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Ny varumirkeslag och dndringar i firmalagen (SOU 2001:26)

Undertecknade organisationer som var for sig beretts tillfille att yttra sig dver
Varumérkeskommitténs slutbetdnkande "Ny varumérkeslag och dndringar i firmalagen”
far harmed avge f6ljande gemensamma yttrande.

Beredningen av remissyttrandet

Med hénsyn till kommittéforslagets synnerliga vikt frdn savil naringslivets som allmént
samhdillsekonomiska synpunkter har remissyttrandet beretts dels internt inom de fyra
organisationerna, dels gemensamt. Samrad har skett med Sveriges Advokatsamfund,
som dock avger ett eget yttrande. Informella kontakter har ocksa dgt rum med vissa
andra sammanslutningar verksamma inom det industriella réttsskyddets omrade.

Sammanfattning

* Organisationerna tillstyrker 1 huvudsak forslaget, men anser att det finns starka skal
att Gvervéga en integration av reglerna om varumérken respektive firma till en ny
kanneteckenslag.

e De foreslagna dndringarna vad géller Patent- och registreringsverkets (PRV)
officialprovning av relativa registreringshinder tillstyrks, men organisationerna
framhaller vikten av tydlig information till anvéindarna i samband med en sadan
fordndring.

* Vad giller bestimmelserna om skadestand finner organisationerna att det forslag om
viss bevislittnad som lagts fram av Monsterskyddsutredningen omgéende bor
utredas for hela det immaterialréttsliga omradet.

* Organisationerna beklagar att de internetrelaterade problemen pa
kanneteckensomradet inte givits den mer ingdende belysning som kunnat forvintas
med hénsyn till direktiven for utredningen.

* Stockholms tingsritt bor goras till exklusivt forum for allmdnna mal om varumaérke
och firma. Stockholms tingsrétt bor ocksé goras till fakultativt forum 1 méal om
upphovsritt for att underlétta kumulation av varuméarkesméal och upphovsrattsmal.
Vidare bor PRVs beslut i1 drenden om registrering av firma dverklagas i samma
ordning som verkets beslut i varuméarkesdrenden, dvs. for niarvarande till Patent-
besvirsritten.



Allmiant omdome om betankandet

Krav pa en tidsenlig lagreglering av kdnneteckensritten har framforts frin manga hall
inom det svenska néringslivet liksom frn andra berdrda kretsar sedan lang tid tillbaka.
Kraven har fétt 6kad tyngd under det senaste decenniet. Som anfors redan i direktiven
till Varumérkeskommittén och nirmare belyses i1 betdnkandet har kdnnetecken kommit
att spela en okad roll och fa en vidgad betydelse inom det ekonomiska livet. Den inter-
nationella réittsutvecklingen inom kénneteckensrétten och immaterialrétten i stort har
préglats av stark dynamik.

Nuvarande varumaérkeslag (1960:644, nedan VmL) — resultatet av ett mer én tiodrigt
utredningsarbete 1 nordisk samverkan — var en for sin tid framstaende lagstiftnings-
produkt. Det vil genomarbetade betinkandet SOU 1958:10 har spelat stor roll i rétts-
praxis. Men den géllande VmL, liksom den senare tillkomna firmalagen (1974:156,
nedan FL), baserades péa en ekonomisk-politisk verklighet som ligger ett halvsekel
tillbaka i tiden. Trots viktiga partiella reformer motsvarar den géllande lagstiftningen
inte dagens och den forutsebara morgondagens behov.

Mot denna bakgrund véilkomnar organisationerna Varumirkeskommitténs beténkande
med forslag till ny varumérkeslag och dndringar i firmalagen. Kommittén har pa kort tid
presterat ett vil genomarbetat betdnkande inom de ramar som direktiven dragit upp.

Den foreslagna lagens disposition ar vil avviagd. Fran praktiska synpunkter ar det
sdrskilt vardefullt att bestimmelserna om internationell varumérkesregistrering, som
numera har och i framtiden kommer att i an storre betydelse, integrerats i lagen.

Lagtexten ér forhallandevis utforlig och dr mestadels léttldst. Nar sé inte dr fallet beror
det pé det behandlade &mnets komplicerade beskaffenhet. Bestimmelser som har inter-
nationell anknytning ansluter, i enlighet med den teknik som numera &r etablerad i
svensk lagstiftning, néra till de internationella texternas formulering, vilket stundom kan
leda till skrivningar som dr mindre eleganta men énda mahénda bor accepteras av juri-
diska skil. De talrika mellanrubrikerna underléttar 1 hog grad for lasaren att orientera
sig i lagen.

Sammanfattningsvis finner organisationerna att lagforslaget fran redaktionell synpunkt
sett dr val dgnat att ligga till grund for lagstiftning. Organisationerna ldmnar dock i en
bilaga till detta yttrande vissa forslag till smérre redaktionella dndringar, och ansluter
sig dessutom till de redaktionella synpunkter som ldmnats 1 Monsterutredningens ytt-
rande Over betinkandet.

De forslag till &ndringar i FL som kommittén lagt fram féranleder som sédana inte
heller nigra sérskilda kommentarer vad géller den redaktionella utformningen.

Motiven till lagforslagen &r klara och precisa och ger en god bild av hur kommittén
resonerat och skalen till att kommittén stannat for den foreslagna 16sningen. Fran
pedagogiska synpunkter dr det en fordel att huvuddelen av motiven till de olika bestim-
melserna samlats 1 betdnkandets “allménna del” och att forfattningskommentarerna
dirigenom kunnat begrinsas till omfanget och ges formen av ett slags oversikt av
lagtextens materiella innehall.



Organisationerna ansluter sig i ovrigt till Monsterutredningens forslag (SOU 2001:64 s.
65 f.) om att bestimmelserna om intrdngsundersdkning och pantsittning med fordel
kunde lyftas ut till gemensamma sérskilda lagar for berdrda immaterialrdttsomraden.

En samlad kiinneteckenslag?

Redan pé 1950-talet under Varumérkes- och firmautredningens arbete payrkades fran
industrihall att lagstiftningen om firma som “foretagsmirke” skulle pé ett eller annat
sitt infogas 1 den kommande varuméirkeslagen. Foresprakarnas huvudargument var att
firma och varumérke ofta fyllde samma marknadsméssiga funktion. Utredningen
avvisade idén av skil som inte ndrmare utvecklades i betdnkandet. Inte heller inom de
nordiska systerutredningarna synes idén ha vickt ndgon entusiasm. Tiden var troligtvis
inte mogen for ett radikalt omténkande.

I direktiven till Varumérkeskommittén betonas det funktionella samband som rader
mellan varumérkes- och firmaritten. Det sdgs uttryckligen att ’[kJommittén skall
undersoka vilka samordningsbehov som finns och dvervéga hur en ldmplig ordning kan
uppnds 1 detta avseende.” Detta ligger vil i linje med den uppfattning som fatt ett allt
starkare fotfaste inom savél niringslivet som réttsvetenskapen i Sverige.

Inom organisationerna finns i dag en stark opinion for ett samlat grepp pa lagstiftningen
om kénnetecken. Anledningen ér att marknadstdnkandet alltmera kommit att genomsyra
uppfattningen om kénnetecknenas funktion. Marknadsforingen i vidstrickt mening
(marketing) inriktas mindre pa varan dn pa varans funktion. Litet tillspetsat uttryckt ses
varuméarket mera som ett tjinsteprestationskénnetecken (service mark) &dn som ett varu-
namn, dvs dn ett slags varustimpel i traditionell betydelse. Dessutom kommer redan i en
néra framtid ”varu”mairken for tjénster att spela en allt viktigare roll. Grinsen emellan
kénnetecken och firma 1 kénneteckensfunktion suddas ocksa ut. Starka sakskal talar
dérfor for att en gemensam kédnneteckenslagstiftning bor vara malet.

Den frdga som man nu stir infor & om man redan i dagens ldge kan och bor forverkliga
ambitionerna och dnskemalen om en total integration av mérkes- och firmalagstiftning-
en. Att en integration &r praktiskt genomforbar visar, som kommittén noterar, den tyska
kanneteckenslagen, Gesetz liber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
fran 1995.

Organisationerna har ingdende dryftat fragan och kommit till den slutsatsen att ett
forverkligande skulle krdva ett omfattande arbete och ddrmed inte ovisentligt fordroja
genomforandet av de viktiga reformer av varumérkes- och firmalagarna som kommitté-
forslaget innehaller. En sddan omstopning synes knappast kunna genomforas pa depar-
tementsniva och torde forutsitta ytterligare en remissomgéng. Detta och andra skal talar
enligt organisationernas mening for att en total sammansmaltning av mérkes- och
kénneteckenslagstiftningen bor fi ansta till ndsta lagrevision, som med hansyn till den
fortgdende snabba utvecklingen pa det internationella och immateriella réttsskyddets
omrdde sannolikt inte ligger sa ldngt fram i tiden.

Organisationerna anser emellertid att det dr bade dnskvirt och mojligt att i lagen star-
kare markera det ndra funktionella sambandet mellan méirke och firma d&ven om man
inte gér sa 14ngt som till en total integrering. En modell som vore vérd att prova skulle
vara att 1 skilda avdelningar i en och samma lag infora bestimmelser om bade
varumérken och firma. Modellen bdr inte krdva nagon storre arbetsinsats och borde



kunna genomforas utan att rubba resultatet av det nordiska samarbetet vad géller
varumérkeslagen. Lagens rubrik skulle ge sig sjdlvt: Kédnneteckenslag.

P4 tal om lagrubrik vill organisationerna uttala viss forvaning dver att kommittén inte
redovisat skilen for att man i sitt lagforslag bibehallit titeln ”Varumarkeslag”. Av ovan
angivna skil vore ”Kénneteckenslag” en mer réttvisande och tidsenlig innehalls-
angivelse, som dartill pekar framat.

En annan terminologisk frdga som organisationerna vill peka pa ar skillnaden i sprak-
bruk mellan sdvéil den nuvarande som den foreslagna varumérkeslagen och marknads-
foringslagen. I varumarkeslagstiftningen anvénds begreppet vara”, och det angesi 1 §
att bestimmelserna om varor 1 tillimpliga delar ocksa giller tjanster. I marknadsforings-
lagen anvinds istéllet begreppet ”produkt”, vilket enligt definition i lagens tredje para-
graf innefattar sdvil varor som tjénster (m.m.). Detta sprakbruk framstar som vél anpas-
sat till den ovan beskrivna utvecklingen av kénnetecknens funktion, och det finns enligt
organisationernas uppfattning skél att dvervdga om det &r mdjligt och 1ampligt att infora
Marknadsforingslagens begrepp ocksa i den kénneteckensréttsliga lagstiftningen.

Bevisning och bevisvirdering

P& kinneteckensrittens omrade har man lénge sett sig nddsakad att lita till normativ
beddmning grundad pa juridisk tradition och ’common sense”. Mgjligheterna att pa
empirisk vég klarldgga ett kiinneteckens faktiska marknadsposition och faktiskt fore-
liggande risker for forvéxling eller vilseledande har ldnge varit begrdnsade. Man har
varit hdnvisad till indirekta bevismedel ofta av ganska tvivelaktig karaktér och till
skonsmaissig, subjektiv bedomning av de verkliga marknadsforhallandena och osdkra
skélighetsuppskattningar av skador och forluster.

Landvinningar pd marknadsforskningens omrade under tiden efter andra vérldskriget
har emellertid medfort att mojligheter 6ppnats for att direkt undersoka inte bara ett
kénneteckens position/grad av notoritet pd marknaden utan ocksd hur omséttnings-
kretsen uppfattar risker for forvaxling och vilseledande. Undersokningsmetoderna
utvecklas och forfinas fortlopande. Som Varumirkeskommittén framhaller har
marknadsundersdkningar som bevismedel fitt ett betydande genomslag 1 praxis nér det
giller inarbetning.

Detta ér till stor del en {6ljd av det arbete inom industri och handel som den for dnda-
malet sarskilt uppréttade Varumirkesndmnden inom Stockholms Handelskammare
bedrivit under det senaste halvseklet. Utgadngspunkten for Varumérkesndmndens arbete
har varit och &r att det frdn marknadssynpunkt dr angeléget att bevisningen om
kénneteckens marknadspéverkan och marknadseffekter liksom berdkningen av
goodwillpaverkan praglas av rationalitet och att utrymmet f6r intuitiva bedomningar
och skattningar minimeras. Denna instédllning torde numera delas av alla insiktsfulla
bedomare.

Kritiken mot marknadsundersokningar som bevismedel tar numera oftast sikte pa
kostnaderna. Det gors pa sina hall gédllande att mindre kapitalstarka foretag dérigenom
skulle stingas ute fran att utnyttja bevismedlet. Aven om det i och for sig ir riktigt att
en marknadsundersdkning, nir den omfattar en stor population, vilket i praktiken ofta
inte alls &r fallet, kostar ganska mycket ar emellertid argumentet i flertalet fall mindre
triffande. Kostnaden maste namligen ses i relation till foretagets marknadsforings- och



PR-investeringar i syfte att vidmakthélla eller uppna en efterstrdvad marknadsposition
inom ett givet marknadssegment; redan en blygsam marknadsforings- eller PR-insats
drar ganska betydande kostnader. Nar kdnneteckensrittsliga problem aktualiserats for
ett foretag dr for ovrigt ett hallbart bevisunderlag en nédvindig forutsittning for ett
rationellt strategival och i ménga situationer kommer kostnaderna helt eller delvis att
ersittas av forlorande motpart.

Organisationerna finner det angeléget att Regeringen 1 den kommande propositionen
uppmérksammar de sérskilda bevisproblemen inom kadnneteckensritten och stiller sig
bakom strdvandena att frimja anvindningen och vidareutvecklandet av rationella
bevismedel inom detta rittsomrade.

Ensamrittens uppkomst
Officialprovningen av relativa registreringshinder

Kommittén foreslar i betdnkandet att PRV officialpréving vid registrering av
varumérken skall inskrankas till att avse de absoluta hindren for registrering.
Organisationerna tillstyrker forslaget.

Officialprovningen av relativa hinder har varit foremal for 6verviganden och
diskussioner under &tminstone det senaste decenniet. En rad skél av sdvil principiell
som mer praktisk karaktér har anforts for och emot att inte bibehalla PRVs provning av
de relativa hindren. Kommittén redovisar utforligt de argument som anforts i debatten
och analyserar dem ingéende och pé ett nyanserat sétt i betinkandet. Organisationerna
stéller sig bakom kommitténs slutsats att klart 6vervigande skil numera talar for att
officialprévningen i framtiden endast bor omfatta de absoluta registreringshindren.

Organisationerna vill understryka betydelsen av att den ordning som kommittén foreslér
gor det mojligt for foretagen att lata de verkliga konkurrensforhdllandena mellan
berdrda foretag i det konkreta fallet avgdra om och i vad man ett relativt hinder faktiskt
foreligger och inte lata en abstrakt, normativ myndighetsbedémning filla avgorandet.

De skél som hittills ansetts viga tyngst till formén for systemet med officialprovning
hos PRV dven av relativa registreringshinder har varit att provningen leder till en hogre
grad av sdkerhet vad betriffar de registrerade mirkenas giltighet. Provningen utgoér en
viss garanti fOr att inte nya varumérken registreras i strid med redan existerande
ensamritter. Denna fordel har hittills bedomts uppvéga de nackdelar som den mera
ingdende och omfattande myndighetsprovningen ofrdnkomligen f6r med sig, sdsom
hogre kostnader, langre handlaggningstider och otillrdcklig anpassning till
marknadsforhallandena i det konkreta fallet.

For ett vl fungerande forprovningssystem fordras emellertid for det forsta att
underlaget for officialprovningen ar fullstindigt och kan hanteras pa ett tillforlitligt satt.
Som kommittén framhéller har PRVs forutsittningar i detta avseende forsdmrats pa
flera sitt. De viktigaste faktorerna dr den starka utvecklingen av internationella
registreringar och gemenskapsregistreringar med verkan i Sverige, men ocksa de
utokade — och allt oftare utnyttjade - mdojligheterna att hidvda skydd utanfor varuslaget
for vdl ansedda mirken. Enligt organisationernas uppfattning ar dessa forandringar sa
vasentliga att officialprovningen inte ldngre kan sdgas utgéra ndgon garanti for att de
mérken som godkénns for registrering av PRV inte &r forvixlingsbara med éldre
registrerade kdnnetecken.



For det andra ér inte langre PRVs prévning ensam avgorande for om nya registreringar
med verkan hir i landet tillkommer i strid med redan existerande registrerade
varumérken. PRV saknar mdjlighet att forhindra registrering av gemenskapsvarumérken
som &r forvaxlingsbara med éldre svenska ensamritter. Det dr sdledes redan idag
otillrackligt att forlita sig pa PRVs bevakning av den egna réttigheten. I ett mer
principiellt perspektiv bor dessutom poédngteras att det for innehavaren avgorande ar att
ingen otillten anvdndning av forvaxlingsbara kénnetecken dger rum — ndgot som inte
ar mojligt for PRV att bevaka eller forhindra.

Den provning som sker idag ger saledes av flera skil en ndrmast illusorisk trygghet, i
synnerhet for de nédringsidkare som inte har klart for sig vilka begransningar som finns i
det ansvar PRV kan ta. Enligt var uppfattning kan under dessa omsténdigheter
fordelarna med officialprévningen inte anses uppvéga de ovan beskrivna nackdelarna.

Organisationerna vill ocksa pépeka att det faktum att ett varumérke registreras trots att
mirket dr forvaxlingsbart med ett tidigare registrerat mirket inte medfor nagon ratts-
forlust for innehavaren av det dldre mirket, dé ju registreringen av det yngre mérket inte
ger innehavaren nagon rétt att anvinda mérket i strid med tidigare rittigheter. Passivi-
tetsverkningarna enligt forslagets 8 § intrdder forst fem ér efter det innehavaren av det
dldre market fick kunskap om att det yngre mérket anvénds. Innehavaren av det dldre
mirket har saledes god tid pa sig att begéira hidvning av registreringen av det yngre
mérket och ingripa mot anvindning av detta.

Det bor dock observeras att svenska réttighetshavare under en foljd av ar vant sig vid en
ordning med officialprévning av relativa registreringshinder. En 6vergédng till en ny
ordning, dér ett storre ansvar ldggs pd sokanden respektive rattighetshavaren, stéller
krav bade pa tydlig och pedagogisk information i samband med dvergangen och pa
tillgang till fungerande alternativa 16sningar for forprovning och bevakning. Det ér
séledes av stor vikt att PRV informerar savél sokande som innehavare av registrerade
varumidrken om vad dndringarna innebér. Informationen méste utformas med sérskilt
beaktande av behoven hos mindre erfarna anvéndare av det varumérkesréttsliga
systemet, sérskilt bland mindre foretag. Utan sddan information finns en risk att i
synnerhet ndmnda foretag uppfattar borttagandet av forprévningen som en negativ
forandring som Okar risken for rittsforluster, och som dirmed minskar virdet av att alls
skaffa sig varumérkesskydd.

En viktig faktor i detta sammanhang ar vilken roll PRV skall ha vad giller information
till de réttighetshavare vars éldre réttigheter kommer fram vid verkets undersokningar i
samband med nyansdkningar och som sokanden underrittas om. Kommittén har valt att
foresla en lagstiftning som ldmnar det dppet for regeringen att genom férordning
faststdlla omfattningen av PRVs arbete i detta avseende. Som kommittén papekar kan
PRV aldggas att [damna sddan information till alla réttighetshavare, men det &r ocksé
mojligt att lata PRV erbjuda denna tjanst som en valfri och avgiftsbelagd service till
dem som sé onskar och/eller att 14ta det bli en uppgift for privata foretag. Om
kommitténs forslag till &ndring av forprovningen genomfors, bor denna fraga sa tidigt
som mdjligt bli foremal for sirskilda dvervdganden i samrdd med anvindarna. Det &r
angeldget att savil varumérkeshavarna som de foretag som erbjuder tjdnster inom detta
omrdde, t ex varumirkesombuden, fir mojlighet att i god tid forbereda sig pd den
ordning som viéljs.



Registrering i ond tro

Organisationerna stoder kommitténs forslag till skiarpning av bestimmelsen om skydd
mot att nagon i ond tro registrerar ett kinnetecken som redan tagits i bruk av annan
(15 § forsta stycket p. 2 1 forslaget till ny varumérkeslag). Organisationerna delar
kommitténs uppfattning att bestimmelsen kan tillimpas ocksa pa mirken som tagits i
bruk endast i Sverige.

Skydd genom inarbetning

Organisationerna har tidigare uttryckt onskemal om att vid varderingen av om en
beskrivande beteckning uppnétt kinneteckenskvalitet det bor krévas att fler i omsétt-
ningskretsen uppfattar beteckningen som kidnnetecken dn som en allmén/generisk
beteckning. Organisationerna avser att inom kort d&terkomma med en nirmare
redovisning av vér aktuella instillning till den fragan och i anslutning till det med
synpunkter pd omfattningen av skyddet for oregistrerade/registrerade kiannetecken.

Ensamrittens omfattning

I kap 6 Ensamrittens omfattning omtalas i betdnkandet pa s. 264 ff. dels det grund-
laggande skyddet, dels det utdkade skyddet 6ver varuslagsgranserna . Dar framhalls pa
s. 267 att snyltning och pafoljande skada pa en varumirkesritt mycket vil kan fore-
komma utan att det foreligger ndgon risk for forvixling. Bl.a. kan det forekomma for-
fang, t.ex. i form av urvattning, och sddant bor omfattas av skyddet. Organisationerna
delar kommitténs virderingar i dessa avseenden.

Att snyltning kan férekomma utan forvaxlingsrisk har visserligen dven uppmarksam-
mats av Hogsta domstolen (HD) i NJA 1995 s. 635 (GAETANO#GALLIANO). HD
fann dock att det inte var frdga om intrang 1 det fallet, framst mot bakgrund av att de
tvistiga tecknen inte var identiska. Organisationerna vill dirfor betona att det inte krévs
identitet enligt EG-direktivet for tillimpning av utokat skydd. Nagot sadant krav giller
varken enligt det utdkade skyddet inom varuslagslikheten (associationsskyddet) eller
enligt det utdkade skyddet utanfor varuslagslikheten. I bada fallen géller pa samma sétt
att det skall vara frdga om identiska eller liknande mérken. Detta har ocksa tydligt kom-
mit till uttryck i EG-domstolens praxis, t.ex. i det s.k. Pumafallet av den 11 november
1997 (C-251/95) och i det s.k. Canonfallet av den 29 september 1998 (C-39/97). Det ér
alltsa viktigt att fastsla att NJA s. 635 inte &r att anse som prejudikat for svensk rétt.

Skadestind vid varumirkesintring

Fragor om skadestandberdkningen vid intrang 1 industriella rattigheter har behandlats
bl.a. vid det XXV motet om Nordiskt Industriellt Rattsskydd den 28-30 augusti 2000 1
Abo (se NIR 2000 s. 565 ff.) och i flera andra sammanhang under senare ar. Den upp-
fattning som da framforts dr att de skadestand som domts ut ofta inte kan anses 1 till-
racklig mén ersitta rattighetshavaren. Dessutom har ifragasatts vad som egentligen
avses 1 de immaterialrittsliga skadestdndsbestimmelserna med att hdnsyn skall tas till
”ovriga omstiandigheter av annat dn rent ekonomisk betydelse”. Formuleringen har i
doktrinen uppfattas som en uppmaning till domstolarna att vara generdsa vid uppskatt-
ningen av ersittning, eftersom det allmint uppfattas som att réttighetshavarna har svart
att visa sin verkliga forlust. Men om domstolarna uppfattat lokutionen pa samma sétt ar
tveksamt. Nagra prejudikat finns inte.



Det framstér alltsa som att sanktionsreformen 1994 (och dess forebild i 1986 rs dndring
av patentlagen) inte lett till ndgon pataglig fordndring av nivan pa de svenska skadestin-
den, oavsett att en successiv utveckling skett mot ndgot hogre nominella skadestand
som en effekt av penningvirdets fall och dven att det idag finns en storre medvetenhet
om de stora virden immaterialritter generellt star for. Om man syftat till att 4stadkom-
ma en reell fordndring av erséttningsberdkningen vid immaterialrittsintrang, sdsom det
framhallits i prop. 1993/94:122 s. 49 ff., och dessforinnan i prop. 1985/86 s. 29 ff., s&
har uppenbart de sanktionsreformer som da foljde inte varit tillriackliga.

Organisationerna noterar att skadestdndsregeln 1 67 § forslaget till ny varumirkeslag fatt
en ndgot dndrad formulering genom att de omsténdigheter som enligt lagforarbetena
sdrskilt skall beaktas vid bestimmandet av ersittningen nu anges i lagtexten. Det har
skett for att ge eftertryck &t den réttstillimpning som &syftats och som inte lika tydligt
ansetts komma till uttryck i formuleringen av 38 § VmL. Vidare har goodwillskada lyfts
fram i lagtexten. Kommittén framhaller att med dessa fordndringar behovs inte langre
formuleringen att d&ven “6vriga omstindigheter av annan dn rent ekonomisk betydelse”
skall beaktas vid uppskattningen av erséttningens storlek. Enligt var uppfattning kan
emellertid den foreslagna variationen av lagtexten knappast forvéntas leda till nagot
nytdankande vid skadestandsberdkningen. Svenska domstolar konsulterar &nda
regelmaissigt lagforarbetena. Ocksa den optiska fokuseringen pd goodwill ér véllovlig i
varumérkessammanhanget. Men inte heller den har kanske sa stora forutsittningar att
reellt pdverka utdomandet av erséttningar, om det varit syftet.

Vi har darfor med sérskilt intresse uppmarksammat att Monsterutredningen 1 sitt betdn-
kande SOU 2001:68 inte endast anammat Varumérkeskommitténs idé att utforma for-
arbetsuttalandena som lagtext. Mdnsterutredningen har ocksa 1 43 § andra och tredje
styckena foreslagit att dértill foga en bevisldttnadsregel. Enligt Monsterutredningen har
uppskattningsregeln i RB 35:5 visat sig vara otillracklig i samband med
immaterialrittsintrdng. Utredningen pekar ocksa pa att det 4r som om réttighetshavare
inte forstod att regeln 1 RB 35:5 forutsétter att bevisning om skadans storlek, varfor det
inte ar att forvanas Over att domstolarna &r tillbakahallna.

Genom den foreslagna bevislittnadsregeln vill Monsterutredningen darfor uppné bade
en bevislattnad och en betoning av att bevisning om skada méste presenteras, allt i syfte
att fa ett bittre genomslag for principen om rétt till full ersdttning vid intrdng. Det fram-
halls med aberopande av HD-praxis att den foreslagna bevisléttnadsregeln star 1 sam-
klang med utvecklingen pa skadestaindsomrddet i 6vrigt, i fall ddr orsakssammanhangen
ar invecklade och svargripbara.

En bevisléttnad 1 immaterialrdtten ar sirskilt motiverad, eftersom det vid intrding ménga
génger kan vara svart for réttighetshavare att visa det forlopp som lett till en viss skada.
Det har inte endast har att géra med svarigheterna att berédkna en utebliven forséljning,
utan ocksa att det kan vara stora skillnader mellan parternas organisatoriska och ekono-
miska resurser och rattighetshavares mojlighet att ver huvud taget komma i besittning
av den bevisning som krévs for att styrka skadan och dess omfattning. Det géller i
synnerhet som foretagshemligheter kan vara berdrda.

Den uppmjukning av bevisbordan som foreslas av Monsterutredningen framstér vid
véra dvervidganden om skadestdndsfragan som attraktiv och intressant som sadan. Att
infora ndgon form av dvergripande bevisléttnad dr sannolikt det enda séttet att anpassa
praxis till verklighetens krav. Om just den for design valda formuleringen direkt later
sig overforas med motsvarande effekt pa det varumarkesréttsliga sammanhanget kan



visserligen diskuteras. Det &r t.ex. inte helt givet att en viss ldttnad att visa just en
nedgang 1 forsdljningen eller uppskattningen av intrdngarens vinst, som foreslagits i
designsammanhanget och som dér ar primirt efterstrivansvird, skulle ha samma
balanserande effekt pd varumérkesomradet, patentomradet eller upphovsrattsomradet.

P& varumérkesomradet bor kanske bevislittnaden i1 forsta hand avse goodwillskador 1
bred bemairkelse, inklusive anseende, t.ex. med en regel om sannolika rimliga kostnader
for att dteretablera ett mérke efter ett skadligt intrdng. Men sadant har knappast intresse
for design eller patent. Fran varumérkesomradet kan som vidare exempel ndmnas att
behovet av en bevislédttnad avseende counterfeiting ser annorlunda ut 4n nér det géiller
ett "normalt intrdng”. P4 liknande sétt giller att ett intrdng som bestér i annans olaga
anviandning av ett registrerat men dnnu inte anvént mérke kan fa allvarliga och
svarbestdmda skador till f61jd, men en bevislattnad avseende utebliven forséljning
hjilper f6ga. Innehavaren har inte ens hunnit introducera sina varor.

Mycket talar darfor for att inforandet av en bevisléttnad kriaver en sérskild anpassning
for skilda typer av réttigheter och intrangstyper och bor nyanseras dérefter for att ge det
efterstrivade resultatet av rimlig kompensation vid intrang. Sddana regler behdver ut-
formas mot bakgrund av de speciella och delvis skilda bevissvarigheter som framtrader
pa och inom respektive immaterialrdttsomrdde. Dessa méste alltsa identifieras och ana-
lyseras och skilda moment lyftas fram for varje rittsobjekt for att uppna en anpassad
och rimlig bevisldttande effekt. Dartill bor 6vervégas i vilken utstrickning forekomsten
av subjektiva rekvisit bor paverka graden av bevisléttnad.

Vi anser att detta dr en sd viktig och angeldgen fraga for hela immaterialrattsomradet att
den omgdende borde utredas sérskilt.

Anvindning av varukinnetecken pa Internet

Kommittén anfor 1 betdnkandet att det for ndrvarande inte bor inforas ndgra sarskilda
bestimmelser om skyddet for varukénnetecken vid anviandning pa Internet. Som skél
for sin instéllning anfér kommittén att WIPOs arbete avseende internationella principer
for anvindning av varumirken pa Internet bor avvaktas innan en reglering pé det
nationella planet 6vervidgs. Under kommitténs arbete med betdnkandet forelag WIPOs
forslag endast i utkastform. Beslut om att anta forslaget som en rekommendation
kommer emellertid enligt uppgift att fattas i september 2001. Det ar déarfor aktuellt att
inom kort dvervéga en nationell reglering. WIPOs forslag innebér att anvéindning av ett
varumdrke pa Internet skall anses ske i ett visst medlemsland endast under forutséttning
att anvindningen har kommersiell effekt i det medlemslandet. Huruvida anvéndningen
har kommersiell effekt skall enligt forslaget avgoras genom ett antal anknytnings-
kriterier.

Aven om kommitténs instillning att en nationell reglering bor ske i ljuset av gillande
internationella principer far anses vélgrundad, dr det enligt var uppfattning angelédget att
det tydligt framgér att anvindning pa Internet av ett varukidnnetecken omfattas av VmL.
P& motsvarande sétt som framgar av forslagets 4 § sista stycket att muntlig anvindning
kan utgdra varumédrkesanviandning, bor det darfor anges att elektronisk anvédndning kan
utgdra varumirkesanvandning.

I utredningsdirektiven anges anvdndning av varumarkesréttigheter pa Internet som en
sarskild fraga for kommittén att utreda. Denna fraga inbegriper enligt var uppfattning
inte endast anvandning av varuméirken pé Internet, utan ocksa fragor om dominnamn,



bl a savitt avser domdnnamns réttsliga status och inte minst konflikter mellan domén-
namn och kdnnetecken. Med hénsyn till dessa fragors allt 6kande praktiska betydelse
hade det varit fortjanstfullt om utredningen dgnat dem ett fordjupat studium. Mgjligen
har kommittén inte velat foregripa statsmakternas stillningstagande till Domidnnamns-
utredningens betédnkande ~.se?” (SOU 2000:30).

Andringar i firmalagen
Allmdnt

I betidnkandet diskuteras bl a den for firmarétten grundlaggande frdgan om det alls finns
ett behov av ett sérskilt skydd for firma som kénnetecken, vid sidan av det
varumérkesrattsliga skyddet. Organisationerna anser att redogdrelsen for foretagens
skiftande behov av kdnneteckensskydd ér klargérande och korrekt, och delar
kommitténs bedomning att ett sarskilt kinneteckensrittsligt skydd for firma behovs.

Organisationerna vilkomnar vidare de forslag som syftar till att forbattra samspelet
mellan skyddet for firma respektive varumirken. Fragan om det skulle vara mojligt ga
ett steg ldngre och reglera varumirkesritten och firmaritten i en och samma lag har
behandlats ovan under rubriken ”En samlad kdnneteckenslag?” och kommenteras
dérfor inte ytterligare hér.

Organisationerna tillstyrker i allt visentligt de foreslagna dndringarna i FL, men finner
sig foranlatna att [imna foljande kommentarer och forslag.

Forfarandet for registrering och invindning

Organisationerna tillstyrker forslagen att dels avskaffa kravet pa sarskiljningsformaga
som forutsittning for registrering av firma, dels begridnsa PRVs officialprovning till
absoluta hinder. Bada dessa fordndringar dr 4gnade att spara tid och kostnader for de
sokande genom forenkling av handldggningen hos PRV. Vad giller prévningen av de
relativa registreringshindren gor sig samma synpunkter gillande som betrdffande
varumadrken (se ovan).

Som kommittén konstaterar dr det med det foreslagna registreringsforfarandet nddvian-
digt att inféra en mojlighet till invéindning. Harigenom far dldre rittighetshavare moj-
lighet att i ett tidigt skede och pa ett relativt enkelt sétt ingripa mot registrering av kolli-
derande firmor. Invindningen gor ocksa innehavaren av den nyregistrerade firman
uppmairksam pa att innehavare av éldre réttigheter anser att anviandningen av den nya
firman utgdr ett problem, och han kan dé anpassa sitt agerande efter detta innan han
hunnit gora ndgra storre investeringar i den tdnkta firman.

Invéndningsforfarandet kommer séledes att spela en viktig roll for att pa ett tidigt stad-
tum l6sa konflikter mellan nédringsidkare med kolliderande réttigheter. Forfarandet
kommer att innefatta t ex beddmning av sdrskiljningsformagan hos registrerade firmor
och provning av skyddsomfanget hos befintliga firmor och varumirken. Det dr dérfor av
stor vikt att bedomningarna gors av personer med kunskap om och erfarenhet av kinne-
teckensrittsliga bedomningar. Med den foreslagna begransningen av PRVs forprovning
av firmor finns det anledning att befara att denna kompetens kommer att minska inom
PRVs bolagsavdelning.
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Organisationerna foreslar darfor att invindningsdrendena, som ju kommer att ha en
kanneteckensrittslig karaktér, istdllet provas av PRVs varumirkesavdelning. Harigenom
uppnés dessutom en dnskvird samordning av praxis mellan varumirken och firmor.
Som vi utvecklar i avsnittet om processuella fragor bor enligt var uppfattning ocksé
overprovningen av kdnneteckensrittsliga firmadrenden ske i Patentbesvarsritten.

Slutligen skall papekas att det foreslagna systemet med kungorande och invindning inte
forefaller nodvéndigt for firmasubjekt dar kungorelse inte forekommer idag, sdsom
samfillighetsforeningar, vattenvardsforbund, arbetsloshetskassor etc. Enligt organisa-
tionernas uppfattning saknas anledning att belasta dessa subjekt med ett kungorelsefor-
farande som inte krévs av associationsrattsliga skal.

Verkan av forbud mot anvindning av firma

Bifall till en invéndning eller talan om hévning av firma (helt eller delvis) innebar
endast att det kdnneteckensrittsliga skyddet, ensamritten, for firman upphdr. Den som
ocksé vill hindra att firman anvdnds maste liksom idag fora talan om forbud mot
anvindningen. Verkan av ett sddant forbud &r givetvis avgorande for hur effektivt
forbudet hindrar anvéndning till skada for édldre réttighetshavare.

I anslutning till betdnkandets forslag angéende partiell hivning av firma anfors att
anviandning av en huvudfirma som enbart syftar till att uppfylla aktiebolagslagens krav
pa korrekt firmateckning inte kan anses utgora sddan anviandning som omfattas av ett
forbud mot anvéndning av firman. Organisationerna delar inte denna uppfattning.
Anvindningen av firma pa brevpapper, fakturor eller orderblanketter fungerar i prak-
tiken ocksd som kénneteckensanvindning. Organisationerna anser dérfor att sddan
anvindning bor omfattas av forbud enligt FL eller VmL.

Processuella fragor
Exklusivt forum i allmdnna mal om kdnnetecken

Av Varumirkeskommitténs betankande framgar att kommittén utgatt fran att 1999 ars
Patentprocessutredning skulle ta upp fragorna om forum for allménna mél om varu-
mérken och 6verklagande av PRVs beslut i drenden om registrering av firma. I sitt
betdnkande har utredningen ocksa berort fragan om exklusivt forum nir det géller
allminna varumirkesmal. Utredningen har dock inte 1dmnat nagot forslag i den delen
med hédnvisning till att delade meningar hade kommit till uttryck inom utredningen och
att ”processuella komplikationer” hade pastatts kunna uppkomma (SOU 2001:33 s.

87 f.). Utredningen har 6ver huvud taget inte tagit upp fragan om éverklagande av
PRVs beslut i firmaédrenden.

Stockholms tingsritt dr sedan lange exklusivt forum i de flesta allmdnna mal om patent
enligt 65 § patentlagen(1967:837, nedan PL). De skél som legat till grund for en
ordning med specialforum har framfor allt varit behovet av bade juridisk och teknisk
kompetens hos de domare som sysslar med patentmal. Vid de tillfallen da utformningen
av patentprocessen har diskuterats har ocksa behovet av juridisk och teknisk kompetens
hos domstolen framhallits.

Monsterutredningen har foreslagit att allmdnna mal om formskydd skall koncentreras
till Stockholms tingsratt samt att det skall inforas en sérskild regel enligt vilken mél om
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upphovsritt och mal om varumairke skall kunna kumuleras med sddana mal. Angaende
monsterutredningens dvervdaganden, se SOU 2001:68 s. 145 f.

Varu- och néringskdnnetecken har likartade funktioner pa marknaden. Mellan rétten till
sadana kénnetecken rader ocksa ett i lag reglerat samband genom det s.k. korsvisa
skyddet. Den som é&r nédringsidkare har sdledes ett sjalvstindigt skydd for sin firma som
varukdnnetecken och for sitt varukidnnetecken som firma. Varumérkeskommittén har
foreslagit att det korsvisa skyddet skall besta.

I mal om varukénnetecken ir, enligt huvudregeln, de allménna forumreglerna i 10 kap.
RB tilldmpliga. I mal om upphavande av varumérkesregistrering ér dock Stockholms
tingsratt behorig om varumérkeshavaren saknar hemvist i Sverige. Vidare dr Stock-
holms tingsrétt exklusiv domstol i mal om bl.a. intrang i gemenskapsvarumérke. I
forarbetena till denna bestimmelse anfors att avsikten med den EG-rittsliga forum-
regeln méste antas vara att mal om gemenskapsvarumairken skall koncentreras 1 forsta
instans 1 syfte att fi en ordning med sa enhetlig praxis som mojligt (prop. 1995/96:26
s. 25).

Aven i mal om firma #r de allminna forumreglerna i RB enligt huvudregeln tillimpliga.
Om det inte finns ndgon behorig domstol enligt dessa regler dr Stockholms tingsrétt
behorig i mél om upphévande av firmaregistrering, om forbud mot anvéndning av
niringskinnetecken, om firmaintrdng och om faststéllelse angdende naringskinne-
tecken.

Varumérkesmal och firmamal dr, pd motsvarande sétt som patentmal och monstermal,
av en speciell karaktar och kriver ingdende kinnedom om kinneteckensritten och dess
samspel med bl.a. konkurrensritten och marknadsritten. Ett genomgéende drag i den
moderna kénneteckensrétten ér att ensamrittens omfattning 1 dag bestims med beak-
tande av vad som dr forenligt med en effektiv konkurrens. Tillrdcklig kinnedom om
rattsomradet kan 1 praktiken endast vinnas genom kontinuerligt arbete med sadana mal.
Av sérskild betydelse dr numera behovet av att kunna f6lja den allt snabbare internatio-
nella rittsutvecklingen, frimst inom EU men ocksa 1 t.ex. ldinder som USA och Japan.

De flesta tingsrétter i landet och sérskilt de mindre domstolarna kommer endast 1 en-
staka fall i kontakt med mél av detta slag. Det medfor att domarna vid dessa domstolar
endast undantagsvis har nagon erfarenhet av denna méltyp. De har dirfor i praktiken
inte ngra mdjligheter att vare sig sitta sig in i rittsomradet eller folja den allt snabbare
rittsutvecklingen. Aven de flesta hovritter har sa fA mal om kiinnetecken att domarna
dér 1 praktiken inte har tillricklig kinnedom om réttsomrédet. Inte heller har HD moj-
lighet att prova mal om kdnnetecken i den omfattning som behdvs for att leda praxis-
utvecklingen. Den nuvarande ordningen har medfort svirigheter att uppnd en enhetlig
praxis och dirmed minskat mdjligheterna att forutse utgdngen i mal om kiannetecken.

Antalet allmédnna mal om kénnetecken &r 1 Sverige sa begrinsat att det knappast ger
underlag for att upprétthilla kompetens hos mer ér ett fatal domare. Under &ren 1998
och 1999 kom det t.ex. in sammanlagt 74 respektive 57 varumérkesmal till landets
tingsratter, varav 45 respektive 32 till Stockholms tingsrétt (SOU 2001:33 bilaga 3).
Med hénsyn sarskilt till det begrdnsade malunderlaget bor alla varumérkes- och
firmamal koncentreras till en tingsritt. En sddan koncentration skulle ocksé leda till att
de mél som Overklagas samlas i en och samma hovritt. Med en ordning dér endast en
tingsratt och en hovrétt provar varumairkes- och firmamal skapas rimliga mojligheter for
de domare som sysslar med kénneteckensratt att folja utvecklingen pa rattsomradet. Det

12



skapar i sin tur goda forutséttningar for en enhetlig och vélgrundad praxis och dkad
forutsebarhet. Det skapar ocksé forutsittningar for en snabbare och effektivare process 1
mal om kénnetecken.

Stockholms tingsritt dr redan exklusiv domstol i méal om bl.a. intrdng i gemenskaps-
varumdirke. Vidare har tingsrétten betydligt fler mal om kédnnetecken 4n ndgon annan
tingsratt. Stockholms tingsrétt torde ocksé ha fler mal om firma 4n ndgon annan tings-
rdtt 1 landet. Till detta kommer att tingsréitten dr exklusiv underritt i méal om patent och
foreslas bli det i mal om formskydd. Stockholms tingsratt bor dérfor goras till exklusiv
domstol ocksa i mal om andra varukinnetecken &n EG-varumérken och i mal om
néringskidnnetecken.

Till skillnad mot vad som géller enligt patentlagen och forslaget till formskyddslag bor
Stockholms tingsritt vara exklusivt forum i alla mél som r6r varu- och néringskénne-
tecken. Ur principiell synvinkel dr det viktigt att alla mal om kdnnetecken handldggs av
en domstol som har den speciella kompetens som ligger till grund for dess stéllning som
exklusivt forum. Vidare skulle en inskriankande upprakning som den i PL eller forslaget
till formskyddslag inte bli meningsfull, eftersom den i praktiken ticker alla de maltyper
som kan komma i fraga nar det géller kénnetecken.

En forutsittning for att Stockholms tingsritt skall kunna fullgora de uppgifter som
foreslés dr dock att erforderliga resurser tillfors den aktuella avdelningen, samt att
interna regler om cirkulation m.m. utformas pa ett séitt som tillgodoser de nya kraven.

Kumulation

Som kommittén framhaéller har utvecklingen inom immaterialratten medfort att de olika
formerna av skydd i betydligt hogre grad én tidigare 6verlappar varandra. Det ar darfor
av rationalitetsskél pékallat att immaterialréttsliga mél kan handldggas i en rittegang om
detta dr till fordel for utredningen. Om Stockholms tingsrétt gors till exklusivt forum for
savil mél om formskydd som mal om varu- och niringskdnnetecken kommer sadana
mal ocksa att kunna kumuleras enligt 14 kap. 1-6 §§ RB. Det dr emellertid viktigt att
ocksa mal om upphovsritt kan handlidggas gemensamt med dessa méltyper.

Aven i mal om upphovsritt ir enligt huvudregeln de allminna bestimmelserna i 10 kap.
RB tillimpliga. I mal om dels ljudradio- och televisionsutsdndning och dels ersittning
vid utnyttjande av vissa avtals- och tvangslicenser dr dock Stockholms tingsratt
exklusivt forum (58 § URL). Ett mé&l om upphovsritt dér talan vicks vid en tingsrétt kan
kumuleras med ett mal som vickts vid en annan tingsrétt enligt 14 kap. 7 a § RB. En
sddan kumulation kan dock endast beslutas av HD och under forutsittning att detta har
vésentliga fordelar for handldggningen av malen och att det inte medfor betydande
oldgenhet for ndgon av parterna.

Det bor betonas att en kumulation enligt 7 a § RB forutsétter att mélen dr anhangiga vid
olika domstolar. Talan vid olika domstolar forutsdtter i sin tur att de inte avser samma
sak, dvs. att det inte rdder lis pendens. I fall dér det &r fraiga om samma sak kan
kéranden saledes inte vicka en ny talan vid en annan domstol. I sddana fall kan
kdranden 1 stéllet f& hela saken provad inom ramen for den forsta rattegdngen.

En talan som grundas pd en upphovsritt skall vickas vid den domstol som enligt
huvudregeln 1 10 kap. RB dr behorig, dvs. normalt den tingsritt dar svaranden har sitt
hemvist. En sédan talan kan sedan i de flesta fall dér det framstir som angeldget enligt
14 kap. 7 a § RB kumuleras med ett mal dir talan grundas pa en kidnneteckensritt och
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som handlidggs vid en annan domstol. Det behovs dérfor inte ndgon sérskild regel om
kumulation for att ett mal om upphovsritt skall kunna handldggas gemensamt med ett
mal om kénneteckensritt.

Den allménna ordningen for kumulation av mal som handldggs vid olika domstolar och
som innebdr att saken provas av HD framstar emellertid som forhallandevis omsténdlig.
Till detta kommer att bedomningen av fragor om vad som utgor ett karomal och huru-
vida detta kdromal ror samma sak som ett annat kiromal &r ofta komplicerad. Mot den
denna bakgrund foreslar organisationerna att det 4nda infors en sirskild kumulations-
regel 1 lagstiftningen om varumérke och firma enligt vilken talan i mal om upphovsritt
alltid far véckas vid Stockholms tingsrétt.

Overklagande av registreringsmyndigheternas beslut i firmacirenden

PRVs beslut i varumérkesarenden overklagas till Patentbesvérsritten, vars beslut i sin
tur kan Overklagas till Regeringsritten. De olika registreringsmyndigheternas beslut i
firmadrenden Overklagas ddaremot till allmén forvaltningsdomstol (se t.ex. 18 kap. 7 §
3 st. ABL). Det innebér att PRVs beslut 1 firmaédrenden 6verklagas till Lansrétten i
Visternorrlands 1dn, vars beslut i sin tur kan 6verklagas till Kammarritten i Sundsvall
och vidare till Regeringsrétten.

Med det samband som rader mellan varu- och nédringskénnetecken ar det angeldget att
administrativa beslut om registrering av varumérken och firmor prévas i samma ord-
ning. Om provningen sker i olika domstolar innebér det en stor risk for att forutsétt-
ningarna for skydd och skyddets omfattning bedoms pé olika sitt. I den nuvarande ord-
ningen ligger visserligen att Regeringsrétten skall kunna svara for en enhetlig praxis.
Regeringsritten har dock i praktiken inte mojlighet att prova mél om kédnnetecken i den
omfattning som behdvs for att leda praxisutvecklingen.

I detta sammanhang bor papekas att firmaregistrering ofta sker 1 samband med
associationsréttsliga registreringsatgérder. Det finns dock inga hinder mot en ordning
som innebdr att beslut om firmaregistrering overklagas till en domstol och beslut om
andra registreringsdtgirder overklagas till en annan domstol. I en sddan ordning fér de
olika fragorna helt enkelt provas var for sig. Enligt uppgift fran PRVs bolagsavdelning
ar det emellertid ytterst séllsynt att en sokande som vill 6verklaga ett beslut om
firmaregistrering samtidigt vill 6verklaga ett beslut om nagon annan registreringsatgard.

P& grund av det anforda foreslar organisationerna att PRVs och ovriga registrerings-
myndigheters beslut angdende firma skall 6verklagas till samma domstol, dvs. for
nirvarande Patentbesvirsratten.

Avslutande anmirkningar

Organisationerna vill avslutningsvis framhélla att betdnkandet innehéller en rad forslag
vars genomforande dr av stor vikt for foretagen. Det &r sdledes angelédget att arbetet med
en ny lagstiftning pa det kdnneteckensrittsliga omradet ges en hog prioritet. Organisa-
tionerna star givetvis girna till forfogande for information och samrad under den
fortsatta beredningen.
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