte. Nér det géller talan om huruvida ett visst forfarande utgdr
intrang eller inte anfordes i forarbetena att saddan talan till synes inte
skulle kunna foras med stdd av den allminna bestimmelsen om
faststillelsetalan i 13 kap. 2 § rittegangsbalken. Nar det géller talan om
huruvida en rétt till ett varukdnnetecken bestér eller inte bestar gjordes
bedomningen att det var mojligt att den allminna bestimmelsen om
faststillelsetalan i 13 kap. 2 § réttegdngsbalken tickte en sddan talan. I
analogi med vad som skett pad patentomradet, dir bestimmelser hade
inforts om faststéllelsetalan, borde dock — enligt forarbetena — rétten att
fora varumairkesrittslig faststéllelsetalan uttommande regleras i
varumaérkeslagen.

Skilet till beddmningen att talan om huruvida ett visst forfarande utgor
eller inte utgdr intrang i ett varukdnnetecken inte skulle kunna foras med
aberopande av 13 kap. 2 § rdttegangsbalken, dr att talan enligt denna
bestimmelse maste avse faststillelse att visst rattsforhallande bestar eller
inte bestir. Begreppet rittsforhdllande anvandes ursprungligen for att
beteckna en rittslig relation mellan tvéa avtalsparter. En faststillelsetalan
jamlikt 13 kap. 2 § rdttegangsbalken kunde dérfor exempelvis avse
frigan om ett visst avtal var bindande mellan parterna. Nagot
rattsforhallande ansdgs generellt inte foreligga mellan innehavaren av en
immateriell —réttighet och en intrangsgérare. Sérreglering av
faststillelsetalan ansdgs darfor behovlig i de flesta immaterialréttsliga
lagarna.

Begreppet rittsforhdllande i 13 kap. 2 § rattegdngsbalken har
emellertid utvidgats efterhand. Det anses exempelvis numera mojligt att
fora talan med yrkande om att domstolen ska faststélla att svaranden &r
skyldig att betala skadestand till kdranden pa grund av viss skada som
han eller hon orsakat. Med andra ord kan &ven en orattshandling medfora
att det uppstar ett rattsforhallande (Ekelof, Réttegang, Andra haftet,
8 uppl., 1996, s. 115 f.). Det har mot bakgrund av denna utveckling
framforts kritik mot synséttet att det saknas en konkret réttslig relation
mellan innehavaren av en immateriell rattighet och en intréngsgorare
samt att det finns sérskilda bestimmelser om faststillelsetalan i vissa av
de immaterialrittsliga lagarna. Det har anforts att den allménna
bestimmelsen om faststillelsetalan i1 rittegdngsbalken skulle kunna
tillimpas ocksé pé de fall som motiverat de sirskilda reglerna i vissa av
de immaterialréttsliga lagarna och att dessa senare regler déarfor &r
onddiga (Ekeldf, a.a. s. 115 och Fitger, Réttegédngsbalken I, 13:28 c).

Det sitt pa vilket domstolarna har tolkat kravet pa réttsforhallande i
den allmidnna bestimmelsen om faststillelsetalan i1 rittegangsbalken
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(13 kap. 2 §) innebdr att nddvindigheten av en sérreglering om Prop. 2009/10:225

mojligheten att fora faststdllelsetalan pé varumérkesomradet kan
ifragasittas. Inte bara tvister rorande huruvida en ritt till ett visst
varukdnnetecken bestar eller inte bestdr, utan ocksa tvister rorande
huruvida ett visst forfarande utgdr intrang i en sadan rétt eller inte, bor
kunna foras med stdd av den allmdnna bestimmelsen om
faststéllelsetalan i rittegangsbalken.

Vid tillkomsten av sdrbestimmelsen om faststdllelsetalan i
varumirkeslagen (44 § forsta stycket VML) gjordes emellertid vissa
uttalanden som indikerade att bestimmelsen dven i annat hdnseende
kunde ha ett vidare tillimpningsomrade dn den allmidnna bestammelsen
om faststdllelsetalan i rittegangsbalken. I forarbetena uttalades bl.a. att
det ofta kan rdda tvekan om anvéindningen av visst varukdnnetecken
innebér varumarkesintrdng och att sddan ovisshet kan vara till forfang for
de berorda parterna och verka hdmmande pd deras handlande. Detta
ansags gilla framfor allt ”for den som stdr i begrepp att ta ett
kénnetecken i bruk (kursiverat hir) och &r i tvivel om omfattningen och
inneborden av en &ldre kdnneteckensritt”, se prop. 1960:167 s. 194. 1
forarbetena finns dven uttalanden om att kdranden genom en positiv
faststéllelsetalan kan fa svar pa fragan om han eller hon har ett skydd mot
kénnetecken som annan anvénder eller tdnker ta i bruk (kursiverat hér),
se prop. 1960:167 s. 195.

Att en forestdende, men dnnu inte paborjad, anvindning av annan &n
innehavaren skulle omfattas av bestimmelsen kom emellertid inte att
inverka pé lagtextens utformning. Lagtexten Overensstimmer i stillet i
allt vésentligt med utformningen av bestdmmelsen i 13 kap. 2 § forsta
stycket rattegangsbalken, utom vad avser kravet pa rittsforhéllandet.
Négot annorlunda forhaller det sig pad patent-, monsterskydds- och
vaxtforddlarrattsomradena, diar bestimmelserna om faststéllelsetalan gor
det mgjligt for den som driver eller avser att driva verksamhet att fora
talan mot innehavaren om faststéllelse huruvida hinder foreligger mot
verksamheten pa grund av innehavarens ensamritt. P4 firmaomradet &r
emellertid bestimmelsen om faststillelsetalan utformad pa samma sitt
som bestdmmelsen om faststillelsetalan i varuméarkeslagen.

Huruvida ett faststéllelseyrkande som fors med stod av 13 kap. 2 §
riattegdngsbalken nodvéndigtvis behdver avse ndgonting i nérvarande tid
synes det rdda delade meningar om (se bl.a. not 39 i Ekelof, a.a. s. 112
och dér gjorda hénvisningar samt réttsfallet RH 2001:7). Det faktum att
den sérskilda bestimmelsen om faststillelsetalan i varumairkeslagen i
detta hinseende utformats pad samma sitt som den allménna
bestimmelsen i réttegdngsbalken — och inte som bestimmelserna om
faststillelsetalan i patentlagen, monsterskyddslagen och
vaxtforadlarrittslagen — talar for att likartade bedomningar méste goras
av rittsforhallandet enligt bade den varumérkesrittsliga och den
allmdnna bestdmmelsen 1 réttegangsbalken om faststillelsetalan.
Domstolspraxis som pekar i riktningen att ldgre krav skulle gilla i detta
hianseende om 44 § VML tillampas &n om ett mal avser talan jamlikt
13 kap. 2 § réttegdngsbalken saknas ocksa. En provning av fragan om en
kdrande kan fa framgéng med ett yrkande om faststéllelse som avser
forestdende, men dnnu inte paborjad anvindning av ett varukdnnetecken
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provning som hittills har behovt foretas enligt 44 § VML.

Stockholms tingsrdtt har stillt sig tveksam till om en utmoénstring av
sarreglerna om faststillelsetalan bor goras enbart pa varuméarkesomradet
(och firmaomradet). Regeringen delar i och for sig uppfattningen att det
finns ett varde i att de processuella reglerna i de olika lagarna pa det
industriella réttsskyddets omrade &r sé likalydande som mojligt. Nér det
géller sdrbestimmelserna om faststéllelsetalan i varumérkeslagen (och
firmalagen) skiljer de sig dock, som beskrivits, redan i en inte obetydlig
omfattning frdn motsvarande bestdmmelser i patentlagen, monster-
skyddslagen och vaxtforadlarrattslagen. Som framgétt ovan ar det just pa
varumérkesomradet (och firmaomradet) som specialreglerna dr mycket
lika bestimmelserna i 13 kap. 2 § réttegdngsbalken. En utmonstring av
sarbestimmelserna enbart inom varumdirkesritten (och firmaritten)
framstar darfor som mer néraliggande &n pa det industriella réttsskyddets
omrade i Ovrigt.

Mot denna bakgrund och da regeringen instimmer i Varuméirkes-
kommitténs bedomning att det dr lampligt att allménna civilprocessuella
regler sa langt det dr mojligt tillimpas pa varumaérkesréttsliga tvister, en
uppfattning som ocksd delas av Monsterutredningen i slutbetédnkandet
Forslag till formskyddslag, SOU 2001:68 och av remissinstanserna,
saknas anledning att féra dver den sérskilda regeln om faststéllelsetalan
till den foreslagna varumaérkeslagen. Tvister rérande huruvida en rétt till
ett visst varukénnetecken bestar eller inte bestar eller huruvida ett visst
forfarande utgér intrang i en sidan rétt eller inte, far i stéllet foras med
stod av den allmédnna bestimmelsen om faststéllelsetalan i 13 kap. 2 §
rattegdngsbalken. Diarmed kommer i nu aktuellt hinseende samma
ordning att gilla pad varumirkesomradet som péa upphovsritts- och
kretsmonsteromrédet.

Invindning om varumdrkesregistreringens ogiltighet

For alla typer av registrerade réttigheter pa det industriella rattsskyddets
omrade har ansetts gilla att frigor om ogiltighet av réttigheten inte kan
provas i mél rorande intrdng eller i mal dér faststillelsetalan fors. I stillet
maste sdrskild talan om havning eller ogiltighetsforklaring av rattigheten
vickas, varvid pastdendet om ogiltighet far sin prévning. Skélet till
denna ordning &r att for det fall en invindning om ogiltighet skulle
provas direkt i malet rorande intrang eller faststillelse, skulle domen i
den delen inte fa rattskraft, vilket bl.a. skulle medfora en risk for att olika
domstolar kommer till olika resultat rérande registreringars giltighet. For
att undvika de problem som skulle vara forknippade med en sadan
ordning har reglerna utformats sa att det endast & mojligt att f4 en
invindning om ogiltighet provad efter sirskild talan om ogiltigforklaring
eller hdavning av den registrerade rattigheten. Genom domen i maélet
rorande ogiltighetsforklaring/hdvning mister réttighetshavaren sin
ensamrétt inte bara gentemot den/dem som dr part i malet utan dven i
forhéllande till alla andra som har nyttjat eller avser att nyttja rittigheten
(se bl.a. prop. 1960:167 s. 188 f. och prop. 1966:40 s. 218 £.).
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I ett fatal fall fors intrdngsmal i form av brottmal. Lagrddet har berért Prop. 2009/10:225

fragan om det forhéllandet att den tilltalade i dessa fall inte kan fa en
invindning om en registrerings ogiltighet provad i brottmalet kan vara en
otilliten inskrdnkning i den tilltalades réatt till forsvar och oOnskat fa
fragan belyst ytterligare, bl.a. vad géller den nirmare inneborden av
provoforbudet.

I forarbetena till patentlagen behandlades fragan om de oldgenheter en
tilltalad kan vallas genom att behova vécka en sérskild talan for att fa
frdgan om registreringens ogiltighet provad. Dar konstaterades att intrang
i ett i vederborlig ordning meddelat patent i princip borde anses som en i
sig straftbar handling, varvid den omstdndigheten att straff m.m.
bortfaller om patentet ogiltigforklaras fick ses som en av billighetsskél
grundad inskrénkning i den ndimnda principen. Med denna princip anségs
det inte ligga nagot stotande i att giltighetsfrigan inte kom upp till
bedomning i intrdngsmalet (prop. 1966:40 s. 226 f.). | samband med att
fragorna om ogiltighetstalan pd patentomradet pa nytt behandlades
gjordes aterigen beddmningen att det inte skulle vara ldmpligt att ha en
ordning som innebar att frigan om ogiltighet provades i intrangsmaélet;
sarskild talan maste vickas om fragan om ogiltighet ska kunna provas
(prop. 1985/86:86 s. 34).

Det kan konstateras att de oldgenheter det i huvudsak kan rora sig om
ar risker for tidsutdrékt och okade kostnader. Daremot dr den tilltalade
inte frantagen ritten att fa sjélva invdndningen om ogiltighet provad.
Prévningen maste dock ske i sérskild ordning for att undvika att olika
domstolar kommer till olika resultat rérande registreringars ogiltighet. I
den situationen &r det mojligt for den domstol som hanterar intrangsmalet
att vilandeforklara det, vilket ofta kan vara ldmpligt. Mot denna
bakgrund gor regeringen beddmningen att den géllande ordningen inte
innebér en otillaten inskrdnkning av den enskildes ritt till forsvar.

Nér det géller den nuvarande regleringens nidrmare utformning géller
pa varumérkesomradet att for det fall invéndning framstélls om ogiltighet
i ett mal rérande intrang, sa ska domstolen pa yrkande av den som gor
géllande att registreringen é&r ogiltig forklara malet vilande i avvaktan pa
att fragan om registreringens hiavning slutligen avgdrs. For det fall talan
om hdvning inte &r vickt ska domstolen i1 samband med
vilandeforklaringen foreldgga parten att inom viss tid véicka sadan talan
(42 § andra stycket VML). Motsvarande bestimmelser betraffande mal
dér faststillelsetalan fors saknas, men samma principer géller for denna
typ av mél som for varumérkesrittsliga mél om intrdng. Bestimmelser
om obligatorisk vilandeforklaring och foreldggande for part att vicka
talan finns ockséd betraffande monster, firmor och véxtforadlarritt (39 §
andra stycket och 41 § tredje stycket monsterskyddslagen, 22 § och 23 §
andra stycket FL samt 9 kap. 10 § andra stycket och 10 kap. 1 § tredje
stycket vaxtforddlarrattslagen).

Nir patentlagen infordes inneholl dven den regler om obligatorisk
vilandeforklaring sévél for intrdngsmél som for mal dér faststdllelsetalan
fordes (61 § andra stycket i tidigare lydelse och 63 § tredje stycket). I ett
senare lagstiftningsdrende, som syftade till att effektivisera
patentprocessen, dndrades emellertid bestimmelserna om forfarandet i
intrangsmal ndr den mot vilken talan fors gor géllande att patentet &r
ogiltigt. Foreskriften om obligatorisk vilandeforklaring av intrdngsmal i
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61 § andra stycket patentlagen togs da bort (prop. 1985/86:86 s. 32 f.).
Andringen i 61 § andra stycket patentlagen medférde att foreskriften om
vilandeforklaring forsvann dven for mal om faststillelsetalan (se
hinvisningen i 63 § tredje stycket till 61 § andra stycket).
Vilandeforklaring i dessa patentmal har direfter i stéllet kunnat ske med
stdd av den allmdnna bestimmelsen om vilandeforklaring 1 32 kap. 5 §
rattegangsbalken. Denna bestimmelse innebdr att rétten avgér om
vilandeforklaring ska ske eller inte. Bestimmelsen dr med andra ord inte
obligatorisk.

I forarbetena till borttagandet av den obligatoriska foreskriften om
vilandeforklaring i patentlagen angavs att det i praktiken torde vara
mycket vanligt att svaranden i ett intrdngsmal védcker talan om att
patentet dr ogiltigt och samtidigt utnyttjar rédtten att fi intrdngsmalet
vilandeforklarat till dess ogiltighetsfragan slutligt har avgjorts samt att
detta 4r é&gnat att fOrlinga intrangsprocessen. Vidare anfordes i
forarbetena att intrangsfrdgan kanske bara giller en mindre del av
patentets skyddsomfang. Att i den situationen lata intrangsfragan vila i
avvaktan pa att patentets giltighet provas kunde framstd som mindre
lampligt av processekonomiska skil. I forarbetena konstaterades vidare
att en stor del av nackdelarna med den da gillande ordningen skulle
kunna avhjilpas om mdjligheten till ovillkorlig vilandeforklaring av
intrangsfrdgan  avskaffades. Né&gra é&ndringar av  motsvarande
bestimmelser pa det industriella rittsskyddets omrade i &vrigt gjordes
inte 1 samband med det patentrittsliga lagstiftningsarendet.

Varumidrkeskommitténs forslag innebar att de nuvarande principerna
om att en invindning om ogiltighet inte far tas upp till prévning i mal
rorande intrang skulle gélla ocksd enligt den nya varuméirkeslagen.
Regeringen delar kommitténs uppfattning i denna del. Kommittén
lamnade ddremot inte nagot forslag till uttryckliga bestimmelser om vad
som géller om den som talan fors mot i ett méal om faststillelse gor
géllande att registreringen &r ogiltig. Mot bakgrund av hur fragan
regleras i Ovriga lagar pa det industriella rattsskyddets omrade samt da
avsaknaden av reglering pa varumirkesomradet uppmérksammats i
rattspraxis, anser regeringen att det i den nya varumirkeslagen bor
inforas en uttrycklig bestimmelse om detta.

Av Dbestimmelsen rorande savédl intrdngsmal som mal dar
faststéllelsetalan fors bor framga att for det fall den som talan fors mot
gor gillande att varumérket ar ogiltigt, maste sdrskild talan vickas om
hivning vid vilken ogiltighetsfrigan far provas. I praktiken innebér alltsa
detta inte ndgon éndring i sak.

Nér det giller frigan om vilandeforklaring foreslog Varumaérkes-
kommittén att en Dbestimmelse som motsvarar den nuvarande
obligatoriska bestimmelsen om vilandeforklaring av intrangsmal (42 §
andra stycket VML) skulle foras over till den nya varumérkeslagen.
(Som en naturlig f6ljd av att kommittén underlét att lamna négot forslag
till uttryckliga bestimmelser om vad som géller om den som talan fors
mot i ett mal om faststillelse gor géllande att registreringen ar ogiltig,
lamnades heller inget forslag om vilandeforklaring av mél om
faststillelse.) Monsterutredningen har dock patalat att bestimmelsen om
vilandeforklaring av varumérkesréttsliga intrdngsmal béttre bor anpassas
till hur frdgan om vilandeforklaring &r reglerad i 61 § patentlagen.
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Utredningen har framhallit att genom att domstolen i patentrattsliga mal
inte maste vilandeforklara vid péstddd ogiltighet kan man undvika att
handldggningen i malet fordrgjs till foljd av en invindning om ogiltighet
som inte ter sig befogad.

Néar det giller fragan om bestdimmelsen om obligatorisk
vilandeforklaring ska foras over till den nya varumirkeslagen kan det
ocksd noteras att det i praxis har uppmirksammats att reglerna om
vilandeforklaring inte dr anpassade till de nyare reglerna om partiell
havning av varumérkesregistrering. Vid tillkomsten av bestimmelsen om
obligatorisk vilandeforklaring kunde talan om héavning endast avse
registreringen i dess helhet. Sedermera infordes det emellertid, som en
anpassning till EU-rdtten, en mojlighet att fora talan om partiell hdvning
av en registrering. Den nya lagstiftningen foranledde inte ndgon adndring
av reglerna om obligatorisk vilandeforklaring. Detta forhallande har
inneburit vissa tillimpningsproblem ndr ett intrAngsmél avser t.ex.
skyddet for en registrering avseende en klass varor och hiavningsmalet
avser en partiell hdvning av varumérket for en annan klass varor. I en
sadan situation dér det inte foreligger nagon korrespondens mellan det
skyddsomféng vari intrang pastas ha begatts och det som f6ljer av den
del av registreringen som ar féremal for provning i hdvningsmalet, har
det ansetts att den obligatoriska regeln om vilandeforklaring inte ska
tillampas enligt sin ordalydelse; detta eftersom utgéngen i intrangsmalet i
en sadan situation inte dr avhiangig utgangen i hdvningsmalet.

Regeringen delar de synpunkter som Monsterutredningen har lagt fram
och som har kommit till uttryck i &ndringen av 61 § andra stycket
patentlagen och 1 forarbetena till denna lagéndring. Ett sadant
borttagande av den obligatoriska regeln om vilandeforklaring skulle
ocksa tillgodose remissinstansernas onskemal att allménna processuella
regler, i s hog grad det &r mdjligt, bor tillimpas dven i frdga om mal
som ror varukdnnetecken. Ett borttagande skulle dven underlitta
domstolarnas tillimpning av bestimmelserna. Séledes bor det i den nya
varumérkeslagen varken finnas obligatoriska regler om vilandeférklaring
av mél om intrang eller mal dar faststdllelsetalan fors. Sévil intrangsmal
som mal dar faststéllelsetalan fors far darfor vilandeforklaras med stod av
de allmdnna bestimmelserna om vilandeforklaring i réttegangsbalken
(32 kap. 5 § rittegangsbalken) om talan vicks om hévning av
registreringen.

For det fall beslut om vilandeforklaring inte fattas av domstolen i
intrdngsmélet eller i mélet om faststillelse, finns inte heller skil for
domstolen att foreldgga den som gor géllande att registreringen ar ogiltig
att inom viss tid vécka talan om héivning. Handldggningen av
intrangsmélet eller malet om faststéllelse 16per i en saddan situation pa
och det dr upp till den som gor gillande att registreringen &r ogiltig att
viacka talan om hdvning om denne vill fa ogiltighetsfrigan provad.
Bestimmelsen om foreldggande att vicka talan om hévning bor saledes
goras fakultativ, sa att domstolen har en mgjlighet, men ingen skyldighet
att foreldgga parten att vicka talan om havning.
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Licenstagares och andras underrdttelseskyldighet i vissa fall

Enligt varumérkeslagen (43 §) ska en licenstagare eller panthavare som
vill vécka talan om intrdng i rétten till ett varukdnnetecken underritta
kénnetecknets innehavare om detta. Annars tas talan inte upp till
provning. Detsamma géller licenstagare och panthavare som vicker
faststillelsetalan jamlikt 44 § forsta stycket (44 § andra stycket och 43 §).
Av flera av sanktionsbestimmelserna i varumirkeslagen framgér dock
uttryckligen att talan endast far vickas av innehavaren eller av den som
pa grund av licens har ritt att utnyttja varukdnnetecknet. I stort sett
motsvarande bestdmmelser betrdffande licenstagares och panthavares
underrittelseskyldigheter finns dven i 64 § forsta stycket patentlagen. I
monsterskyddslagen (42 § forsta stycket) och véxtforddlarrittslagen
(10 kap. 2 § forsta stycket) finns motsvarande bestimmelser betrdffande
licenstagares underréttelseskyldigheter.

Varumirkeskommittén foreslog att bestimmelsen om licenstagares och
panthavares underrittelseskyldighet ndr de vill vicka talan om intrang,
skulle foras Gver till den nya varumérkeslagen. Kommitténs forslag
innebar ingen saklig fordndring av talerédtten for dessa grupper. Lunds
universitet har berort frdgan om det finns anledning att gora skillnad
mellan exklusiv och enkel licenstagares talerdtt i intrdngsmél och har
patalat att svensk rattspraxis pa denna punkt avviker fran vad som é&r
brukligt utomlands dir endast exklusiv licenstagare ges talertt.

I det betinkande som lag till grund for varuméirkeslagen (SOU
1958:10) berérde Varumidrkes- och firmautredningen frdgan om det
borde goras nagon skillnad mellan de licenstagare som har enkel licens
och de som har s.k. ensamlicens, dvs. siddana licenstagare som blivit
beridttigade att i Sverige sdsom den ende anvindaren utnyttja maérket.
Varumérkes- och firmautredningen valde dérvid att lagga fram ett forslag
till en dispositiv regel som tillerkdnde talerdtt endast till
ensamlicenstagare, se SOU 1958:10 s. 343 f.

Forslaget fick dock omfattande kritik av remissinstanserna som
framholl att fragan inte var om man skulle tillerkdnna licenstagare
malsdgandestillning, utan om man av sérskilda skil borde inskrénka den
ritt som licenstagare i detta hdnseende redan hade enligt allménna regler
om vem som ska anses utgéra mélsdgande. Regeringen delade denna
uppfattning och understrok att nir det gillde t.ex. enkellicenstagare som
har ensamritt i var sin del av landet torde talerdtt ofta vara befogad.
Regeringen fann att férhdllandena vid licensgivning dver huvud taget var
sa véxlande, att det knappast var mojligt att genom en generell regel ange
i vilka fall talerétt bor foreligga och i vilka fall s& inte bor vara fallet. For
att undvika fara for rattsforluster fann regeringen det sékrast att man inte
genom nagon lagregel begrinsade talerdtten till viss grupp av
licenstagare (se prop. 1960:167 s. 189 f.).

Enligt radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumdrken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), forkortad
varumérkesforordningen, har bade den som har enkel och den som har
exklusiv licens rdtt att vdcka talan om intrang om innehavaren av
gemenskapsvarumirket limnar sitt medgivande till detta. Aven utan
sddant medgivande far den som har exklusiv licens vécka talan om
innehavaren sjdlv inte gor det inom skilig tid efter att ha fatt
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underrittelse om att licenstagaren ténkt védcka talan. (Se artikel 22.3 i
varumaérkesforordningen.)

Den ordning som giller for licenstagares rétt att vicka talan om intrdng
i ett gemenskapsvarumirke skiljer sig alltsd at fran regleringen i
varumérkeslagen i detta hdnseende. Det finns emellertid inte négon
skyldighet att infora svenska bestimmelser som Overensstimmer med
dem som finns i varumirkesforordningen och som skulle inskridnka
licenstagares rétt att fora intrangstalan. Sddana inskrdnkningar &r heller
inte ldmpliga att gdra utan att remissinstanserna har fatt tillfélle att yttra
sig Over fordndringarna och dess konsekvenser. Regeringen anser
dessutom att det fortfarande finns fog for de synpunkter som kom till
uttryck i forarbetena till bestimmelserna om licenstagares underréttelse-
skyldighet och som ledde till att mojligheterna for olika slags
licenstagare att fora talan om intrdng inte begridnsades. Regeringen
kommer dérfor till slutsatsen att det inte &r ldmpligt att inskrénka
mdjligheten for vissa licenstagare att fora talan om intrang och anser,
liksom Varuméirkeskommittén, att de nuvarande bestimmelserna om
licenstagares — och panthavares — underrittelseskyldighet gentemot
innehavare nér licenstagare och panthavare vill viacka intrangstalan ska
foras dver till den nya varumarkeslagen oforéndrade.

Kommittén lade inte fram nagot forslag nar det géller licenstagares och
panthavares underrédttelseskyldighet nédr de vill védcka faststéllelsetalan
enligt bestimmelserna i réittegangsbalken. Nagon anledning att ta bort
underrittelseskyldigheten i dessa fall har inte framkommit. Som
Monsterutredningen har anfort bor underréttelse ske dven i dessa fall och
en bestimmelse om licenstagares och panthavares underréttelseskyldig-
het nér de vill vicka faststéllelsetalan enligt de allménna bestimmelserna
om faststéllelsetalan i rittegdngsbalken bor déarfor inforas i den nya
varumarkeslagen.

I kollektivmérkeslagen finns en bestimmelse enligt vilken endast
innechavaren av ett kdnnetecken enligt den lagen ska anses som
maélsdgande i mél om intrang i ritt till varukdnnetecken som avses i den
lagen, se 6 § forsta meningen kollektivméarkeslagen. Innehavaren far fora
talan om erséttning dven for skada tillfogad annan som é&r beréttigad att
anvinda kdnnetecknet, se 6 § andra meningen kollektivmarkeslagen.

Varumirkeskommitténs forslag innebar att bestdmmelserna i 6 §
kollektivmérkeslagen inte fordes Over till den nya varumirkeslagen.
Patent- och registreringsverket (PRV) har, 1 samband med att verket
yttrade sig Over departementspromemorian Civilrittsliga sanktioner pa
immaterialrittens omradde — genomforande av direktiv 2004/48/EG (Ds
2007:19), anfort foljande. Inledningsvis bor lagtexten fortydligas sa att
det framgér i vilken utstrdckning innehavaren av ett kidnnetecken enligt
kollektivmérkeslagen har mojlighet att 6verlata fordran pa annan. Vidare
kan det ifragaséttas varfor den som nyttjar en kollektivmérkesrittighet
inte har samma mgjlighet som exempelvis licenstagare att sjalvstandigt
patala intrang och fora skadestandstalan.

Regeringen delar savdl Varumirkeskommitténs som PRV:s
uppfattning att det inte finns skél att — utdver vad som i vissa fall foljer
av vissa av sanktionsbestimmelserna om att endast innehavare eller
licenstagare dger vicka talan — begrinsa ritten att fora talan om intrdng
for dem som &ar berdttigade att anvdnda ett sddant kénnetecken som
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hittills har omfattats av kollektivmérkeslagen och som framdver foreslas
omfattas av den nya varumérkeslagen (se avsnitt 5.2). P4 samma sétt som
giller for licenstagare och panthavare som far fora intrangstalan bor en
person som &r berittigad att anvdnda en sadan kollektiv réttighet vara
skyldig att underritta kdnnetecknets innehavare om intrdngstalan ska
véckas. Gors inte det bor talan avvisas.

PRV har ocksa berort fragan om det i lagtext bor regleras i vilken
utstrackning en innehavare av ett sddant kdnnetecken som hittills har
omfattats av kollektivmarkeslagen far dverldta sin fordran pa ersdttning i
anledning av ett intrang i kénnetecknet. Sddana Overlatelser, om de
hittills har forekommit i ndgon utstrdckning, har sannolikt varit aktuella
just péd grund av den regel som begrénsat talerdtten for dem som ar
berittigade att anvinda ett kdnnetecken av det nu diskuterade slaget.
Regeringen har funnit att det bor inféras en mojlighet for dem som é&r
berittigade att anvénda ett sidant kénnetecken att fora talan om intrdng.
Mot den bakgrunden kan det inte bedomas finnas nagra starka skél som
talar for att det i lagtext bor regleras i vilka situationer en innehavare av
ett sddant kdnnetecken har ritt att dverlita sin fordran pa erséttning i
anledning av ett intrang i kénnetecknet. Det méste dessutom anses
mindre lampligt att infora lagfasta principer om sadana Overlételser i
forhallande endast till en typ av alla de varukdnnetecken som kommer att
regleras av den nya varumaérkeslagen. Fragan bor i stéllet, liksom hittills,
besvaras genom de réttstillimpande myndigheternas praxisutveckling (jfr
t.ex. réttsfallet NJA 1994 s. 751 och se prop. 2008/09:67 s. 93).

Den nya varumidrkeslagen kommer, liksom den nu géllande
varumirkeslagen, att omfatta vissa sérskilda beteckningar pa jordbruks-
produkter och livsmedel som &r skyddade inom EU (68 § VML). I vissa
fall kan s&dana beteckningar samtidigt anses vara inarbetade som
kollektivmérken enligt svensk rétt (se t.ex. prop. 2008/09:67 s. 245). Mot
denna bakgrund talar starka skél for att regleringen kring rétten att fora
talan om intrdng bor vara huvudsakligen densamma for dessa
beteckningar som for kollektiv-, garanti- och kontrollmérken.

Talerétten for beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel som
ar skyddade inom EU é&r inte begrinsad enligt bestimmelserna i
varumédrkeslagen pé annat sétt &n att det endast &r de civilrattsliga
sanktionerna som star till buds fér dem som menar att de lidit skada till
foljd av ett intrdng 1 en sadan beteckning samt att det foljer av vissa av
sanktionsbestimmelserna att endast innehavare eller licenstagare &dger
vicka talan. Det betyder att savil den som innehar beteckningen som de
enskilda som &r berittigade att anvinda beteckningen bor kunna fora
talan om skadestind och om atgirder till forebyggande av fortsatt
intrang. Nér det giller underrittelseskyldigheten for dem som é&r
berittigade att anvénda sddana beteckningar och som vill fora talan i
anledning av intrang i beteckningen bor detsamma gélla som for
licenstagare och Ovriga som ndmnts ovan som vill véicka talan. Det
innebér att enskilda som é&r berdttigade att anvdnda sadana sérskilda
beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel som omfattas av den
varumérkesrittsliga regleringen och som vill vicka talan pé grund av ett
intrang i beteckningen bor vara skyldiga att underrdtta innehavaren om
detta. Gors inte det bor talan avvisas.
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14 Ovriga frigor om den nya varumirkeslagen
14.1 Anvéndning av vilseledande varukdnnetecken
14.1.1 Giillande varumiérkesriittsliga regler om anviindning av

vilseledande varukinnetecken

I 35 § varumirkeslagen (1960:644), forkortad VML — finns en sérskild
regel om forbud mot anvédndning av vilseledande varukdnnetecken. Av
forsta stycket framgar att en domstol, i den omfattning som &r pékallat,
far meddela ett vitesforbud riktat mot antingen en ny innehavare av ett
varukdnnetecken eller en licenstagare att anvdnda kénnetecknet. En
forutsdttning for att ett forbud ska f& meddelas &r att kénnetecknet &r
vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand. I andra
stycket finns en generell regel om vilseledande varukénnetecken och
vilseledande anvindning av varukdnnetecken. Enligt denna regel kan ett
vitesforbud meddelas dels om varukidnnetecknet ar vilseledande, dels om
innehavaren, eller nidgon annan med hans medgivande, anvinder
kannetecknet pa ett sadant satt att allmédnheten vilseleds. Bestimmelsen
har inte &ndrats i sak sedan varumédrkeslagens tillkomst.

Av forarbetena framgar att bestimmelsen tar sikte bade pa anviandning
av kédnnetecken som i sig dr vilseledande oberoende av vem som
anvinder dem och pé kdnnetecken som ar vilseledande vid viss slags
anvindning. Vilseledandet i det senare fallet kan besta i att den som
anvinder kénnetecknet saknar de kvalifikationer som kénnetecknet anger
eller att det anvinds pé ett sitt som dr vilseledande, t.ex. genom att en
viss detalj, som i samband med &vriga moment i kdnnetecknet kan te sig
helt oskyldig, accentueras och gors till en bdrande bestandsdel.
Utredningen framholl dock att fall da vilseledande genom varumérken
forekommer inte var sirskilt vanliga och utredningen rdknade darfér med
att bestimmelsen endast skulle tillimpas undantagsvis (se SOU 1958:10
s. 327 f. och prop. 1960:167 s. 170 £.).

En talan om forbud far viackas av éklagare samt av var och en som
lider forfang av anvindningen av kénnetecknet. Aven en sammanslutning
av naringsidkare far fora en sadan talan, se 35 § tredje stycket VML samt
26 § varumirkesforordningen (1960:648).

Enligt 36 § VML far domstolen i samband med utdémande av vite
efter vad som ar skiligt besluta att ett varukdnnetecken som i strid med
35 § satts pa en vara, forpackning, reklam, affarshandling eller dylikt
antingen ska utplanas eller &dndras sé att det inte ldngre ar vilseledande.
Om detta inte kan ske pa annat sétt &n att sjdlva egendomen forstors eller
andras pa visst sitt, fir domstolen besluta om detta. Varor, forpackningar
eller annan egendom far tas i beslag i avvaktan pa ett domstolsbeslut. I
sddana fall tillimpas reglerna om beslag i brottmal i 27 kap.
rittegédngsbalken.
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14.1.2 Forbud mot vilseledande varukinnetecken ska i
fortsiittningen hanteras enligt
marknadsforingslagstiftningen

Regeringens bedomning: Négra bestimmelser om forbud mot
anvandning av vilseledande varukénnetecken bor inte finnas i den nya
varumarkeslagen.

Kommitténs bedémning Overensstimmer med regeringens (SOU
2001:26 s 354 1.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har haft nadgon erinran
mot kommitténs beddmning. Marknadsdomstolen och Svenska
Patentombudsforeningen har framhallit att frdgan om anvindning av
vilseledande = varukdnnetecken = omfattas  av  regleringen i
marknadsforingslagen.

Skilen for regeringens bedomning: Bestimmelsen i 35 § VML om
forbud mot anvéndning av vilseledande varukénnetecken har funnits i
varumérkeslagen alltsedan lagens tillkomst ar 1960. Bestimmelsen
infordes bl.a. av det skélet att den da géllande lagstiftningen om illojal
konkurrens inte ansags vara tillricklig for att hindra anvdndning av
vilseledande varukdnnetecken. Det antogs dock att bestimmelsen endast
skulle komma att tillimpas i undantagsfall (SOU 1958:10 s. 327).

Kommittén har under sitt arbete inte funnit nagot fall déar
bestimmelsen har anvénts, utan 1 stillet har marknadsforings-
lagstiftningen anvénts. Inte heller ndgon av remissinstanserna har tagit
upp nagot fall ddr bestimmelsen har tillimpats. Bestimmelsen forefaller
alltsa i praktiken ha saknat betydelse.

Fragan ar darfor om det finns nagot behov av att ha nagon sadan
bestimmelse i den nya varumérkeslagen. Alternativet dr att frdgan om
anvéindning av vilseledande varukdnnetecken i stillet regleras enbart av
marknadsréttsliga regler.

Marknadsforingslagstiftningen har genomgatt stora fordndringar sedan
varumérkeslagens tillkomst. Till skillnad fran vad som var fallet &r 1960
finns det numera en i princip heltickande lagreglering av marknads-
foringen av varor och tjanster. Den centrala lagen &r marknadsforings-
lagen. Nir kommittén presenterade sitt betdnkande gillde 1995 ars
marknadsforingslag (1995:450). Den har numera ersatts av en ny
marknadsforingslag (2008:486), som tradde i kraft den 1 juli 2008. Den
nya marknadsforingslagen innebar vissa sakliga foréndringar. Enligt
regeringens uppfattning péaverkar dessa fordndringar emellertid inte
beddmningen av frdgan om det i den nya varumérkeslagen bor finnas
nagra bestimmelser om vilseledande anvdndning av varukdnnetecken. I
5 § marknadsforingslagen finns en generell regel om att marknadsforing
ska stimma 6verens med god marknadsforingssed. Marknadsforing som
strider mot god marknadsforingssed ar enligt 6 § marknadsforingslagen
att anse som otillborlig om den i mérkbar man paverkar eller sannolikt
paverkar mottagarens formaga att fatta ett vialgrundat affarsbeslut. Nagon
motsvarande bestimmelse fanns inte i 1995 &rs marknadsforingslag.
Lagen innehaller darutdver sérskilda bestimmelser om forbud mot
vilseledande marknadsforing. En néaringsidkare far vid marknadsforing
bl.a. inte anvinda sig av felaktiga pastdenden eller andra framstéllningar
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som ér vilseledande i frdga om néringsidkarens egen eller nagon annans
niringsverksamhet (10 § forsta stycket marknadsforingslagen). I andra
stycket samma paragraf anges vissa slags framstéllningar som sérskilt
berors. Hit hor framstillningar som ror niringsidkarens egna eller andra
naringsidkares kvalifikationer, stdllning pa marknaden, &taganden,
varumérken, varunamn, kénnetecken och andra réttigheter (10 § andra
stycket 5 marknadsforingslagen). Marknadsféring som &r vilseledande
enligt dessa regler dr att anse som otillborlig om den paverkar eller
sannolikt péverkar mottagarens formaga att fatta ett vélgrundat
affarsbeslut (8 § marknadsforingslagen).

En néringsidkare vars marknadsforing ar otillborlig far forbjudas att
fortsétta med denna eller med ndgon annan liknande atgird (23 §
marknadsforingslagen). En talan om forbud fir vickas av Konsument-
ombudsmannen, en niringsidkare som berdrs av marknadsforingen, eller
en sammanslutning av konsumenter, niringsidkare eller 16ntagare (47 §
andra stycket marknadsforingslagen). Ett forbud ska forenas med vite,
om det inte av sédrskilda skil dr obehovligt (26 § marknadsforingslagen).
Vidare kan niringsidkaren i vissa fall ocksa aldggas att betala
marknadsstorningsavgift och skadestind (29 § och 37 §
marknadsforingslagen).

Av 39 § marknadsforingslagen foljer att om ett vitesforbud dvertrads ar
det mojligt for domstol att efter vad som &r skiligt besluta att en
vilseledande framstéllning som finns pa en vara m.m. ska utplanas eller
andras sd att den inte ldngre &r vilseledande. Om detta syfte inte kan
uppnds pa annat sétt, far domstolen i stéllet besluta att egendomen ska
forstéras. Om en Overtrddelse sker av bl.a. bestimmelsen i 10 §
marknadsforingslagen kan séddana atgérder beslutas utan att det tidigare
behover ha meddelats nagot vitesforbud. I 40 § marknadsforingslagen
finns bestimmelser om sédkerhetsétgirder och om att egendom kan tas i
beslag i nu nimnda situationer.

De redovisade bestimmelserna i marknadsforingslagen ér tillampliga
pa de fall som den sérskilda bestimmelsen i 35 § VML dar tillimplig pa.
Marknadsforingslagen innehéller ocksé bestimmelser som ger mdjlighet
for domstol att besluta att dels utplana eller dndra varukénnetecken, dels
forstora egendom i samma utstrackning som i dag dr mojligt enligt 36 §
VML. De marknadsrattsliga mélen handldggs dock enligt en sdrskild
instansordning med Marknadsdomstolen som hdgsta, och i manga fall
enda, instans (se 47-52 §§ marknadsforingslagen).

En viss skillnad finns nér det géller vilka som far fora talan om forbud.
I den nuvarande varumérkeslagen foreskrivs att talan far foras av var och
en som lider forfing av anvindningen av kénnetecknet, medan rétten att
fora talan enligt de marknadsrittsliga reglerna endast tillkommer
néringsidkare. I praktiken fir dock denna skillnad antas ha begransad
betydelse, eftersom andra 4n néringsidkare i de flesta fall knappast
uppfyller kravet pa forfang i varumérkeslagen. En annan skillnad ar att
aklagare inte har rétt att vécka talan for det allménna pa det sétt som i
dag ar mojligt enligt de varumarkesréttsliga reglerna. En sadan rétt star
ddaremot, som ndmnts tidigare, i stéllet till buds for Konsumentombuds-
mannen. De nu ndmnda skillnaderna innebdr inte enligt regeringens
mening att mdjligheten att ingripa mot anvéndning av vilseledande
varukénnetecken forsdmras jamfort med vad som giller i dag. Det finns i
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den marknadsrittsliga lagstiftningen regler som tillgodoser bade
konsumenternas och niringsidkarnas intresse av att det inte forekommer
anvindning av vilseledande varukénnetecken.

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med kommittén och
remissinstanserna, att det inte finns nagot behov av att i den nya
varumérkeslagen ha nagra bestimmelser om anvandning av vilseledande
varukdnnetecken. Dessa fragor bor alltsé fortséttningsvis regleras enbart i
den marknadsrittsliga lagstiftningen. I sammanhanget bor det papekas att
regeringen har foreslagit att det, pa i sak samma sétt som enligt géllande
varumérkeslag, ska finnas en bestimmelse i den nya varuméirkeslagen
om att ett varumérke inte far registreras om det &r dgnat att vilseleda
allmdnheten i frdga om varans eller tjanstens art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omstindighet. Denna frdga behandlas i
avsnitt 9.7.3.

14.2 Overlatelse- och licensfragor

14.2.1 Dagens svenska regler om é6verlételse och licens

I varumérkeslagen finns bestimmelser om &verlatelse av varukinne-
tecken 1 32 och 33 §§. I korthet innebar de nuvarande bestimmelserna
foljande. Overlats en rorelse till vilken hér varukinnetecken, innefattas
varukdnntecknen om inte annat har avtalats (32 § VML). Om ett
registrerat varumarke har overlatits ska pa begdran anteckning om detta
goras 1 varumirkesregistret och anteckningen kungdras (33 § forsta
stycket forsta meningen och 46 § VML). En sddan anteckning far dock
inte ske om Overlatelsen av varumirket skett utan samband med
overlatelse av den rorelse till vilken varumidrket hor om varumérkets
anvindning av den nye innehavaren uppenbarligen &r dgnad att vilseleda
allminheten (33 § forsta stycket andra meningen VML). I mal och
drenden angdende varumirke ska den anses som innehavare av mérket,
vilken senast blivit inford i registret i sddan egenskap (33 § andra stycket
VML).

Reglerna om &verlatelse giller dven for de varukénnetecken som om-
fattas av kollektivmérkeslagen (1960:645), se 2 § kollektivmérkeslagen. 1
kollektivmérkeslagen finns emellertid en sérbestimmelse nir det géller
anteckning i registret om Overlatelse av registrerade kollektivmérken.
Enligt denna bestimmelse géller att anteckning i registret om Gverlételse
av ett registrerat kollektivmérke ska medges under forutsittning att
mirket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen ar dgnat att
vilseleda allménheten (4 § kollektivmérkeslagen).

Bestimmelser om licensiering av varumidrken finns i 34 § VML. |
korthet innebédr de nuvarande bestimmelserna foljande. Innehavaren av
ett varumirke kan ge ndgon annan ritt att anvinda varumaérket (licens)
for en del eller alla de varor eller tjénster som varumirket &r registrerat
for samt for hela eller en del av landet (34 § forsta stycket forsta
meningen och 1 § tredje stycket VML). Licensen kan vara exklusiv eller
icke-exklusiv (34 § forsta stycket andra meningen VML).

Varumérkesinnehavaren kan &beropa de réttigheter som &r knutna till
varumérket gentemot en licenstagare som Overtrader en bestimmelse i
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licensavtalet med avseende pa licensens giltighetstid, den form under
vilken varumérket far anvindas, arten av de varor eller tjanster for vilka
licensen &r utfirdad, det geografiska omrade inom vilket varumérket far
anvindas eller kvaliteten pd de av licenstagaren tillverkade varorna eller
tillhandahallna tjansterna (34 § andra stycket och 1 § tredje stycket
VML).

Licensen ska pé begéran antecknas i varumérkesregistret och kungdras,
men sadan anteckning fér inte goras om licenstagarens anvindning av
varumirket uppenbarligen ar dgnad att vilseleda allménheten (34 § tredje
stycket forsta och andra meningarna samt 46 § VML). Om det visas att
licensen har upphort att gélla, ska anteckningen tas bort ur registret (34 §
tredje stycket tredje meningen VML). Sadant borttagande av anteckning
om licens ska ocksa kungoras (46 § VML).

Om inte annat har avtalats, fir licenstagaren inte dverlata sin rétt vidare
(34 § fjarde stycket VML).

I 34 § VML finns ocksa bestimmelser om utmétning och konkurs
(34 § femte stycket VML), se vidare avsnitt 14.6 angdende dessa fragor.

14.2.2 Internationella bestimmelser om overlatelse och licens

Regler om overlatelser av gemenskapsvarumérken finns i réadets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskaps-
varumdrken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), forkortad
varumérkesforordningen. Bestimmelserna innebér i korthet f6ljande. Ett
gemenskapsvarumirke far, oavsett om foretaget dverlats, dverlatas for
alla eller en del av de varor eller tjénster for vilka det &r registrerat
(artikel 17.1). En Overlatelse ska inforas i registret och offentliggdras pa
begdran av en av parterna (artikel 17.5). Innan 6verlédtelsen har inforts i
registret kan forvirvaren inte gora gillande de réttigheter som uppstér
genom gemenskapsvarumarkets registrering (artikel 17.6).

Enligt artikel 17.2 ska en dverlatelse av ett foretag i sin helhet innefatta
overlatelse av gemenskapsvarumérket utom nér det, i enlighet med den
lag som ska tillimpas pé overlatelsen, foreligger ett avtal om det motsatta
eller om detta klart framgar av omstdndigheterna. Bestdimmelsen ska
tillimpas nir det foreligger en avtalsenlig forpliktelse att Gverlata
foretaget.

En oOverlatelse ska som huvudregel ske skriftligen for att vara giltig
(artikel 17.3). Om det klart framgar av Overldtelsehandlingarna att
gemenskapsvarumadrket pad grund av oOverlatelsen kommer att kunna
vilseleda allminheten, sérskilt angdende arten, kvaliteten eller det
geografiska ursprunget hos de varor och tjanster for vilka det ar
registrerat, ska Overldtelsen registreras endast om forvirvaren ger sitt
medgivande till att begrinsa registreringen till de varor och tjénster for
vilka gemenskapsvarumirket inte &r vilseledande (artikel 17.4). Enligt
artikel 23 har en Overlitelse av ett gemenskapsvarumirke som
huvudregel inte ndgon réttsverkan i forhallande till tredje man forrdn
efter att Overlatelsen inforts i registret (se ocksé artikel 17.6).

I det svenska lagstiftningsdrende som behandlade fragor med anled-
ning av gemenskapsvarumérkets inforande dvervigdes om den svenska
varumérkesregleringen borde anpassas till varumarkesférordningens krav
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pa skriftlighet och anteckningar om &verlatelser. Lagstiftaren kom fram
till att sd inte borde ske, i vart fall inte i det drendet (prop. 1995/96:26
s.27f)).

Det finns inga sérskilda bestimmelser om 6verlételse av varumérken i
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L
299, 8.11.2008, s. 25), forkortat varumarkesdirektivet.

De bestammelser i Singaporekonventionen om varumirkesritt som
berér anteckning av ny innehavare behandlas i avsnitt 15.10.

Nér det giller licensiering av gemenskapsvarumérken finns regler i
varumérkesforordningen som i viss man dverensstimmer med de regler
som finns i den nuvarande varumérkeslagen om licensiering. (34 § forsta
stycket VML motsvaras séledes i huvudsak av artikel 22.1 i varumairkes-
forordningen och 34 § andra stycket VML motsvaras i huvudsak av
artikel 22.2 i1 varumérkesforordningen.) Licenser avseende gemenskaps-
varumirken ska liksom licenser avseende svenska varumérken inforas i
ett register och offentliggdras (artikel 22.5). Enligt artikel 23 har en
licensiering av ett gemenskapsvarumirke som huvudregel inte ndgon
rattsverkan 1 forhallande till tredje man forrdn efter att Overlatelsen
inforts i registret.

I det svenska lagstiftningsdrende som behandlade fragor med anled-
ning av gemenskapsvarumérkets inforande dvervdgdes om den svenska
varumérkesregleringen borde anpassas till varumérkesforordningens
sakrittsliga bestimmelser avseende licens. Lagstiftaren kom fram till att
sa inte borde ske, i vart fall inte i det drendet (prop. 1995/96:26 s. 27 1.).

I varumérkesdirektivet finns ocksé bestimmelser om licensiering av
varumirken. Bestdmmelserna, som aterfinns i artikel 8, ar i stort sett
likalydande med 34 § forsta och andra styckena VML (se ocksa prop.
1992/93:48 5. 91 1.).

De bestammelser i Singaporekonventionen om varumirkesritt som
ber6r anteckning om licens behandlas i avsnitt 15.14.

14.2.3 Reglerna om o6verlételse och licens forenklas och
fortydligas

Regeringens forslag: I den nya varumirkeslagen infors en
bestimmelse som fortydligar att registrerade varumirken samt
inarbetade varumérken och andra varukidnnetecken kan Overlatas,
separat eller i samband med en 6verlatelse av den niringsverksamhet
dér de anvinds. Det infors en fortydligande bestimmelse om att i mal
eller d&renden som ror ett internationellt registrerat varumérke ska den
som &dr antecknad som innehavare 1 det internationella
varumarkesregistret anses vara innehavare av varumérket.

De allmédnna bestimmelserna om licens ska omfatta sévil
registrerade varumérken, som inarbetade varumédrken och andra
varukdnnetecken. Endast sddana licenser som avser registrerade
varuméirken, eller varumérken som dr foremal for ansGkan om
registrering, ska dock kunna antecknas 1 varumirkesregistret
respektive i Patent- och registreringsverkets diarium.
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Foljande bestimmelser om overlatelse eller licens fors inte over till
den nya varumirkeslagen.

—Bestdmmelsen 1 varumirkeslagen om att anteckning i
varumirkesregistret om Overlatelse av varumérket inte far ske om
Overldtelsen skett utan samband med Gverlatelse av den rorelse till
vilken varumérket hor samt dess anviandning av den nye innehavaren
uppenbarligen ar dgnad att vilseleda allmédnheten.

— Bestdmmelsen 1 kollektivmirkeslagen om att anteckning i
varumérkesregistret om &verlatelse av miérket ska medges under
forutsdttning att mérket i den nye innehavarens hand inte
uppenbarligen &r dgnat att vilseleda allminheten.

— Bestdmmelsen i varumirkeslagen om att anteckning om licens i
varumirkesregistret inte far géras om licenstagarens anvindning av
varumadrket uppenbarligen dr d4gnad att vilseleda allménheten.

I 6vrigt dverfors de nuvarande bestimmelserna om Overlatelse och
licens i allt vdsentligt oférédndrade till den nya varumérkeslagen.

Kommitténs forslag innebér att det av den nya varumérkeslagen ska
framgé att Overldtelse av rdtten till ett internationellt registrerat
varumédrke kan anmélas till Internationella byrdn hos WIPO
(Vérldsorganisationen for den intellektuella dganderitten). Kommitténs
forslag innehaller vidare vissa avvikelser fran ordalydelsen av
bestimmelserna om licens i varumérkesdirektivet. Slutligen innehaller
forslaget inte nagon bestdmmelse om att anteckning om licens ska
kungoras. I ovrigt dverensstimmer kommitténs forslag i huvudsak med
regeringens. Se SOU 2001:26 s. 465 f.

Remissinstanserna har endast i nagot fall ldmnat redaktionella
synpunkter i anledning av forslagen.

Skélen for regeringens forslag: Hittills har det endast indirekt
framgatt att registrerade varumérken och inarbetade varumirken och
andra varuké@nnetecken kan Overlatas fritt genom att det i den nuvarande
varumérkeslagen finns en presumtionsregel som géller vid dverlatelse av
rorelser (se 32 § VML, SOU 1958:10 s. 321 och
prop. 1960:167 s. 160 f.). 1 &vriga nordiska ldnder har man déremot
uttryckligen fastslagit principen om fri 6verlatelse av varukénnetecken i
de varumérkesrittsliga lagstiftningarna (se 32 § 1 den finska
varumérkeslagen, 10.1.1964/7, § 32 i den norska varumerkeloven, 1961-
03-03 nr 04 och § 38 i den danska bekendtgerelse af varemarkeloven, nr.
782 af 30 august 2001).

Varumirkeskommitténs forslag innebar att den nidmnda principen
uttryckligen skulle framgd av den nya varumérkeslagen. Regeringen
delar kommitténs uppfattning. Detta innebér alltsd inte nagon saklig
fordndring. Av den nya varumarkeslagen bor alltsd framga att rétten till
registrerade varumérken samt inarbetade varumirken och andra
varukédnnetecken kan Gverlatas antingen separat eller i samband med en
Overlatelse av den naringsverksamhet dér de anvénds.

Enligt hittills géllande regler ska, om ett registrerat varumirke har
Overlétits, pa Dbegiran anteckning om Overlatelsen gbras i
varumérkesregistret och anteckningen kungdras (33 § forsta stycket
forsta meningen och 46 § VML). En saddan anteckning far dock inte ske
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om Overlatelsen av varumirket skett utan samband med &verlatelse av  Prop. 2009/10:225

den rorelse till vilken varumérket hor, om varumirkets anvandning av
den nye innehavaren uppenbarligen &r dgnad att vilseleda allmadnheten
(33 § forsta stycket andra meningen VML).

Varumirkeskommittén foreslog att bestimmelsen om att anteckning
inte far ske under vissa forutsattningar inte skulle féras dver till den nya
varumérkeslagen. Som kommittén pépekade har PRV knappast nagra
praktiska mojligheter att utreda om ett mérke blir vilseledande i en ny
innehavares hand. Vidare kan konstateras, liksom kommittén gjorde, att
ett varumirke som blivit vilseledande kan hévas enligt de allménna
grunderna for hdvning av varumérken samt att det i vissa fall bor finnas
mdjlighet att tillimpa den marknadsrittsliga regleringen vid situationer
av vilseledande (jfr foregdende avsnitt angdende anvindning av
vilseledande varukinnetecken). Remissinstanserna har inte invdnt mot
kommitténs forslag i denna del. Till den nya varuméirkeslagen bor mot
denna bakgrund inte Overforas den nuvarande bestimmelsen om att
anteckning inte far ske om Overldtelsen av varumirket skett utan
samband med Overlételse av den rorelse till vilken varumérket hor samt
dess anvdndning av den nye innehavaren uppenbarligen dr dgnad att
vilseleda allménheten. I avsnitt 15.10 behandlas denna fréga i relation till
Singaporekonventionen om varumérkesratt.

I kollektivmarkeslagen finns en sdrbestimmelse ndr det géller
anteckning i registret om Overlatelse av registrerade kollektivmérken.
Enligt denna bestimmelse géller att anteckning i registret om dverlételse
av ett registrerat kollektivmérke ska medges under fOrutsittning att
mirket i den nye innehavarens hand inte uppenbarligen adr 4dgnat att
vilseleda allménheten (4 § kollektivmarkeslagen). Varumédrkeskom-
mitténs forslag innebar att bestimmelsen inte skulle foras over till den
nya varumirkeslagen. Regeringen finner att samma skal foreligger for att
underlata att fora dver sérbestimmelsen i kollektivmarkeslagen till den
nya varumirkeslagen som for att inte fora 6ver den nyss behandlade
bestimmelsen i varumirkeslagen om att anteckning inte far ske i vissa
fall. Bestimmelsen i 4 § kollektivmérkeslagen bér mot denna bakgrund
inte foras 6ver till den nya varumaérkeslagen.

Kommittén foreslog vidare att det av den nya varumérkeslagen skulle
framgé att Overldtelse av rdtten till ett internationellt registrerat
varumérke kan anmélas till Internationella byrdn. Forslaget saknar
motsvarighet i de hittills gidllande reglerna om overlatelse.

Regeringen konstaterar att forutsittningarna for att kunna gora en
overlételse av ritten till ett internationellt registrerat varumirke samt de
bestimmelser som géller vid en anmilan om anteckning av en sédan
overlatelse uttommande regleras av protokollet den 27 juni 1989 till
Madridoverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella
registreringen av varumirken, samt av tillimpningsforeskrifterna till
protokollet. Regeringen ser darfor inte ndgot behov av att infora en
sdrskild bestimmelse om detta i den nya varumérkeslagen.

Nér det géller anteckning om ny innehavare pa begidran av den som
genom dom fatt faststéillt att han eller hon &dger béttre rdtt till ett
registrerat varumarke hénvisas till ndrmast foljande avsnitt om battre rétt
till varumarke.
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Kommittén foreslog vidare att det skulle fortydligas vem som i maél
eller drenden om ett internationellt registrerat varumirke som en
presumtion ska anses vara innehavare av varumérket. Regeringen delar
kommitténs uppfattning om att ett sddant fortydligande bor inforas i den
nya varumarkeslagen. Av den nya varumarkeslagen bor det alltsé framga
att i ett mal eller d&rende om ett internationellt registrerat varumirke ska
den som ar antecknad som innehavare i det internationella registret anses
vara innehavare av varumérket.

Varumirkeskommitténs forslag i Ovrigt innebar att de nuvarande
bestimmelserna om &verlatelse 1 allt vdsentligt oférdndrade skulle foras
over till den nya varumidrkeslagen. Regeringen gor ingen annan
bedomning.

Niér det s& giller kommitténs forslag till licensbestimmelser i den nya
varumirkeslagen innebar forslaget att de allménna bestdmmelserna om
licens skulle omfatta savél registrerade varumirken som inarbetade
varumirken och andra varukdnnetecken. Endast sddana licenser som
avser registrerade varumérken, eller varumirken som é&r foremal for
ans6kan om registrering, skulle dock kunna antecknas i varuméirkes-
registret. Regeringen delar denna uppfattning, dock att sddana licenser
som avser varumdrken som &r foremal for ansdkan om registrering ska
antecknas i Patent- och registreringsverkets (PRV) diarium och inte i
varumérkesregistret. Varumirkeskommittén valde vidare, betrdffande
inledningen till den allmédnna bestimmelsen om licenser, en ordalydelse
som avviker fran ordalydelsen av bestimmelserna om licens i
varumirkesdirektivet (artikel 8.1). Regeringen anser att det dr 1dmpligast
att bestimmelserna i den nya varumérkeslagen angéende licens precis
som hittills s& langt som mgjligt dverensstimmer med ordalydelsen av
motsvarande bestimmelser i varumérkesdirektivet (jfr prop. 1992/93:48
s. 91 f.). Detta leder till att de bestimmelser som nu finns i 34 § forsta
stycket VML i stort sett oférdndrade (forutom vad avser att inte endast
registrerade varumirken ska omfattas av bestimmelserna) bor foras ver
till den nya varumaérkeslagen.

Enligt hittills géllande regler om anteckning av licenser i varumarkes-
registret far sddan anteckning inte goras om licenstagarens anvandning
av varumirket uppenbarligen dr dgnad att vilseleda allminheten (34 §
tredje stycket andra meningen VML). Varumérkeskommitténs forslag
innebar att bestdmmelsen inte skulle fora over till den nya
varumérkeslagen.

Det kan konstateras att det varken i varumérkesdirektivet eller i
varumirkesforordningen finns bestimmelser om att anteckning av
licenser i aktuella register inte far goras om licenstagarens anviandning av
varumirket uppenbarligen ir dgnad att vilseleda allminheten Aven i
denna situation borde vidare reglerna om hédvning av vilseledande
varumdrken kunna bli aktuella liksom den marknadsrittsliga lagstift-
ningen. Den nuvarande bestimmelsen om att anteckning om licens inte
far ske under vissa forutséttningar, bor mot denna bakgrund inte foras
over till den nya varumérkeslagen. I avsnitt 15.14 behandlas denna fraga
i relation till Singaporekonventionen om varumérkesrétt.

Varumirkeskommitténs forslag i Ovrigt innebar att de nuvarande
bestimmelserna i varumirkeslagen om licens i allt visentligt ofordndrade
skulle foras over till den nya varumérkeslagen. Regeringen gor ingen
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annan beddmning. Regeringen anser dock att det i den nya varumaérkes-
lagen bor finnas bestdmmelser om att anteckningar om licens och
borttagande av sadan anteckning ska kungoras, precis som enligt de
hittills géllande bestimmelserna (se 34 § tredje stycket och 46 § VML).

143 Bittre ratt till varumérke

14.3.1 Dagens svenska regler om biittre ritt pa det industriella
rittsskyddets omrade

Biittre rdtt till varumdrken

Enligt den nuvarande ordningen pa varumirkesomrddet kan en
varumérkessokande eller en innehavare av en varuméirkesregistrering
Overlata sin rétt och forvdrvaren pd begéiran tas upp som sokande i
ansokningsdrendet respektive antecknas som innehavare av registre-
ringen (33 § VML). Det finns dock inte nagra uttryckliga bestimmelser
som gor det mojligt for PRV att fatta beslut om O&verforing av
ansokningar om varumérkesregistrering pa grund av battre ritt till ett
varumérke. Inte heller finns ndgra uttryckliga bestimmelser om domstols
mdjlighet till dverforing av en registrering pa grund av béttre ratt till det
registrerade varumérket. I bédgge dessa hénseenden skiljer sig varumar-
kesrétten &t fran vad som giller pa det industriella rattsskyddets omrade i
Ovrigt (férutom vad géller firmor).

Trots att det saknas uttryckliga bestimmelser om mdjlighet att fa
fragan om béttre ritt provad kan fradgan om béttre ritt till ett varumérke
bli foremal for talan i domstol i form av en positiv faststéllelsetalan (44 §
VML). Vid bifall till talan om béttre ritt kan kdranden i malet, med
domen som grund, fa till stand en anteckning i varumérkesregistret om
ny innehavare. Sadan anteckning gors enligt uppgift fran PRV jamlikt
grunderna for 33 § VML. Se ocksd 6 § varumérkesforordningen
(1960:648) om vad anteckningen om en ny innehavare ska innehalla och
14 § varumirkesforordningen om vad en ansékan om anteckning av ny
innehavare ska innehélla. Av den senare bestimmelsen foljer bland annat
att till ansdkan om anteckning i varumérkesregistret om &verlatelse eller
annan dvergang av ritten till en registrering ska fogas en handling som
styrker mérkesréttens overgang. En sddan handling kan alltsd utgdras av
en dom.

Talan om bittre rétt i form av en positiv faststéillelsetalan vid domstol
kan grunda sig pa olika omstindigheter, t.ex. bittre ritt pd grund av
Overlatelse, bolagsbildning, arv, eller tidigare anvindning av
varukdnnetecken  (jfr  motsvarande  Dbetriffande  patent  prop.
1966:40 s. 115).

Nar det géller just tidigare anvéndning har sddan anvindning betydelse
i den nuvarande ordningen for registrering av ett varumaérke, eftersom ett
varumérke inte far registreras om det &r forvéxlingsbart med ett varu-
kénnetecken som vid tiden for ansdkan anviands av ndgon annan, om
ansokan gjorts med vetskap om detta och s6kanden inte anvént sitt marke
innan det andra kénnetecknet togs i bruk (14 § forsta stycket 7 VML). Ett
redan registrerat varumirke kan upphévas pad samma grund (25 § VML),
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antingen under ett invindningsforfarande hos PRV eller av domstol vid Prop. 2009/10:225

talan om hédvning av registreringen.

Bdittre rditt till uppfinning, ménster och véxtsort

I registreringsirenden betriaffande patent, monster eller vaxtforadlarratt
kan det intrdffa att ndgon annan dn sokanden hivdar béttre ratt till den
rattighet som ska registreras. Den som framstiller ett sddant péstdende
kan tex. gora géllande att han eller hon sjdlv &r den verklige
uppfinnaren, den som har skapat ett monster eller den som har framstallt
en vixtsort. Aven andra omstindigheter kan Aberopas till grund for
pastaendet om béttre ratt, t.ex. verlatelse pa grund av anstillningsavtal.

Inom denna del av det industriella réttsskyddet finns, till skillnad fran
vad som géller pa varumarkesomradet, uttryckliga bestimmelser som ger
registreringsmyndigheten mojlighet att i dessa situationer Overfora
ansdkan om registrering. Det finns dven bestimmelser som gor det
mojligt for domstol att dverfora foremalet for registrering efter ett sadant
pastdende om béttre rétt. Bestdmmelserna dr i huvudsak likadant
uppbyggda i de olika lagarna.

En ansékan om registrering kan Overféras om ndgon infor
registreringsmyndigheten visar att han eller hon har béttre ratt till
uppfinningen, monstret eller véxtsorten, se 18 § forsta stycket
patentlagen (1967:837), 17 § forsta stycket monsterskyddslagen
(1970:485) och Skap. 8 § forsta stycket vaxtforddlarrittslagen
(1997:306). Pa patent- och monsteromradet sker invandningsforfarandet
efter registreringen och det finns ingen mdjlighet att under det
forfarandet fa registreringen Overford genom beslut av registrerings-
myndigheten. Nér det géller vaxtforadlarritt dger invdndningsforfarandet
rum fore sjdlva registreringen och det &r darfor mojligt for
registreringsmyndigheten att fatta beslut om overforing av ansdkan dven
under invindningsforfarandet (se uttrycklig hanvisning i 5 kap. 11 §
forsta stycket vixtforddlarrittslagen).

Ett pastdende om béttre rétt kan ha éldre ensamritt som grund, men
ockséd andra omstdndigheter, t.ex. bittre ritt pa grund av Overlatelse,
bolagsbildning, arv eller anstéllningsavtal (jfr prop. 1966:40 s. 115).

Pé patent- och vaxtforddlarrattsomrédet kan ett befogat pastdende som
gors under ansokningsforfarandet om béttre ritt pa grund av é&ldre
ensamritt fa alternativa rattsfoljder, antingen ldmnas ansdkan om
registrering utan bifall, eller — vid uttryckligen yrkande om det — &verfors
ansokan till den som lyckats visa sig ha béttre ritt. PA monsteromradet
giller att endast den som har skapat ett monster eller den till vilken rdtten
Overgatt kan fa ensamritt till det (1 a § monsterskyddslagen). Om
registrering trots detta har beviljats kan registreringen hévas
(20 § monsterskyddslagen). Hindret dr emellertid inte ett sddant som ska
granskas av myndigheten fore registreringen (14 § forsta stycket
monsterskyddslagen och prop. 2001/02:121 s. 62). Ett pastdende om
battre rétt bor darfor normalt sett uppfattas som ett yrkande om att
ansdkan om registrering ska foras dver till den som har gjort pastaendet.

Om nagon under ett ansékningsforfarande pastar sig ha béttre ratt till
uppfinningen, monstret eller véxtsorten, men saken &r tveksam (eller
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”oviss” nér det giller vaxtforadlarrittslagen), kan registreringsmyndig-
heten foreldgga den som péstar sig ha bittre ritt att vdcka talan vid
domstol vid pafoljd att pastdendet ldmnas utan avseende vid ansékans
fortsatta provning (17 § forsta stycket patentlagen, 16 § forsta stycket
monsterskyddslagen och 5 kap. 7 § forsta stycket vaxtforadlarrattslagen).
Parterna disponerar inte ver huruvida fragan om béttre rétt ska provas
av registreringsmyndigheten eller av domstol. Hur fragan ska hanteras
avgors alltsd av registreringsmyndigheten.

Sedan ett yrkande om &verforing framstéllts far ansdkan inte skrivas
av, avslas eller bifallas och i friga om monster inte heller dndras, forrdn
yrkandet slutligt provats (18 § andra stycket patentlagen, 17 § andra
stycket monsterskyddslagen och 5 kap. 8 § andra stycket véxtforadlar-
rattslagen). Inleds eller pdgar en tvist om bittre ratt vid domstol fér
registreringsmyndigheten forklara ansokningsirendet vilande i avvaktan
pa att malet slutligt avgors (17 § andra stycket patentlagen, 16 § andra
stycket monsterskyddslagen och 5 kap. 7 § andra stycket véxtforadlar-
rittslagen).

Efter det att patentet, monstret eller vixtsorten har registrerats kan en
domstol, pa begiran av den berittigade, Overfora rittigheten till denne
(53 § forsta stycket patentlagen, 32 § forsta stycket monsterskyddslagen
och 8 kap. 4 § vixtforadlarrattslagen). Denna mdjlighet till Gverforing
géller inte under hela skyddstidens bestdnd, utan &r begransad i tiden pa
samma sitt som ndr det géller ritten att begira att ensamritten ska
ogiltigforklaras/registreringen hdvas pa den grunden att den aktuella
rattigheten har meddelats ndgon annan dn den som egentligen har rétt till
rattigheten (se hdnvisningar i de nyss ndmnda paragraferna till 52 § femte
stycket patentlagen, 31 a § fjarde stycket monsterskyddslagen och 8 kap.
5 § véxtforadlarrittslagen). I patentlagen och monsterskyddslagen finns
sérskilda bestimmelser till skydd for tidigare innehavare och licenstagare
som anvént den registrerade rattigheten i god tro (53 § andra stycket
patentlagen och 32 § andra stycket monsterskyddslagen). Motsvarande
bestimmelser har inte ansetts behovliga i véxtforadlarréttslagen (se prop.
1971:40 s. 140).

14.3.2 Internationella bestimmelser om éverforing av
varumirkesregistreringar

De internationella bestimmelser som finns betraffande overforing av
varumérkesregistrering ror s.k. agentvarumarken, dvs. varumérken som
registrerats av ndgon som upptriader som ett slags ombud eller foretrddare
for den rétta innehavaren av varumarket

Enligt artikel 6septies i Pariskonventionen den 20 mars 1883 for
industriellt rittsskydd (senast reviderad i Stockholm &r 1967) ska den
som har rétt till ett mérke i en medlemsstat ha rétt att gora invindning
mot en registrering som gjorts av dennes foretrddare eller agent om inte
agenten eller foretrddaren visar att hans eller hennes beteende varit
berittigat. Den som har rétt till mérket ska alternativt ges rétt att begéra
att registreringen upphédvs eller, om landets lag tilliter det, att
registreringen overfors till honom eller henne. Den som har rtt till
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mirket ska ocksd kunna fa till stdnd ett forbud mot foretrddarens eller
agentens anvindning av mérket.

Det finns dven bestimmelser om agentvarumirken i varuméirkes-
forordningen. Enligt artikel 18 1 varumérkesforordningen har
innehavaren till ett gemenskapsvarumirke — om ett ombud eller en
foretrddare for innehavaren registrerat varumérket i eget namn utan
innehavarens tillstdnd — rétt att fa registreringen av mérket Gverlaten till
sig. Ritt till overlatelse foreligger emellertid inte om ombudet eller
foretrddaren visar att det fanns fog for handlandet. Av artikel 8.3 i
varumirkesforordningen foljer att innehavaren om en sédan situation
upptécks under invéndningstiden alternativt kan gora invdndning mot
registreringsansdkan och dédrmed hindra att registrering beviljas. Om
varumdrket registrerats i ombudets eller foretrddarens namn foljer av
artikel 11 att innehavaren &ven kan f4 till stdnd ett forbud mot ombudets
eller foretrddarens anvéndning av varumérket. Vidare foljer av artikel
53.1 b att varumérket kan forklaras ogiltigt.

Séaval Pariskonventionen som varumirkesforordningen saknar
bestimmelser om Gverforing av varuméirkesansokningar.

Det finns inga bestdmmelser om Overforing av varumirken eller
varumédrkesansokningar 1 varumérkesdirektivet. Déremot  finns
bestimmelser om att hinder mot registrering av ett varumédrke kan
foreligga om ansdkan om registrering gjorts i ont uppsat. En av de
situationer som omfattas av bestimmelserna om ont uppsat &r att ansékan
gjorts trots att mérket vid tidpunkten for ansdkan anvidndes av nagon
annan och sokanden kinde till detta. Om registreringen beviljats trots att
sadant ont uppsat var for handen kan registreringen ogiltigforklaras. (Se
artiklarna 3.2 d och 4.4 g i varumérkesdirektivet.)

14.3.3 Nya regler om 6verforing av ansokan pa grund av biittre
ritt

Regeringens forslag: 1 den nya varumirkeslagen infors regler om
overforing av en ansdkan om registrering pa grund av béttre rétt till ett
varumérke. Visar ndgon att han eller hon har béttre ritt till ett
varumidrke dn sokanden ska PRV pé yrkande overfora ansékan pa
honom eller henne. Den som ansdkan &verfors till ska betala ny
ansokningsavgift.

Ar saken oviss fir PRV foreligga den som pastir bittre ritt till
varumarket att vicka talan vid domstol inom viss tid. Om
foreldggandet inte foljs far PRV ldmna pastdendet utan avseende vid
den fortsatta provningen av ansokan.

Om nagon yrkar 6verforing av en ansdkan far ansdkan inte &ndras,
avskrivas, avslas eller bifallas forrdn yrkandet provats slutligt. Inleds
en rittegding om Dbéttre rdtt till mérket fir PRV forklara
registreringsirendet vilande.

Det infors en uttrycklig bestimmelse som ger den som genom dom
fatt faststdllt att han eller hon &ger béttre ritt till ett registrerat
varumdirke rdtt att begira en anteckning om det i varumérkesregistret.
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Kommitténs forslag: Enligt forslaget ska PRV dven kunna &verféra Prop. 2009/10:225

registreringar under invindningsforfarandet pa grund av béttre ritt till ett
varumdrke. Enligt forslaget ska vidare registreringsmyndigheten normalt
forklara registreringsdrendet (eller invéndningsédrendet) vilande om
rattegdng om battre ratt inleds. 1 Ovrigt Gverensstimmer kommitténs
forslag med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 207 f.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har varit positiva till
eller inte haft nagra invéndningar mot att det infors regler om 6verforing
av varumdrkesansokningar och registreringar i nya varumérkeslagen.
Sveriges Reklamforbund har dock ifragasatt om huvudregeln ska vara att
PRV ska vilandeforklara registreringsidrendet vid inledd réttegang.
Svenska Patentombudsforeningen har ansett att varumarkesregistreringar
ska kunna vara foremdl for Overforing dven efter att
invandningsforfarandet avslutats. PRV har foreslagit att det i lagtexten
ska anges vad som avses med dverforing pd grund av béttre ritt, for att
undvika att institutet missbrukas. PRV har ocksa ansett att det bor
belysas om det ska vara mojligt att besluta om Gverforing som grundar
sig pa béttre ratt till ett varuméirke endast savitt avser vissa av de varor
som omfattas av en ansokan eller registrering. Patentbesvdirsritten har
patalat vissa otydligheter i forslaget nér det géller i vilka situationer som
battre rétt skulle kunna foreligga, utéver sdidana som kan rymmas inom
bestimmelsen i 14 § forsta stycket 7 i den nuvarande varumaérkeslagen.
Patentbesvérsrétten har vidare ansett att det inte finns behov av att infora
en mojlighet till 6verforing pa grund av béttre ritt som gar utdver vad
som giller enligt Pariskonventionen och varumirkesforordningen och att
det alltsd endast bor inforas mojlighet till overforing av registreringar
eller ansdkningar avseende varumérken i situationer da det dr en agent
eller ett ombud for den rétte innehavaren som sokt registrering i eget
namn.

Skilen for regeringens forslag: Den forsta frigan som méste besvaras
ar om det bor inféras en mojlighet att fa till stand Overforing av
varumérkesansokningar hos PRV pé grund av béttre rétt och i sadant fall
om en sddan Gverforingsmojlighet ska gilla generellt eller endast i
forhallanden till s.k. agentvarumarken.

Som angetts finns det internationella bestimmelser angaende
overforing av varumidrken endast i forhallande till agentvarumérken.
Bestimmelserna om agentvarumérken i Pariskonventionen uppfylls i och
for sig redan av sddana bestimmelser som sedan linge funnits i den
svenska varumirkeslagen om mojlighet for den som har béttre rétt att
invinda mot en felaktig varumarkesregistrering eller att senare f4 denna
upphévd av domstol samt att fa till stdnd ett forbud mot anvéndningen av
varumérket. Nagra krav pa att EU:s medlemsstater ska ha bestimmelser
om Overforing av varumérkesansokningar eller varumérkesregistrering
vid s.k. agentvarumérken eller mer generellt vid alla slags varumérken
finns inte i varumérkesdirektivet. Nagon forpliktelse att pa nationell niva
folja det regelverk betriffande agentvarumirken som finns i
varumérkesforordningen finns inte heller.

Regeringen delar emellertid den uppfattning som Patentbesvdrsrdtten
gett uttryck for, ndmligen att det betraffande agentvarumérkena kan te sig
sarskilt stotande om det inte infors en mojlighet till Overforing.
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Atminstone betriffande agentvarumirken bor det siledes inforas en
sadan mojlighet.

Nir det giller frigan om man ska g& lidngre och, som
Varumirkeskommittén foreslog, mer generellt tillata Sverforingar av
varumérkesansokningar kan konstateras att den mojligheten redan finns
pa det industriella réttsskyddets omrade i ovrigt (forutom for firmor).
Som Patenbesvarsritten framhallit har ett av skélen till 6verforings-
mdjligheten pa det industriella rattsskyddets omrade i ovrigt varit det
nyhetskrav som finns for patent, monster och vaxtforadlarritt, men inte
for varumérken. En tidigare ans6kan om registrering av patent, monster
eller véaxtforadlarréitt som avslagits kan, pa grund av nyhetskravet, utgora
hinder for den som egentligen har battre rdtt till skyddsforemélet, att
sjalv fa till stdnd en registrering. En tidigare ansdkan om registrering av
varumdrke som avslagits utgdr inte sddant hinder for den berittigade att
fa till stdnd en registrering.

Det finns emellertid andra skél som talar for att inféra en mojlighet till
overforing pa varumirkesomrddet. Om den som har bittre ratt till
varumérket endast kan fa till stind en hdvning av varumirkes-
registreringen genom en invdndning om béttre rétt, maste denne efter
havningen sjilv ansdka om registrering av varumérket. Han eller hon kan
da inte tillgodordkna sig nagon prioritet fran den forsta ansékan. Om
tredje man hunnit ge in en ansdkan i mellantiden &r det inte sjalvklart att
battre ritt foreligger i forhallande till den personen. Det finns i dessa fall
risk att den dldre rittighetshavaren inte kan fa till stdnd en registrering.
En sédan situation &dr ofordelaktig for den som &dger béttre ritt och sa &r
fallet inte bara nir det ar friga om agentvarumaérken.

Inte bara i situationer dd en mellankommande ansdkan frén tredje man
dyker upp dr rattslaget problematiskt for den som har béttre rétt.
Nuvarande ordning leder under alla omsténdigheter till ett langsammare
forfarande for den rétte innehavaren i och med att ett forfarande méste
avslutas och ett nytt paborjas.

En mgjlighet till provning i administrativ ordning av fragan om béttre
ratt kan ocksd vara positiv av andra skdl. P4 det séttet kan en dyrare
process vid domstol i vissa fall undvikas. Réttssékerheten kan garanteras
genom en regel om att PRV kan foreldgga den som péastér sig ha béttre
ratt att vicka talan vid domstol om saken &r oviss. Systemet dr dessutom
beprovat pa det industriella rattsskyddets omrade i Ovrigt och tycks
fungera vl.

Sammanfattningsvis talar overtygande skél for att infora en generell
mojlighet till 6verforing av ansokningar avseende varumairken vid fall av
battre rétt. Regeringen foreslar dérfor, i likhet med kommittén, att
mdjligheten till Gverforing av varumérkesansokningar ska finnas dven i
andra situationer &n savitt avser agentvarumirken. Det kan anmérkas att
en friga om forum for vissa fall ndr fragan hénvisas fran PRV till
domstol behandlas i avsnitt 10.3.1.

Kommittén foreslog att inte bara varuméarkesansokningar skulle kunna
Overforas, utan dven sjélva registreringen under invandningsforfarandet
genom beslut av PRV. Detta skulle innebéra en viss skillnad jamfort med
vad som géller for framfor allt patent och monster. For dessa ensamrétter
giller, som tidigare redovisats, att registreringsmyndigheten endast kan
besluta om o&verforing av ansdkan. For patent och monster, som
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registreras innan ett eventuellt invindningsforfarande tar vid, innebér
detta att Gverforing genom beslut av registreringsmyndigheten endast kan
ske under ansokningsforfarandet och inte under invindningsforfarandet.
For vaxtforddlarratten giller att invdndningsforfarandet sker innan
registreringen meddelas. Overforingen av ansdkan kan alltsd for
vaxtforadlarrittens del ske dven under invdndningsforfarandet. Négon
overforing av sjélva registreringen hos registreringsmyndigheten &r
emellertid inte mojlig.

Kommittén angav att mojligheten till dverforing torde fa sin storsta
betydelse just i invindningsdrendena. Bakgrunden till denna beddmning
var det forslag som kommittén lade fram om att officialprovningen av
relativa hinder skulle avskaffas vid forfarandet for registrering av
varumdirken (och ocksa firmor). Det skulle darfor vara forst i detta skede
innehavare av éldre réttigheter skulle komma att involveras och det stora
flertalet pastdenden om béttre rétt kunna forvéntas.

Regeringen har dock i avsnitt 6.3 foreslagit att bestimmelserna om
officialprovningen av relativa registreringshinder ska foras over
oforandrade till den nya varumirkeslagen. Det saknas darfor sérskilda
skdl att pd varumdrkesomradet inféra en ordning som i hog grad skulle
skilja sig fran vad som géller i fraga om &verforing pa grund av béttre
ratt 1 de Ovriga lagarna pé det industriella rattsskyddets omrade. Nagon
mdjlighet till dverforing av registreringen hos PRV pé grund av béttre
ratt under invidndningsforfarandet bor séledes inte inforas i den nya
varumérkeslagen.

Fragan &r darefter om det borde finnas andra mojligheter till 6verforing
av en registrering. Svenska Patentombudsforeningen har t.ex. ansett att
varumérkesregistreringar borde kunna bli foremal for 6verforing efter det
att invandningsforfarandet avslutats. Som beskrivits dr det mojligt att
efter provning i domstol f2 till stdnd en sddan Overforing nér det géller
patent, monster och véxtforddlarritt, se 53 § forsta stycket patentlagen,
32 § forsta stycket monsterskyddslagen och 8 kap. 4 § véaxtfor-
ddlarrittslagen. Registreringsmyndigheten &r alltsé inte inblandad alls i
den prévningen.

Redan enligt géllande ordning inom varumérkesritten finns, som ocksa
beskrivits, en mojlighet att fA fragan om battre rdtt provad i domstol
genom att fora en positiv faststillelsetalan om béttre rétt (44 §). Nagon
uttrycklig bestimmelse om Overforing av rétten till varumédrket av
domstol pa sitt som foreskrivs i patentlagen, monstersskyddslagen och
vaxtforadlarrittslagen finns emellertid inte i varumérkeslagen. Skilen
bakom mgjligheterna till dverforing av ansdkningar vid registrerings-
myndigheterna eller av registreringar vid domstol har, som konstaterats,
bland annat sin grund i de nyhetskrav som finns inom patent-, monster-
och vixtforddlarratten. Regeringen har emellertid funnit att det inom
varumérkesomradet finns vertygande skél att — trots att krav pa nyhet
inte uppstélls som ett registreringsvillkor — inféra en mojlighet att fora
over en ansdkan pa grund av béttre ritt hos registreringsmyndigheten.

Samma skél, liksom strivan efter likartade 16sningar inom hela
omradet for industriellt rattsskydd, talar i och for sig for att dven inrétta
en mojlighet att overfora varumirkesregistreringar vid domstol pa sétt
som giller inom patent-, monster- och véxtforadlarriatten. Kommittén
lamnade emellertid inte ndgot sddant forslag. Detta innebér i sin tur att
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remissinstanserna inte getts tillfille att komma med synpunkter i
anledning av de fragestillningar som en mdjlighet till dverforing vid
domstol skulle kunna medfora, t.ex. om denna mojlighet ska vara
begrinsad i tiden pé sitt som géller inom patent-, ménster- och vaxtfor-
ddlarrdtten. En annan fragestillning som behdver 6vervédgas dr om en
sddan mojlighet bor férenas med regler till skydd for den som i god tro
borjat anvdnda varumdirket. Ytterligare omstidndigheter kan behova
Overvidgas. Sammantaget finns det s& méanga aspekter av fragestéllningen
om Overforing av varumirkesregistreringar vid domstol som behdver
analyseras ytterligare att det inte nu ar lampligt att 1agga fram ett sddant
forslag. Det ar inte heller helt klarlagt vilket det faktiska behovet d&r. Om
det pa sikt visar sig att det finns ett reellt behov av en sddan mojlighet
dven pa varumirkesomridet kan det finnas anledning att aterkomma till
frigan. Att mojligheten till positiv faststéllelsetalan kommer att finnas
kvar framgér av avsnitt 13. Déaremot finns det behov av att infora en
bestimmelse som uttryckligen gor det mgjligt for den som vunnit
framgédng med en faststillelsetalan om béttre rdtt att fi det nya
forhallandet antecknat i varumirkesregistret och kungjort, vilket alltsa
bor ske. Som ndamnts i foregédende avsnitt har sddana anteckningar redan
tidigare gjorts jamlikt grunderna for 33 § VML.

Harefter uppkommer fragor kring hur de nya mgjligheterna till
provning av pastdenden om béttre ratt hos registreringsmyndigheten bor
utformas rent konkret. Den forsta frdgan att behandla &r vilka grunder
som ska kunna goras gillande for att ett pastdende om bittre ritt ska
kunna vinna framgang. Patentbesvirsritten har patalat att Varumérkes-
kommitténs forslag innehéller otydligheter ndr det géller denna fraga.
Regeringen uppfattar kommitténs forslag pa sa sitt att alla omstandlig-
heter som kan konstituera béttre ritt och som ddrmed kan ldggas till
grund for en overforing, ska fa aberopas precis som péd det industriella
rittsskyddets omrade i vrigt. Overforingsméjligheten ska alltsé inte vara
begrénsad till situationer dir tidigare anvandning aberopas som grund for
bittre ritt. Genom kommitténs forslag uppnés likhet med vad som giller
inom patent-, monster och vaxtforadlarrdtten. Regeringen delar dérfor
kommitténs uppfattning att alla omstindigheter som kan konstituera
bittre ska kunna utgéra grund for en begéran om verforing.

PRV har framhallit att det finns en risk for att pastdenden om béttre ratt
till varumédrkesansdkningar kommer att framstillas i ett relativt stort antal
drenden hos verket och att péstdendena egentligen kommer avse
situationer om vanlig forvéxlingsrisk och snyltning m.m. Med andra ord
avser man med pastdendet om bittre ritt egentligen bara att
uppmirksamma verket pa forekomsten av ett relativt hinder. Verket har
dérfor foreslagit att det anges i lagtext vad som avses med dverforing pa
grund av bittre rétt.

Regeringen konstaterar att under ansokningsforfarandet kan vissa
pastaenden om bittre ratt, t.ex. béttre ratt pa grund av overlételse, endast
leda till rattsfoljden att ansokan overfors eftersom rattigheter pa grund av
avtal m.m. inte utgoér hinder for registrering av varuméarken. Pastdenden
om béttre ritt pd grund av tidigare anvindning kan dock leda till antingen
att registreringen avslas eller att ansdkan om registrering overfors. I
sddana situationer bor det vara mgjligt for PRV att vid tveksambhet, i
enlighet med sin utredningsskyldighet, forsoka fa fram vad det 4r den
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som pastar sig ha béttre ratt vill uppna. Detta motsvarar de situationer Prop. 2009/10:225

som redan kan ha behdvt hanteras av PRV vid pastdenden om bittre rétt
nir det giller t.ex. registrering av patent. Kommitténs forslag till
reglering bygger ocksa pad vad som redan giller for overforingar av
ansokningar pé det industriella réttsskyddets omrade i vrigt. Det finns
alltsa ett forhallandevis enkelt sitt att hantera de problem som eventuellt
kan uppkomma och med férslaget uppnéds dessutom likhet med Ovrig
lagstiftning pa det industriella réttsskyddets omrade. Kommitténs forslag
pa denna punkt bor déarfor genomforas oférandrat.

Pé patent- och viaxtforadlarrdttsomradet finns bestimmelser om att en
ansokan inte far avskrivas, avslds eller bifallas forrdn yrkandet om
overforing av ansokan pa grund av béttre rétt har provats slutligt, se 18 §
andra stycket patentlagen och 5 kap. 8 § andra stycket véxtforddlar-
rattslagen. P4 monsteromradet foreskrivs pd samma sétt som for patent
och vixtforadlarritt att ansOkan inte far avskrivas, avslas eller bifallas.
Dessutom foreskrivs att ansdkan inte far dndras, 17 § andra stycket
monsterskyddslagen. I samtliga fall har detta motiverats med att man
velat forhindra rattsforlust for den som far ansdkan Gverford pa sig (se
prop. 1966:40 s. 116, prop. 1996/97:128 s. 38 och prop. 1969:168
s. 184). Samma skl gor sig géllande i det nu aktuella fallet. For att
hindra réttsforlust for den som far ansdkan overford till sig bor ansdkan
saledes — pa sétt som Varuméarkeskommittén foreslog och som géller pa
det industriella rittsskyddet omrade i ovrigt — inte f4 avskrivas, avslas
eller bifallas forrdn yrkandet om béttre rétt har provats slutligt. Eftersom
dven adndringar av ansdkan kan vara till nackdel for den som fér ansdkan
overford till sig bor ocksad dndringar vara otillaitna under tiden innan
yrkandet om Overforing slutligt avgjorts, pa sétt som giller inom
monsterritten och som foreslogs av Varumérkeskommittén.

Med tanke pa det extra arbete som uppstar for registrerings-
myndigheten i form av korrespondens och dverliggningar med den nye
sokanden bor den som far en ansékan 6verford pa sig inte fa tillgodogora
sig den ansokningsavgift som redan har betalats for ansékan. Den som
far en ansokan overford pa sig bor sdledes betala ny ansokningsavgift.
(Jfr pa patentomradet prop. 1966:40 s. 116 och pd mdnsteromradet prop.
1969:168 s. 183.)

Sveriges Reklamforbund har ifragasatt kommitténs forslag om att PRV
som huvudregel ska vilandeforklara registreringsarendet om réttegdng
inleds avseende frdgan om béttre rdtt och endast om det finns sérskilda
skil 1ata handlaggningen fortsétta. Sveriges Reklamforbud har erinrat om
att en rattegdng kraver att parterna mobiliserar resurser och att dessa
resurser kan vara bortkastade om det senare visar sig att det finns négot
absolut hinder mot registreringen.

Regeringen kan konstatera att motsvarande reglering pa det industriella
rittsskyddets omrade i Gvrigt ser annorlunda ut jamfort med kommitténs
forslag till reglering av mojligheten till vilandeforklaring. Av patentlagen
framgar att om tvist om béttre ratt till uppfinningen dr anhédngig vid
domstol, mad patentansokningen forklaras vilande i avbidan pé att malet
slutligt avgdrs (17 § andra stycket patentlagen). I monsterskyddslagen
(16 § andra stycket monsterskyddslagen) och vixtforadlarréttslagen
(5 kap. 7 § andra stycket vaxtforadlarréttslagen) anvinds i stéllet ordet
kan. Vid regleringens inforande i patentlagen konstaterades att
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bestimmelsen om vilandeforklaring &r fakultativ och att patentmyndig-
heten med hénsyn till omstindigheterna far avgéra om ansokan ska
forklaras vilande (prop. 1966:40 s. 116).

Aven om regeringen kan dela kommitténs bedémning att det i manga
fall kan vara lampligt att registreringsérendet vilandeforklaras, finns fog
ocksa for den synpunkt som ldmnats under remissbehandlingen,
nidmligen att det kan finnas skal for att lata registreringsiarendet ha sin
gang nir det dr forhéllandevis uppenbart att det finns ett absolut hinder
mot registreringen. Aven nir undersokningen av om det finns nagra
absoluta hinder mot registrering kraver ett mer omfattande arbete kan det
finnas skl att lata handldggningen av registreringsdrendet fortskrida.
Denna provning maste goras av PRV oavsett utgdngen i domstols-
processen och for att inte domstolsforfarandet ska forsena anséknings-
forfarandet mer &dn nddvindigt kan det vara effektivare att lata de bagge
forfarandena pagé parallellt. Det framstair som ldmpligast att
registreringsmyndigheten far avgéra om vilandeforklaring bor ske eller
inte. Regleringen bor saledes i denna del utformas i enlighet med den
ordning som finns pa det industriella rattsomradet i 6vrigt. Regeln bor
alltsa goras helt fakultativ och det bor inte inforas nagon huvudregel om
att registreringsdrendet ska vilandeforklaras om det inte finns sérskilda
skal.

PRV har efterfragat en analys av om det ska vara mdjligt att Gverfora
en del av en ansdkan, dvs. ansdkan savitt avser vissa varor eller tjdnster.
Kommittén berérde inte ndrmare fridgan om en del av en ansdkan ska
kunna foras over. I kommitténs forslag till lagtext talas dock enbart om
overforing av ansékan och inte om Overforing av del av en ansokan.
Avsikten torde darfor ha varit att det inte ska kunna vara aktuellt med
overforing av delar av ansokningar. Genom denna avgrinsning skapas
ocksa en enkel och létthanterlig reglering. Effekterna av motsatt 16sning
har inte belysts eller kunnat bemoétas av remissinstanserna. Nagon
avvikelse fran kommitténs 16sning bor dérfor inte ske pa denna punkt.
Om det senare framkommer ett behov av att kunna overfora dven del av
ansokningar far regeringen aterkomma till det i ett annat sammanhang.
(Jfr pd monsteromréadet prop. 1969:168 s. 224.)

I det nu aktuella lagforslaget foreskrivs alltsd endast mojlighet till
overforing av en hel ansdkan. Darmed inte sagt att den som pastar battre
ritt maste visa att han eller hon har béttre rétt till varuméarket for alla de
varor eller tjanster som ansdkan avser. Det blir en bedomningsfraga for
PRV eller domstol i vilken utstrickning frigan om béttre ritt ska
paverkas av att t.ex. en agent lagt till ytterligare varor i sin ansdkan
utover de varor som den ritta innehavaren anvédnder varumérket for.
Eventuell tidigare domstolspraxis om béttre ratt till varuméirken som
avser just den fragan kan tjina som ledning vid bedémningen.

14.4 Pantsdttning av ett registrerat varumérke

14.4.1 Pantsittningsreglerna i dag

I den nuvarande varumairkeslagen finns bestimmelser om pantséttning av
ratten till ett varumaérke i 34 a—34 j §§. Bestimmelserna tradde i kraft den
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1 januari 1996 och infordes for att anpassa den svenska varumirkesritten Prop. 2009/10:225
till  reglerna for gemenskapsvarumirken. Pantsdttningsreglerna
utformades efter samma modell som sedan tidigare fanns i patentlagen.
For en ndrmare redovisning av bakgrunden och de overvdganden som
gjordes nér bestimmelserna inférdes hénvisas till prop. 1995/96:26 s.
31-36.

I korthet innebér de nuvarande bestimmelserna féljande. Enligt 34 a §
VML kan ritten till ett registrerat varumérke eller till en ansékan om
registrering av ett varumédrke pantsittas enligt bestimmelserna om detta i
varumérkeslagen. I 34 b § VML anges att pantritt i sidan egendom
uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsittning av
egendomen. Ansdkan om registrering gors hos PRV.

Genom registreringen av pantavtalet far pantsittningen sakrittsligt
skydd. Om en pantsatt ansokan om registrering av ett varuméarke senare
leder till att varumirket registreras, géller darefter rétten till det
registrerade varumérket som pantobjekt (34 d § andra stycket VML).

En ansokan om registrering av pantsittning far goras av den som har
ritten till varumérket eller varumiérkesansdkan eller av den till vilken
pantritten har upplatits (34 ¢ § VML). Aven en internationell
varumérkesregistrering som géller i Sverige respektive en begiran om att
en internationell registrering ska gélla i Sverige kan pa motsvarande sétt
bli foremal for pantséttning (57 § VML).

Pantséttningen ger panthavaren sakrittsligt skydd dels gentemot den
som senare forvdrvar dganderitt eller annan rétt till varumaérket (eller
ansdkan om registrering av varumirket), dels gentemot pantsittarens
borgenérer (34 h och 341 §§ VML).

14.4.2 Dagens regler om pantsittning av ett registrerat
varumirke behalls oforindrade

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om pantséttning
av ratten till ett registrerat varumérke fors i huvudsak oférandrade
over till den nya varumérkeslagen. I den nya lagen anges dock att
sokanden 1 dessa drenden ska betala foreskriven ansdkningsavgift,
nagot som tidigare reglerats endast i forordningsform. Den
bestimmelse bland pantsittningsbestimmelserna som behandlar
legitimationsverkan av en uppgift om innehavare i varumérkesregistret
fortydligas vidare sa att det framgar att den endast ror legitimations-
verkan nér det géller fridgor om registrering av pantupplatelser. Vidare
infors en bestimmelse om att pantritten forfaller ocksa i de fall dar
ratten till en varumérkesansokan har verforts pa nagon annan.

Kommitténs forslag overensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 468 f.). Kommitténs forslag innehaller dock inte ndgon
bestimmelse om att pantritten forfaller om en ansdkan om registrering
fors ver pé ndgon annan enligt bestimmelserna om béttre rétt.

Remissinstanserna: Monsterutredningen har papekat att om forslaget
att kunna Gverfora en ansdkan om registrering av ett varuméirke pa grund
av battre ratt genomfors, bor det foreskrivas att pantrétten i ett sadant fall
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ar forfallen. I Ovrigt har ingen av remissinstanserna framfort nagra
synpunkter pa forslaget.

Skilen for regeringens forslag: De nuvarande reglerna om
pantséttning av ratten till ett varumarke i 34 a—34 j §§ VML trddde i kraft
den 1 januari 1996 och infordes for att anpassa den svenska
varumérkesritten till reglerna for gemenskapsvarumarken.

I det lagstiftningsdrende som foregick lagidndringarna uttalade
regeringen att frdgan om pantséttningsreglernas utformning fick tas upp
pa nytt, om det skulle visa sig att det uppkommer praktiska problem vid
hanteringen av reglerna (prop. 1995/96:26 s. 35). Ingen av remiss-
instanserna har dock framfort onskemédl om négra fordndringar av de
nuvarande reglerna och savitt kdnt har det inte uppkommit néagra
tillimpningsproblem som motiverar en dndring. Regeringen anser darfor
att de nuvarande reglerna — med ett par mindre justeringar — bor foras
over till den nya varumérkeslagen. De mindre dndringar som bor goras
behandlas i det foljande.

Vid registrering av en pantsittning tas enligt géllande regler ut en
ansokningsavgift. Detta sker i enlighet med bestimmelserna i 24 §
varumérkesforordningen. Enligt regeringens uppfattning bor det av
tydlighetsskil redan av lagtexten framga att en ansokningsavgift tas ut.
Aven i andra situationer da ansokningsavgift tas ut har regeringen
foreslagit att detta ska framgéd direkt av lagtexten, exempelvis nir det
giéller ansokningsavgift vid registrering av ett varumérke (se 2 kap. 1 §
och avsnitt 9.2.2). Regeringen ansluter sig dérfor till Varumirkes-
kommitténs forslag att ett fortydligande tilldgg avseende detta bor goras i
den bestdmmelse i den nya lagen som motsvarar nuvarande 34 b § forsta
stycket.

I den nuvarande lagen finns i 34 ¢ § andra stycket en bestimmelse om
legitimationsverkan av innehavaruppgiften i1 varumaérkesregistret. I
bestimmelsen anges att den som i varumérkesregistret anges som
innehavare av ett registrerat varuméirke ska anses ha ratt till mérket, om
inte annat framgar i drendet. Ordalydelsen i bestimmelsen dr generellt
utformad och har alltsd inte uttryckligen begrinsats till fragor om
registrering av en pantupplatelse. Samtidigt &r det uppenbart av det
sammanhang i vilket bestimmelsen forekommer att den endast &r avsedd
att reglera legitimationsverkan i forhallande till registreringar av pant-
upplatelser. Regeringen anser att detta, sisom Varumirkeskommittén har
foreslagit, bor fortydligas i den nya lagen.

Upplysningsvis kan ndmnas att det enligt regeringens forslag till ny
varumirkeslag dven finns en bestimmelse om legitimationsverkan av en
anteckning av innehavare nir det géller mal och &renden om
varumérkesregistreringar (se den foreslagna 6 kap. 2 §).

Enligt 34 f § i den nuvarande lagen forfaller pantritten om rétten till
varumérket eller varumérkesansokan pa grund av bestimmelserna i lagen
inte vidare ska gélla. I avsnitt 14.3.3 foreslds att det i den nya
varumérkeslagen ska inforas en mojlighet att fora 6ver en ansékan om
registrering pa grund av battre rétt till ett varumérke. Denna mojlighet
finns sedan tidigare pé bl.a. patentomradet men har alltsé inte funnits pa
detta sitt i varumdrkesritten. En f6ljd av denna fordndring &r, som
Monsterutredningen har papekat, att det i den nya varumirkeslagen
ocksé bor inforas en bestimmelse som innebér att pantritten forfaller om
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ratten till varumérkesansdkan Overfors. Bestimmelsen i den nya Prop.2009/10:225

varumérkeslagen bor ldmpligen utformas pa motsvarande sétt som 99 §
patentlagen, dock med det undantaget att bestimmelsen i den nya
varumarkeslagen bara kommer att omfatta overforing av ansdkningar.

14.5 Registrering sdsom 1 hemlandet

14.5.1 Nuvarande ordning

129 § VML foreskrivs att regeringen under forutsittning av dmsesidighet
kan forordna att ett varumérke som é&r registrerat i en frimmande stat
kan, med de forbehéll som anges i forordnandet, registreras i Sverige
sadsom det ar registrerat i den frimmande staten. Vidare foreskrivs att en
registrering av ett varumidrke, som i annat fall inte hade kunnat
registreras hér, inte ska gélla i vidare man eller for langre tid 4n i den
frimmande staten.

De materiella bestimmelserna finns i 2 § forordningen (1970:495) om
utldndska varumérken m.m. Av forsta stycket framgér att om nidgon som
ar hemmahdrande i en stat som &r ansluten till Pariskonventionen soker
registrering av ett varumairke, som &r registrerat for honom eller henne i
hemlandet, f4r mérket registreras i Sverige sdsom det &r registrerat i den
frimmande staten. Frin denna regel géller vissa undantag. Av
bestimmelsens andra stycke framgar att huvudregeln inte géller om
varumérket dr av beskaffenhet att gora intrang i rdtt som hédr i riket
forvarvats av annan dn sokanden. Undantag géller vidare om varumérket
saknar egenartad karaktir eller &r sammansatt av tecken eller
bendmningar som i handeln kan tjana till att ange varans art,
beskaffenhet, mdngd, anvéndning, pris eller geografiska ursprung eller
tiden for dess framstillande eller som blivit vanliga i géngse sprakbruk
eller i lojalt och konstant handelsbruk har i riket. Slutligen undantas det
fallet att varumirket strider mot sedlighet eller allmén ordning eller
uppenbarligen &r dgnat att vilseleda allmédnheten. I bestimmelsens tredje
stycke anges att vid beddmande av ett varumairkes registrerbarhet enligt
den aktuella paragrafen ska héinsyn tas till alla foreliggande
omstdndigheter och sérskilt till den tid och omfattning som mérket varit i
bruk. Av fjarde stycket framgar att ett hemlandsbevis ska ges in vid
ansOkan om registrering som endast kan registreras med stod av
paragrafen, liksom vid férnyelse av en sddan registrering, d&ven om detta i
annat fall inte skulle ha krévts enligt 1 § i forordningen.

14.5.2 Reglerna om registrering sisom i hemlandet fortydligas
och utvidgas

Regeringens forslag: Bestimmelserna om registrering sasom i
hemlandet i den nuvarande varumairkeslagen och i forordningen om
utlindska varumérken m.m. fors med vissa sakliga fordndringar
over till den nya varumérkeslagen. Ett varumérke som ar registrerat
i en stat ansluten till Pariskonventionen ska under i huvudsak
samma forutsittningar som hittills kunna registreras i Sverige
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sasom det dr registrerat i hemlandet. Den nuvarande regeln om att
sadan registrering inte far ske om varumérket saknar egenartad
karaktir dndras pa sd sitt att hinder i stdllet foreligger om mérket
helt saknar sérskiljningsformaga.

I fortsdttningen ska dven en varumérkesregistrering i en stat eller
ett omrade anslutet till WTO-avtalet ge ritt till registrering sasom i
hemlandet.

Vidare ska ett varumirke som registrerats i en stat eller ett
omrade som inte &r anslutet till Pariskonventionen eller WTO-
avtalet registreras i Sverige sadsom det dr registrerat i den andra
staten eller omradet, om motsvarande rétt ges en svensk registrering
diar den tidigare registreringen gjorts och om déir gillande
lagstiftning i huvudsak dverensstimmer med Pariskonventionen.

Kommitténs forslag overensstimmer i huvudsak med regeringens
(SOU 2001:26 s. 454 1.).

Remissinstanserna: PRV har bl.a. anfort att det dr bra att det i
bestimmelsen klargérs att registreringen “helt och héllet” ska sakna
egenartad karaktér for att kunna nekas registrering i Sverige. Verket har
vidare vickt fridgan om inte begreppet egenartad karaktir bor kunna
ersittas med begreppet sérskiljningsformaga. Om dessa begrepp inte kan
anvéndas synonymt har verket ansett att det bor anges vad som avses
med begreppet egenartad karaktir. 1 Ovrigt har ingen av
remissinstanserna framfort nagra synpunkter pa forslaget.

Skiilen for regeringens forslag: Kommitténs forslag innebar att den
nuvarande regleringen och de materiella bestimmelserna i 29 § VML och
2 § forordningen om utlindska varumérken m.m. om s.k. telle-quelle-
registrering i sin helhet skulle foras over till den nya varuméirkeslagen.
Regeringen delar kommitténs uppfattning att regleringen i denna del bor
finnas 1 lag. Kommitténs forslag innebar ocksd att vissa sakliga
fordndringar skulle goras i bestimmelserna.

Bestimmelsen i 2 § forordningen om utlindska varumérken m.m.
bygger pa artikel 6quinquies i Pariskonventionen. I den svenska
versionen av konventionstexten anges att en konventionsstat far vigra
registrering av ett varumirke sdsom i hemlandet bl.a. om mairket “helt
och héllet saknar egenartad karaktdr’. Kommitténs forslag innebar att
detta rekvisit i den nya varumirkeslagen skulle ha samma ordalydelse
som i Pariskonventionen. PRV har vickt frdgan om inte begreppet
egenartad karaktdr skulle kunna bytas ut mot begreppet
sérskiljningsforméga. I 6vrigt har remissinstanserna inte framfort nagon
synpunkt pa forslaget.

Uttrycket egenartad karaktir forekommer inte ndgon annanstans i vare
sig den gillande varumérkeslagen eller i kommitténs forslag till ny
varumérkeslag. Enligt regeringens uppfattning bor det i lagtexten inte tas
in olika begrepp om dessa ar avsedda att ha samma materiella innebord.

I den franska konventionstexten anvénds i artikel 6quinquies uttrycket
”sont dépourvues de tout caractére distinctif’. I den engelska
sprékversionen anvinds “devoid of any distinctive character”. En
jamforelse kan goras med hur dessa uttryck anvénts i de unionsréttsliga
reglerna. I artikel 3.1 b i varumérkesdirektivet respektive i artikel 7.1 b i
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varumérkesforordningen finns bestimmelser om att ett varumdrke inte Prop. 2009/10:225

far registreras om det saknar sirskiljningsférmaga. I den franska och den
engelska sprakversionen anvdnds i1 bestimmelserna uttrycken “sont
dépourvues de caractere distinctif” respektive ’devoid of any distinctive
character”. I de franska och engelska versionerna av artikel 6quinquies i
Pariskonventionen och i de unionsrittsliga reglerna gors det alltsa inte
som i Sverige nagon spraklig atskillnad mellan begreppen “egenartad
karaktdr” och sérskiljningsformaga”. Sett mot denna bakgrund anser
regeringen att dessa bada begrepp méste anses ha samma betydelse. I den
nya varumdrkeslagen bor darfor det inom varumérkesrétten vedertagna
begreppet sérskiljningsformaga anvéndas i stillet for egenartad karaktir.

Ytterligare en fraga &r om bestimmelsen i den nya varumérkeslagen
bor utformas sé att det framgar att varumérket “helt och héllet” ska sakna
sarskiljningsformaga for att ett varumérke ska végras registrering sdsom i
hemlandet. Som framgétt tidigare finns det ett sddant krav enligt artikel
6quinquies i Pariskonventionen. Regeringen ansluter sig till kommitténs
och PRV:s uppfattning att lagtexten i nya varumirkeslagen bor utformas
sa att den ansluter narmare till utformningen av konventionen pa denna
punkt. Sprakligt sett ar det enligt regeringens uppfattning dock
lampligare att bestimmelsen utformas sa att registrering sasom i
hemlandet inte far ske om varumarket helt saknar sarskiljningsforméga.

I sak innebar kommitténs forslag ocksa en viss fordndring sétillvida att
det, pd samma sétt som nér det giller bestimmelserna om prioritet, i
bestimmelsen uttryckligen angavs att dven en sdkande som &r
hemmahorande i en stat eller i ett omrade som ar anslutet till WTO-
avtalet skulle ha rdtt till registrering sdsom i hemlandet. Forslaget
innehdll vidare en fakultativ regel om att registrering sdsom i hemlandet
dérutéver skulle kunna beviljas om sdkandens hemland ger en svensk
registrering motsvarande ritt (s.k. reciprocitet) och om lagstiftningen dér
i huvudsak Overensstimmer med Pariskonventionen. Ingen av
remissinstanserna har haft ndgon invindning mot kommitténs forslag i
denna del. Regeringen ser inte anledning att gdra ndgon annan
bedomning. Det finns dock inte skl att lata bestimmelsen om ratt till
registrering sadsom i hemlandet pa grund av reciprocitet vara fakultativ.
Aven denna bestimmelse bor vara obligatorisk.

Sammanfattningsvis anser regeringen att bestdimmelserna om
registrering sasom i hemlandet bor tas in i den nya varumaérkeslagen och
i huvudsak ha samma materiella innehdll som i dag. Vissa sakliga
andringar bor dock goras. I fortsdttningen bor dven en registrering i en
stat eller ett omréde anslutet till WTO-avtalet ge ritt till registrering
sdsom i hemlandet. Detsamma bor gélla &dven betriffande en
varumérkesregistrering 1 en stat eller ett omrade som inte 4r anslutet till
Pariskonventionen eller WTO-avtalet, om motsvarande rétt ges en svensk
registrering dir den tidigare registreringen gjorts och om dir géllande
lagstiftning 1 huvudsak Overensstimmer med Pariskonventionen.
Slutligen bor den nuvarande regeln om att sddan registrering inte far ske
om varumirket saknar egenartad karaktir dndras pa sa sitt att hinder i
stillet foreligger om market helt saknar sirskiljningsférmaga.

309



14.6 Utmétning och konkurs

14.6.1 Dagens svenska regler om utmétning och konkurs
avseende varumérkesrittigheter

Ratten till ett inarbetat varumairke eller annat inarbetat varukénnetecken
far inte utmatas (34 § femte stycket forsta meningen VML). I ovrigt &r
mdjligheterna att utméta varukdnnetecken inte begrinsade enligt
varumérkeslagen.

Enligt huvudregeln i den konkursréttsliga lagstiftningen kan bara egen-
dom som é&r sddan att den kan utmétas ingé i ett konkursbo, 3 kap. 3 §
forsta stycket konkurslagen (1987:672). Eftersom inarbetade varumérken
och andra inarbetade varukdnnetecken undantagits fran mdjligheten till
utmétning, skulle sddana kannetecken enligt den konkursrittsliga
huvudregeln inte kunna ingé i konkursboet om innehavaren forsattes i
konkurs. I varumirkeslagen finns dock en sdrregel om att sddana
inarbetade varumirken och andra inarbetade varukdnnetecken ingar i
konkursboet (34 § femte stycket andra meningen VML). I 6vrigt finns
for varukdnnetecken inga sérskilda exekutionshinder av relevans vid
konkurs.

Reglerna om utmiétning och konkurs géller dven for de varukénneteck-
en som omfattas av kollektivmarkeslagen, se 2 § kollektivmérkeslagen.

Enligt de firmarittsliga reglerna far en firma inte utmitas, 14 § forsta
meningen firmalagen (1974:156), forkortad FL. Om innehavaren forsitts
i konkurs ingér dock ritten till firman i konkursboet, om inte firman
innehéller géldendrens, eller vid handelsbolags konkurs, bolagsmans
slaktnamn (14 § andra meningen FL). En firma som inte ingar i
konkursboet far dnda anvidndas under den tid verksamheten bedrivs for
boets rikning (14 § tredje meningen FL).

For 6vriga delar av det industriella réttsskyddets omrédde saknas undan-
tagsregleringar nér det géller utmétning och konkurs. Patent, ménster och
vaxtforadlarratt kan saledes bli foremél for utmitning och ingar i
konkursboet vid innehavarens konkurs.

14.6.2 Internationella bestimmelser om exekutiva atgérder

Ett gemenskapsvarumaérke kan bli foremél for exekutiva atgérder (artikel
20.1 1 varumirkesforordningen). Ett gemenskapsvarumérke kan ingd i
saddana insolvensforfaranden som inleds i den medlemsstat pa vars
territorium gildenérens huvudsakliga intressen finns (artikel 21.1 i
varumdrkesforordningen). Ytterligare bestimmelser om exekutiva
atgdrder och insolvensforfaranden finns i artiklarna 20, 21 och 23 i
varumérkesforordningen.

I varumirkesdirektivet saknas bestimmelser om utmétning och kon-
kurs.
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14.6.3 Oforindrade regler om utmétning och konkurs

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om utmétning och
konkurs fors 1 sak ofordndrade dver till den nya varumérkeslagen.

Kommitténs forslag innebir att det av den nya varumérkeslagen ska
framga att alla typer av varukédnnetecken, dven registrerade varumirken,
ingér 1 konkursboet om innehavarens egendom avtréds till konkurs. Om
ett varukdnnetecken innehdller ett personnamn ska dock endast de 6vriga
delarna av kénnetecknet ingd i konkursboet, om inte kénnetecknet &r
registrerat eller inarbetat. Ett kdnnetecken som enligt dessa regler inte
ingar konkursboet ska &nda fa anvindas i den rorelse som bedrivs for
boets rikning. I ovrigt overensstimmer kommitténs forslag i huvudsak
med regeringens. Se SOU 2001:26 s. 467 f.

Remissinstanserna har inte haft ndgra synpunkter i anledning av
forslagen.

Skilen for regeringens forslag: Den forsta fragan att behandla ar
Varumirkeskommitténs forslag att féra Gver hittills gidllande reglering av
vilka varukénnetecken som ska kunna utmétas. I detta avseende delar
regeringen kommitténs uppfattning. Bestimmelsen om att inarbetade
varumérken och inarbetade varukédnnetecken inte fir utmétas bor alltsé
ofordndrad i sak foras 6ver till den nya varumérkeslagen.

Den andra frigan att behandla &r kommitténs fOrslag att ett
varukdnnetecken som varken &r inarbetat eller registrerat och som
innehéller ett personnamn inte i enlighet med huvudregeln vid konkurs
ska inga i konkursboet, utan i stillet — i de delar som avser personnamnet
— innehas av konkursgildeniren. Ovriga delar av kiinnetecknet ska alltsd
enligt forslaget ingé i konkursboet.

Med personnamn avsag kommittén egenartade efternamn, ensamt for
sig eller tillsammans med innehavarens fornamn. Denna terminologi
avviker i1 viss man fran den som forekommer inom namnréitten, dir man
med personnamn avser saval for- och mellannamn som efternamn och
dér det inte uppstélls ndgra krav pa att efternamnet ska vara egenartat for
att anses utgéra ett personnamn (se Hoglund, Namnlagen, andra
upplagan, Stockholm 1998, s. 34 f.). Syftet med forslaget dr dock att
egenartade efternamn (i vissa fall i forening med ett fornamn) som &r
skyddade som varukdnnetecken, men som varken ir registrerade eller
inarbetade, i fortsittningen inte helt och héllet ska inga i konkursboet.

Eftersom varukdnnetecknet varken far vara registrerat eller inarbetat
for att enligt forslaget undantas fran att ingd i konkursboet, omfattar
forslaget endast sddana egenartade efternamn som enbart har skydd
sdsom s.k. naturliga varukdnnetecken. Forslaget avviker ddrmed fran den
undantagsregel som finns pa firmaomradet, vilken omfattar alla slags
efternamn och utan att det stills upp krav pa att namnet inte far inga i en
firma som atnjuter skydd genom registrering eller inarbetning.

Mot bakgrund av hur undantagsbestimmelsen har utformats far
utrymmet for att tillimpa den foreslagna bestimmelsen anses vara litet.
Till detta kommer att forslaget innebdr att de varukidnnetecken som
omfattas av undantagsregeln inte helt ska undantas frdn att ingd i
konkursboet, utan endast de delar som avser det egenartade efternamnet
(i vissa fall i forening med ett fornamn). Ovriga delar av
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varukdnnetecknet ska ing& i konkursboet. En sddan uppdelning av Prop. 2009/10:225

rittigheter, som ocksd avviker fran vad som giller enligt den
firmaréttsliga regleringen, verkar kunna leda till tillimpningsproblem
och dessutom kan det ifrdgasittas om det ens dr mojligt att dela upp ett
kannetecken pa det foreslagna sattet.

Det har heller inte framkommit att det finns négot storre praktiskt
behov av den foreslagna undantagsregleringen, som skulle innebéra att
konkursboet inte skulle fa ta varukdnneteckensrittens formogenhetsvérde
i ansprak. Visserligen finns det sjdlvklart ett intresse for den
néringsidkare som tidigare var innehavare av varukdnntecknet att dven
fortséttningsvis kunna anvinda sitt eget efternamn, men det intresset &r
redan tillgodosett genom att ensamrétten till ett varukénnetecken aldrig
hindrar att ndgon annan, nér det stimmer 6verens med god afférssed, i
niringsverksamhet anvinder sitt namn. Regeringen ser inte heller i 6vrigt
nagot behov av den foreslagna regleringen. Forslaget bor dérfor inte
genomforas.

Som beskrivits kan varukdnnetecken, férutom inarbetade varumirken
och inarbetade varukdnnetecken, utmitas och dirmed dven ingd i
konkursboet vid en konkurs. Genom den nuvarande regeln i
varumirkeslagen har foreskrivits att dven inarbetade varumérken och
inarbetade varukédnnetecken, trots att de inte kan utmitas, kan inga i
konkursboet. Eftersom det redan enligt nuvarande regler &r klart att alla
varukdnnetecken kan ingd i ett konkursbo finns det inte nagot behov av
en regel av det slag som Varumirkeskommittén foreslog och av vilken
skulle framgé att alla typer av varukdnnetecken ingér i konkursboet. En
sadan regel bor déarfor inte inforas i den nya varumérkeslagen.

Mot denna bakgrund bor de nuvarande bestimmelserna om utmétning
och konkurs foras dver i sak oforéndrade till den nya varumérkeslagen.

14.7 Overklagande

Regeringens forslag: De nuvarande bestimmelserna om
overklagande av slutliga beslut i drenden om registrering av ett
varumdrke, 1 drenden om att en internationell varumérkesregistrering
ska gélla i Sverige samt invindningsdrenden fors i sak ofordndrade
over till den nya varumérkeslagen.

Det infors en bestimmelse som innebér att andra slutliga beslut av
Patent- och registreringsverket enligt varumérkeslagen ska kunna
overklagas inom tva manader fran dagen for beslutet.

Kommitténs forslag Gverensstimmer i sak med regeringens (SOU
2001:26 5. 477 £).

Remissinstanserna har inte framfort ndgra synpunkter pa forslaget.

Skilen for regeringens forslag: Enligt 47 § forsta stycket
varumérkeslagen far ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket
overklagas av sokanden, om det har gatt honom eller henne emot. Ett
slutligt beslut med anledning av en invdndning mot en registrering far
overklagas av innehavaren av varumairket eller av invindaren, om det har
gétt den som vill klaga emot. (Frdgan om provning av en aterkallad
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invindning har behandlats 1 avsnitt 9.3.2)) Motsvarande
overklagandebestimmelser finns ocksd i &drenden om internationell
varumarkesregistrering (63 § varumairkeslagen).

Kommitténs forslag innebar att de nuvarande reglerna, med ett
undantag som behandlas nedan, skulle utformas pa samma sitt i den nya
varumirkeslagen. Regeringen har samma utgingspunkt. Aven i
fortsdttningen bor slutliga beslut i1 drenden om registrering av
varumérken och i drenden om att en internationell varumérkesregistrering
ska gilla i Sverige endast kunna &verklagas av sokanden, forutsatt att
beslutet har gatt sokanden emot. Att beslutet maste ha gétt sokanden
emot for att det ska kunna Overklagas behdver dock inte anges sarskilt i
lagtexten, eftersom detta framgér av 22 § forvaltningslagen. Ett beslut att
registrera ett varumérke i enlighet med ansdkan kan alltsd inte
overklagas. En tredje man, t.ex. en konkurrent, som anser att beslutet &r
felaktigt kan i stéllet gora invindning mot registreringen.

Som kommittén foreslog bor det inte heller goras nagra fordndringar
nar det giller vilka som far Overklaga slutliga beslut i
invindningsdrenden.

I ett annat avseende innebdr dock kommitens forslag en saklig
fordndring. Som framgatt &r det i dag, bortsett fran i invdndningsérenden,
endast sokanden som fér 6verklaga. Detta giller dven i andra drenden én
sadana som géller registrering av ett varumérke, t.ex. i drenden om
anteckning av ny innehavare. Om den som var antecknad som innehavare
fore beslutet inte var sokande i anteckningsirendet, har denne inte ndgon
mdjlighet att dverklaga Patent- och registreringsverkets beslut. Eftersom
den tidigare antecknade innehavaren kan drabbas negativt av beslutet,
bor det finnas en mdjlighet for denne att dverklaga beslutet. Regeringen
delar darfor kommitténs uppfattning att dverklagandebestimmelserna i
den nya varumérkeslagen bor éndras sa att det blir mojligt ocksé for
andra dn sokanden att Overklaga verkets slutliga beslut i dessa
situationer. Av 22 § forvaltningslagen framgar att det krdvs att beslutet
har gatt den som vill klaga emot for att det ska kunna Gverklagas.

15 Singaporekonventionen om varumérkesratt
15.1 Allmént om Singaporekonventionen om
varumirkesréatt

15.1.1 Inledning

I oktober 1994 antogs Trademark Law Treaty (i fortsattningen bendmnd
1994 ars TLT) vid en diplomatkonferens i Genéve. Konventionens syfte
ar att tillndrma och effektivisera de nationella och regionala systemen for
registrering av varumirken och pa sa sitt gora forfarandet enklare och
mer forutsebart. Konventionen dr begrinsad till forfarandefragor. I maj
2009 hade 43 lénder tilltratt konventionen. Sverige har inte tilltrédtt den.
1994 ars TLT trddde i kraft den 1 augusti 1996.

Efter att 1994 ars TLT antogs har ett omfattande arbete pagatt inom
FN:s  immaterialrdttsorganisation ~ World Intellectual  Property
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Organization (WIPO) for att vidareutveckla den internationella
varumérkesritten. Detta arbete ledde till att en reviderad
varumdrkeskonvention, Singaporekonventionen om varumérkesritt
(Singapore Treaty on the Law of Trademarks, fortsattningsvis benimnd
Singaporekonventionen om varumérkesritt) kunde antas vid en
diplomatkonferens som hélls i Singapore i mars 2006. I samband darmed
antogs ocksa en resolution som innefattar uttalanden om bl.a. att WIPO
och medlemsldnderna ska bistd de minst utvecklade ldnderna och
utvecklingslinderna med tekniskt bistind — innefattande tekniskt,
rittsligt och andra former av stod — for att forbattra dessa ldnders
mdjligheter att genomféra konventionen i nationell ritt. Konventionen
undertecknades av 54 stater.

Singaporekonventionen om varumarkesratt tradde i kraft den 16 mars
2009. Alla stater som tillhor WIPO har ritt att ansluta sig till
Singaporekonventionen om varumérkesritt. Ocksa vissa internationella
organisationer, bl.a. EU, har rétt att ingd som fordragsslutande part.

I maj 2010 hade 20 stater tilltratt konventionen.

15.1.2 En 6verblick éver innehillet i Singaporekonventionen om
varumirkesritt

Regelverket 1 Singaporekonventionen om varumérkesrétt dr, i enlighet
med etablerad teknik for utformning av internationella konventioner,
fordelat pa ett antal grundlaggande artiklar (Articles) och en uppsattning
tillampningsforeskrifter (Regulations). Tillimpningsforeskrifterna bestar
av bestimmelser som var och en betecknas “regel” (Rule). Singapore-
konventionen om varumérkesrédtt bestar av totalt 32 artiklar vilka
kompletteras av tio regler i tillimpningsforeskrifterna. Till tillimpnings-
foreskrifterna ar fogade tolv modellformuldr, som kan anvéndas av
avtalsparterna. Det stir avtalsparterna fritt att vilja om dessa ska
anvindas obligatoriskt eller inte. Om det finns ett modellformuldr for en
viss typ av ansokan (eller annan begéran) ska avtalsparterna enligt artikel
8.5 emellertid alltid godta en ansdkan (eller annan begdran) som ar
utformad i enlighet med formuléret.

En dndring av artiklarna i konventionen kan bara goras av en samman-
kallad diplomatkonferens (artikel 25). Tillimpningsforeskrifterna kan
déremot &ndras genom beslut av konventionsstaternas generalférsamling
(artikel 23.2 ii). | sammanhanget bor ndmnas att flera sakligt sett viktiga
regler finns i tillimpningsforeskrifterna. I vissa delar kompletterar
innehallet 1 tillimpningsforeskrifterna artiklarna i sddan utstrackning att
denna normgivning gar utéver vad som skulle kunna regleras i en svensk
forordning. Det kan ndmnas att Sverige under forhandlingarna arbetade
for en dndring bestdende i att flytta sakligt viktiga bestimmelser frén
tillimpningsforeskrifterna  till konventionen. Den 16sning som
majoriteten av de forhandlande staterna foredrog vad géller denna frage-
stdllning bedomdes dock i slutskedet av forhandlingarna som acceptabel.

Det 6vergripande syftet med Singaporekonventionen om varuméirkes-
ritt dr att skapa ett modernt internationellt regelverk for att harmonisera
reglerna for varumirkesregistrering. Det ar alltsd inte fraga om nagon
harmonisering av den materiella varumérkesrdtten. Singaporekon-
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ventionen om varumérkesréatt reglerar i stillet huvudsakligen fragor kring Prop. 2009/10:225
forfarandet for att registrera ett varumérke och fragor om réttsmedel.

Konventionen &r enligt artikel 2 tillamplig pa de kidnnetecken som kan bli

registrerade som varumarken enligt den nationella lagstiftningen.

Bestimmelserna i konventionen dr normalt uppbyggda sa att tillatna
och otillaitna formaliakrav rdknas upp. En mingd for sokanden
betungande krav forbjuds.

Den overvidgande delen av artiklarna och tillimpningsforeskrifterna
behandlar vilka formkrav m.m. som konventionsstaterna far stélla upp
for ansdkningar och andra handlingar som ges in till de nationella
registreringsmyndigheterna. Sddana bestdmmelser finns for ansokningar
om varumérkesregistrering (artikel 3), delning av en ansdkan eller
registrering (artikel 7), namn- och adressdndring (artikel 10),
anteckningar av ny innehavare (artikel 11), fornyelse av en registrering
(artikel 13) samt anteckning av licens (artiklarna 17-20). Vidare finns i
artikel 8 en generell regel om vilka krav som fér stéllas pa handlingar och
andra meddelanden som ges in till registreringsmyndigheten. Hér finns
bestimmelser om bl.a. elektronisk kommunikation.

I konventionen finns ocksa bestimmelser som i huvudsak tar sikte pa
registreringsforfarandet. Dit hor regler om ingivningsdag for en
registreringsansdkan (artikel 5), klassificering av varor och tjénster och
dédrmed sammanhéngande fragor (artiklarna 6 och 9), rittelse av felaktiga
uppgifter (artikel 12), rattsmedel for en sokande som missat en forelagd
frist (artikel 14) samt rétten att yttra sig innan ett beslut om avslag pa en
begiran meddelas (artikel 21). Aven ombuds- och fullmaktsfragor
regleras (artikel 4).

Diarutover finns bestimmelser som ror Pariskonventionen (artiklarna
15-16).

Slutligen finns sedvanliga bestimmelser om tillimpningsforeskrifter,
upprittande av en generalforsamling m.m., hur &ndringar i konventionen
ska ga till samt regler om tilltrdde, uttrdde, reservationer m.m. (artiklarna
22-32).

En ndrmare beskrivning av innehéllet i de flesta av artiklarna och de
tillampningsforeskrifter som hor till dessa finns i avsnitt 15.2-15.16.

15.2 Ett svenskt tilltrdde till Singaporekonventionen om
varumérkesratt

Regeringens forslag: Sverige ska tilltrdda Singaporekonventionen om
varumirkesratt. Den nya varumirkeslagen ska utformas séa att detta
blir mgjligt.

Promemorians forslag Overensstimmer med regeringens (se Ds
2008:28 s. 100 f.)

Remissinstanserna har tillstyrkt forslaget eller ldmnat det utan
erinran. Svenska Patentombudsforeningen har tillagt att Sverige i WIPO
och andra internationella forum bor verka for att konventionen far
bredast mojliga uppslutning.
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Skillen for regeringens forslag: Det Overgripande syftet med
Singaporekonventionen om varumérkesritt 4r som framgatt i foregdende
avsnitt att skapa ett modernt internationellt regelverk for att harmonisera
och forenkla reglerna for varumarkesregistrering och andra atgédrder som
innehavare kan behdva vidta efter registreringen.

Singaporekonventionen om varumérkesrétt innebér att flera omotiverat
betungande och godtyckliga regler och krav forbjuds. Foérfarandet blir
darigenom enklare, mer forutsebart och rittssikert. For de svenska
foretag som agerar internationellt och som har behov av att skydda sina
varumérken 1 méanga ldnder innebdr det att onddigt merarbete kan
undvikas och att foretagens kostnader for att registrera sina varumérken
minskar. Sarskilt géller detta for de foretag som &r verksamma i lander
dér myndighetsutovningen i hogre grad préglas av formalism.

For Sverige har det av dessa skél varit naturligt att stodja och aktivt
delta i det harmoniseringsarbete som lett fram till Singapore-
konventionen om varumérkesrétt. Bestimmelserna i konventionen ligger
i linje med svenska forvaltningsréttsliga principer och &r i de flesta fall
okontroversiella. De fordndringar som behdver goras i svensk ratt &r
relativt begransade och innebir inte nigra avsteg fran dessa principer.
Som Kommerskollegium papekat kan ett tilltrdde till konventionen vara
till fordel for svenska foretag genom att det blir enklare och mindre
kostsamt att ansdka om varumérkesregistrering i de ldnder som é&r
anslutna till konventionen. Detta stimmer vél §verens med regeringens
overgripande malsittning att de regler som styr foretagandet ska vara
utformade s4 att det blir enklare att starta och driva foretag. Aven inom
EU finns det en samsyn om att konventionen &r viktig.

Mot denna bakgrund anser regeringen, som foreslogs i promemorian,
att Sverige bor tilltrdda Singaporekonventionen om varumérkesrétt.
Lagen bor darfor utformas sé att ett sddant tilltrade mojliggors.

Den fortsatta framstdillningen

Regeringen har tidigare i denna proposition, med utgangspunkt i Varu-
mérkeskommitténs forslag, 1dmnat forslag till hur den nya varumaérkes-
lagen bor vara utformad. I den fortsatta framstillningen gors en
genomgang av hur den fOreslagna lagregleringen forhaller sig till
Singaporekonventionen om varumérkesratt.

Behovet av lagéndringar till f6ljd av konventionen &r relativt
begransat. Generellt dr det sa att flera av de fragor som omfattas av
konventionen i svensk rétt regleras pa forordningsniva; dessa fragor
behandlas inte ndrmare hdr. Det &r dock nddvéndigt att gora vissa
lagéndringar i forhallande till kommitténs lagforslag. I det foljande
behandlas dven de bestimmelser ddr konventionen foranleder lagénd-
ringar utdver de som omfattas av kommitténs forslag.

Vid PRV:s handldggning av varumirkesdrenden tillimpas &ven
forvaltningslagen (1986:223). Ocksd denna lag kommer darfor att
beaktas i det foljande nér det giller att bedoma om forfarandet i
varumirkesidrenden av olika slag stimmer dverens med forpliktelserna
enligt Singaporekonventionen om varumérkesritt. Detsamma géller
forstds annan relevant lagstiftning.
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15.3 Tillampningsomradet for Singaporekonventionen om  Prop. 2009/10:225

varumarkesritt — artikel 2

Regeringens bedomning: Inga dndringar behover goras i forslaget till
ny varumdrkeslag till f6ljd av artikel 2 i Singaporekonventionen om
varumirkesritt om konventionens tillimpningsomrade.

Promemorians bedomning 6verensstimmer med regeringens (se Ds
2008:28 5. 102 £.).

Remissinstanserna har antingen instdmt i eller inte haft ndgon erinran
mot promemorians beddmning. Patent- och registreringsverket (PRV)
har anfort att konventionen visserligen inte &r tillimplig pa
internationella registreringar enligt Madridsystemet, men att dessa regler
i den utstriackning det dr mojligt bor vara utformade pa samma sitt som
for nationella registreringsansokningar.

Skillen for regeringens bedémning: Fragan om konventionens
tillimpningsomrade regleras i artikel 2 i Singaporekonventionen om
varumdrkesritt. I artikel 2.1 anges att konventionen ska tillimpas pa alla
kinnetecken som kan registreras som varumirken enligt nationell rétt.
Vidare foljer av artikel 2.2 a att den ska tillimpas pa kéinnetecken for
savil varor som tjanster. Den valda konstruktionen skiljer sig fran vad
som giller enligt 1994 ars TLT, i vilken det specificeras vilka slags
kannetecken som den ar tillamplig respektive inte tillimplig pa.

Tillampningsomradet fér Singaporekonventionen om varumarkesrétt dr
alltsa mer generellt definierat och innebér att konventionsstaterna inte i
sina nationella rittsordningar far ha bestimmelser som star i strid med
konventionen for vissa sérskilda typer av kénnetecken. Om en
konventionsstat exempelvis accepterar registrering av hologram eller
ljud- och doftmérken ska registreringsbestimmelserna stimma overens
med konventionen. (Som framgar av nésta avsnitt kan det daremot stéllas
olika slags krav pa vilka handlingar som ska ges in beroende pa vilken
typ av varumérke det dr frdga om.) I detta sammanhang bor det vidare
uppmirksammas att de stater som dr anslutna till konventionen enligt
artikel 16 maste tillata registrering av varumirken for tjanster och for
sadana marken tillimpa de bestimmelser i Pariskonventionen som avser
varumérken for varor. Enligt artikel 2.2 b ska konventionen diremot inte
tillampas pa kollektiv-, kontroll- och garantiméarken.

Registreringsforfarandet enligt hittills géllande svensk ordning &r
utformat pa ett enhetligt sétt och gar till pa i princip samma sétt oavsett
vilket slags varumarke det ar fraga om. Det finns inte nagra sérregler for
registreringsforfarandet for vissa slags varumirken. Som konstaterades i
promemorian Overensstimmer alltsd den nuvarande varuméirkeslagen
(1960:644), VML, med artikel 2.

Regeringens forslag till ny varumérkeslag innebér inte nigra sakliga
fordndringar i detta avseende. Aven i den nya varumirkeslagen foreslas
registreringsforfarandet vara utformat pa ett enhetligt sétt oavsett vilket
slags varumirke registreringen avser. Den foreslagna regleringen stér
saledes 1 Overensstimmelse med artikel 2. Inga dndringar i forslaget till
ny varumdrkeslag behover darfér goras till foljd av artikel 2 i
konventionen.

317



Som PRV har anmirkt &ar konventionen inte tillimplig p& Prop.2009/10:225

internationella varumirkesregistreringar. Regeringen har i avsnitt 11.4
behandlat frdgan om hur regleringen avseende internationella
registreringar bor vara utformad. Regeringen har déarvid haft som
utgangspunkt att en enhetlig utformning av regleringen for
internationella och nationella registreringar bor efterstravas.

15.4 Formella krav pa en ansdkan om registrering —
artikel 3

Regeringens forslag: Den nuvarande bestimmelsen om krav pa
hemlandsbevis fors inte dver till den nya varumirkeslagen.

I 6vrigt behover inga éndringar goras i forslaget till ny varumaérkes-
lag till foljd av artikel 3 i Singaporekonventionen om de formella krav
som fér stillas pd en ansdkan om registrering.

Kommitténs forslag innebdr att det i den nya varumairkeslagen
foreskrivs att en sokande som dr hemmahorande i en stat som dr ansluten
till Pariskonventionen eller i en stat eller i ett omrade som &r anslutet till
WTO-avtalet ska vara undantagen fran kravet pa hemlandsbevis. Kravet
pa hemlandsbevis ska inte heller gélla om s6kandens hemland tillerkdnde
den som driver ndringsverksamhet i Sverige motsvarande formaner vid
ansokan om registrering i det landet. Forslaget behandlar inte
Singaporekonventionen och innehaller darfor inget undantag fran kravet
pa hemlandsbevis for en sokande vars hemland é&r anslutet till
konventionen (se SOU 2001:26 s. 453 1.).

Promemorians forslag overensstimmer i huvudsak med kommitténs,
dock med tilldgget att d&ven en sokande vars hemland 4r anslutet till
Singaporekonventionen om varumérkesrdtt undantas fran kravet pa
hemlandsbevis.

Remissinstanserna har inte haft ndgra synpunkter pa forslagen.

Skilen for regeringens forslag: I artikel 3 i Singaporekonventionen
om varumirkesritt anges vilka formella krav som far stéllas upp i
nationell ratt pa en ansdkan om registrering av ett varumérke.
Bestimmelserna i artikel 3 kompletteras av tillimpningsforeskrifter i
regel 3. I artikel 3.1 anges utforligt vilka uppgifter som en konventions-
stat far kréva att en ansokan ska innehalla eller som ska bifogas ansdkan.
Av artikel 3.4 foljer att en konventionsstat inte far stdlla upp nagra andra
krav i sin nationella lagstiftning.

En konventionsstat far kriva att det i ansbkan ldmnas vissa
upplysningar om s6kanden och eventuellt ombud (se artikel 3.1 a ii—vi). I
promemorian konstaterades att de nuvarande reglerna om detta i 17 §
VML och 9 § varumirkesforordningen (1960:648) (VMF) i sak
overstimmelser med artikel 3.1 a ii-vi 1 konventionen. Regeringen har
ingen annan uppfattning. I avsnitt 9.2.2 foreslar regeringen att dessa
bestimmelser ska tas in i den nya varumérkeslagen utan nagra éndringar
i sak. Nagra édndringar i de foreslagna bestimmelserna behdver inte
goras.
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Av artikel 3.1 a vii foljer att en konventionsstat far kriva att en
sokande som vill &beropa prioritet fran en tidigare ansokan, s.k.
konventionsprioritet, ska ge in en begdran om detta och den utredning
som &beropas till stod for begéran i enlighet med vad som fdljer av
artikel 4 1 Pariskonventionen. Vidare anges i artikel 3.1 a viii att en
sokande som aberopar prioritet for varor och/eller tjanster som visats pa
en internationell utstédllning, s.k. utstdllningsprioritet, ska uppfylla de
krav som stélls i nationell rétt.

Fréagan om prioritet har behandlats i avsnitt 9.9.2. Som konstaterades i
promemorian medfér konventionen inte négot behov av sakliga
andringar 1 de hittills géllande prioritetsbestimmelserna. Regeringens
forslag innebdr att dessa bestimmelser, som i1 huvudsak finns i
forordning, med vissa fordndringar fors Gver till den nya varumaérkes-
lagen. Inte heller dessa bestimmelser i forslaget till ny varumérkeslag
behover dndras till foljd av konventionen.

I artikel 3.1 a ix—xii finns bestimmelser om vilken dokumentation som
far krivas av sokanden vid registrering av olika slags varumirken. I
dessa bestimmelser hinvisas i huvudsak till tillimpningsforeskrifterna,
dir de matericlla reglerna aterfinns. Bestdmmelserna &r relativt
detaljerade och beskrevs ndrmare i promemorian. Generellt kan ségas att
konventionsstaterna har stérre handlingsfrihet att stilla upp regler nér det
giller vilka avbildningar etc. som ska ges in vid registrering av icke-
traditionella varumérken, exempelvis hologram, fargmérken och
ljudmirken (se regel 3.5 och 3.6). For mer traditionella varumérken samt
tredimensionella varumérken ar regleringen mer detaljerad (se regel 3.2—
3.4).

I svensk ritt finns bestimmelser om hur ett varumarke ska éterges i
17§ VML. Hér anges att market tydligt ska anges i ansokan. Denna
bestimmelse ar i Overensstimmelse med konventionen. Regeringens
forslag innebér att en i huvudsak motsvarande regel ska tas in i den nya
varumérkeslagen.

I 6vrigt finns i dag den ndrmare regleringen om hur ett skt varumérke
ska avbildas m.m. i varumirkesforordningen. Aven fortsittningsvis bér
dessa fragor regleras i forordningsform. Regeringen aterkommer darfor
till dessa fragor i samband med utfirdandet av férordningsbestimmelser
till den nya varumaérkeslagen.

Enligt artikel 3.2 far en ansokan avse registrering for flera olika varor
och/eller tjdnster, oberoende av om varorna eller tjansterna faller under
en eller flera klasser enligt Niceklassifikationen. Detta stimmer dverens
med vad som géller enligt svensk rétt i dag (se 17 § och 1 § tredje stycket
VML. Regeringens forslag till ny varumérkeslag innebdr inte nigon
fordndring i detta avseende.

Av artikel 3.4 foljer att konventionsstaterna inte far stilla upp nagra
krav pa en ansdkan som inte har stod i artikel 3.1, 3.3 eller 8 i
konventionen. Héar rdknas ockséa sérskilt upp fyra forbjudna krav. Av
relevans for svensk rétt dr forbudet i artikel 3.4 iv mot att konventionsstat
krdaver att en sokande ger in ett s.k. hemlandsbevis som visar att
varumirket har registrerats i en annan konventionsstat eller i en stat som
ar part till Pariskonventionen.

I dag giller enligt 28 § VML och 9 § tredje stycket VMF att en
utléndsk sdkande som inte bedriver nédringsverksamhet i Sverige ska visa
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att mérket &r registrerat for honom eller henne i hemlandet for de varor
ansOkningen avser hir i Sverige. Enligt 28 § andra stycket VML fér
regeringen, under fOrutsittning av Omsesidighet, foreskriva att forsta
stycket inte ska tillimpas betriffande viss frimmande stat. Siddana
foreskrifter har meddelats i forordningen (1970:495) om utldndska
varumdrken m.m., for stater som dr anslutna till Pariskonventionen, se 1
§. 1 paragrafen rdknas ocksé vissa stater upp sirskilt; samtliga dessa
stater dr emellertid numera anslutna till Pariskonventionen. Ett svenskt
tilltrdde till Singaporekonventionen om varumérkesrétt kraver att Sverige
déarutéver ocksa undantar sdkande fran stater som é&r anslutna till den
konventionen fran kravet pa hemlandsbevis.

Varumidrkeskommittén foreslog att bestimmelserna om bl.a.
hemlandsbevis skulle anges direkt i den nya varuméirkeslagen och inte
som i dag delvis finnas pa forordningsniva. I sak innebar kommitténs
forslag en viss fordndring satillvida att det, pd samma sétt som néir det
giller bestimmelserna om prioritet, i bestimmelsen uttryckligen angavs
att dven en sdkande som dr hemmahorande i en stat eller i ett omrade
som &r anslutet till WTO-avtalet skulle vara undantagen fran kravet pa
hemlandsbevis. Forslaget innehdll inte ndgon regel om att regeringen
under forutsdttning av Omsesidighet skulle f& meddela undantag fran
kravet pa hemlandsbevis for sokande frén en viss stat. I stdllet innehdll
kommitténs forslag en regel om att kravet pd hemlandsbevis inte skulle
gélla om sdkandens hemland tillerkdnde den som driver néringsverk-
samhet i Sverige motsvarande forméner vid ansdkan om registrering i det
landet.

Som framgatt krdver artikel 3 1 Singaporekonventionen om
varumérkesratt en saklig fordandring pa sd sétt att det inte dr mojligt att i
den nya varumairkeslagen foreskriva krav pad hemlandsbevis som tréaffar
en sokande fran en stat som é&r ansluten till den konventionen. Fragan &r
dock om det finns behov av att éver huvud taget behélla kravet pa
hemlandsbevis (férutom nar det ar fraga om s.k. telle quelle-registrering).
De flesta stater d4r numera anslutna till Pariskonventionen. Detsamma
géller i fraiga om WTO-avtalet. Eftersom sokanden fran samtliga dessa
stater dr undantagna fran kravet pa hemlandsbevis tillimpas den
nuvarande bestimmelsen i praktiken ndstan aldrig. Inte heller i de
undantagsfall dér bestimmelsen skulle kunna bli aktuell finns det nagot
behov av att fortséttningsvis stélla krav pa att hemlandsbevis ska ges in.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det i den nya varumairkes-
lagen inte bor tas in ndgon bestimmelse om krav pa hemlandsbevis.

Forbudet mot krav p& hemlandsbevis enligt Singaporekonventionen om
varumdrkesritt géller inte om sdkanden &beropar artikel 6quinguies i
Pariskonventionen och begir att varumirket ska registreras sasom det ar
registrerat i hemlandet (s.k. telle-quelle-registrering). Utformningen av
dessa regler, vilka har behandlats i avsnitt 14.5.2, paverkas dérfor inte av
konventionen.

I artikel 3.5 finns en bestimmelse om konventionsstaternas mojligheter
att krdva att bevisning ges in till registreringsmyndigheterna fran
sokanden. Bestimmelsen innebér att bevisning till stod for en uppgift i
en ansdkan far krdvas in endast om det finns rimliga skél att betvivla
uppgiftens riktighet.
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Varken i den nuvarande varumérkeslagen eller i forslaget till ny Prop.2009/10:225
varumirkeslag finns nagra bestdmmelser om vilken bevisning
registreringsmyndigheten far kriva in fran sokanden. Inte heller i
forvaltningslagen finns ndgra uttryckliga bestdmmelser som reglerar
fragan. Den begrinsning i ritten att kréva in bevisning som foljer artikel
3.5 stimmer dock vél dverens med vad som i dag géller enligt svenska
forvaltningsrittsliga principer. Négra sirskilda lagregler om detta behovs
darfor inte.

I ovrigt innebdr inte artikel 3.1-3.3 i Singaporekonventionen om
varumérkesritt nagot behov av é&ndringar 1 forslaget till ny
varumirkeslag.

Sammanfattningsvis kraver alltsa artikel 3 i konventionen att det gors
en saklig andring i kommitténs forslag till ny varumérkeslag pé sé sitt att
dven en sokande frdn en stat som &dr ansluten till den nu aktuella
konventionen undantas frdn kravet p& hemlandsbevis. I Ovrigt bor
bestimmelserna i sak utformas pa det sitt som kommittén har foreslagit.

15.5 Ombuds- och fullmaktsfragor — artikel 4

15.5.1 Svenska regler om ombud

Enligt 31 § VML ska en innehavare av ett registrerat varumirke ha ett i
Sverige bosatt ombud om innehavaren saknar hemvist hédr i landet.
Ombudet ska ha behorighet att foretrdda innehavaren i allt som ror
mérket. Om ombud saknas och rittelse inte vidtas efter foreldggande, kan
mirket komma att avforas ur registret. Varumérkeslagen innehaller
ddaremot inga ombudsregler for sékande i ett varuméarkesdrende for det
fall s6kanden saknar hemvist hér i1 landet.

I ovriga lagar pa det industriella rattsskyddets omrade finns
motsvarande bestimmelser om ombudskrav for innehavare som saknar
hemvist i Sverige (71 § patentlagen, 1967:837, 45 § monsterskyddslagen,
1970:485 och 11 kap. 1 § véxtforddlarrittslagen, 1997:306). Dessa
bestimmelser &r emellertid annorlunda utformade &n bestimmelsen i
31§ VML. Dels stéller bestimmelserna inte upp négot krav pa att
ombudet ska foretrdda innehavaren i allt som ror réittigheten. I stéllet ar
kravet endast att ombudet ska ha behdrighet att ta emot delgivning av
stdimning, kallelser och andra handlingar i mal och &renden rdrande
rittigheten, med undantag for stimning i brottméal och foreldggande for
part att infinna sig personligen infor domstol. Dels riskerar rittigheten
inte att avforas ur registret om innehavaren inte har ndgot ombud. [ stéllet
foreskrivs att delgivning i en sadan situation kan ske genom att
handlingen sénds till den adress till innehavaren som finns antecknad i
det aktuella registret. Om en fullstédndig adress inte finns antecknad, kan
delgivning i stéllet ske genom att handlingen halls tillgédnglig hos
registreringsmyndigheten och genom att ett meddelande om detta och om
handlingens huvudsakliga innehéll kungors.

I de oOvriga lagarna pd det industriella rattsskyddets omréde finns
dessutom bestdmmelser om ombud for sokande som saknar hemvist i
Sverige (12 § patentlagen, 12 § monsterskyddslagen och 5 kap. 4 §

vaxtforadlarrittslagen). Av dessa bestimmelser framgar att en sokande 11



utan hemvist i Sverige far foreldggas att stilla ombud for sig. Ombudet Prop. 2009/10:225

ska ha hemvist i Sverige och behdrighet att ta emot delgivning i drendet.
Om foreliggandet inte f6ljs far delgivning ske genom att handlingen
sands till sokanden under dennes senaste kdnda adress.

15.5.2 Tidigare dverviganden av ombudskrav

Nér den nuvarande varumérkeslagen infordes utformades bestimmelsen
om ombudskrav for innehavare som saknar hemvist hér i landet sé att
bestimmelsen i stort aterspeglade da géllande rétt (prop. 1960:167 s. 159
f.). En av de dndringar som gjordes var pafoljden for underldtenhet att
anméla ombud. Tidigare hade i det ldget domaren kunnat utse ombud.
Den nya bestimmelsen innebar i stdllet att mirket i ett sddant fall
avfordes ur registret. Niar den nuvarande patentlagen infordes bestdmdes
att man i forhallande till vad som tidigare gillt skulle begridnsa kravet pa
ombudets behdrighet. Tidigare hade kravts att ombudet skulle ha
behorighet att svara for patenthavaren i allt vad patentet angick. I den
nuvarande patentlagen begrinsades dock den behdrighet som krévs till
att avse delgivning rérande patentet. Detta motiverades i forarbetena med
att behovet av ombud for en utomlands boende patenthavare begrinsar
sig till fall da nidgon vill fora talan mot patenthavaren vid domstol. Det
anfordes att det i sddana situationer av praktiska skél ar erforderligt att
det finns nagon inom riket som dr behorig att ta emot delgivning av
stimning och andra meddelanden fran domstolen (prop. 1966:40 s. 244
f.). Tidigare hade vidare gillt att domaren efter anmélan kunde utse ett
nytt ombud for det fall ombudet flyttat utom riket eller annars inte langre
hade kvar sin befattning och innehavaren inte anmailt nytt ombud. Mot
bakgrund av den begrinsning av kravet pa behorigheten som infordes i
patentlagen ansags som en ldmpligare 16sning att i dessa fall ge en
mojlighet att delge handlingarna i drendet i forenklad ordning.

Motsvarande dndringar av ombudsbestimmelsen for innehavare som
saknar hemvist i Sverige som skett pa patentrittens omrade har ocksé dgt
rum pa monsteromradet (prop. 1969:168 s. 254 f) och pé
vaxtforadlarrattsomradet (prop. 1971:40 s. 154 £.).

Den 1 januari 2001 dndrades i vissa avseenden bestimmelserna om
ombudskrav for sékande i patentlagen och véxtforadlarrattslagen (prop.
2000/01:13). Bakgrunden var att Europeiska kommissionen hade
overldmnat en formell underrittelse till Sverige. I underrittelsen angav
kommissionen att bestdmmelserna om ombudskrav for sokande i
patentlagen var oférenliga med det davarande EG-fordragets regler om
fri rorlighet for tjanster och etableringsfrihet. Fragan behandlades i
departementspromemorian Ombudskrav, prioritet och elektronisk
ingivning — ndgra fragor om patent och vaxtforadlarrétt (Ds 2000:30). I
promemorian noterades att praktiska hansyn 1&g bakom 12 § patentlagen,
som enligt ddvarande lydelse inne