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Kapitel 1

Inledning

1.1 Allméant

Varumérkesratt dr den del av den juridiska vérlden som faller in under immateri-
alratt. De framsta omradena inom immaterialritten dr varumérkesrétt, firmarétt,
patentratt, monsterskydd och upphovsratt och de &r samtliga lagfista inom sitt
respektive omrade. Réttigheterna som uppkommer genom immaterialriattens lagar
handlar om rattsskydd for intellektuella prestationer och kédnnetecken som syftar
till att ge skydd mot kopiering, otillaten efterbildning och annat utnyttjande utan
samtycke.!

Immaterialratter ges generellt sett inte for evig tid, istéllet finns en viss tids-
begriansning for exempelvis patent- och upphovsriatt som faller in under intel-
lektuella prestationer. Samma behov av tidsbegransning finns inte for ratten till
kinnetecken, dir varumiirken ingar. Kinneteckensritt kan i princip vara for evigt.?

Réttigheten till att registrera sérskiljande ké&nnetecken &r inte obegrédnsad i
tid och rum utan ar férenad med en forpliktelse att faktiskt anvéinda det aktuel-
la registrerade varumérket. Konkurrensen dr stor mellan féretag och méjligheten
att komma pa nya sérskiljande kénnetecken &r knappast obegriansad, vilket gor
ett anvindningskrav befogat. Ett varumérke ar ofta forenat med stora ekono-

miska véirden for foretag och kan vara av avgorande betydelse for ett foretags

'Bernitz, UIf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, monster,
varumdrken, namn, firma, otillborlig konkurrens/, 2013, s. 1.

2Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 2.



overlevnad.?

Reglerna om anvéndningstvang i den internationella ratten, EU-rdtten och
i den svenska rdtten behandlar varumérkets forandrade utseende. Detta vicker
fragan om anvéndning av det &dndrade kénnetecknet uppfyller kravet pa verk-
ligt bruk av det ursprungliga varumérket. Det kan leda till en svar gransdragning

huruvida en dndring ér tillaten eller inte i enlighet med anviindningstvangets krav.?

1.2 Uppsatsens syfte och fragestillningar

Syftet med denna uppsats dr att utreda anvindningstvanget i varumérkesrétten
och mojligheten till anvindning av varumaérke i dndrat utférande. For att uppfyl-
la syftet ska anvandningstvangets krav for verkligt bruk och sdrskiljningsformaga
redogoras for. Som utgangspunkt ska ett varumérke anvindas i den utformning
det ar registrerat. Det finns ett undantag i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML som stadgar
att en dndring &r tillaten om den endast avser detaljer som inte forédndrar mérkets
sdrskiljningsformaga. Den svara fragan blir att faststélla var griansen gar mellan
tillatna och otillatna éndringar enligt ndmnda lagrum. Foljande fragestéllningar

ligger till grund for denna uppsats:

e Hur fungerar anvindningstvanget i varumérkesrétten?
e Hur uppfylls ”verkligt bruk” och ”sérskiljningsféormaga”?

e Var gar gransen mellan tillaten och otillaten dndring?

1.3 Avgransningar

Anvéndningstvang i varumérkesriatten med inriktning pa tillatna och otillatna
andringar utgor endast en del av det problematiserade omradet. Till foljd av be-
gransat utrymme i detta arbete kommer endast registrerade, alltsa ej inarbeta-
de, varumérken hér i Sverige samt EU-varumérken att behandlas. Firmalagens
(1974:156) liknande bestdmmelser om anvéndningstvang kommer inte att behand-

las och uppsatsen skrivs inte ur ett konkurrensréttsligt perspektiv.

3Levin, Marianne: Ldrobok 4 immaterialritt: upphovsrdtt, patentrditt, monsterritt,
kanneteckensrdtt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 378.
40lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 38 ff.



Vidare finns inte utrymme for djupdykning i anvéndningstvangets alla de-
taljer. Detta arbete kommer inte att behandla hdvningsforfarandet i detalj, be-
visfragor eller vem taleritt tillkommer. Andring av registrerade varumérken ror
sig fraimst om &ndring av varumérkets utseende och dndring av varuslag. Den hér
uppsatsen begréansas till att omfatta dndring av varumérkets utseende och kom-
mer inte att ta upp dndring av varuslag. I anslutning till anvindningstvanget finns
mojlighet till partiell hdvning i 3 kap. 4 § VML, men tyngdpunkten kommer ligga
vid bestdmmelsen i 3 kap. 2 § VML.

Da fokus kommer ligga pa utvecklingen ur ett svenskt perspektiv kommer in-
ternationella regelverk redogoras for i den utstrickning anvéndningstvanget kom-
mer till uttryck. Foljaktligen kommer inte samtliga internationella regleringar inom
varumérkesritten att behandlas, det kommer istéllet att ske efter utrymme och
behov for att klargora géllande rétt.

Det finns inte mojlighet att gora en uttommande redogorelse for samtli-
ga avgoranden som kan vara av betydelse for gransdragning mellan tillatna och
otillatna &ndringar. Fokus kommer ligga pa att belysa de principer och metoder

som ar vigledande i sammanhanget.

1.4 Teori och metod

Uppsatsen utgar fran en rattsdogmatisk metod dér relevanta rattskéllor kommer
att granskas ur ett rattskritiskt perspektiv for att uppfylla uppsatsens syfte samt
besvara namnda fragestéllningar. Den réttsdogmatiska metoden lampar sig bést
for att kunna genomfora granskningen som efterstridvas i uppsatsen. Géllande
ratt kommer att redogoras for, dels genom forarbeten och lagtext, och dels ge-
nom praxis och doktrin som klargor réittslaget. For att besvara stallda fragor och
for att uppfylla uppsatsens syfte forutséitts viss redogorelse for praxis. Fokus lig-
ger pa svensk rétt vilket innebér att redogorelse for aktuell EU-rétt dr befogat
da omradet &r starkt influerat av det europeiska samarbetet samt internationella
overenskommelser. Detta gor att det utéver svensk praxis &ven ar intressant med

europeisk praxis som végledning for den svenska rattens utveckling.



1.5 Material och forskningslige

Det framsta materialet som ligger till grund for denna uppsats ér férarbeten och
lagtext. Nér dessa inte ger tydlig vigledning for tolkning och metod att besvara
stallda fragor har praxis och doktrin anvénts.

NIR &r en tidskrift som &gs av en forening vars medlemmar utgors av de nor-
diska foreningarna for industriellt réttsskydd och upphovsratt. Tidskriften ldses
och anvands av praktiker vid immaterialréttsliga byraer och hanvisas flitigt till av
vilrenommerade forfattare av juridiska verk samt av Hogsta domstolen.

Aktuell forskning pa omradet utgors av vil ansedda professorer och jurister,
dock &r forskningen i begrinsad omfattning vilket far tas i beaktande vid drag-
na slutsatser. Daremot &r forskningen vial genomford och exempelvis har Kempas
kommit ut med en uppdaterad version av sin forsta analys som gavs ut for snart
tio ar sedan.’

I denna uppsats hénvisas till jur.kand. Olaussons examensarbete vid Stock-
holms universitet. Examensarbetet bedoms i denna uppsats vara likvérdigt med
ovrig publicerad doktrin pa omradet da den &r utgiven av Institutet For Immate-
rialrdtt och Marknadsratt vid Stockholms Universitet. Dess publicering ér Levins
fortjanst da hon som handledare till Olausson ansag examensarbetet omfattande

och noggrant utfort.

5Kempas, Tobias: ” Anvindningstvang och #ndringsomfang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
559-585.



Kapitel 2

Anvandningstvang i

varumarkesratten

2.1 Inledning

Detta kapitel kommer att redogora for principen om anvéndningstvang i varumérkes-
riatten, dess tillkomst och bakgrund, hur anvéndningskraven uppfylls och hur
anvandningstvanget gors géllande ifraga om hévning. Vidare kommer undanta-
get 1 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML géllande tillatna dndringar att behandlas. Det
har kapitlet ror de svenska reglerna om anviandningstvang, se nésta kapitel for

internationella regleringar.

2.2 Principens inneboérd

Anvindningskravet kommer till uttryck i 3 kap. 2 § VML och gar under bendmningen
anvandningstvang. Ordet anvindningstvang aterges inte uttryckligen i lagpara-
grafen utan begreppet utgor en vedertagen bendmning som dven kan utldsas av
forarbeten och doktrin.®

Grunden ar att ett varumérke maste brukas, uppfylls inte anvandningskravet
kan rattigheten darmed ga forlorad. I takt med att dagens informationsfléde ac-
celererar blir det allt viktigare for konsumenter att kunna orientera sig bland

varor och tjanster och for foretag att kunna utmérka sig med hjélp av sarskiljande

6Se exempelvis prop. 2009/10:225 s. 209.



kénnetecken. Det ar en grundldggande funktion for varuméarkesratten att mojliggora
den hir typen av individualisering.”

Olausson betonar att det ddremot inte dr befogat att lata néringsidkare ha re-
gistrerade varumérken som inte anvénds. Med hjéalp av regeln om anvéandningstvang
forverkas ratten till registrerade varumérken om kraven pa anvindning inte &r upp-
fyllda. Det kan rora sig om ett en gang anvant kédnnetecken men som inte ldngre
brukas eller ett aldrig anvint registrerat kinnetecken.®

Principen om anvédndningstvang aktualiseras nér nagon part vill gora géllande
hdvning av ett registrerat varumérke. Skél fér hdvning ska enligt huvudregeln ha
funnits redan vid registreringstidpunkten och kan da exempelvis rora sig om att
varumérket saknade sérskiljningsformaga men som av nagon anledning forbisags
av PRV vid granskningen.’

Anvéandningstvanget utgor ett av fyra undantag som finns till bestdmmelserna
om hévning vilket foljaktligen ror sig om skél uppkomna efter registreringstidpunk-
ten. For att undantaget ska bli tillaimpligt krévs att ett varumérke inte har anvints
under de senaste fem aren och att varumérkesinnehavaren inte kan visa pa giltiga
skél till underlatenheten att anvéinda mérket, 3 kap. 2 § VML.

Skulle ett varumérke vara registrerat for flera varor och anvéndning endast
forekommit for vissa av dessa kan registreringen hévas ifraga om de varor for vilka
anvandning inte férekommit, sa kallad partiell hdvning. Partiell hivning ska inte
behandlas nérmare i denna uppsats.!'®

Har anvindning pabérjats inom tre manader fore ansékan om hévning lamnas
in ska anvéindningen inte tas i beaktande om varuméarkesbruket endast paborjats

efter kiinnedom om att ansékan om hivning kan komma att limnas in.*!

"Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, monster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 8.

8Olausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 39.

9Lofgren, Christer m.fl.: Bonnier ledarskapshandbicker. Varumdrken, november 2013, 4.7|3.

OLevin, Marianne: Ldrobok i immaterialrdtt: upphovsrdtt, patentrdtt, mdonsterritt,
kdnneteckensrdtt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 484.

UBernitz, Ulf m.fl.: Immaterialrdtt och otillbérlig konkurrens: [upphovsritt, patent, minster,
varumdrken, namn, firma, otillborlig konkurrens], 2013, s. 304.



2.3 Historia

Ett varumérkesskydd ger innehavaren ensamrétt till sitt kénnetecken och hindrar
annan én innehavaren att anvénda ett med varumérket forvéixlingsbart kéinnetecken.
Det ar dock begriansat till varor av samma slag vilket innebéar att en annan
naringsidkare skulle kunna anvénda samma varumérke om det faller in under
en annan kategori av varor eller tjénster. Det finns som tidigare ndmnts ingen
tidsbegransning for innehav av varumérkesrattigheter, men for att uppratthalla
en registrering maste den foérnyas vart tionde ar for att bibehallas.!?

Den svenska varumérkeslagstiftningen grundar sig pa nordiskt samarbete som
framarbetades under 1960-talet. Samarbetet kom att foréindras nagot ar 1991 da
Danmark anpassade sin varumérkeslag till géllande harmoniseringsdirektiv fran
EU.13 Sverige och 6vriga nordiska linder fick under samma tid genom EES-avtalet
anpassa sina varumirkeslagar till EU-direktivet.'4

For svensk del skirptes reglerna om anvandningstvang i varumérkesratten
avsevirt genom EES-avtalet och ikrafttrddandet av 1992 ars lagéndringar. Ti-
digare riackte det att varumérket hade anvénts en enda gang for att uppfylla
anvandningstvanget. [ samband med lagdndringarna var inte det gamla anvindnings-
tvanget langre tillrickligt langtgaende vilket gor att tidig praxis rérande anvandnings-
tvanget inte dr helt aktuellt.!

Déremot framgar det av forarbeten till den gamla varumérkeslagen att det
redan forelag Overensstammelse i forhallande till VmDir ifraga om det tillatna
andringsomfanget vilket innebér att praxis rorande tillatna dndringar fortfarande
ar av relevans.!©

Den 1 juli 2011 tridde den nya varumérkeslagen i kraft, med endast fa nyheter
rorande anvindningstvanget. En fordndring vird att namnas ar att anvéindnings-
tvanget numera finns i 3 kap. 2 § VML. Anvindningstvanget framgick tidigare av
tva paragrafer, 25 a och b §§ VML, vilket kan vara bra att ha i atanke vid ldsning

av #ldre doktrin och praxis.!”

2Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialritt och otillbérlig konkurrens: [upphovsritt, patent, minster,
varumdrken, namn, firma, otillborlig konkurrens/, 2013, s. 248.

13Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialrdtt och otillbérlig konkurrens: [upphovsritt, patent, monster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 249.

14Prop. 1992/93:48 s. 32 och 98.

15Prop. 1960:167 s. 149.

16Prop. 1992/93:48 s. 99.

17Prop. 2009/10:225 s. 210.



2.4 Verkligt bruk

Enligt 3 kap. 2 § 1 st. VML far en registrering hévas om varumérkesinnehavaren
inte har gjort verkligt bruk av varumérket i Sverige for de mérken det registrerats
for inom fem ar efter den dag registreringen fullgjorts eller inom en period av fem
ar i f6ljd. Den grundldggande tanken bakom skydd av varumérken &r att skyd-
det endast &dr befogat om varumérket faktiskt anvands. Varumérkesratten bygger
pa uppfattningen att ndringsidkare &r i behov av sérskiljande kénnetecken for att
halla isér sina varor eller tjdnster fran andra néringsidkares likartade varor eller
tjanster. Skulle varumérket ifraga inte lingre anvéndas finns det inte heller nagot
behov av skydd. Eftersom anvéndning inte kan vara ett krav redan vid registre-
ringstidpunkten uppstar kravet av naturliga skél vid en senare tidpunkt. Har inte
varumirket utgjort verkligt bruk under en feméarsperiod ar det hivningsbart.!®

For att faststélla om verkligt bruk har forekommit tas hansyn till vilka varor
eller tjanster registreringen innehaller och hur omfattande anvindning det krévs
for att skapa eller uppratthalla andelar pa aktuell marknad for dessa. For att
utgora verkligt bruk ska syftet ha varit att bibehalla marknadsandelar, det racker
inte att ha anvant kéinnetecknet enbart i syfte att uppréatthalla registreringsskyd-
det.1?

Det forekommer att néringsidkare registrerar sa kallade defensivmérken i syfte
att utvidga det egna skyddsomfanget for varumérket och i syfte att hindra andra
naringsidkare fran att komma in pa en bredare marknad. Det ror sig antingen om
registrering av varumérken som liknar det egna kénnetecknet eller om registrering
for fler varuklasser dn som faktiskt anvands. Som Olausson skriver strider den hér
typen av forfarande mot det bakomliggande syftet med skydd av varumérken. Har
spelar anvandningstvanget ut sin rétt och kdnnetecknet som inte anvinds ligger
till grund fér hiivning eftersom det inte uppfyller kravet pa verkligt bruk.2’

Vad som faktiskt utgor verkligt bruk dr inte alltid enkelt att faststélla, enligt
Bernitz m.fl.2! Om ett varumiirke anviinds med dndrat utseende eller i annan form
kan det endast rora sig om verkligt bruk om avvikelsen utgor smérre detaljer som
inte forandrar mérkets sarskiljningsformaga, 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Reglering

gillande giltig underlatenhet kommer att redogoras for nedan.

181 6fgren, Christer m.fl.: Bonnier ledarskapshandbécker. Varumdrken, november 2013, 4.75.

YBernitz, Ulf m.fl.: Immaterialrditt och otillbérlig konkurrens: [upphovsritt, patent, monster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 304.

200lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 38 ff.

21Bernitz, UIf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 304.



For att ett varumérke som anvénds i andrat utforande ska anses vara tillaten
krévs, utover tidigare ndmnda krav, att det inte ror sig om forandrade forhallanden
for sérskiljningsformagan for det ursprungliga kénnetecknet samt att ovriga krav

for verkligt bruk dr uppfyllda.??

2.5 Sarskiljningsférmaga

En grundlaggande forutsidttning att fa registrera ett kéinnetecken &r att mérket be-
sitter sarskiljningsformaga. Kravet pa sarskiljningsformaga kan endast bestammas
utifran en redan existerande marknad dér likartade varor redan finns. Sérskiljnings-
formagan bestdams alltsa utifran formagan att tydligt sdrskilja kdnnetecknet fran
andra liknande varor och tjénster pa marknaden. Som Maunsbach och Wen-
nersten betonar handlar det inte om att skapa ett konstnérligt eller annorlunda
kénnetecken, utan om kannetecknets formaga att sticka ut i férhallande till likar-
tade varumérken.??

Sarskiljningsformaga ar lagstadgat i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § VML. Bernitz
m.fl. namner tva skil vilka betonar nédviandigheten av ett krav pa sédrskiljnings-
formaga. Dels kan endast kdnnetecken med sérskiljningsformaga individualisera
varuméarkesinnehavarens varor och tjanster och dels &dr det inte onskvért att en-
samratt ska ges for varumérken som endast dr beskrivande. Beskrivande kdnnetecken
ar de som endast aterger varans art eller beskaffenhet och som dérmed i princip ald-
rig kan vara sérskiljande i varumérkesrattsligt hinseende. Beskrivande kidnnetecknen
kan inte uppna varuméarkesskydd da krav pa sérskiljningsférmaga foreligger redan
vid tidpunkten for ansckan om registrering, till skillnad fran kravet pa verkligt
bruk som uppstar vid en senare tidpunkt.?*

Nér stéllning ska tas till huruvida ett kdnnetecken har erforderlig sérskiljnings-
formaga eller inte tas utgangspunkt i den relevanta malgruppens uppfattning.
Nér det handlar om mérken som avser varor eller tjanster avsedda for den breda
allménheten ska malgruppen antas vara normalt informerad och medveten ge-
nomsnittskonsument. Darutover ska hénsyn tas till alla relevanta omsténdigheter

i varje enskilt fall.?

22Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: Grundliggande immaterialritt, 2011, s. 136.

23Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika: Grundliggande immaterialritt, 2011, s. 124.

2Bernitz, UIf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillborlig konkurrens/, 2013, s. 269.

%Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 270.
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2.6 Giltig underlatenhet

En varumérkesinnehavare kan fa sitt kdnnetecken héavt till foljd av utebliven
anvindning. For att huvudregeln ska séttas ur spel kréavs att undantaget i 3 kap.
2 § 2 st. VML foreligger, ndmligen giltig underlaten anvindning av mérke. I 3 kap.
2 § 2 st. 1 p. VML stadgas att ett varumérke som anvénds i annan form &n den
registrerade likstélls med giltig underlatenhet om &dndringen endast avser detaljer
och som inte fordndrar mérkets sérskiljningsformaga.

Enligt Kempas ar varumérkets huvudsakliga syfte, fran konsumenternas syn-
punkt, att enkelt kunna avgora en varas ursprung. En konsument ska kunna
ges garanti och visshet fran vilket foretag en vara hérstammar. Om det trots
ifragasatt anvindning inte forekommer forvaxlingsrisk och varan fortfarande be-
sitter sarskiljningsformaga, kan anvandningstvanget anses uppfyllt trots skillnader
mellan det registrerade varumérket och det anviinda mirket.

Som Kempas poédngterar i sin artikel dr lagstiftaren inte helt omedgorlig,
utan tar hédnsyn till att varumérkesinnehavaren kan komma att vilja d&ndra va-
rumaérket vid dess faktiska anvéindning. Det kan handla om att modernisera farger,
typsnitt eller liknande. Alltsa leder inte all anvandning i dndrat utforande till
forverkande av réattigheten men det dndrade utforandet far som sagt inte dndra
miirkets sirskiljningsformaga.?”

Problemet blir att veta var gransen ska dras for tillatna och otillatna &ndringar
enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Ur lagparagrafens ordalydelse ges inte mer ledning
an det nagot oklara ”om éndringen endast avses detaljer” vilket ger rattstillamparen
storre tolkningsutrymme.

Kempas utredde fragan forsta gangen i NIR ar 2005. Han kunde da konstate-
ra att det i davarande réittslige radde motstridiga uttalanden i forarbeten, praxis
och doktrin nér det skulle anses foreligga verkligt bruk vid anvindning av mérke i
fordndrad form. Kempas stéllde sig da fragande till om det fanns nagra generella
principer att beakta vid tillimpning och tolkning av undantagsregeln.?

I sin forsta artikel kom Kempas fram till foljande. Anvindningstvanget ar upp-
fyllt om det registrerade varumérket erhaller sarskiljningsférmaga, om de sérskiljande

egenskaperna &ven tillfaller det anvinda mérket samt om det anvinda mérket inte

26Kempas, Tobias: ” Anvindningstvang och éndringsomfang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
583.

2"Kempas, Tobias: ” Anvindningstvang och dndringsomfang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
559.

28Kempas, Tobias: ” Anviindningstvang och #ndringsomfang”, NIR, 2005, s. 135.
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besitter andra sérskiljande egenskaper som saknas i det registrerade varumérket.
Vidare kunde han lata konstatera att ju storre sarskiljningsformaga hos det regi-
strerade varumiirket desto stérre #indringsomfang tillats.?

Bedomningen, av huruvida ett kdnnetecken i &ndrat utférande ska anses
utgora verkligt bruk av det ursprungliga registrerade mérket, ska ske genom gransk-
ning av horselintryck, synintryck och/ eller forestéllningsbilder som kédnnetecknet

ger.3Y

2.7 Héavning av registrering

Innan den nya varumérkeslagen tradde i kraft ar 2011 fanns det endast ett tillampligt
havningsforfarande, ndmligen att driva ett vanligt mal vid en tingsritt. Genom den
nya lagen tillkom ytterligare en mojlighet att hidva en registrering, ett alternativ
som gors genom en ansdkan om administrativ havning hos PRV .3!

Det kridvs att nagon inleder ett forfarande om hévning, PRV bevakar inte
anviandning av varumérken pa egen hand. Vanligtvis inleds talan om hévning pa
grund av underlaten anvindning nér en anstokan hos PRV om registrering av ett
varumiérke avslas till foljd av att en dldre registrering hindrar den nya.3?

Det nya forfarandet att kunna vénda sig till PRV syftar till att underldtta
hévning av registreringar som &nda fallit i glomska och som inte skulle leda till
stridigheter vid en havningstalan. Det &r onskvért att enkelt rensa registret fran
varumérken som inte anvénds och som dérmed inte ska vara féremal for en-
samratt. Ostridiga drenden &r enligt lagstiftaren onddiga att driva vid allmén
domstol och ddrmed béttre limpade att handhas av PRV. Av réittssidkerhetsskal
far havningsfragan dock forvisas till domstol om det skulle uppsta meningsskilj-
aktigheter.3

Lagstiftaren tror sig &ven kunna komma till bukt med problem med defen-
sivregistreringar genom det nya alternativa hévningsforfarandet som tillkommit
genom den nya VML. Med den nya mer kostnadseffektiva och snabba méjligheten
till havning tror lagstiftaren att sokanden fortsdttningsvis istéllet registrerar ut-

efter en mer hallbar framtidsutsikt och endast registrerar efter verkligt ténkt

29Kempas, Tobias: ” Anviindningstvang och dndringsomfang”, NIR, 2005, s. 163.
3ONJA 1991 s. 619 (BIGMAC).

31Prop. 2009/10:225 s. 220.

32Prop. 2009/10:225 s. 216.

33Prop. 2009/10:225 s. 221.
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anvandningsomrade. Detta bidrar till en mer sund och effektiv konkurrens mellan
foretag och &r i led med bestimmelsens syfte.34

Vill man héva en EU-registrering véinder man sig istéllet till registrerings-
myndigheten OHIM i Alicante.3?

34Prop. 2009/10:225 s. 221.
35Lofgren, Christer m.fl.: Bonnier ledarskapshandbécker. Varumdrken, november 2013, 4.7|2
ff.



Kapitel 3

Internationella regelverk

3.1 Inledning

Den svenska varumérkeslagstiftningen ar ett resultat av ett omfattande lagstift-
ningssamarbete i Norden pa 1960-talet. Likheter i varumérkeslagstiftning stréicker
sig langt utanfér Nordens grianser, diar Pariskonventionen fran ar 1883 har haft
stor betydelse. Sveriges medlemskap i EU har paverkat svensk lagstiftning genom
varumaérkesréttsliga direktiv och forordningar vilket har lett till ett skérpt krav
pa anviandning av varumérken. Nedan kommer en kortare redogorelse for rele-
vanta internationella regleringar som &ar av betydelse for anvindningstvanget i

varumérkesritten.36

3.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen fran ar 1883 &r enligt Levin den viktigaste internationella kon-
ventionen inom varumérkesrittens omrade. Konventionen handlar om industri-
ellt rattsskydd och ger uttryck for en princip om territorialitet och laran om va-
rumérkets universalitet. Med konventionen foljer en forpliktelse att respektera ett
i utlandet registrerat varumirke for att forhindra varumirkesstolder.37?

I manga léinder varlden 6ver rader stora likheter mellan varumérkeslagstiftningar

36Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialritt och otillbérlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 250.

37Levin, Marianne: Ldrobok i immaterialrdtt: upphovsritt, patentrdtt, monsterritt,
kdanneteckensrdtt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 387.

13
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vilket har sin grund i Pariskonventionens tillkomst redan pa slutet av 1800-talet.
For att konventionen ska bli tillamplig i ett medlemsland kréavs dels att ett land
har anslutit sig till konventionen och dels att landet ifraga har ett registreringssy-
stem for varumirken.3®

Pariskonventionen innehaller detaljerade bestdmmelser men innehaller ingen-
ting rorande anvindningstvanget i sig, men i art. 5.C.1 medges att medlemslénderna
kan ha nationella regler rorande anvéndningstvang. Enligt Pariskonventionen ska,
om sadana regler finns, skélig tid ges innan hédvning kommer pa tal. Méarkens even-
tuella dndringsomfang tas upp i art. 5.C.2 som séger att sa lange det ursprungliga

miirket inte har dndrat i karaktéir ska det inte kunna leda till hivning.3?

3.3 Europeisk varumérkesritt

3.3.1 Europeiska varuméirkesdirektivet

VmDir ser till att EU-ldndernas nationella varumérkeslagar &r harmoniserade,
vilket innebéar att d&ven anvidndningstvanget dr foremal for harmonisering. I lik-
het med den svenska bestdmmelsen om anvindningstvang framgar av art. 10.1
VmDir att om en innehavare inte har gjort verkligt bruk av varumérket i med-
lemsstaten inom fem ar kan kénnetecknet bli foremal fér hdvning. Det tillatna
andringsomfanget framgar av art. 10.2.a VmDir.

For att verkligt bruk ska vara uppfyllt vid anvindning av mérke i dndrat
utforande krévs att mérkets sirskiljande egenskaper inte har forandrats. Det hér
ses som en kodifiering av Pariskonventionens bestdmmelse om tillatna dndringar i
art. 5.C.2.40

3.3.2 Europeiska varumérkesférordningen

EUVmF triadde i kraft i mars 1994 och har sedan dess mojliggjort registrering av

varumarken som tacker hela EU-omradet. Dess framtradande funktion sattes dock

38Bernitz, UIf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillborlig konkurrens], 2013, s. 250.

390lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 40.

40Qlausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 41.
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forst i bruk ar 1996 nir OHIM boérjade ta emot ansokningar for gemenskapsva-
ruméarken. Ett gemenskapsvarumérke ar ett kdnnetecken med giltighet i hela EU,
vilket alltsa inkluderar Sverige.!

Gemenskapsvarumérken kan endast uppna skydd genom registrering. Detta
sker antingen hos OHIM, art. 6 EUVmF, eller genom anstkan hos en nationell
registreringsmyndighet vilket i Sverige &r PRV, art. 25 EUVmF. OHIM inréttades
som ett led i mojligheten till att ha EU-varumérken och verksamheten ar beldgen
i Alicante i Spanien.*?

Regler om anvindningstvang framgar av art. 15.1 EUVmF och é&r i princip
identiska med de i VmDir. Art. 15.1 EUVmF stadgar att innehavaren ska ha gjort
verkligt bruk av mérket i gemenskapen inom en femarsperiod efter registreringen,
till skillnad fran art. 10.1 VmDir som sdger verkligt bruk i medlemsstaten. Kra-
vet pa verkligt bruk av EU-varumérke uppfylls sa snart kéinnetecknet har anvénts
nagonstans i EU. Med andra ord behover inte anvindningstvanget uppfyllas i varje
land, vilket &r ett betydligt mildare krav &n nationella registreringar i EU. Reg-
lerna om &ndringsomfang ér helt identiska i EUVmFE och VmDir. Skulle mérket
i &ndrat utforande falla inom det tillatna dndringsomfanget och dérmed uppfylla

anvindningstvanget foreligger inte grund for hiivning.*3

“levin, Marianne: Ldrobok i immaterialrdtt: upphovsritt, patentrdtt, monsterritt,
kdanneteckensrdtt i Sverige, EU och internationellt, 2011, s. 382.

42Bernitz, Ulf m.fl.: Immaterialritt och otillborlig konkurrens: [upphovsritt, patent, ménster,
varumdrken, namn, firma, otillbérlig konkurrens], 2013, s. 263.

43Qlausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 42.



Kapitel 4

Rattsfall

4.1 Inledning

Som tidigare ndmnts kravs det att en taleberdttigad part ansdker om hévning
av ett registrerat varuméirke, antingen genom en stdmningsansokan eller direkt
hos PRV. Uppstar meningsskiljaktigheter vid upphévning av registrering hos PRV
far tvisten losas i allmédn domstol. Praxis rorande talan om hévning pa grund av
underlaten anvindning har under den tidigare lydelsen av VML varit begréinsad,
atminstone i forhallande till antalet varumérkesregistreringar som existerar. Enligt
Olausson har detta tva orsaker: dels anvinds forfarandet som en yttersta atgérd
nér alla andra forhandlingar visat sig verkningslosa, och dels har féretag troligtvis
dragit sig for att fora process i allmédn domstol da detta vanligtvis for med sig
stora kostnader.**

Nedan foljer nagra utvalda réttsfall som &r av relevans for uppsatsens syf-
te och fragestillningar. Samtliga réttsfall beror bestdmmelsen i 3 kap. 2 § 2 st.
1 p. VML om tillatna &ndringar. De &ldre réttsfallen berér samma bestdmmelse
i gamla varumérkeslagen. Uppsatsen ger inte en uttommande redogorelse for de
avgoranden som kan ha betydelse for gransdragning mellan tillatna och otillatna
andringar. Déremot ges en fingervisning for de principer och metoder som dom-

stolarna tillampar.

44 0lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 46.
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4.2 Gatt

gath (Gaft

FiGur 4.1: Gatt i registrerat utforande och i anvént utforande.

Upprinnelsen till denna tvist var att Gate i Morby Centrum AB anvénde va-
rumérket GATE for kldder och ddrmed yrkade pa att fa Bergmans Herrekipering
AB:s varumérke Gatt havt till foljd av underlaten anvandning. Det var ostridigt
mellan parterna att Gatt inte hade anvénts under de senaste fem aren i dess re-
gistrerade form. Den anvénda utformningen var i kursiv stil till skillnad fran den
registrerade varianten, som hade liten begynnelsebokstav och en understrykning
i fet stil. HD hade saledes att avgora fragan om anvidndning av Gatt i kursiv
stil inte innebar att mérket varit i bruk for Gatt i registrerad utformning. HD
héanvisar i sitt domslut till Pariskonventionens bestammelse i art. 5.C.2 och menar
att det anvinda mérket inte kan anses skilja sig fran det registrerade mérket annat
an i detaljer som inte har dndrat den egenartade karaktdren. De anforde att det
vésentliga hos kdnnetecknet var ordet gatt, och att enbart anvédndningen av ordet
uppfyllde anvindningstvanget. Till f6ljd av ndmnda resonemang fann HD att det
anvinda mirket varit i bruk och att anvindningstvanget ddrmed var uppfyllt.?

Enligt Olausson har domen fatt utsta kritik i flera avseenden. Domen har inte
speglat den mer restriktiva hallning till anvéindningstvanget som ¢nskats fran flera
hall for att uppfylla varumirkesriittens funktion och syften.6

Kempas ligger i samma linje som Olausson ifraga om att ifragaséatta rattsfallets
virde for framtida bedomningar. Trots det tror Kempas att domen kan antyda att
det registrerade varumérkets egenartade karaktéir kanske bestar om det anvinda

varumirket omfattas av registreringens skyddsomfang.*”

4ONJA 1991 s. 23 (Gatt).
460lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 52.
4TKempas, Tobias: ” Anviindningstvang och dndringsomfang”, NIR, 2005, s. 139.
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4.3 BIGMAC

Parter i malet var de tva hamburgerkedjorna McDonald’s och Max. McDonald’s
registrerade varuméarke BIGMAC anvéndes i ett annat utférande uppdelat i tva
ord, BIG MAC. Max véckte talan om hévning till foljd av underlaten anvéndning
efter att McDonald’s hade vackt talan mot Max om intrang i den registrerade
formen BIGMAC. Max ville gora géllande att det forelag underlaten anvéndning
under en period om fem ar i f6ljd eftersom anviandningen av ordet uppdelat i tva
inte kunde anses ha varit i bruk i enlighet med regeln om anvéndningstvang. Mc-
Donald’s motsatte sig yrkandet om hivning.*®

HD hade att gora en bedémning huruvida en samlad bedémning av likheter
och skillnader i olika hénseenden skulle leda till att kravet pa anvandning var
uppfyllt. Domstolen papekade att det forelag en klar skillnad mellan det registre-
rade och det anvinda mérket men som inte utseendeméssigt kunde anses vara
av stor vikt. HD utgick fran kunders formaga att uppfatta skillnaden och mena-
de att engelskkunskaperna hos allménheten vid den tidpunkten var relativt hog
vilket innebar en lika stor forstaelse for orden savél sirskrivna som hopskrivna.
De papekade att den sdrskrivna formen dr mest korrekt och att det anvénda va-
rumaérket inte hade éndrat det registrerade mérkets egenartade karaktér, alltsa var
miirket inte foremal for hivning da anvindningskravet ansags vara uppfyllt.?

Domen visar pa att en helhetsbedomning ska ligga till grund vid undersckning
om anvindningstvanget ar uppfyllt. Det hér fallet talar for att en uppdelning av

ett registrerat varumirke kan anses utgora tilliten dndring.?®

48NJA 1991 s. 619 (BIGMAC).
490lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 48.
50Qlausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 49.
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4.4 SPOTLIGHT

nIEN

Spof..

FiGURr 4.2: Varumaéirket i dess registrerade utférande.

Global Act AB ansokte om registrering av ett figurmérke som innehéll ordet ” Spot-
light” men PRV medgav inte anstkan da mérket ansags forvixlingsbart med Sonet
Grammofon AB:s registrerade varumérke SpotLIGHTSERIEN. Tvisten inleddes
med att Global vickte talan mot Sonet med yrkande om att héva varumérket med
stod av regeln om anviandningstvang. Global hivdade att Sonet inte hade anvant
sig av den registrerade formen under de senaste fem aren, vilket Sonet i sig inte
motsatte sig till. Sonet hade ddremot anvént sig av mérket ”SPOTLIGHT” istéllet
for "SpotLIGHTSERIEN” vilket innebar att domstolen hade att ta stéllning till
om Sonets anvindning av varumérket i d&ndrat utforande uppfyllde kravet pa verk-
ligt bruk av varumiérket i sin registrerade form.%!

[ motsats till vad som framkom i Gatt-malet, dér domstolen argumenterade for
att ordet var den framtriddande delen i ett varumérke, argumenterade domstolen
har for att skyddet for kombinerade ord- och figurmérken avser hela kombinatio-
nen."?

Domstolen kom fram till att anvdndningskravet inte var uppfyllt och att re-
gistreringen darmed skulle hévas. HD konstaterade att registreringsskyddet avsag
kombinationen av ordets tre led: Spot, LIGHT och SERIEN som bestar av oli-
ka former och storlekar. Skyddet uppkommer inte for orden var for sig utan en-
dast i den registrerade kombinationen. Slutsatsen blev att helhetsbedémningen av
skyddsomfanget for SPOTLIGHT inte 6verensstdmmer med skyddsomfanget for
SpotLIGHTSERIEN.*3

Olausson vilkomnar domstolens avgérande eftersom den, till skillnad fran

Gatt-malet, tar hansyn till den mer stringa tillimpningen av anvéindningstvanget

som gar i led med varumirkesriittens syften.’*

SINJA 2001 s. 265 (SPOTLIGHT).

52Qlausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 54.
530lausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 54.
54Qlausson, Maria: Andring av varumdrken, 2002, s. 54.
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4.5 Quantieme

QUANTIEME

FiGur 4.3: Quantieme i registrerat utférande och i anvant utférande.

Malet avgjordes ar 2006 av Tribunalen och géllde kombinerade ord- och figurmérken.
Tribunalen hade att prova om anvéindning i annan utformning &n den registrerade
kunde uppfylla verkligt bruk for det registrerade varumérket.?®

Domstolen konstaterade att de enda skillnaderna mellan mérkena var ut-
formningen av bokstaven () samt gemener i den registrerade formen. Tribunalen
bedomde inte det nya utseendet fér bokstaven ) ha sérskilt hog sérskiljningsformaga
samt att anvdndning av versaler inte &r originellt varvid det registrerade markets
sirskiljningsformaga var oféréandrat och anvéindningstvanget ansags uppfyllt. Kem-
pas drar paralleller till HD:s avgorande i NJA 1991 s. 23 (GATT) dér ordet gatt

ansags vara det visentliga i mirket.5

4.6 Kraft Foods Sverige

Il

I

JHH%
I

FI1GUR 4.4: Varumaéirket i dess registrerade utférande.

Det hér dr ett mal som hittills bara avgjorts av Svea hovriitt, det aterstar alltsa att
se hur avgorandet star sig vid ett eventuellt avgérande av HD. Kraft Foods Sverige
Intellectual Property AB och Mars Incorporated tvistade om varumérket ”m” i
ett genkdromal i den ursprungliga tvisten. I genkédromalet krdavde Mars att Krafts
varumérkesregistrering skulle hévas pa grund av underlaten anvindning. Det var
ostridigt parterna emellan att Kraft endast hade anvént sig av varumérket "m”
utan de tva grupperna av horisontella streck vid sidan om bokstaven och dom-

stolen hade att avgora om det kunde utgora verkligt bruk i enlighet med tillaten

55Mal T-147/03 (Quantieéme).
56Kempas, Tobias: ” Anvindningstvang och dndringsomfang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
564.
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dndring.5”

Hovrétten kom fram till att varumérket i &ndrat utférande inte innebér verk-
ligt bruk av den registrerade varianten och att mérket ddrmed ska héavas till foljd
av underlaten anvidndning om fem ar i f6ljd. Domstolen grundar detta pa att
anvandningstvanget endast kan vara uppfyllt om det anvénda varumérket ”en-
dast forsumbart” skiljer sig fran den i registrerad form. Vid en jamforelse av
helhetsintrycket av mérkena i de tva utférandena ska bedémning grundas pa de
”inneboende egenskaperna” hos de badas samtliga bestandsdelar. Dessutom un-
derstrok domstolen att bokstaven m till sin karaktér i sig har en lag inneboende
sirskiljande formaga, medan de horisontella strecken omgéirdande bokstaven m
har viss sirskiljande funktion i det registrerade varumirket.5®

Kempas onskar fa ett slutligt avgorande fran HD i fallet da han ifragasétter
domstolens bedomning av endast den sérskiljande féormagan hos bokstaven m,
istéllet for att ocksa se till sirskiljningsformagan som ”m” har forviarvat genom
anvandning. Kempas jamfor med tva europeiska avgoranden som sdger att an-
vandningstvanget kan vara uppfyllt om det registrerade kdnnetecknet uppfattas

som varumérke i omsittningskretsen i anvindning i sitt dndrade utférande."

STMAl T 7141-12 (M).

58MaAl T 7141-12 (M).

59Kempas, Tobias: ” Anvindningstvang och #ndringsomfang. En uppdatering”, NIR, 2013, s.
583.



Kapitel 5

Analys och slutsats

Syftet med uppsatsen ar att utreda anvéndningstvanget i varuméarkesréatten och
dess krav samt mojligheten till anvindning av varumérke i &ndrat utférande.
En genomgaende redogorelse for anvandningstvangets krav pa verkligt bruk och
sarskiljningsformaga har foretagits genom granskning av forarbeten, lagtext och
doktrin. Med doktrin och praxis har undantaget i 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML kritiskt
granskats for att bringa klarhet i var griansdragningen bor dras mellan tillatna och
otillatna dndringar.

Kravet pa anvdndning av varumérken kommer till uttryck i 3 kap. 2 § VML
och fastdn begreppet anvindningstvang inte aterges uttryckligen i paragrafen
utgor den en vedertagen bendmning. Syftet med ett krav pa anvindning av va-
rumérken har skérpts ordentligt under de senaste artionden da det tidigare rackte
att ha anvint varumérket vid ett tillfille efter registreringstidpunkten for att
ha ansetts tagits i bruk. I ett led att harmonisera den svenska lagstiftningen
far det ses nodvandigt att ha ett skdrpt anvidndningstvang da syftet med va-
rumérkesrattigheter &dr att skydda de faktiskt anvinda varumérken fran otillaten
efterbildning. Den senaste varumérkeslagen har tagit ytterligare steg i réatt rikt-
ning att uppfylla varumérkesriattens syften genom mojligheten till administrativ
havning hos PRV av varumérkesregistreringar som inte anvénds. Bade Olausson
och Kempas poéngterar i sina kommentarer till rattsfallen i malen Gatt och Spot-
light en efterfragan pa storre efterlevnad av varumérkesréttens syften och funktion
i stort.

Forpliktelsen att faktiskt anvianda ett registrerat varumérke innehaller dels en
tidsaspekt och dels tva formkrav. Ett registrerat varumérke &r foremal for hdvning

om det fran registreringstidpunkten har 16pt fem ar eller en period om fem ar i f6ljd
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utan att varumérket har anvints. Denna tidsaspekt 6verensstdmmer mellan VML,
de europeiska bestdmmelserna samt Pariskonventionen. Kravet pa anvéndning in-
om viss tid far anses lampligt da en varuméarkesregistrering kan fornyas oéndligt
antal ganger med ett intervall pa tio ar. Skulle ett kidnnetecken inte ha anvints
under en femarsperiod far det antas att varumérkesinnehavaren inte ldngre har
behov av varuméarkesskyddet.

Det é&r inte bara varumérkesinnehavarens réattigheter som ska tillvaratas utan
som det har framgatt tas dven hénsyn till konsumenternas rattigheter att kunna
avgora en varas ursprung. Lagstiftaren har med andra ord tagit hénsyn till den
breda allménhetens ratt till att gora sikra och medvetna val av varor i forhallande
till dess ursprung. Det &r inte dnskvért att ha registrerade varumérken som enkelt
forviaxlas med varandra sett bade ur konsumenternas, men dven naturligtvis ur
néringsidkarnas, synvinkel.

Den grundldggande tanken bakom skydd av varumérken ar att skyddet en-
dast dr befogat om varumérket faktiskt anvéands. Det inneboende kravet pa verk-
ligt bruk i anvéndningstvanget finns for att sortera bort de kénnetecken som va-
rumérkesinnehavare endast anvéander i syfte att uppratthalla registreringsskyddet,
antagligen for att hindra andra néringsidkare fran att konkurrera inom samma
marknad. Kravet pa verkligt bruk faststélls genom hénsynstagning till hur om-
fattande anvindning det krévs for aktuella varor for att skapa eller upprétthalla
andelar pa aktuell marknad for dessa. Det hér ar ingen enkel bedéomning, sérskilt
inte ifraga om varumérken som anvinds i dndrat utseende eller i annan form.
Det visar sig skilja ratt mycket at i domstolars bedémning av dessa fragor. Hur
anvandningstvangets krav bestdms framgar inte av forarbeten och lagtext vilket
leder till att de vigledande domarna i fragan blir avgorande.

Sarskiljningsformaga bestdms utifran en marknad dér likartade varor redan
finns, kravet pa sérskiljningsformaga finns, till skillnad fran kravet pa verkligt
bruk, redan vid registreringstidpunkten for varumérket. Vid en bedémning av ett
kanneteckens sarskiljningsformaga ska en helhetsbedomning goras med utgangs-
punkt fran den relevanta malgruppen. Dessutom ska hiansyn tas till alla relevanta
omsténdigheter i varje enskilt fall.

Lagstiftaren har tagit hansyn till att varumérkesinnehavaren kan ténkas vilja
modifiera sitt kdnnetecken i form av modernisering av exempelvis farger, typsnitt
eller andra liknande forandringar. Den hér méjligheten till att &ndra utformningen
av sitt varumaérke kréver att det endast avser detaljer som inte &ndrar varuméarkets

sdrskiljningsformaga. Det leder till en svar gransdragning mellan vilka &ndringar
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som é&r tillatna enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML och vilka &ndringar som inte ar
tillatna. Har ett varumérke dndrats i mer &n bara detaljer som dndrar det ur-
sprungliga registrerade miérkets sarskiljningsférmaga kan det hévas till foljd av
underlaten anvéndning.

Lagtext och forarbeten ger inte mycket ledning i vad som bara utgor detaljer
utan har spelar praxis en viktig roll. For att underscka var denna gransdragning
bor ske har nagra utvalda rattsfall fatt ligga till grund for bedémning samt kom-
mentarer till dessa av Olausson och Kempas.

Det utmérkande for domstolarnas stéllningstaganden &r att en bedémning
ska ske huruvida det registrerade varumérkets totala sarskiljningsformaga har
fordandrats genom anvéndning av kidnnetecknet i dndrat utférande. Vid denna
bedémning ska domstolen géra en helhetsbedéomning. Denna helhetsbedémning ska
goras i ljuset av omséttningskretsens formodade uppfattning. En &ndring, trots up-
penbara skillnader fran den registrerade utformningen, kan bibehalla sérskiljnings-
formagan hos det registrerade varumérket och dédrmed utgora en tillaten dndring.

Domstolarnas utlatanden om att granskning ska ske genom jamforelse av
mérkenas inneboende egenskaper och att skillnaderna endast far vara féorsumbara
kan ses som vaga bedémningsgrunder. Senare praxis talar for att domstolen ska
beakta samtliga relevanta omstindigheter i varje enskilt fall. Aven omséttnings-
kretsens formodade uppfattning av ett mérkes sirskiljande formaga ska tas i be-
aktande.

BIGMAC-malets utgang talar for att det i vissa fall kan vara tillatet att dela
upp ett ord och énda behalla sérskiljningsformagan. En bedémning ska sjélvklart
goras i varje enskilt fall och det far tas i beaktande att det i detta fall forelag speciel-
la omstéandigheter. Dels var orden pa engelska och dels gjorde sig inneborden béttre
i sérskriven form. Hénsyn togs dven till den formodade omséttningskretsen upp-
fattningsformaga och kunskap i engelska. Diarmed kan inte slutsatsen dras att det
alltid ar tillatet att dela upp ord i tva och samtidigt uppfylla anvindningstvanget.

Malet rérande Spotlight-tvisten sédger delvis emot vad som framkom i Gatt-
malet eftersom domstolen i detta fall inte ansag dndringen vara tillaten. Har me-
nade HD att det inte ar ordet i sig som foranleder skyddet, utan att det istéllet
ar ord och utformning i kombination. Domen anses utgora en snévare tillimpning
av anvandningstvanget och dess tillatna dndringar vilket kan tyckas ga mer i led
med varumérkesrattens syften.

Quantieme-avgorandet talar for att en ensam bokstav i ett nagot &dndrat

utforande inte har en sérskilt hog inneboende sérskiljningsférmaga vilket inte ska
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medfora dndrad sarskiljningsformaga for varumérket i stort. I Kraft-avgorandet
konstaterar domstolen ocksa att bokstaven m for sig sjdlv har lag sérskiljnings-
formaga och darfor inte ensam kan uppfylla anvidndningstvanget. Vad som &r be-
klammande i det malet &r att de inte sag till omséttningskretsens formodade upp-
fattning av varumérket "m” utan de horisontella strecken. Det aterstar att se hur
hovrattsdomen star sig mot framtida praxis.

Slutligen kan det konstateras att det inte finns nagon universell 16sning pa
fragan om en dndring &r tillaten eller inte. Vart att notera &r att det inte récker
att sérskiljningsformagan har forédndrats utan hur den har féréandrats. Vid en
bedémning av omséattningskretsens formodade uppfattningsformaga ska varumérket
i andrat utforande fortfarande uppfattas vara densamma som varumérket i regi-
strerat utforande. Som Kempas kom fram till i sin forsta artikel &r anvdndnings-
tvanget uppfyllt om det registrerade varumérket erhaller sérskiljningsféormaga,
om de sarskiljande egenskaperna éven tillfaller det anvidnda mérket samt om det
anvianda mérket inte besitter andra sérskiljande egenskaper som saknas i det re-
gistrerade varumérket. Dessa grundliggande fragor kan med fordel fortfarande
besvaras i ett led att avgéra om en andring ar tillaten eller ej. Det gar alltsa inte
att enkelt besvara fragan var gransen ska ga mellan tillatna och otillatna d&ndringar
utan bedomning bor ske i varje enskilt fall och slutsatser far dras fran konstatera-
de metoder och principer samt med stod av praxis, som framéver kommer bringa

tydligare klarhet i gransdragningen.



Kapitel 6

Summary

The thesis deals with the requirement of genuine use of a trademark with focus on
the trademark proprietor’s right to, within the law, modify its characteristics. The
thesis examines the requirement of genuine use and its two established require-
ments needed to maintain a trademark registration. The second part of the thesis
examines when trademarks may be used in modified versions.

If within a continuous period of five years after the trademark has been re-
gistered, and the trademark has not been put to genuine use, a trademark can be
subject of revocation unless there are proper reasons for non-use. A proper reason
for non-use can be when a proprietor uses a modified trademark. For it to be a
proper reason it requires that the modifications are only minor details that do not
alter the distinctive character of the trademark. The problem is to decide where
the boundary should be drawn between proper alterations and improper ones.

An assessment has to be made in each case and conclusions may be drawn
using the methods and principles that emerge in the thesis, and with the support

of relevant binding precedent.
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Kapitel 7

Sammanfattning

Uppsatsen behandlar anvandningstvang i varumérkesratten med fokus pa tillatna
och otillatna dndringar enligt 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML. Anvéndningskravet kom-
mer till uttryck i 3 kap. 2 § VML och gar under bendmningen anvindningstvang.

I den hér uppsatsen undersoks dels anviandningstvanget och dess tva upp-
stallda krav pa verkligt bruk och sérskiljningsférmaga, och dels varumérken som
anvinds i dndrat utférande. For att havning ska bli tillampligt till f6ljd av un-
derlaten anvéndning krivs det att ett varumérke inte har anvénts under de senaste
fem aren, eller under en period om fem ar i féljd, samt att varumérkesinnehavaren
inte har giltiga skl till underlatenheten.

Om ett varumirke anvinds med dndrat utseende eller i annan form &n den
registrerade dr inte anvidndningstvanget uppfyllt och ett varumérke kan hévas.
For att ett varumérke som anvénds i dndrat utférande ska anses uppfylla kra-
vet pa anviandning kriavs det att avvikelsen endast utgér smérre detaljer som in-
te fordndrar méarkets sarskiljningsférmaga. Den svara fragan blir att avgora var
gransdragningen ska dras mellan tillatna och otillatna dndringar.

For att besvara sistnamnda fraga analyseras forskning och ett urval av rattsfall
som ar relevanta for fragan. Det gar inte att enkelt besvara fragan var gréansen ska
ga mellan tillatna och otillatna &ndringar utan bedémning far ske i varje enskilt
fall och slutsatser far dras med hjilp av konstaterade metoder och principer samt

med stod av praxis.
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