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Bakgrund

« Varumarkeskommitténs betankande Ny
varumarkeslag och andringar i firmalagen
(SOU 2001:26)

« Kommittédirektiv 1997:118

« Ds 2008:28 Officialprovningens omfattning
vid registrering av varumarken och firmor
m.m.

¢ Forverkandebestdammelserna (prop.
2004/05:135)

« IPRED (prop. 2008/09:67)
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Varumarkeskommittén —en
samlad dversyn av

varumarkesratten

* Madridsystemet och
gemenskapsvarumarket

« Officialprévningen av relativa
registreringshinder och administrativ
havning

* Harmoniserad nordisk lagstiftning

e Varumarkenas funktion

« Samordna varumarkes- och firmarétten
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Allmanna utgangspunkter

¢ Modernisering

« Utformningen av lagstiftningen

« Kollektivméarkeslagen integreras

¢ Ytterligare anpassning till EU-ratt m.m.

Disposition...

« 1kap. Grundlaggande bestammelser
* 2 kap. Nationell registrering av varumarken
* 3 kap. Havning av registrering

» 4 kap. Registrering sdsom i hemlandet och
ombud for utlandska sékande och
innehavare

« 5kap. Internationell varuméarkesregistrering
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...forts. disposition

« 6 kap. Overlatelse och licens

e 7 kap. Pantsattning av ett registrerat
varumarke

» 8 kap. Straffansvar, vitesférbud, skadestand
m.m.

¢ 9 kap. Informationsférelaggande och
intrangsundersokning

« 10 kap. Ovriga bestammelser

Justitiedepartementet %

Officialprévningen av relativa

hinder
+ Sékerhet - Arbetskravande
+ Fainvandningar - Inte alltid reella
+ Innehavarna slipper konflikter
bevaka - Provningen inte
+ Ovriga nordiska fullstandig
system - Gemenskapsvarumarke

t

- Ingen nordisk
rattslikhet

%

Officialprovningen — sa blir det

* Varumarkeskommitténs forslag
« Ds 2008:28
» Lagradsremissen
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Handlaggningen av
registreringsarenden

» Malséattning: Handlaggningen ska kunna ske sa
snabbt och effektivt som maojligt. Tydligare regler

— delvis avslag p& en ansokan

— &terupptagande av avskriven ansokan

— battre ratt

— invandningsfristen forlangs till 3 ménader
uppenbart ogrundade invandningar

— invandningar som inte gjorts i eget intresse
ny sekretessbestéammelse
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Ensamratten

« Ytterligare anpassning till EU-ratten
C-251/95, SABEL vs. Puma, 1997-11-11
C-120/04, Medion vs. Thomson, 2005-10-06
C-375/97, General Motors vs. Yplon, 1999-09-14
C-292/00, Davidoff vs. Gofkid, 2003-01-09

C-408/01, Adidas-Salomon m.fl. vs. Fitnessworld, 2003-
10-23

+ Begransning av ensamratten

Justitiedepartementet %

1 kap. 10 § Ensamrétten till ett varukannetecken enligt 6-8 §§ innebar
attingen annan an innehavaren, utan dennes tillstand,
naringsverksamhet far anvanda ett tecken som &r

1. identiskt med varukannetecknet for varor eller tjanster av samma
slag,

2. identiskt med eller liknar varukannetecknet for varor eller tjanster
av samma eller liknande slag, om det darfor finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvéander tecknet och
innehavaren av varukannetecknet, eller

3. identiskt med eller liknar ett varukénnetecken som har i landet ar
kant inom en betydande del av omséttningskretsen, om anvandningen
avser varor eller tjianster och drar otillborlig férdel av eller utan skalig
anledning &r till skada for varukannetecknets sarskiljningsférmaga eller
anseende.

Som anvandning anses bland annat

1. att forse varor eller deras forpackningar med tecknet,

2. att bjuda ut varor till férsaljning, féra ut dem pa marknaden, lagra
dem for dessa d&ndamal eller bjuda ut eller tillhandahalla tjanster under
tecknet,

3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller

4. att anvanda tecknet i affarshandlingar och reklam.
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1 kap. 11 § Ensamratten till ett varukannetecken ger inte nagot
sjalvstandigt skydd for en del av ké&nnetecknet som saknar
sarskiljningsférméga.

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

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjanstens art, kvalitet, kvantitet,
avsedda anvéndning, varde, geografiska ursprung eller andra
egenskaper eller nar varan eller tjansten ar framstalld, eller

3. varukannetecknet, om det &r nddvandigt for att ange varans
eller tjanstens avsedda &ndamal, sarskilt nér det rér sig om tillbehor
eller reservdelar.

Ensamrétten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrolimérke hindrar
inte att ndgon annan i naringsverksamhet anvander sig av tecken
eller benamningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i
enlighet med god affarssed. Ett sddant marke hindrar inte ndgon
som har ratt att anvanda ett geografiskt namn att géra det.

Justitiedepartementet $

Registreringshinder

« Sarskiljningsformaga

« Tecken och bendmningar om geografiskt
ursprung

« Nytt absolut hinder; geografiska
ursprungsbeteckningar for vin och
spritdrycker

e Ansdkan som gjorts i ond tro

¢ Inarbetade varukannetecken/namn/firmor
som registreringshinder

Justitiedepartementet $

2 kap. 5 § Ett varumarke som ska registreras
maste ha sarskiljningsférmaga for de varor
eller tjanster som det avser.

Bristande sarskiljningsférmaga kan bero
pa att ett varumarke endast bestar av
tecken eller bendmningar som

1. i handeln visar varans eller tjanstens
art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning,
véarde, geografiska ursprung eller andra
egenskaper eller nar varan eller tjansten &r
framstalld, eller
2. i dagligt sprakbruk eller enligt

branschens vedertagna handelsbruk

kommit att bli en sedvanlig beteckning for
ansten.
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2 kap. 6 8§ Trots bestammelseni 5 §
andra stycket 1 far tecken eller
benamningar, som i
naringsverksamhet anvands for
att ange varornas eller tjansternas
geografiska ursprung, registreras
som kollektiv-, garanti- eller
kontrollmarke.
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1kap. 11 § Ensamrétten till ett varukannetecken ger inte nagot
sjélvstandigt skydd for en del av kannetecknet som saknar
sarskiljningsformaga.

Ensamrétten till ett varukannetecken hindrar inte att
négon annan, nar det sker i enlighet med god affarssed, i
naringsverksamhet anvander

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,

2. uppgifter om varans eller tjanstens art, kvalitet,
kvantitet, avsedda anvandning, vérde, geografiska ursprung
eller andra egenskaper eller nar varan eller tjansten ar
framstalld, eller

3. varukannetecknet, om det &r nddvandigt for att ange
varans eller tjanstens avsedda andamal, sarskilt nar det ror
sig om tillbehor eller reservdelar.

Ensamrétten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrolimarke
hindrar inte att ndgon annan i naringsverksamhet anvander
sig av tecken eller benamningar som anger geografiskt
ursprung, om det sker i enlighet med god affarssed. Ett
sadant marke hindrar inte nagon som har rétt att anvanda ett
geografiskt namn att géra det.

$

2 kap. 7 § Ett varumarke far inte registreras om det
1. strider mot lag eller annan forfattning eller mot
goda seder eller allméan ordning,

2. ar &gnat att vilseleda allmanheten i frga om

varans eller tjanstens art, kvalitet, geografiska

ursprung eller nagon annan omstandighet, eller

3. utan tillstdnd innehéller en s&dan statlig eller

internationell beteckning eller ett sédant kommunalt

vapen som enligt lag eller annan forfattning inte far
anvéndas obehdrigen som varumarke, eller nagot
som latt kan férvaxlas med en sadan beteckning
eller ett sddant vapen.

Ett varumarke far inte heller registreras om
market innehaller eller bestar av nagot som ar
agnat att uppfattas som en geografisk ursprungs-
beteckning for vin eller spritdrycker och det avser
vin eller spritdrycker av annat ursprung.
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2 kap. 8 § Ett varumarke far inte registreras om det

1. ar identiskt med ett aldre varukannetecken for varor eller tjanster av
samma slag,
2. ar identiskt med eller liknar ett &ldre varukannetecken for varor eller
fJanster av samma eller liknande slag, om det darfér finns en risk for

orvéxling, inbegripet risken for att anvandningen av varumérket leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvander
varumérket och innehavaren av varukénnetecknet,
3. ar identiskt med eller liknar ett &ldre varukannetecken som ar kant
inom en betydande del av omsattningskretsen, och anvandnini é;en av
varumérket skulle dra otillbérlig férdel av eller utan skélig anledning vara
till skada for varukannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende,
eller
4. kan forvaxlas med ett kannetecken som anvandes har i landet eller i
utlandet av ndgon annan vid tidpunkten fér ansokan och som fortfarande
anvands, om sokanden var i ond tro vid tidpunkten fér ansokan.

Med ett varukannetecken avses i forsta stycket 1-3

1. ett varuméarke som &r registrerat enligt detta kapitel,
2. ett varumarke som ar registrerat genom en internationell
varumaérkesregistrering som enligt 5 kap. fatt giltighet i Sverige,
3. ett varukannetecken som &r inarbetat, om det inarbetade skyddet
galler inom en vasentlig del av landet, samt
4. ett gemenskapsvarumarke.
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2 kap. 9 § De hinder for registrering av varumérken som anges i 8 § forsta
stycket 1-3 géller p& motsvarande sétt i fraga om
1. en registrerad firma som anvands i naringsverksamhet, och
2. ett s&dant namn eller ett s&dant annat naringskénnetecken an en
registrerad firma som &r skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet galler
inom en vasentlig del av landet.

10 § Ett varumarke far inte registreras om det innehdller eller bestar av
1. n&got som &r &gnat att uppfattas som n&gon annans firma,
2. ndgot som ar agnat att uppfattas som nagon annans egenartade
efternamn, allmant kanda konstnarsnamn eller likartat namn, om
anvandningen av mérket skulle medféra en nackdel for bararen av
namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa nagon sedan lange
avliden,
3. en bild av ngon annan som uppenbarligen inte syftar p& ndgon
sedan lange avliden, eller
4. n&got som kranker ndgon annans upphovsrétt till ett litterart eller
konstnérligt verk eller ndgon annans ratt till en fotografisk bild eller ett
monster. (Anm. Det s k. titelskyddet har tagits bort)
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Havning av registrering

« Allménna grunder — anpassning till EU-ratt

— varumarket har mist sin sarskiljningsférméaga
pga. innehavarens handlande eller
passivitet, Levi Strauss Co mot Casucci
SpA (C-145/05, 2006-04-27)

— varumarket har blivit vilseledande pga. det
bruk innehavaren (eller annan med
samtycke) gjort av market, Elizabeth
Florence Emanuel mot Continental Shelf 128
Ltd (C-259/04, 2006-03-30)
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3 kap. 1 § En registrering av ett varumérke far havas om
1. méarket har registrerats i strid mot denna lag,
2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rétten till market and4 inte kan besta enligt 1 kap. 14 eller 15 §.

En registrering far vidare havas om

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

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

3. varumarket ar agnat att vilseleda allmanheten i fraga om
varans eller tjanstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller nagon
annan omstandighet och detta &r en foljd av det bruk innehavaren
eller négon med hans eller hennes samtycke gjort av market for
sadana varor eller tjanster som det ar registrerat for.

I fall som avses i forsta stycket far registreringen inte havas pa
den grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om
hindret utgdrs av ett dldre registrerat varuméarke och det dldre méarket
inte uppfyller kraven pa anvandning enligt 2 §.
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Tillvagagangssatt — domstol eller
registreringsmyndighet?

e Valfrihet

» Galler bade varumarkes- och
firmaregistreringar
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3 kap. 5 § Den som vill inleda ett forfarande for
havning av en registrering kan féra talan vid
domstol enligt reglerna i rattegangsbalken, eller
ansOka om havning av registreringen hos Patent-
och registreringsverket enligt 6-19 §§ (administrativ
havning). | 2 kap. 28 § finns det bestdmmelser om
att en registrering av ett varumarke far havas efter
det att nagon gjort en invandning mot
registreringen.

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

* Modell: lagen (1990:746) om
betalningsforelaggande och handrackning

* Ansotkan gors hos
registreringsmyndigheten (PRV,
Bolagsverket m.fl.)

« Aterkallelse — avskrivning

« Bristfallig ansdkan, hinder mot ansdkan —
avvisning

* Innehavaren ska delges ansdkan
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...forts. forfarandet

¢ Innehavaren medger ansdkan
¢ Innehavaren lamnar ans6kan obestridd

—

= Havning

...forts. forfarandet

¢ Innehavaren bestrider ansdkan

=

= Sokanden underréttas och kan begara
overlamnande till tingsréatt

Behorig tingsratt; 10 kap. RB och reservforum
i 10 kap. 6 § varumaérkeslagen




...forts. forfarandet

« Havningsbeslutet kan inte 6verklagas.
Innehavaren kan anstka om atervinning av
havningsbeslutet

« Ovriga beslut som innebér att drendet
avgors kan overklagas, dock inte

— beslut att 6verlamna ett &rende till tingsratt

— beslut att avskriva ett arende da sokanden
inte begart dverlamnande i ratt tid
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Forfarandet i tingsratt (om saken
bérjat som administrativ havning)

» Talan anses véackt nar ansdkan kom in till
registreringsmyndigheten

« De handlingar som s6kanden gett in till
registreringsmyndigheten ska anses som
stamningsansodkan

« Stamning anses utfardad nér ratten beslutar
om malets handlaggning

« Overlamnande mellan tingsratter

$

Singaporekonventionen om
varumarkesratt

* Harmonisera och férenkla
handlaggningsregler

« Omotiverat betungande och godtyckliga
regler och krav férbjuds

+ Relativt f& lagandringar kravs (dock
férordningsregler)

¢ Ombudskrav; undantag fér den som har
hemvist i Sverige eller bedriver
naringsverksamhet som har etablerats har

« Aterupptagen handlaggning
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Nagra ovriga fragor

» Bestammelserna om vilseledande varukannetecken
tas bort

* Sanktionsbestammelserna; i sak oférandrade

» Processuella fragor; allménna processuella regler
bor i mojligaste man tillampas aven i frga om mal
som ror varumarkesratt (och firmaréatt)

* Internationella registreringar;
invandningsforfarandet laggs efter beslutet att
registreringen galler i Sverige, senare designeringar
direkt till WIPO

« QOverklagandemojlighet utvidgas
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Fortsattningen

» Lagradsgranskning paborjas efter pask
* Proposition?

« lkrafttradande

* Ny varuméarkesférordning
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Tack!
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