Nya regler om varumarken samt
ny lag om foretagsnamn

Den 1 januari infordes nya regler i varumarkeslagen
och dess forfattningar, avsedda att fornya och férenkla
varumarkesratten och samtidigt infordes en ny lag om

féoretagsnamn.



Ny varumarkeslag

* Forandringarna i varumarkeslagen genomfor det nya
varumarkesdirektivet och avser modernisera, forenkla och vidare
harmonisera varumarkesratten. Varumarkeslagen kommer att bli mer
teknikneutral i forhallande till vad som kan utgora ett varumarke da

kravet pa grafisk atergivning tas bort. Det innebar exempelvis att ett
ljudvarumarke kommer kunna aterges genom en ljudfil.



Ingivningsdag - giltighetstid

* Ett nytt begrepp, "ingivningsdag”, introduceras. Nya registreringar
kommer att galla fr.o.m. ingivningsdagen (inte registreringsdagen) och
tio ar framat. For att erhalla en ingivningsdag maste en ansokan
uppfylla en del formkrav; de ar dock inte sa langtgaende som de krav
som stalls pa den slutliga ansokan, bl.a. behover inte varu- och
tjansteforteckningen vara utformad utifran Nice-klassificeringen.
Patentverket (PRV) har att faststalla ingivningsdag och detta beslut
kommer inte att ga att overklaga.




Invandning - samforstandslosning

* For att varumarkeslagen fullt ut ska uppfylla det nya
varumarkesdirektivet sa infors en mojlighet for parterna att i
samband med invandningsforfarandet begara en tidsfrist fram till
vilken de har maojlighet att na en samforstandslosning, motsvarande
en i EUIPO s.k. cooling off-period. Tidsfristen ska vara minst tva
manader och kan forlangas om parterna begar det.



Anvandning — verkligt bruk

* Den nya lagen staller nya krav pa anvandning mot bakgrund av att en
rattighetsinnehavare inte ska kunna aberopa sitt varumarke till grund for
en invandning, ett havningsforfarande eller en intrangstalan om detsamma
inte anvands. Om varumarket som laggs till grund for invandning, havning
eller intrang ar aldre an fem ar har motparten mojlighet att, i samma
process, gora gallande att sadant varumarke inte tagits i verkligt bruk eller
inte anvants under de fem ar som foregatts ansokan om havning eller
ansokans ingivande. Den aldre rattighetsinnehavaren har att visa verkligt
bruk i relevanta varu- och/eller tjansteklasser. Beroende pa typen av
process ar olika tidsaspekter relevanta. PRV och Patent- och
marknadsdomstolen (PMD) kommer dock inte att prova verkligt bruk ex
officio utan det kravs som sagt att detta gors gallande av den som soker
den yngre rattigheten.



Varumarkestorfalskningar - transitering

e Varumarkesskyddet utvidgas till att omfatta varumarkesforfalskningar som
enbart passerar Sverige, utan att slappas ut pa den inre marknaden, s.k.
transitering. Detta ar ett stallningstagande som gar emot EU-domstolens
praxis da det innebar att piratkopierade varor (identiska eller daliga kopior)
som exporteras fran annat land, transiteras i Sverige och darefter levereras
vidare till ett tredje land kommer utgora varumarkesintrang. Da intrang
presumeras ska tullen dessutom automatiskt ingripa och det ankommer pa
deklaranten att invanda mot tullatgarden varpa varumarkesinnehavaren
kan stamma. Bevisbordan kommer att vara omvand vilket innebar att
deklaranten har att visa varornas destinationsland samt avsaknaden av
skydd i destinationslandet for att intrang inte ska anses foreligga. Slutligen
kan noteras att enbart civilrattsliga sanktioner kommer att vara tillampliga
vid denna typ av intrang.



Yngre rattigheter vs aldre rattigheter

e Varumarkeslagen kommer att omfatta tre situationer da en yngre
rattighet som har kommit att strida mot ett aldre varumarke bestar.
Den yngre rattigheten kommer att ha en s.k. mellanliggande rattighet
som galler vid sidan av den aldre. De tre situationerna omfattar
omstandigheten (1) att den aldre rattigheten inte hade
sarskiljningsformaga da den yngre rattigheten uppkom, men darefter
har forvarvat sarskiljningsformaga genom anvandning; (2) att det
foreligger identitet eller likhet men forvaxlingsrisk anses inte ha
forelegat vid uppkomsten till den yngre rattigheten pga. bristande
sarskiljningsformaga hos den aldre rattigheten; (3) att den aldre
rattigheten ar ett kant varumarke som erhallit ett utokat skydd, men
detta skydd hade inte uppkommit da den yngre rattigheten uppkom.




Verkan av havning

* Den nya lagen kommer dven att skilja Pé verkan av havning for det fall
havningen grundas pa (1) hinder som forelag redan vid registreringen av
varumarket och (2) férhallande som uppkommit efter registrering. | det
forstnamnda fallet (avsaknad av sarskiljningsformaga, i strid med god sed,
etc.) kommer en havning att fa den effekten att en registrering aldrig anses
ha haft nagon verkan. | det sistnamnda fallet (avsaknad av verkligt bruk,
ﬁeneriskt, etc.) kommer havning att fa verkan fran dag fér ansékan om
avning alternativt, om sa yrkas, fran dag da havningsforhallandet uppkom.
Licensavtal paverkas inte nodvandigtvis av denna forandring da
licenstagaren fortfarande kommer att anses ha haft nytta av licensen och
darmed ska licensavgift inte aterga. Daremot kommer licenstagaren
normalt att ha tillracklig grund for att hava licensavtalet med hanvisning till
avsaknad av en varumarkesregistrering. Vid uipkommen skada kan det

aven bli aktuellt for licenstagaren att begara skadestand.



Licensavtal och vackan av talan

e | forhallande till licensavtal ska det ocksa noteras att en ny
bestammelse kommer att medfora som innebar att en licenstagare
har att inhamta licensgivarens samtycke innan en talan om
varumarkesintrang vacks. En exklusiv licenstagare kommer dock att ha
ratt att vacka en sadan talan om licensgivaren inte, inom skalig tid
fran det att licenstagaren underrattar darom, sjalv vacker
intrangstalan. Bestammelsen ar dispositiv, vilket innebar att det star
parterna fritt att avtala om en vidare eller snavare ratt for
licenstagaren. Licenstagaren kommer dock att skyddas av en ny
tvingande bestammelse som innebar att licenstagaren alltid kommer
att ha ratt att vacka en talan om ersattning om licensgivaren vacker en
intrangstalan.



Rattsfall:MANHATTAN-moOnstret kan
registreras som varumarke

S\ =\




Svenskt Tenn:s EU-varumarkesregistrering av
MANHATTAN-mOonstret kommer att leva vidare.

En av fdllorna i varumarkesratten ar att formgivning som ar for bra inte kan fa
varumarkesrattsligt skydd. Om varumarket "endast bestar av en form som ger

varan ett betydande varde”, sa gar inte varumarket att registrera.

Om formgivningen aterges som ett tvadimensionellt eller tredimensionellt
varumarke har ingen betydelse.

EUD-domstolen var sparsam i sin motivering men tydlig i sitt svar:

"ett sadant kannetecken som det som ar aktuellt i det nationella malet, som
bestar av tvadimensionella dekorativa monster och som anbringats pa varor som
till exempel ett tyg eller ett papper, inte “endast bestar av en form” | den mening
som avses i denna bestammelse.”

Darmed faller alltsa tvadimensionella dekorativa monster utanfér undantaget
fran skydd oavsett hur det anvands i praktiken (i detta fall som t.ex. mobeltyg).



Rattsfall: Fritt fram for CROCS-kopior och —
plagiat?




 Domen i ett utdraget mal och resultat, om domen star sig om malet
tas vidare, ar att det ar fritt fram for kopior och plagiat pa CROCS-
toffeln. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) havde namligen Crocs
3D-varumarkesregistrering for toffelns utformning. Skalet var att
Crocs registrering fastnade i de tva ooverstigliga hindren att
utformningen bara beror pa varnas art respektive att den ar

nodvandig for att uppna ett tekniskt resultat. Bevisen var inte minst
Crocs egen marknadsforing och egna patent.



* Ar 2008 ansokte Crocs om 3D-varumairkesregistrering for utformningen av
tofflan, se bild. Det kravdes omfattande bevisning om inarbetning for att

6yeré|ca|a Patent- och registreringsverket (PRV) att saga ja, vilket de till slut
gjorde.

* | PRV var inte de nu aktuella o6verstigliga hindren mot registreringen uppe
i bedomningen.

* Efter att Crocs hade stamt OoB for intrang med sina plagiat av toffeln och

bl.a. yrkat pa drygt 24 miljoner kronor i skadestand genstamde OoB for att
fa registreringen havd.

* OoB siktade in sig pa hindren som Crocs aldrig kan komma forbi oavsett hur
kand och hart kopplad toffelns utformning ar i konsumenternas 6gon,
utifall Crocs skulle fastna pa hindren.

* Vilket var precis vad de gjorde.



* PMD pekade pa bade sin egen bedomning och bevisen i form av Crocs
amerikanska patent "Breathable footwear pieces” for toffelns
utformning samt pastaenden i Crocs marknadsforing som exempelvis:

* "Med ventilerande lufthal som gor att foten andas hela tiden ar det
latt att halla sig sval om fotterna och for den som har extra latt att bli
varm om fotterna finns ingen anledning till oro. Crocs har ett generost
utrymme for tarna som gor att de halls luftiga och svala hela
arbetsdagen”, och

* "Port holes allow water and sand to pass through”.



* Slutsatsen blev att utformningen bara bestar av en form som foljer av
varans art, och darfor maste kunna anvandas av alla.

* Egentligen rackte det for att hava registreringen men PMD tog aven upp
den tekniska aspekten, som bl.a. handlar om att varumarken inte far vara
ett satt att fa evigt skydd for en teknisk 16sning som bara kan skyddas i 20
ar. Utifran samma bevisning kunde PMD dra slutsatsen att “varumarket
endast bestar av en form som ar nédvandig for att uppna ett tekniskt
resultat”.

e Darfor havdes Crocs 3D-varumarkesregistrering.
* OoB friades i samma dom fran intrangspastaendena.
* Domen kan overklagas.



NY PRAXIS — svartvit registrering omfattar inte
langre alla farger




* NY PRAXIS genom g-beslutet fran Patent- och marknadséverdomstolen
(PMOD). Vi har har i landet statt stenhart fast vid var gamla praxis, att ett
varumarke registrerat i svart/vitt omfattar alla farger, och registreringar i
farg anses begransade till den aktuella firgen. Nu har emellertid PMOD
slagit fast att EU-praxis maste galla dven i fargfragan har i landet. PMOD
slog fast att var gamla praxis ar historia.

* PMOD héll sedan inte med PRV och PMD om férvaxlingsrisken.
Skillnaderna pa Context gra g-logga och den tidigare roda g-loggan ar
tillrackligt stora for att det inte skall finnas nagon forvaxlingsrisk trots att de
galler samma/liknande varor och tjanster.



Ny lag om foretagsnamn

* Firmalagen ersatts av lag om foéretagsnamn. Namnet indikerar om de
begreppsmassiga forandringarna i den nya lagen; firma ersatts av
foretagsnamn och bifirma ersatts av sarskilt féretagsnamn. Begreppet
firmateckning kommer daremot fortsatt att anvandas mot bakgrund
av dess associationsrattsliga karaktar.



* Lagen kommer inte att medfora andringar i det s.k. korsvisa skyddet i
forhallande till varumarken. Daremot infors ett anvandningskrav som
kommer att innebara att ett foretagsnamn, som ar aldre an fem ar,
inte kommer att kunna laggas till grund for exempelvis havning om
inte foretagsnamnet tagits i verkligt bruk. | detta sammanhang ar det

vart att notera att ett foretagsnamn, i motsats till ett varumarke, inte
kan havas partiellt.



Avslutning

e Glom inte bort domannamn och sociala mediakonton

* Ansok och registrera — inarbetning kraver dokumentation
* Tack!

e 2019-06-05
e Johan Wibom



