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SAMMANFATTNING

Varumirkesdegeneration innebér att ett varumérke forlorar sin sdrskiljningsférmaga och
overgdr till att bli en produktbeteckning, en generisk term. Nir sérskiljningsformégan
forsvinner mister varumarket sin huvudsakliga funktion - att sdrskilja innehavarens varor fran
andra ndringsidkares varor av samma slag. En ensamritt till en produktbeteckning medfor
vidare att Gvriga ndringsidkare far problem att beskriva sina produkter i marknadsforing eller
vid forsdljning. Ett varumérke som degenererat dr sdledes odugligt som varumérke och kan
darfor inte langre vara foremal for ndgon varumérkesréttslig ensamrétt. En nédringsidkare som
lider forfang av ett varumérke som forvandlats till en generisk beteckning kan darfor krava att
allmén domstol hidver varumérkesregistreringen, varpa ensamrétten till varumérket upphor att
gilla. Varumairket blir d4 fritt tillgdngligt for alla néringsidkare att anvédnda.

Att forlora ett vérdefullt varumédrke kan {4 forodande konsekvenser for en
varumarkesinnehavare. Det ar darfor viktigt att skydda sitt varumérke fran att degenerera. Har
en varumérkesinnehavare kunskap om varumirkesdegenerationens orsaker och konsekvenser
ar mojligheterna  att skydda varumédrket fran  degeneration mycket goda.
Varumirkesdegeneration kan uppstd av manga orsaker. Ett varumidrke med lag
sdrskiljningsformaga, avsaknad av en generisk beteckning, samt inkorrekt anvidndning av
dessa dr exempel pd riskfaktorer. Det dr darfor viktigt att varumirket har ett namn med hog
sarskiljningsformaga, att det introduceras med en funktionell generisk beteckning och att bada
dessa anvinds korrekt. For att forstd vad detta innebédr i1 praktiken krdvs en semantisk
undersdkning av varumirkets funktion, dess sirskiljningsférmaga och vad som egentligen
sker nér ett varumirke degenererar. Ju béttre en varumérkesinnehavare forstdr ett varumirkes
funktion, desto béttre kan han eller hon skydda det.

Varumirkesdegeneration ir juridiskt sett ett relativt ovanligt fenomen. Aven om det i Sverige
finns flera exempel pa varumédrken som idag anvinds generiskt dr det {3
varumarkesregistreringar som, enligt nuvarande varumdirkesritt, de facto hivts. Detta kan
bero pd att den bevisning som krévs for att ett varumirke ska beddmas ha degenererat i
allmin domstol dr mycket string. Varumirkesdegenerationen maste vara fullbordad. Séledes
méste en overvildigande majoritet av omséttningskretsen uppfatta varumérket som generiskt.
Vilka som skall ingd i den relevanta omsittningskretsen dr en omdebatterad fraga. Enligt
forarbetena till VmL ska tidigare distributionsled, det vill sdga grosshandeln, varuhusens och
detaljhandels inkopsavdelningar etc., vdga tyngre dn senare. Hur varumirket uppfattas av
butikspersonal eller av konsumenterna dr av mindre betydelse for bedomningen. Varumérken
har dock inte samma funktion idag som det hade nir dessa fOrarbeten fOrfattades.
Globalisering och Internethandel har gjort att konsumenter idag har betydligt stérre makt dn
de hade i slutet av 50-talet. Vi anser att avgorande omstidndigheter skall dterspegla faktiska
forhallanden. Det sétt pa vilket ett varumirke anvinds idag, for att varumaérkesritten 1
framtiden ska komma att bli sé rittvis som mojligt, bor darfor undersokas ytterligare.



ABSTRACT

The principal purpose of a trade mark is to individualize products from a certain business.
This quality is called distinctiveness. When the distinctiveness disappears the trade mark is
said to have degenerated. The trade mark has then developed into a common noun, a generic
term, and can no longer function as an individualizing designation. A degenerated trade mark
might confuse the consumers and cause unfair competition. A trade mark proprietor, who
suffers from a trade mark turning into a common noun, can therefore claim that a public court
has the trade mark title cancelled. The degenerated trade mark then becomes available to all.

For a trade mark proprietor, losing a trade mark can be devastating. It is therefore important to
avoid degeneration. However, if the trade mark proprietor understands the causes and
consequences of degeneration, avoiding it is relatively easy. Case studies show that
degeneration is caused mainly by misuse of the trade mark and the generic term. Thus,
coining and using both a trade mark and a practicable generic term are two of the most
important anti-degenerative measures. The trade mark proprietor must understand the effects
of use on the distinctiveness of the trade mark and what happens linguistically when a trade
mark degenerates. The better the trade mark proprietor understands the function of the trade
mark, the better he can protect it.

Degeneration is an unusual phenomenon. Even if there are several trade marks that are used
generically in our language today, there are few cases in Swedish law where a trade mark title
has been actually cancelled. This can be due to the fact that the evidence which must be
adduced in cases of degeneration must be very strong. The degeneration has to be completed,
thus, an overwhelming majority in the relevant circles must use the trade mark generically.
And which people that shall be included in the relevant circles is somewhat unclear.
According to the preparations of the Swedish trade mark law the previous links in the
distribution chain, e.g. suppliers, purchasers etc., shall be of higher relevance than the later.
How the trade mark is used by store personal or consumers are not as important in the
judgment. However, the trade marks of today have not the same function as when the
preparations where written. Globalization and the Internet commerce have given the
consumers of today considerably more power than in the late 1950’s. And we believe that
conclusive circumstances shall reflect actual conditions. For the trade mark law to become as
fair as possible, the way that a trade mark 1s used today ought to be examined further.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och problemformulering

Sedan 1980-talet har varumirken kommit att bli en allt viktigare del av fOretagens
marknadsforing.' Det finns flera orsaker till detta; globaliseringen, det stindigt viixande
utbudet av varor och tjanster, den hdrdnande konkurrensen, det Okade reklam- och
mediebruset och, inte minst, utvecklingen av Internet. Det &ar dock framfor allt
massproduktionen av homogeniserade och i stort sett identiska produkter som satt
varumérkesfragan i fokus.? I takt med att kunderna blir mer sofistikerade och marknaderna
mer komplexa blir det svarare for foretag att uppritthlla en trovirdig produktdifferentiering.’
Och nér det inte dr ndgonting annat dn varumérket som skiljer produkterna &t blir varumérket
mer @n bara en symbol som identifierar en varas tillverkare eller ursprung och sérskiljer det
ifrén andra - det blir en produkt i sig sjilv.* Dagens varumirken konsumeras ofta for sin egen
skull och ir inte sillan virda betydligt mycket mer dn produkterna de betecknar.’ Starka
varumarken dr idag manga génger ett foretags allra viktigaste tillgang. Flera av vérldens
framsta varumérken redovisas som poster i foretagets arsredovisning - ofta vérderade till
enorma summor.® Coca-Cola, virldens frimsta varumirke, enligt Interbrand och
BusinessWeek’s senaste rangordning, vidrderas till 67 miljarder dollar, vilket motsvarar
ungefir 500 miljarder svenska kronor.” Dessa siffror mé uppfattas astronomiska, 4ndé visar de
riktigt stora internationella varumirkesforvdrven att Interbrand/BusinessWeek’s vérderingar
ligger 1agt.® Att bygga varumirken ses idag dirfor som en framtida investering och de foretag
som arbetar langsiktigt och seridst med sina varumdrken, varumérkesorienterade foretag,
verkar vara mer lonsamma &n andra.’

Varumaérkesorientering som forhallningssétt handlar emellertid inte bara om att bygga och
utveckla, utan ocksi om att skydda sitt varumirke som strategisk resurs.'’ Varumirken ar i
standigt behov av skydd. Det ar darfor vi 1 Sverige har en varumirkeslag som, om kraven i
den dr uppfyllda, ger en varumirkesinnehavare ensamritt till sitt varumérke och en mojlighet
att skydda det frdn eventuella varumédrkeshot. Dessa kan vara savil externa, det vill sdga
handla om andras angrepp pd varumérket, sdsom varumirkesintrang eller renommésnyltning,
som interna. I det senare fororsakas hotet av varuméarkesinnehavaren sjilv — ofta pa grund av
slarv eller okunnighet i varuméarkesanviandningen. Varumirkesdegeneration ér ett sddant hot.
Varumérkesdegeneration innebdr att ett varumdrke fOrlorar sin sérskiljningsforméga och
Svergar till att bli en produktbeteckning, en generisk term.'' Nar sirskiljningsformagan
forsvinner mister varumérket sin huvudsakliga funktion — att sérskilja innehavarens varor fran
andra ndringsidkares varor av samma slag. En ensamritt till en produktbeteckning medfor

' Holger & Holmberg, Identitet — om varumdrken, tecken och symboler, 2002, s 151.

2 Lundquist, Varumdrken, Stockholm 2005, s 11.

3 Hatch & Schultz, “Bringing the corporation into corporate branding”, European Journal of Marketing, vol. 37,
issue 7/8, 2001, s 1041-1064.

4 Melin, Varumdrkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumdrken, Malmé 1999, s 10.
> Holger & Holmberg, 2002, s 151.

¢ Lundquist, 2005, s 11.

7 Kiley, “Best Global Brands”, Business Week, August 7, 2006, s 60.

¥ Brand News, 06/05, s 18-19.

? Fredlund, Varumdrkesbygget, Lonashult 2006, s 60.

10 Urde, Morkesorientering, Lund 1997, s 27.

""Melin & Urde, Varumdrket — en hotad tillgang, Malmo 1990, s 9.



vidare att vriga néringsidkare far problem att beskriva sina produkter i marknadsforing eller
vid forsiljning.'? Ett varumirke som degenererat ér siledes odugligt som varumirke och kan
darfor inte lingre vara foremal for nigon varumirkesrittslig ensamritt.”> En niringsidkare
som lider forfing av ett varumérke som mist sin sdrskiljningsforméga kan kréva att allméin
domstol omprovar grunden f{or varumirket.'* Bedémer domstolen att varumirket har
degenererat gar titeln varumirke, liksom ensamrétten, forlorad. Varumaérket blir dirmed fritt
tillgangligt for alla niringsidkare att anvinda. "

Med tanke pa dagens varumérkens ekonomiska virden kan varumirkesdegeneration fa
forddande konsekvenser for varumirkesinnehavaren. En varumirkesinnehavares mojligheter
att skydda sitt varumérke fran att degenerera dr emellertid mycket goda. For att forebygga
varumirkesdegeneration krivs dock kunskap om fenomenets uppkomst och orsaker.'®
Problemet ar att det i varumidrkeslagen inte finns ndgra regler som forklarar vad
varumérkesdegeneration dr eller hur det kan forhindras. Déarfor dr det ocksa fa naringsidkare
som & medvetna om problemet innan de sjdlva drabbas av det. De flesta
varumarkesinnehavare upplever det snarare som en dromsituation att deras varumérke blir s&
populédrt att det anvénds som generisk beteckning. Nar detta hdnder kan det dock redan vara
for sent.'” Ett ytterligare problem ér att det inte finns nagra klart utformade regler for nir ett
varumirke skall anses ha degenererat. Eftersom det finns sd fa fall d& en
varumarkesregistrering har hévts efter ett domstolsbeslut dr det svéart att uttyda vad som kravs
for att bevisa varumirkesdegeneration. Da en ensamritt till en generisk beteckning medfor en
oforsvarbar inskrdnkning 1 dvriga ndringsidkares rétt att konkurrera pd marknaden &r det
emellertid viktigt att mdjligheten att hiva en varumérkesregistrering pad grund av
varumérkesdegeneration verkligen finns. Vi anser att badda dessa aspekter av degeneration,
fenomenet ur savél varumirkesinnehavarens eget perspektiv som hans konkurrenters, ar
intressanta att undersdka och 1 behov av klargérande.

1.2 Syfte och fragestallningar

Syftet med denna uppsats dr att forklara och redogéra for fenomenet degeneration av
varumérken, vilka konsekvenser det for med sig for olika berdrda, samt hur detta forebyggs.
Eftersom varumirkesdegeneration i grunden dr en spraklig process har vi fokuserat pa de
varumérken som bestar av ord."® Vira fragestillningar ér:

1) Vad dr varuméarkesdegeneration?

2) Vad kravs for att ett varumdrke som degenererat ska kunna hivas enligt det nu
rddande rittslaget?

3) Hur kan en varumirkesinnehavare skydda sitt varumaérke fran att degenerera?

280U 1958:10, s 161.

1 Uggla, Degeneration av Varumirken, NIR, 1955, s 26 ff.

' Urde, 1997, s 84.

' Holmquist, Degeneration of Trade Marks, Malmé 1971, s 13.
' Melin & Urde, 1990, s 9.

" Melin & Urde, 1990, s 96.

'8 Holmquist, 1971, s 13.
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1.3 Metod och material

Vi har anvént oss av en traditionell ridttsdogmatisk metod. Vi har saledes tagit del av
forarbeten, lagtext, praxis och doktrin. For att beskriva varumirkesskyddet i Sverige har vi
framst tittat pa de svenska forarbetena till varumérkeslagen, samt den svenska lagtexten. Den
praxis och doktrin som anvints dr av sivil nationell som internationell karaktdr. Det framsta
verket pd omradet dr Lars Holmqvists avhandling “Degeneration of Trade Marks” frdn 1971.
Vi har ocksa haft hjédlp av Per Jonas Nordells bok ’Varumérkesrittens skyddsobjekt”, samt
Ugglas artikel ”Degeneration av varumirken” i NIR 1955. Varumérkesdegenerationsfragan
har dock renderat ett relativt litet intresse 1 den juridiska doktrinen. For att f4 en fullstidndig
bild av varumirkesdegenerationens konsekvenser och hur den kan undvikas har vi darfor dven
tagit del av foretagsekonomiska teorier. Vi har framst anvint oss av Frans Melin och Mats
Urdes ”Varumirket — en hotat tillgang”, samt Mats Urdes avhandling "Maérkesorientering”.

1.4 Disposition

Varumirkesdegeneration édr ett komplicerat problem som maste undersokas ur flera olika
perspektiv. For att underldtta for ldsaren har vi darfor valt att disponera uppsatsen pd ett sétt
som &r sd léttlast och logiskt foljbart som mojligt.

Uppsatsen dr indelad i1 fyra delar. Den forsta delen, kapitel tvd, behandlar varumérkesrétten.
Vi redogdr hér for hur det varumérkesréttsliga systemet dr uppbyggt, vad som juridisk sett kan
betraktas som ett varumérke och hur ett varumérke kan skyddas enligt svensk ritt. Kapitlet
behandlar avslutningsvis ocksa hur en ensamritt till ett varumérke kan upphora.

Den andra delen, kapitel tre, behandlar fenomenet degeneration. Hér avser vi att forklara vad
degeneration  dr, bdde juridiskt och lingvistiskt.  Direfter  undersoker vi
varumarkesdegenerationens orsaker och konsekvenser, samt vad som krdvs for att ett
varumirke skall kunna bevisas ha degenererat. Vi ger ocksd exempel pa
varumérkesdegeneration i praktiken, bade pa varumirken som har degenererat efter beslut i
domstol och varumirket som idag anses ligga 1 riskzonen for att degenerera. Avslutningsvis
forklarar vi hur ett degenererat varumirke kan vinna tillbaka sin varumérkesstatus genom att
regenerera och ger exempel pé detta.

Den tredje delen, kapitel fyra, avser att utreda hur en varumérkesinnehavare kan skydda sitt
varumirke frén att degenerera. Vi tar hir stod i de orsaker och de rattsfall som presenterats i
kapitel tre.

I den sista delen, kapitel fem, avser vi att sammanfatta och analysera resultatet av var
undersokning. Vi besvarar hér de fragor som stillts inledningsvis och for vidare en diskussion
om ldmpligheten av det géllande réttsldget. Avslutningsvis framfor vi nagra synpunkter de
lege ferenda.
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2. VARUMARKESRATTEN

2.1 Lagstiftningen

Varumirkesritten dr en del av immaterialritten, det vill sdga den del av juridiken som skyddar
litteratur, konst, vetenskap och teknik, industriell formgivning och design, varumérken och
andra kannetecken.'” Immaterialritten delas normalt in i upphovsritt och industriellt
rattsskydd. Den forra innefattar till exempel skyddet av litterdra och konstnirliga verk och
regleras i lagen om upphovsritt (URL). Det senare begreppet dr ett samlingsnamn for
patentratt, monsterratt, firmaritt och varumérkesritt. Patentrétt regleras 1 patentlagen (PL),
monsterridtt 1 monsterskyddslagen (MsL) och de tva sistndmnda, vilka ofta
sammanfattningsvis bendmns kénneteckensritt, regleras 1 firmalagen (FL) respektive
varumérkeslagen (VmL).*

Kénneteckensritten och de ovriga delarna av det industriella rittsskyddet har stor betydelse
for forhallandet mellan aktorer p4 marknaden. Detta gor att dess regler har en néra anknytning
till marknadsrétten, vars viktigaste lagar innefattar marknadsforingslagen (MFL) och
konkurrenslagen (KL). Ofta Overlappar de béda systemen varandra. Vidare &r béde
immaterialritten och marknadsrétten discipliner inom férmdgenhetsritten, vilken i sin tur dr
en del av civilritten.*'

2.1.1 Svensk ratt

Varumirkesritten tillhor immaterialrittens dldsta discipliner.”” Den forsta svenska
varumirkeslagen byggde till stor del pa den danska Varemaerkeloven som antogs &r 1880.%
Idag géller 1960 ars Varumairkeslag (1960:644). De viktigaste forarbeten till denna &dr Firma-
och varumirkeskommitténs betdnkande, SOU 1958:10, och proposition 1960:167. Som
rattskélla spelar dven rattspraxis en stor roll. Varumarkesratten har en omfattande réttspraxis,
béde administrativ och judiciell.**

I Sverige bildades redan 1885 en sdrskild myndighet fOr registrering av immateriella
tillgingar, Kungliga Patentbyrdn. Idag gir denna under namnet Patent- och
Registreringsverket (PRV). PRV tillimpar dels VmL, dels den fOrvaltningsrittsliga
forordningen (1960:648) (VMF).*

19 Koktvedgaard & Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, Stockholm 2004, s 22.

20 Granmar, Varumdrkesskydd, en handbok i varumdrken och domdnnamn, Stockholm 2003, s 21 f.
2! Granmar, 2003, s 21 f.

2 Koktvedgaard & Levin, 2004, s 340.

> Granmar, 2003, s 37.

24 Koktvedgaard & Levin, 2004, s 140.

** Granmar, 2003, s 40.
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2.1.2 EG-ratt

Det europeiska samarbetet pd varumirkesomradet &r omfattande och den nationella
varumirkesrétten dr idag starkt priglad av harmoniseringsdirektivet, 89/104/EEG (VMD) och
EG-varumirkesforordningen, forordningen nr. 40/94 om gemenskapsvarumirken (EG-VMF),
som, precis som alla andra forordningar, géller som lag i Sverige. EG-VMF antogs i december
1993, efter nédra 30 ar av forhandlingar, och ger en mojlighet att skydda en symbol inom hela
EU (idag 27 lander)®® som ett gemenskapsvarumirke.”” Gemenskapsvarumirken
administreras pa en Overstatlig nivd av EG:s varumirkesbyra OHIM (Office of Harmonization
in the Internal Market), som har sitt site i Alicante.*®

2.1.3 Internationell ratt

2.1.3.1 Pariskonventionen

Sedan 1885 dr Sverige medlem i Parisunionen. Parisunionen bildades i Paris den 20 mars
1883, d& motesrepresentanter fran 11 ldnder skrev under en internationell konvention om
harmonisering av de nationella reglerna rorande det industriella réttsskyddet.
Pariskonventionen (Convention de paris pour la pretection de la propriété industrielle),
administreras av. WIPO (World Intellectual Property Organization), en internationell
organisation som lyder under FN och som har sitt site i Geneve. Pariskonventionen har
reviderats ett flertal ganger (senast i Stockholm 1967) och innehdller idag ett flertal
varumérkesregler, som regler om nationell behandling, regler om prioritet, vissa minimikrav
som konventionsldnderna maste leva upp till, samt regler rérande arbetet inom ramen for
konventionen. Dessa ligger till grund for nationella varumirkeslagar 1 6ver 130 lidnder,
déribland alla EU-ldander, USA, Ryssland och Kina. En geografisk utbredning sker stidndigt
genom att fler linder ansluter sig och juridikens innehall utvecklas kontinuerligt.”’

2.1.3.2 Madridarrangemanget och Madridprotokollet

Genom Madridarrangemanget om internationell registrering av varumirken (The Madrid
Agreement Concerning the International Registration of Marks) 1891 skapades en mojlighet
att registrera ett nationellt varumirke i flera konventionslinder genom ett samordnat
registreringsforfarande. Behdriga behdvde saledes inte ansoka om skydd i flera olika
konventionslidnder utan kunde genom en enda varumirkesregistrering skydda varumairket 1
alla anslutna lander pa en gang. Madridarrangemanget fick dock inte den genomslagskraft
som berédknats, varfor Madridprotokollet (The Protocol Relating to the Madrid Agreement
Concering the International Registration of Marks) upprittades &r 1989.*° Medan
Madridarrangemanget utgér frin att en nationell varumérkesregistrering kan laggas till grund
for en internationell registrering innebdr Madridprotokollet att en internationell registrering
kan baseras pa en nationell ansékan.”' De linder som anslutit sig till Madridarrangemanget,
Madridprotokollet eller badadera utgér en union, Madridunionen. Sverige har inte anslutit sig

28 http://www.eu-upplysningen.se/

27 Koktvedgaard & Levin, 2004, s 342.
*% Granmar, 2003, s 38.

% Granmar, 2003, s 33 ff.

%% Granmar, 2003, s 35 f.

3 Koktvedgard & Levin, 2004, s 350.
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till Madridarrangemanget, men tilltrddde Madridprotokollet 1994 och dr sdledes medlem av
denna.*® Bade Madridarrangemanget och Madridprotokollet administreras av WIPO.>

2.1.3.3 TRIPs-avtalet

Sverige dr ocksd medlem av den internationella handelsorganisationen WTO (World Trade
Organization). Forhandlingar inom virldshandels fordes tidigare inom ramen for GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade). 1993 omvandlades dock GATT till WTO. WTO-
avtalet som tridde 1 kraft 1 januari 1993 inneholl ett sarskilt avtal mellan WTO och WIPO om
samarbete pa immaterialrattsomradet. Detta, det s& kallade TRIPs-avtalet (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights), grundar sig 1 Pariskonventionen och har som
huvudsyfte att harmonisera utvecklingsldndernas nationella immaterialrattsliga rattigheter
med gfgittigheter i den industrialiserade virlden.** Avtalet antogs 1994 och tridde i kraft
1996.

2.2 Forslag till ny varumérkeslag

1997 tillkallade regeringen en kommitté med uppdrag att se dver den varumaérkesrittsliga
lagstiftningen. Kommittén antog namnet varumérkeskommittén. I februari 1999 6verlamnades
delbetinkandet “Artikel 7 i EG:s varumirkesdirektiv — Andringar i varumirkeslagen” (SOU
1999:19) och 1 mars 2001 dverlamnades slutbetdnkandet "Ny varumaérkeslag och dndringar 1
firmalagen” (SOU 2001:26).*® I den senare presenterar varumérkeskommittén ett forslag till
ny varumdirkeslag, som ska komma att ersdtta den svenska varumdrkeslagen fran 1960.
Arbetet syftar till att harmonisera lagar pd varumérkesrittens omrdde och préglas av savil
EG:s varumérkesdirektiv fran ar 1989 som ovrig nordisk lagstiftning. Nordiskt samarbete pé
det varumaérkesrittsliga omradet &r tradition och forslag till nya varumérkeslagar finns i savél
Finland som Norge. Nya varumérkeslagar har nyligen dven trétt i kraft 1 Danmark (1992) och
i Island (1997).%

Forslaget innebdr omfattande fordndringar och moderniseringar av varumirkeslagen, sévél
vad géller ensamrittens uppkomst, som dess upphdrande. Den mest idgonfallande
fordndringen dr att PRV:s roll blir annorlunda. Kommittén foreslar bland annat att PRV:s
handlidggning av registreringsérenden blir billigare, samt att varumérken ska kunna registreras
snabbare.”® Aven andra dndringar kommer att goras for att regelsystemet ska bli mera tydligt
och lattillampat. Lagradsremiss och proposition ér planerade till hosten 2007.%

32 Granmar, 2003, s 35 f.

33 Koktvedgaard, s. 350.

** Granmar, 2003, s 36 f.

> Nordell, Varumdrkesrittens Skyddsobjekt. Om ordkinnetecknets mening och referens, Stockholm 2004, s 33.
*S0U 2001:26, s 3.

780U 2001:26, s 17.

*¥S0U 2001:26, s. 31.

% http://www.regeringen.se/

14



2.3 Varumérken

Ett varumaérke dr ett kdnnetecken som skall identifiera och sérskilja en niringsidkares varor
eller tjanster fran andras.*” Ett varumirke definieras enligt 1 § 2 st. VmL.

Ett varumérke kan bestd av alla tecken som kan aterges grafiskt, sérskilt ord, inbegripet personnamn,
samt figurer, siffror och formen eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning forutsatt att tecknen
kan sérskilja varor som tillhandahélls i en néringsverksamhet fran sddan som tillhandahalls i en annan.

Ett varumirke kan sdledes vara av olika slag och det kan kategoriseras utifrdn dessa.
Ordmérken, det vill sdga ett, eller flera, ord eller siffror, vilka inte skyddas i nagon sarskild
farg eller typsnitt, ar allra vanligast. Figurmédrken bestar endera av enbart en figur eller en
figur tillsammans med ett eller flera ord. Rosa Pantern och Héstens “Gripsholmsruta” ar
exempel pd dessa. Kombinationer av ord och figur, till exempel IBM:s logotyp, kallas
kombinationsmirken. Kollektivmairken, till exempel ICA, anvinds av sammanslutningar av
nédringsidkare eller myndigheter och registreras av Kollektivmarkeslagen (1960:645).
Ljudmarken, till exempel hemglassbilens ljudslinga, MGM:s rytande lejon och P3:s signatur,
ar ovanliga, men existerar. Utsyrselmdrken dr en vara, dess form eller forpackning. Ett
exempel dr chokladen KIT-KAT, vilken erhallit skydd for sina avlanga, brytbara bitar.
Utstyrselmidrken kan endast registreras om utstyrseln individualiserar varan. Luktmérken ar
ovanliga och inget sddant har hittills registrerats 1 Sverige. Fargmérken blir allt vanligare, men
kriver att fargen i friga forknippas med varan.*' T Sverige har till exempel Lofbergs Lila
lyckats registrera sin lila nyans.** Aven slogans, korta meningar, till exempel Gevalias “Nir
du fir ovintat besok” eller Nokias “Connecting People” kan registreras.*

I dagligt tal har begreppet varumérke fétt en diffus innebord. I Sverige sdrskiljs ndmligen
sdllan mellan varuméirket som juridisk réttighet, det vill sdga varumérket, och varumérket som
konkurrensmedel, kdnnetecknet. Detta kan bero pé att mycket av den litteratur som behandlar
kénnetecken och varumérken hirstammar fran USA och att det amerikanska vidstrickta
begreppet brand vars lexikaliska betydelse dr kénnetecken, i den svenska litteraturen ofta
felaktigt oversitts till varumérke. Den amerikanska litteraturen anvinder for ordet varumérke
istillet ordet trade mark.* Uttrycket “the trade mark is the heart of the brand” fortydligar
dessa begrepps olika betydelser.*

2.4 Ensamriétten

En varumairkesritt &r en exklusiv ensamritt. Denna ensamrétt ar, till skillnad fran till exempel
en patentritt eller en monsterritt, inte tidsbegransad. Ett varumérke kan dérfor teoretiskt sett
betraktas som en evig tillgng.*® Ett varumirke 4r en formogenhetstillging och med detta
foljer allminna formdgenhetsrittsliga grundsatser. En varumérkesinnehavare kan handla med,
ge bort eller pa annat sitt Gverldta varumérket. Innehavaren kan ocksa ge nagon begriansad rétt
till varumarket, till exempel genom att upplata en licensritt till varumérket eller genom att

* Melin & Urde, 1990, s 20.
*! Lundquist, 2005, s.13 ff.
“2 PRB 03:088

“ Lundquist, 2003, s.16.

* Granmar, 2003, s 62.

* Melin & Urde, 1990, s 20.
% Granmar, 2003, s 18.
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stdlla varumérket som sikerhet for ett 1an. Ett varumérke kan saledes 4gas pa samma sitt som
en person kan dga en cykel. Ingen annan dn varumarkesinnehavaren kan overlata, licensiera,
sdlja eller pd annat satt forfoga over varumirket utan innehavarens samtycke. P4 samma sitt
som det ar ett formogenhetsbrott att olovligen sdlja ndgon annans cykel &ar det ett
formogenhetsbrott att olovligen silja ndgon annans varumirke.*’ Ett foretag som olovligen
anvéander sig av nagon annans varumarke eller med detta forvaxlingsbart kdnnetecken gor sig
skyldig till varuméarkesintrdng. Detta framgar av 4 § VmL.

Ritten till ett varukdnnetecken enligt 1-3 §§ innebédr, att annan &n innehavaren inte far i
néringsverksamhet anvénda ett ddrmed forvéixlingsbart kinnetecken for sina varor, vare sig pd varan eller
dess forpackning, i reklam eller affirshandling eller p&d annat sétt, déri inbegripet ocksa muntlig
anvindning.

Varumirkesintrang ar ett lagbrott som kan medfora skadestandsskyldighet - eventuellt dven
straffansvar.**

I Sverige kan en ensamritt till ett varumérke forvérvas pé tva principiellt olika sitt - genom
registrering eller genom inarbetning. Medan registrering innebér att en ensamritt skapas med
hjélp av en registreringsmyndighet, dr inarbetning ndgot som sker i och med att varumirket
anvinds.”’ Detta kombinerade system giller i de flesta lander. Internationellt sett kan dock tva
ytterligare system identifieras: ett konstitutivt och ett deklarativt. Det konstitutiva systemet,
som géller for exempelvis genemskapsvarumarken, innebér att en ensamritt till ett varumérke
endast kan forvdarvas med hjdlp av en registrering. Det deklarativa systemet, som bland annat
anviands 1 USA, tar pd motsatt sitt endast hdnsyn till inarbetningskriteriet. Det skydd
varumirket erhdller dr dock likvirdigt oavsett hur ritten grundas.’

2.4.1 Registrering

Att en ensamritt till ett varumérke kan forvérvas genom registrering framgar av 1 § VmL.

Genom registrering enligt denna lag forvirvas ensamritt till ett varumérke sasom sérskilt kdnnetecken
for varor som tillhandahalls i en nédringsverksamhet.

I Sverige kan ett giltigt varuméarkesskydd genom registrering erhéllas pé tre olika sétt:

1) Registrering av svenskt varuméarke hos PRV
2) Registrering av EG-varumérke hos OHIM
3) Registrering av internationellt varumarke hos WIPO

Nationell registrering ldmnas in till den nationella varumirkesmyndigheten. I Sverige
registreras varumédrken hos PRV. Att registrera ett varuméarke hos PRV tar ungefar 8 manader.
I Sverige inkluderas ansdkningsavgiften i registreringsavgiften. I kostanden ingér registrering
upp till tre klasser, ddrutdver tas en extra avgift ut per ytterligare ansokt klass. Godkénner
PRV registreringen publiceras den under tva manader i Svensk varumirkestidning. Under
denna tid kan varumérkesinnehavare komma med invindningar mot registreringen. Inkommer

" Granmar, 2003, s 19.
* Granmar, 2003, s 20.
* Nordell, 2004, s 175.
39 Melin & Urde, 1990, s. 75.
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inga invindningar, eller om PRV avslar invindningarna, vinner registreringen laga kraft efter
tvaménadersperiodens slut.”!

Den som inte dr n6jd med PRV:s beslut att registrera eller att inte registrera kan dverklaga
myndighetsbeslutet. Dessa drenden tillhor forvaltningsprocessen. Nar det giller PRV:s beslut
overklagas till patentbesvérsritten (PBR). Denna dom kan i sin tur Overklagas till
regeringsritten (RR), som dock endast tar upp mal som beddms ha prejudikatsvirde.
Civilrittsliga tvister rorande varumérken tillhor civilprocessen. Talan i dessa vacks vid allmén
domstol. Marknadsréttliga tvister tillhor specialprocessen. I dessa &r specialdomstolen
Marknadsdomstolen (MD) forsta instans och domen kan inte dverklagas. Oavsett vilken
process det dr friga om kan ett fall som vécker fragor i ljuset av varumérkesdirektivet eller
EG-ritten i dvrigt vara aktuellt i EG-domstolen.>

En EG-registrering gors hos OHIM 1 Alicante. Ansdkan kan ldmnas direkt till OHIM eller till
PRV och tidsatgangen for registrering dr ungefdr ett &r. Avgiften bestar av dels en
ansOkningsavgift, dels en registreringsavgift och priset varierar beroende pa antalet klasser.
Gemenskapsvarumairket géller 1 hela EU och ér ekonomiskt fordelaktigt om det &r aktuellt att
ansOka om skydd i fler 4n tvd EU-ldnder. En nackdel ar att om registrering nekas i ett land,
faller ansokan i1 samtliga medlemslédnder. Den som inte dr ndjd med OHIMs beslut far driva
frigan vidare hos OHIM eller EG-institutionerna. Vid tvist 1 Sverige som giller ett
gemenskapsvarumarke skall normalt svensk rétt tillimpas och tvist provas da i1 forsta instans
av Stockholms tingsritt. Att vinda sig till EG-domstolen kan dven i dessa fall bli aktuellt.”®

En internationell registrering bygger pd samma princip som den fér EG-varumairket - en och
samma ansdkan ldmnas in for flera linder. Den internationella registreringen bygger pa
Madridprotokollet. Ansdkan ldmnas in hos WIPO eller PRV och handldggningstiden &r
vanligtvis mellan 12 och 18 manader.”* WIPO verkstiller sedan registreringen av varumirket
hos de nationella registreringsmyndigheterna 1 de Madridunionsanslutna ldnder som ansdkan
om registreringen avser.” Den grundliggande fOrutsittningen for en internationell
registrering dr att ansdkan baseras pa en nationell ansdkan, alternativt ett nationellt
varumirke. Skulle basvarumérket falla, faller samtliga registreringar som ticks av den
internationella registreringen, en sa kallad “central attack”. Den som ansoker om
internationell registrering maste ha anknytning till ett konventionsland. Ansdkan kan ldmnas
in pa engelska, franska eller spanska. Avgiften bestdr av en fast grundavgift for ansdkan och
dérefter en tilldggsavgift per land. Till skillnad frdn EG-registreringen fallet inte hela ansdkan
om registreringen nekas 1 ett land. Om registreringen nekas 1 ett land omfattas bara inte det
landet a;zé skyddet. En internationell registrering bor overvigas om fler dn tva lander &r
aktuella.

Varumérken skyddas i en eller flera klasser beroende pa vilken typ av vara varumaérket avser
att registreras for. Som foljd av arbetet inom ramen for Pariskonventionen antogs ett
harmoniserat klassificeringssystem genom The Nice Agreement Concerning the Internationel
Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks,
Nicekonventionen, i Nice 1957. Niceklassificeringen inneh6ll ursprungligen bara varor, men

3! Granmar, 2003, s 42.
52 Granmar, 2003, s 42.
53 Granmar, 2003, s 42.
>4 Koktvedgaard & Levin, 2004, s 41 f.
5% Granmar, 2003, 35 f.
36 Koktvedgaard & Levin, 2004, s 41 f.
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kompletterades 1962 med ett antal tjinsteklasser. Aven OHIM tillimpar Niceklassificeringen.
Niceklassificeringen utvecklas stédndigt. Fran och med den 1 januari 2002 giller den 8:e
utgavan av Niceklassificeringen som omfattas av 45 klasser uppdelade pd varor och tjénster.
Varuklasserna (1-35) dr i huvudsak uppdelade efter det material varorna ér gjorda av, medan
tjansteklasserna dels in efter yrkeskategori eller vad tjansten astadkommer.”’

For att ett varumirke skall kunna registreras maste det vara skyddsvirt.® For att vara
skyddsvart far varumirket inte strida mot ndgot registreringshinder. Registreringshindren
delas ofta in i tvd huvudgrupper, absoluta (1) och relativa 2).%”

De absoluta bestdr av hinder som &r uppstdllda av allmidn hdnsyn. Ett varumédrke far
exempelvis inte registreras om det dr dgnat att vilseleda allménheten eller dr dgnat att vicka
forargelse. Detta framgér av 14 § VmL. Varumaérket méste ocksa ha sdrskiljningsformaga. Det
maste identifiera en viss ndringsidkares varor bland andra. Sérskiljningsformagan ar en
forutsittning for att en symbol Sver huvud taget skall kunna vara ett varumirke.® Kravet pa
sdrskiljningsformaga dterfinns 1 13 § VmL.

Ett varumaérke far registreras endast om det har sérskiljningsférmaga.

De relativa registreringshindren &r uppstillda av hénsyn till dldre ensamritter, sdsom
varumirkesrétt, upphovsritt eller firmaritt. Ett varumirke far exempelvis inte vara
forviaxlingsbart med ett annat registrerat varumaérke, vara ndgon annans sldktnamn eller vara
en titel pa ett konstnirligt verk.®’ Om det finns ett hinder av nigot av dessa slag registrerar
inte PRV varumirket. Varumarkeskommittén foreslér dock till den nya varumarkeslagen att
PRV inte ska végra registrering pa grund av nigot relativt hinder. Huvudargumentet for detta
ar att det pa grund av olika internationella samarbeten inte ldngre gér att gora en tillrackligt
tillforlitlig prévning. ©

Ett registrerat varumirke kan markeras med symbolen ®, oftast upphdjt ett halvsteg efter
varumirkesnamnet.”> ® symboliserar att varumérket 4r registrerat. Symbolen ™, trade mark,
symboliserar att varumirkesinnehavaren avser att skydda symbolen. I den angloamerikanska
ratten har symbolerna bade formell och materiell juridisk betydelse. Detta betyder att
symbolerna madste anvindas for att skyddsforemalet skall vara skyddat. Detta har dock inte
nagon betydelse 1 svensk ritt. Ett varumirke blir inte mer skyddat for att det markeras med
®.% For att skydda varumirket mot intréng och andra varumirkeshot kan det dock &nda vara
fordelaktigt att markera det med ndgon av dessa symboler.

57 Granmar, 2003, s 40.

58 Granmar, 2003, s. 62.

% Nordell, s 177.

8 Granmar, 2003, s 62.

" Melin & Urde, 1990, s 77.
250U 2001:26, s 20.

% Melin & Urde, 1990, s 78.
% Granmar, 2003, s 94.
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2.4.2 Inarbetning

Ordet inarbetning tros ha introducerats av Eberstein redan ar 1910. Principerna for inarbetning
utvecklades i svensk praxis under borjan av 1900-talet och lagfistes senare i 1960 ars lag.”
Att ensamritt kan forvdrvas genom anviandning framgér av 2 § 1 st. VmL.

Aven utan registrering forvirvas ensamritt till ett varumirke, si mirket blivit inarbetat.

Enligt VmL 2 § 3 st. &r ett varumérke inarbetat

...om det hir i landet inom en betydande del av den krets till vilken den riktar sig &r ként som
beteckning for de varor som tillhandahalls underkdnnetecknet.

Denna krets kallas med ett annat ord for omséttningskretsen. En omséttningskrets kan delas in
1 tvd huvudgrupper, de som kan tinkas kdpa produkten och de som &r verksamma inom den
aktuella branschen.®® Vilka som ir relevanta méste bestimmas fran fall till fall. For att bevisa
inarbetning anvinds oftast marknadsundersokningar. Stockholms handelskammares
varumérkesndmnd (SHV) och andra undersdkningsinstitut avgor objektivt genom en
notoritetsundersdkning om ett varumirke ar inarbetat eller inte.’” En betydande del av
omsattningskretsen dr som tumregel minst 30-35 %. Om 50 % av omséttningskretsen kdnner
till varumérket brukar det enligt praxis anses inarbetat.®®

Som lagtexten uttrycker innebédr inarbetning att omsittningskretsen forknippar varumaérket
med varor av angivet slag. Det méste foljaktligen fungera som individualiseringsmedel, varfor
en sirskiljningsformaga krivs dven for inarbetning.®” T och med denna far varumirket en viss
referens. Genom att omséttningskretsen ocksd forknippar varumérket med ett visst
kommersiellt ursprung far varuméirket vidare dven en mening. Nir omsittningskretsen
forknippar varumérket med vissa egenskaper, ett renommé, far det slutligen en mening med
ett visst innehall. Detta kallar Nordell inarbetningens trestegsraket.”” Begreppen mening och
referens beskrivs utforligt i kommande kapitel.

I praktiken &r det fordelaktigare att forvdrva ensamrdtten till ett varumérke genom
registrering. Ett registrerat varumirke omfattar hela Sverige, medan ett inarbetat skydd
begrénsas till det omrdde inom vilket varumirket anses inarbetat. Ett inarbetat skydd dr ocksa
begrinsat till de varor som dr inarbetade just nu. Att arbeta in ett varumaérke tar vidare lang tid
och kostar mycket pengar. Det dr ocksd betydligt littare att vid en tvist om rétten till ett
varumdrke uppvisa ett registreringsbevis dn att bevisa att varumirket &r inarbetat.
Avslutnin7glsvis méste det att ett registrerat varumirke kan dverldtas och licensieras anses vara
en fordel.

% Nordell, 2004, s 182.

% Melin & Urde, 1990, s 75.

7 Granmar, 2003, s 91.

% Melin & Urde, 1990, s 75.

69 Koktvedgaard & Levin, 2004, s 365.
" Nordell, 2004, s 186.

! Lundquist, 2005, s 36.
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2.5 Sérskiljningsférmaga

Att ett varumérke skall ha sdrskiljningsférmaga &ar grunden 1 all varumdirkesréttslig
lagstiftning. Utan sérskiljningsforméga - ingen ensamritt.”” Kravet pa sarskiljningsforméga
kommer, som tidigare namnt, till uttryck 1 13 § VmL. Ordet sdrskiljningsférmaga handlar,
dven om man skulle kunna tro det, inte om att sérskilja ett varumérke fran andra varumérken
sa att de inte forvixlas med varandra. Begreppet har ingenting med fragan forvaxlingsbarhet
att gora. Sarskiljningsforméga avser istdllet ett varumérkes sdrart och innebdr att ett
varumérke individualiserar en vara frdn en viss ndringsidkare. 1 varumaérkesréttslig doktrin
och praxis anvénds ofta istdllet for sdrskiljningsforméiga termen distinktivitet, som dr en
Sversittning frén engelskans distinctiveness. Ibland anvinds dven ordet sirprigel.”

Sérskiljningsformagan kan vara mer eller mindre utpridglad. Varumérken kan delas in i fyra
huvudgrupper baserade péd sdrskiljningsformaga: deskriptiva (1), suggestiva (2),
associationsfria (3) och fantasinamn (4). Ett deskriptivt varumérke karaktériserar pa nagot
sitt produkten, dess anvindningsomrade eller funktion.”* Deskriptiva varumirken saknar
tillracklig sédrskiljningsforméga och kan inte registreras. Detta framgér av 13 § VmL.

Ett mirke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller tilligg anger varans art, beskaffenhet,
mingd, anvdndning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess framstillande, skall inte i och

for sig anses ha sérskiljningsformaga.

Ett exempel pa detta &r Sprittiagg for agg.”” Ett suggestivt varumérke antyder, men beskriver
inte, en egenskap och/eller funktion hos produkten.”® Suggestiva varumirken anses ha
sarskiljningsforméga och kan dérfor registreras, som exempelvis Baby-Dry for blojor.”’
Associationsfria varumérken innebér att det inte finns ndgon koppling mellan symbolen och
varan. Detta dr varumirken vars namn &r deskriptiva eller generiska till sin natur, och 1 sin
ursprungliga betydelse egentligen saknar sdrskiljningsforméaga, men som kan registreras for
produkter till vilka namnen pa varumérket i sig inte har ndgon koppling. Sérskiljningsforméga
anses i dessa falla vara hog.”® Apple (for datorer) ir ett sidant varumirke. Ett varumérke kan
slutligen dven ha ett rent fantasinamn. Denna kategori av varuméirken har mycket hog
sarskiljningsforméga och &r latta att bade registrera och skydda. Ett exempel pé detta ar
Kodak.” Utanfor detta spektrum befinner sig beteckningar som helt saknar
sarskiljningsforméga, icke-varumérken. Dessa ar generiska och kan inte skyddas, exempelvis
Tvél for varan tval.*

Beteckningarna for graderna av sirskiljningsformaga forekommer inte i lagtexten till VmL.
De kan diremot hittas i forarbetena till denna lag, samt i doktrin och praxis.®' Graderna #r
utan betydelse for varumirkenas anviandning pad marknaden, men anvinds som riktmérken for
registreringsmyndighetens bedomning av olika varumirkens registrerbarhet.*® Nir

" Holmquist, Varumdrkens sérskiljningsformdga, Stockholm 1999, s 74.
7 Holmgquist, 1999, s 78 ff.
™ Melin & Urde, 1990, s 91.
" PBR 03:041

® Melin & Urde, 1990, s 91.
”7RR 3356-1999

7® Granmar, 2003, s 63.

” Melin & Urde, 1990, s 91.
% Holmquist, 1971, s 19.

! Holmgquist, 1999, s 84.

%2 Holmquist, 1999, s 82.
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sarskiljningsformégan hos ett varuméirke som ansdker om att bli registrerat provas maste PRV
forst avgora om ansdkningen avser ett varumdrke eller en generisk beteckning, for vilken
ndgon ensamritt inte kan fas. Att dra gransen mellan generiska beteckningar och deskriptiva
varumadrken ar relativt enkelt. Den dras mellan tva olika ordkategorier, icke-varumirken och
varumérken. Direfter bedomer PRV huruvida varumérket ar deskriptivt, suggestivt eller
associationsfritt. Vad som é&r viktigt ar i praktiken inte vilken grupp varumarket tillhor utan
om varumdrket har tillrdcklig sdrskiljningsformaga for att registreras 6ver huvud taget. Da
griansen for registrerbarhet gér mellan deskriptivt och suggestivt stannar bedomningen ocksa
vid dessa grader.*® Att dra griinsen mellan deskriptiva och suggestiva varumérken ér betydligt
mer komplicerat. Eftersom det inte finns nagon entydig och klar definition pa begreppen
deskriptivitet och suggestivitet dr en detaljerad semantisk analys nddviandig for denna
bedémning.®

2.5.1 Frihallningsbehovet

Kravet pd sdrskiljningsforméga hdnger ihop med den sé kallade frihdllningsprincipen. Denna
framgar av forarbetena till VmL, som uttrycker att ett varumérke inte kan ge dess innehavare
ensamritt om “konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera for sina
varor blir otillborligen beskuren”.® Frihallningsprincipen innebir saledes att beteckningar
som flera niringsidkare behover ha fri tillgédng till for att kunna marknadsfora sina produkter
inte far innehas med ensamritt av en viss nédringsidkare, utan maste hallas fria och allmént
tillgéngliga. Frihdllningsbehovet syftar till att skapa en skyddszon omkring generiska begrepp
och symboler som inte kan bytas ut. Pa detta sdtt forhindras en marknadsstorande
monopolisering av dessa ord och symboler. Frihdllningsbehovet omfattar fraimst appellativa
ord och kan inte undanrdjas via inarbetning. Oddset, blékldder, jordndtsringar, och @ éar
exempel pa ord/symboler som omfattas av frihallningsbehovet.®

2.6 Ensamrattens upphérande

Skyddet for det registrerade varumérket kan upphora. Detta kan principiellt sett ske pd tre
olika sitt. For det forsta kan ensamritten ga forlorad om varumérkesregistreringen inte
fornyas inom tio dr. Registreringen kan ocksa hdvas av annan ndringsidkare som anser att
varumarket inte aktivt anvdnds inom fem ar. Denna regel har tillkommit for att forsvara for
personer som registrerar varumérken i spekulativt syfte. Varumérkesregistreringen kan
slutligen hdvas om varumirket inte lingre uppfyller de grundlidggande registreringskraven.
Varumaérket kan med tiden ha blivit forvixlingsbart med annat varumairke eller pa annat sétt
blivit vilseledande for konsumenterna. Det kan i enstaka fall ocksd ha forvandlats fran ett
skyddat enskilt varumirke till en generisk varubendmning som kommit att uppgd i1 det
allminna spraket.®” Varumirket har dé forlorat sin sarskiljningsformaga och kan hivas enligt
25§ 2 st. VmL.

Registreringen far ocksa hiavas, om mirket...

% Holmquist, 1999, s 93.
 Holmquist, 1999, s 43.
550U 1958:10, s 109.

8 Granmar, 2003, s 68.

87 Melin & Urde, 1990, s 79 f.
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...2) inte langre har nagon sarskiljningsformaga,

Detta fenomen kallas varumérkesdegeneration.
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3. DEGENERATION

3.1 Allmant om degeneration

Varumérkesdegeneration innebdr att ett varumérke forlorar sin sérskiljningsféorméaga och
overgar till att bli en produktbeteckning, en generisk term.*® Nir sérskiljningsformégan
forsvinner kan varumérket inte ldngre sirskilja ndringsidkarens varor frin andra, vilket dr
varumarkets huvudsakliga funktion. Kravet pd sdrskiljningsforméiga ar ocksa viktigt dd en
ensamrétt till ett ord som dven andra néringsidkare behdver anvinda for att beskriva de
produkter de tillhandahaller medfor en icke forsvarbar konkurrensbegriansning — det tidigare
nimnda frihdllningsbehovet.** Ett varumirke som degenererat ir saledes odugligt som
varumirke och kan inte lingre kan vara foremal for nigon varumérkesrittslig ensamritt.”

Varumirkesdegeneration kan drabba bdde registrerade och oregistrerade, det vill sdga
inarbetade, varumirken.”' Ett registrerat varumirke utan sirskiljningsformaga kan hivas
enligt 25 § 2 st. VmL. Talan om en registrerings hivande fors i allmin domstol.”* En dom i
TR kan Overklagas till Hovritten (HovR) och vidare till Hogsta Domstolen (HD). Grundar sig
varumdrket pa inarbetning upphdr ensamritten sd snart varumaérket inte ldngre kan anses
inarbetat.”” T bada fallen gar varumirkesinnehavarens ensamritt forlorad. Det finns ingen
skillnad mellan ord och symboler vad giller degeneration, utan den individualiserande
formagan kan forloras hos alla typer av varumirken.” Degeneration 4r dock allra vanligast
bland ordmérken och enligt SOU 1958:10 aktualiseras overgangen till allmdn beteckning
primirt for de mest kinda och, foljaktligen, mest virdefulla av dessa.”

Uttrycket degeneration, i bemaérkelsen forlust av ett varumaérkes sérskiljningsférmaga, ar en
term myntad av von Biiren i schweizisk doktrin.”® Begreppet finns inte beskrivet i VmL eller
VMD, men definieras utforligt i SOU 1958:10. Fenomenet &r relativt ovanligt, men
universellt och forekommer i alla ldnder dir sarskiljningsforméga ar en forutsittning for
registrering.”’ D& nagon transnationell varumirkeslagstiftning inte existerar, &r
varumarkesdegeneration dock alltid en enskild foreteelse i ett enskilt land. Det &r alltid
varumirkets sdrskiljningsforméga i det enskilda landet som ligger till grund for domstolens
beslut om hdvning av varumirkets registrering. Detta medfor att vissa varumérken har
degenererat 1 vissa ldnder, men fungerar som varumirken i andra. Varumérken som
degenererat 1 Sverige dr exempelvis dynamit, insulin, margarin, grammofon, fotogen, nylon,
vaselin och mack, medan varumirken som degenererat i USA exempelvis dr aspirin,
cellophane, thermos, grammophone, windsurfer, escalator, trampoline, yo-yo, och

8 Melin & Urde, 1990, s 9.
% Se kapitel 2.4.1.

% Uggla, 1955, s 26 ff.

1 Uggla, 1955, s. 24.
%2.80U 1958:10 s 159.

% S0U1958:10 s 162 ff.

** Holmgquist, 1971, s 104.
%% S0U 1958:10 s 161.

% Uggla, 1955, s. 24.

9" Melin & Urde, 1990, s 88.
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monopoly.” Samtliga nimnda ir idag allménna produktbeteckningar, det vill siga generiska,
och for allménheten fritt tillgdngliga, ord.

Varumirken kan degenerera pa tva olika sitt. Varumirken kan, vilket &r vanligast, 6verga till
att bli allminna produktbeteckningar, det vill séga vanliga substantiv, men varumirken kan
ocksd degenerera endast inom en viss bransch. Exempel pd varumérken som, under svensk
lag, degenererat endast i en viss bransch, det vill sdga for ett visst varuslag, dr: Earl Grey’s
(th¢), Caravan (thé¢), Marie (kex), Boxer (kalsonger), Port Salut (ost), samt Magnefite
(pappersprocess). Dessa kallas fria branschbeteckningar och kan jimstéllas med de tidigare pé
ett juridiskt plan. Svensk lag skiljer namligen inte mellan dessa varianter av degeneration. De
senare kan dock fortfarande fungera som varumirken i andra branscher.” Medan
allménspraket har behov av fri tillgdng till orden termos, margarin, dynamit etc. som allménna
varubeteckningar finns behovet av de generiska branschbeteckningarna, Marie och Earl
Grey’s ddremot bara 1 respektive bransch — 1 dessa fall for kex respektive thé. Det framgér
siledes tydligt att degeneration &r en sakfrdga och inte en rittsfraga.'”

3.2 Degenerationens semantiska aspekter

Degeneration dr i grunden ett sprakligt fenomen och en juridisk utvdrdering ger bara halva
sidan av problemet.'”" En fullstindig bild fordrar foljaktligen en mer detaljerad undersokning
av den lingvistiska utvecklingen.102 En semantisk forklaring av  begreppet
varuméirkesdegeneration kriver forst och frimst att varumérkets sprakliga funktion utreds. For
att forstd var som hinder ndr ett varumédrke degenererar behdver vidare den semantiska
inneborden av begreppet sdrskiljningsformaga utredas, samt vad som sker, rent lingvistiskt,
ndr ett varumérke degenererar.

3.2.1 Appellativ och egennamn

Bland substantiv skiljer man mellan appellativ och egennamn. Appellativ dr generaliserande,
icke-individualiserande, beteckningar pa begrepp, exempelvis tval, bok, och regn. Egennamn,
eller proprier, &r identifierande, individualiserande, bendmningar pd personer och ting,
exempelvis Sara, Johansson och Stockholm.'”” Egennamn skapas ofta av appellativistiskt
material (Sara dr exempelvis ett hebreiskt namn som betyder prinsessa). Denna namnbildning
kallas propriesering.'® Ett varumirke bildas for det mesta av ett appellativ, varpa det blir ett
egennamn (varumirket Apple bildades exempelvis av appellativet dpple, pa engelska apple).
Egennamn skiljer sig fran appellativ pd flera sitt. I svenskan kan egennamn inte ta bestimd
artikel (exempelvis den Saran). Varumirken tar saledes alltid obestdmd form. Anvinds ett
varumirke 1 bestimd form kan det latt uppfattas som ett appellativ. Ett egennamn ar inte
heller rdknebart och kan dirfor inte sittas 1 plural (exempelvis flera Stockholm). Ett grafiskt

% Melin & Urde, 1990, s 95.
% Holmquist, 1971, s 190 ff.
1% Holmquist, 1999, s 120.
1 Urde, 1997, s 4.

12 Holmquist, 1971, s 365.
1% Holmquist, 1999, s 19.
1% Holmquist, 1999, s 33 ff.
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kriterium pd egennamn i det svenska spriket dr avslutningsvis att det skrivs med versal
begynnelsebokstav. Varumirken bor dérfor alltid skrivas med versal begynnelsebokstav.'®’

Motsatsen till propriesering, nir ett egennamn blir ett appellativ, kallas depropriesering eller
generisering (exempelvis appellativet quisling som efter andra virldskriget 4r en
internationell bendmning pé landsforriadare efter den norska politikern Vidun Quisling). Ar
egennamnet ifraga ett varumirke kallas fenomenet degeneration, vilket, som ovan nidmnt,
innebdr att varumirket forlorar sin individualiserande forméiga och forvandlas till ett
appellativ, en generisk beteckning.'®

3.2.2 Referens och mening

Ord har eller far olika semantiska egenskaper utifran hur de anvénds och uppfattas av olika
ménniskor.'”” Ett ord har bade en referens och en mening. Ordets referens, denotation,
innebdr att det betecknar eller bendmner nagonting. Ordets mening, konnotation, innebir att
ordet refererar till egenskaper som karakteriserar det som denoteras.'® Ett exempel pa detta dr
ordet tiger som refererar till alla existerande tigrar och har den mening som finns 1 ordet tiger,
exempelvis rovdjur eller gul- och svartrandig. Medan ett varumérkes referens saledes &r alla
varor eller det kommersiella ursprung som varuméirket denoterar eller refererar till, avser
varumirkets mening de egenskaper, dess konnotationer, av varuméirket som
omsittningskretsen uppfattar att varumirket har.'” Referens r foljaktligen nagot objektivt,
medan meningen &r subjektiv.

De flesta varumidrken har en egen referens och mening redan innan de fatt
varumarkesfunktion. Denna inneboende mening kallas primdrmening. Histens for sidngar,
som antyder att madrassen r framtagen av tagel, 4r ett exempel pa detta.''® Varumirken med
primdrmening blir vanligen létta att inarbeta initialt eftersom omséttningskretsen kan relatera
varumdrket till ndgonting som den redan ir fortrogen med. Varumérken kan ocksa forvirva
mening genom inarbetning. Inarbetning innebér att uppfattningen inom omséttningskretsen
fordndras till foljd av anvindningen av varumdrket. I och med inarbetningen fér ordet
sekundirmening, pa engelska kallad secondary meaning.''’ Genom att ett appellativ viljs som
varumirke for en vara, till exempel appellativet gepard for varan 16pskor, forvérvas
sekunddrmening genom att appellativets primidrmening, de egenskaper appellativet
konnoterar, for gepard exempelvis snabbhet och smidighet, Gverfors pa varan lopskor. Sévél
en primirmening som en sekundéirmening utgér en sirskiljningsforméga. ''> Skillnaden &r att
den forra dr inneboende och den senare dr forvérvad.

Olika varumdrken har olika hog sérskiljningsformaga. Varumiarken med utpriglad, hog
sarskiljningsforméga kallas ofta starka varuméirken, medan varumirken med ringa
sarskiljningsformaga, kallas svaga varumérken. Svaga varumirken anses ha ett mer begrénsat
skydd an starka. Ju storre sirskiljningsformaga, ursprunglig eller forviarvad (primér- eller

1% Holmquist, 1999, s 22.

1% Holmquist, 1999, s 33 ff.

"7 Nordell, 2004 s 108.

"% Holmquist, 1999, s 28.

1% Nordell, 2004, s 109.

"% Nordell, 2004, s 131.

"' Nordell, 2004, s 144 ff.

"2 yad Nordell, 2004, kallar primérmening kallar Holmgquist, 1999, for inneboende sekundérmening. Vad
Nordell bendmner sekunddrmening kallar Holmquist forvdrvad sekundarmening.
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sekunddrmening), desto storre skydd anses varumérket ha. Detta kallas ibland
kanneteckenskraft.'"® Ett varumirke med ett fantasinamn anses, som tidigare nimnt, ha hogre
sarskiljningsformaga, det vill sédga vara starkare, dn ett varumérke som é&r deskriptivt eller
suggestivt. Detta beror pé att ett fantasinamn ar arbitrdrt. Det dr betydelselost, det vill sdga
det sdger ingenting om egenskaper hos sin barare.''* Ett fantasinamn har varken
primirreferens eller primdrmening. Dess referens och mening skapas forst genom
inarbetningen. Motsatsen till arbitrdr ar motiverad, det vill sdga ordet star direkt for ett visst
meningsinnehall eller ett visst associativt innehall.'"> Nér ett arbitrirt ord har inarbetats blir
det dock starkare, forvarvar storre kdnneteckenskraft, dn ett motiverat ord, ett ord med
primdrmening, eftersom det inte belastas av andra referenser eller meningar. Det finns ddrmed
inte ndgon konkurrens om mening eller referens.''®

Nir ett varumirke har degenererat helt har det forlorat sin ursprungliga referens. Den refererar
inte langre till en viss vara med ett viss kommersiellt ursprung. Denna referens har kommit att
bytas mot en ny referens - till alla varor av samma slag.''’ Och den mening som
omsittningskretsen skapat om varuslaget grundas inte 1 egenskaper om varumaérket utan om
egenskaper hos sjilva varuslaget.''®

Nordell anvénder varumirket Vespa som exempel pé vigen fran generation till degeneration.
Vespa ér det italienska namnet for geting och har som ord séledes badde en primérreferens och
en primdrmening. Det denoterar, refererar till, alla existerande getingar och konnoterar
egenskaper som exempelvis snabb och argsint. Nér appellativet vespa registrerades som
varumérke for en viss typ av motorcyklar forvirvade det successivt en referens till alla
motorcyklar av visst slag och med visst kommersiellt ursprung. Vidare overfordes de
konnoterade egenskaperna hos ordet geting/vespa till varumirket, vilket gav det
sekunddrmening, en sdrskiljningsférmédga. Nér ordet sedan successivt kom att omfatta alla
motorcyklar av detta slag, skotrar, forlorade varumairket sin sekundérreferens. Varumairket
forviarvade en tertidrreferens sdsom generisk beteckning, det vill sdga degenererade.
Varumirkets mening fordndrades dock inte, utan kom bara istéllet att omfatta alla skotrar.
Hade varumaérket behallit den sekundéra referensen, men fatt en dndrad mening genom att
sarskiljningsformédgan forsvagats handlar det inte om degeneration. Varumérket har da inte
degenererat utan enbart blivit banalt. Detta fenomen kallas urvattning. '"’

3.3 Urvattning

Nir sérskiljningsformagan reduceras till foljd av att det finns ett antal liknande eller identiska
varumirken for andra typer av varor pd marknaden handlar det inte om degeneration utan,
som ovan nidmnt, om urvattning. Urvattning kallas pé tyska for Verwésserung, pa franska
marque qui devient banale och pi engelska dilution.'®® Typiska urvattnade varumirken,
banala varumérken, ir exempelvis Star och King.'*'

113 Nordell, 2004 s 149 ff.
14 Nordell, 2004 s 134.

15 Nordell, 2004 s 136.

16 Nordell, 2004 s 150.

"7 Nordell, 2004 s 156.

"8 Nordell, 2004 s 362.

19 Nordell, 2004, s 360.
2 Holmquist, 1971, s 25.
2! Holmquist, 1971, s 153.
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Medan degeneration innebédr att varumérket helt forlorar sin sérskiljningsforméga innebér
urvattning att sdrskiljningsforméga forsvagas. Det kan ske genom att omséttningskretsen
forknippar varumaérket d&ven med en konkurrent, med varor av visst slag, av viss kvalitet etc.
Ju fler kommersiella ursprung som varumirket forknippas med, och ju starkare kopplingen
mellan dem blir, desto svagare blir varumirkets sdrskiljningsformaga i1 forhéllande till det
ursprungliga kommersiella ursprunget.'” Om ett varumirke urvattnas far det inte, som vid
degeneration, en ny referens, utan snarare dubbla referenser. Medan degeneration innebér ett
referensbortfall handlar urvattning ndrmare om ett bortfall, fordndring eller forskjutning av
varumérkets mening.'?

Den klassiska urvattningsldran har amerikanskt ursprung och brukar tillskrivas Schechter.'**
Ett exklusivt skydd mot urvattning har inforts i USA genom 1996 ars Anti Dilution Act, som
tidigare funnits inom ramen for Lanham Act. Anti Dilution Act gor det mojligt att forbjuda
annans anvindning i niringsverksamhet av vil ansedda varumaérken eller utnyttjande av deras
anseende, dven om utnyttjandet inte avser forvéxling. I lagen finns ett antal faktorer som
tillsammans har betydelse for beddmningen om ett varumaérke skall anses som vil ként. Efter
att ha avgjort om varumdrket ar vil kéint skall provas om tredje mans anvindning av
varumirket medfor urvattning. I lagen definieras urvattning som:

The lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless
of the presence or absence of competition between the owner of the famous mark and other parties, or
likelihood of confusion, mistake, or deception.'”’

Det 4r huvudsakligen vil kiinda varumirken som ligger i riskzonen for urvattning.'* I svensk
ritt skyddar Kodakdoktrinen, i 6 § VmL, dessa. Kodakdoktrinen innebidr att internationellt
vilkdnda varumédrken dtnjuter ett mer omfattande skydd &n vanliga varuméirken genom att
ensamrétt till varumérket géller dven i1 andra klasser dn den ursprungliga. Dessa varumirken
kallas marques de grand renommée.'”’ EG-direktivet innehéller bestimmelser for ett utokat
skydd for dessa varumirken och varumérkeskommittén menar att den nya svenska
varumérkeslagen 1 detta hidnseende bor folja direktivet ndrmare &dn vad varumirkeslagen gor
idag.'"”® Urvattning kan framfor allt uppstd pi grund av misskreditering eller
renommésnyltning. Genom misskreditering kan varumérkets mening komma att @ndras
medan den vid renommésnyltning istéllet forsvagas. Det sker dd en meningsoverforing fran
det snyltade varumadrket till det snyltande. Det finns dven en urvattningsrisk dven vid
jamforande reklam.'*

Holmquist hdvdar att det inte finns ndgra bevis for att utvecklingen av urvattning ar liknande
utvecklingen av degeneration. Urvattning &r séledes inget for-steg till degeneration.
Holmquist menar att varumirket, &ven om varumérkets sdrskiljningsféormaga reduceras, inte
kommer att férvandlas till en generisk term, ergo det kommer inte att degenerera. Resultatet
av urvattning dr snarare att varumdrket blir mer eller mindre trivialt. Den semantiska
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karaktiren av ordet fordndras nddvéndigtvis inte. Mellan urvattning och degeneration
foreligger séledes en artskillnad, inte en gradskillnad.'*

3.4 Degenerationens orsaker

Varumérkesrdtten 4r 1 sig sjilv  ingen garanti for ett osarbart varumirke.
Varumairkeslagstiftningen skyddar visserligen varumirket mot externa hot, sésom
varumirkesintrang, men degeneration dr i praktiken inte nagot rent juridiskt problem - dven
om det teoretiskt sett dr juristernas uppgift att bevisa eller motbevisa att varumérket
degenererat.'*! Som tidigare konstaterats 4r varumérkesdegeneration i grunden ett lingvistiskt
problem. Holmquist menar att det &r fordndringar i den lingvistiska anvidndningen och i
uppfattningen om denna anvidndning 1 relevanta omséttningskretsar som fordndrar
varumirkesrittigheten och varumirkestiteln enligt lag."** Varumirkesordet spelar dérfor en
betydande roll for degenerationen. Varumérket maste vidare anvdndas korrekt. Ett
varumirkes anvindning i marknadsforingen kan savil forstirka som forsvaga varumérket.'”
Anvédndningen av varumérket som en generisk beteckning, savél av varumérkesinnehavaren
sjdlv. som av andra anvdndare, kan fOrorsaka degeneration. Och underléter
varumérkesinnehavaren att ingripa mot felaktig anvindning 6kar degenerationsrisken.** Om
detta forekommit 1 stor omfattning och av ett flertal olika konkurrenter kan det vara ett starkt
bevis p4 att varumérket blivit en allmén beteckning i en eventuell tvist.'*

Saknar varan en funktionell generisk term &r sannolikheten sérskilt stor for att det varumérke
som individualiserar varan utvecklas till en allmdn varubendmning. Av denna anledning &r
degeneration framfor allt forekommande for varumérken som viéljs for nya produkter. Innehas
produkten av patent, det vill siga om ndringsidkaren har monopol pa marknaden, ar
varumarket sérskilt utsatt. Varumérkesdegeneration dr vidare betydligt vanligare 1 vissa
branscher @n 1 andra. Varumirken inom de kemisk-tekniska och farmaceutiska
ndringsgrenarna, liksom varumédrken for livsmedel, textiler och byggnadsmaterial verkar
oftare ligga i farozonen #&n andra.”® En annan situation som verkar gynna
varumirkesdegeneration ir om varumirket anvinds av ménga licenstagare.'®’

3.5 Degenerationens konsekvenser

Motsatsen till degeneration dr processen under vilken ett varumérke blir fast etablerat pa
marknaden, det vill sdga blir kiint som en sdrskild produkt fran en sédrskild néringsidkare. P4
svenska kallas detta inarbetning.'*® Mellan inarbetning och varumirkesdegeneration kan det
ligga en viss begreppsforvirring. Varumirkesdegeneration dr ett tdmligen okédnt begrepp
utanfor  juristkretsar och marknadsforare vet oftast bara 1 undantagsfall vad
varumirkesdegeneration dr. Faktum &dr att de flesta marknadsforare upplever situationen i
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vilket varumairket blir sa populirt att det anvénds som en generisk beteckning som ett tecken
pa framgang. Sa ar dock inte fallet. Varumirkesdegeneration far oftast allvarliga
konsekvenser. Juridiskt sett innebdr varumirkesdegeneration, som ovan ndmnt, att
varumarkesinnehavaren forlorar sin exklusiva réttighet. Da varumirket blir en generisk term
blir det ocksa en allmin egendom, vilket betyder att den enskilda dganderitten upphér.139 Ur
ett ekonomiskt perspektiv kan att forlora rétten till ett varumérke givetvis vara forddande.
Minga av dagens varumirken ir, som nimnt, virderade till enorma summor pengar.'*® En
sadan forlust ar naturligtvis odterkallelig.

Och de ekonomiska konsekvenserna innebdr inte bara en forlust av en vérdefull tillgang.
Investeringen som krdvts for att arbeta in varumérket gar ocksd forlorad. Vidare ger
varumarkesforlusten konkurrerande foretag en vél inarbetad produktbeteckning att anvidnda 1
sin marknadsforing. Det foretag som forlorat sitt varumarke méste samtidigt offra resurser,
bade tid och pengar, pa att arbeta in ett nytt varumarke, vilket kan leda till en betydande
tempoforlust. Under denna tid kan konkurrenterna 6ka sina marknadsandelar. Fran att ha varit
marknadsledande blir foretaget med det nya varumaérket istéllet efterfoljare, vilket dr en helt
ny konkurrenssituation som kraver en helt annan strategi. Avslutningsvis forlorar foretaget i

och med varumérket ocksa en viktig ingrediens i sin image och renommé.'*!

Av ovan framgar att konkurrenterna till en ndringsidkare vars varumérke degenererat kan fa
vissa ekonomiska fordelar ndr ensamritten till det degenererade varumirket hdvs. Innan
hdvning, nar varumérket anvinds for att beskriva ett helt varuslag och varumérkesinnehavaren
ddrmed har ett sorts verbalt monopol pa marknaden, kan dvriga ndringsidkare daremot ha
problem att beskriva sina produkter i marknadsforing eller vid forséljning.'** Detta medfor en
oforsvarbar inskrdnkning i1 6vriga néringsidkares rétt att konkurrera pd marknaden och kan
resultera i att berdrda niringsidkare lider skada ekonomiskt. Aven allminheten, tredje man,
paverkas av denna konkurrensinskrankning. Ett varumérkes huvudsakliga funktion &ar att
sarskilja en néringsidkares varor frdn andra néringsidkare pd marknaden och nér denna
funktion, sdrskiljningsformégan, gér forlorad riskerar allménheten att vilseledas. Att
mojligheten att hdva en varumarkesregistrering pa grund av varumérkesdegeneration finns &r
saledes mycket viktigt.

3.6 Havning av varumaérkesregistrering

143 717s
Havande

144

En varumairkesregistrering kan, som tidigare nimnt, hivas enligt 25 § 2 st. VmL.
av varumadrkesregistreringar reserveras av rittssidkerhet for de allmidnna domstolarna.
Bedomer domstolen att varumirket degenererat upphdvs varumadrkesregistreringen.
Varumirket blir dirmed allmén egendom, en generisk term. Talan om hédvande far, enligt 26 §
VmL, vickas av den som lider forfdng av registreringen. Den som kan tdnkas lida forfing av
en varumirkesregistrering dr sannolikt den néringsidkare som anser sig behova anvédnda en
generisk term som fortfarande &r ett registrerat varumirke. Denne kan 1 ett sddant fall begéira
att grunden for varumérkesregistreringen, det vill sdga sérskiljningsformégan, omprovas. En

13 Melin & Urde, 1990, s 96 ff.
149 Se kapitel 1.1.
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niringsidkare kan ocksa bara borja anvinda varumirket.'*> D4 riskerar niringsidkaren att fa

en intrdngstalan emot sig. Att chansa pa detta kan visserligen vara l6nt om varumarket i fraga
utan tvivel har degenererat och varumérkesinnehavaren dérfor inte forvintas att vicka nagon
sadan talan. Ett varumérke kan siledes degenerera utan att hidvas - degenerationens foljder ar
detsamma i bada fallen.'*® Vicker varumérkesinnehavaren intrangstalan kan svaranden gora
géllande att mélsdgandens varumirke forvandlats till en allmén varubendmning. Kan en sddan
invindning styrkas ogillas mélsidgandens talan.'"’ Talan fir, enligt 26 § VmL, dven foras av
en sammanslutning av berérda naringsidkare. Om detta utnyttjas i1 praktiken ar dock tveksamt.

Ar det klart att det foreligger en grund for upphivande behdver ett forfarande i allmin
domstol inte vara sérskilt komplicerat. Saken kan ofta avgoras genom en tredskodom eller
genom att innehavaren av registreringen medger yrkandet. Men sma och medelstora foretag
har i vanliga fall liten kinnedom av vad som krivs for att fora talan vid allmian domstol.'*
Varumirkeskommittén foresldr darfor att det i den nya varumaérkeslagen ska inforas ett
forfarande som innebér att &ven PRV ska kunna hédva varumérkesregistreringar. Om nagon
vill fa en registrering hdvd ska den kunna ansdka om detta hos PRV. Om innehavaren till
varumirkesregistreringen medger ansokan eller later bli att bestrida den ska PRV upphéva
registreringen utan provning i sak. Om innehavaren ddremot bestrider ansdkan ska PRV
underritta sokanden om detta. Sokaren kan da g& vidare genom att begéra att PRV ldmnar
over ansokan till TR. TR behandlar sedan fragan pad samma sitt som om sdkanden hade vickt
talat dar direkt. Om PRV beslutar om att upphdva en registrering kan innehavaren vidare
ansoka om atervinning. Forslaget innebér att registreringar kan upphévas enklare och billigare
an idag.'” Varumirkeskommittén papekar dock, med hénsyn till dagens varumirkens stora
viarden, att ett administrativt system maste utformas sa att det motsvarar hoga krav pa
rittssdkerhet. Bada parter maste fa tillfdlle att ligga fram sin sak muntligen vid forhandling,
lagga fram bevisning och {4 den beddmd pa ett kvalificerat sétt. PRV ska vidare kunna skjuta
drenden ifran sig om saken ér tveksam eller oklar.'>

Att bevisa att ett varumérke overgatt till en allméin beteckning dr idag mycket svart. Det stélls
stringa krav pa bevisningen. Enligt SOU 1958:10 kan registrering hdvas pad grund av
degeneration endast ddr varumidrket wuppenbarligen forlorat sin sdrskiljningsformaga.
Forvandlingen maste vara fullbordad - 4r den inte det bor talas ogillas.””' Om nagon
fullbordad degeneration verkligen existerar dr dock inte bevisat.'”> Forekomsten av ett
varumdrke som allmén term 1 lexikon, uppslagsverk eller tidning &r relevant vid utredningen,
men av mindre vikt som bevis pi fullbordad forvandling.'” Av storre betydelse ar
varumérkets status inom den relevanta omséattningskretsen. Denna utreds vanligen med hjélp
av marknadsundersokningar. SHV anvinds, som tidigare ndmnt, ofta for att undersdka hur ett
varumirke brukas.'>*

Vilka som skall ingd i den relevanta omséttningskretsen dr en omdebatterad fraga. Ofta
sarskiljs mellan tidigare och senare distributionsled, det vill séiga mellan grosshandeln,
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varuhusens och detaljhandels inkdpsavdelningar etc. och butikspersonal i detaljaffarer, samt
konsumenter. Enligt SOU 1958:10 bor uppfattningen av varumérkets status 1 tidigare led véiga
tyngre dn den i senare. Hur varumirket uppfattas av butikspersonal eller av konsumenterna ar
saledes av mindre betydelse for bedomningen. Att en stor majoritet av omsittningskretsen
uppfattar varumérket som generiskt dr, om inte de som arbetar ndrmast varan inte anser det,
alltsa inte tillrickligt."”® Enligt ett forhandsutlitande i EG-domstolen angdende varumirket
Bostongurka visar det sig dock att omsittningskretsen och vilka som bdr ingd i den varierar
fran fall till fall.

3.6.1 Bostongurka-fallet

En aktuell tvist angdende degeneration dr den om varumirket Bostongurka. Bostongurka ar
ett varumarke for en hackad gurkmix som lanserades av Felix 1951. Varumaérket registrerades
1979. 1 slutet av nittiotalet lanserade Bjornekulla Fruktindustrier AB (fortsdttningsvis
Bjornekulla) sin version av produkten och anvinde bendmningen Bostongurka pd burken.
Foretaget bakom Felix, Procordia Food AB (fortsittningsvis Procordia), stimde Bjornekulla
direkt for varumirkesintring, varpi Angelholms Tingsriitt beslutade om interimistiskt forbud
for Bjornekullas Bostongurka. Bjornekulla forsokte da att f& varumirkesregistreringen for
Bostongurka hivd."”® Som grund for sitt yrkande gjorde Bjornekulla gillande att varumérket
fdrlor?5t7sin sarskiljningsférmaga. Procordia bestred talan och Stockholms Tingsrétts dom kom
2001.

Malsédgande, Bjornekulla, anforde att varumérket Bostongurka degenererat och darmed blivit
en allmin beteckning pd hackad gurka. Malsdgande visade bevis pa att Procordia sjdlva
anviande varumirket generiskt i en presentation av sina produkter. 1 en skrift forklarar
Procordia exempelvis: ’Lika starka som varumirket Felix &r nigra av vdra produktnamn som
blivit synonyma med sina varugrupper. For vem sdger nigot annat &n Bostongurka ndr man
vill ha hackad gurka...”.'”® Bjornekulla visade ocksd tvd undersokningar angiende
varumarkets status riktade mot konsumenter och dessa visade att en stor majoritet uppfattade
varumérket Bostongurka som en allmin beteckning. Svaranden, Procordia, hidvdade att
anvandningen av ordet bostongurka inte var nddviandig for att kunna sélja hacka gurka och att
flera andra producenter silde hackad gurkmix under andra beteckningar. Svaranden visade
ocksa marknadsundersokningar riktade mot beslutsfattare inom dagligvaruhandeln, det vill
sdga tidigare led 1 ndringskedjan, i vilka hélften av de tillfrigade visste att Bostongurka var
ett varumirke.'” Parterna visade siledes upp undersékningar med olika resultat. Medan de
som till slut séljer respektive dter upp gurkan sdg bendmningen som en typbeteckning, ség de
som professionellt hanterar gurkan 1 tidigare led benamningen som ett varumaérke.

Uttalanden i forarbetena till den svenska VmL blev slutligen avgorande.'®' Eftersom “bara”
hilften av de ndrmast berérda uppfattade mirket som en typbeteckning ansdg TR inte
fordndringen fullbordad och maérket bedomdes siledes inte ha degenererat, varfor
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registreringen uppritthélls.'®* Bjérnekulla éverklagade domen och HovR beslutade sig da for

att friga EG-domstolen om rdd. Det HovR ville ha besked om det var slutanvindare och/eller
ndringsidkarna  som salufor produkten som skulle tolkas som den relevanta
omsittningskretsen.'® Frigan berdér en artikel i EG-direktivet som harmoniserar EU-
landernas varumérkeslagar, VMD, artikel 12.2. Denna séger foljande:

Ett varumaérke skall ocksé kunna bli foremal for upphidvande om det, efter den dag dé det registrerades,
a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmén beteckning i handeln
for en vara eller en tjanst for vilket det &r registrerat.

Utslagsgivande for denna frdga var huvudsakligen innebdrden av uttrycket i handeln”, pa
engelska “in the trade”. Generaladvokaten Philippe Léger, som forberedde mélet for domarna
1 EG-domstolen, jamforde hur den aktuella regeln i EG-direktivet har dversatts pa de elva
officiella EU-spraken och kom fram till att Gversdttningarna i majoriteten av de olika
sprékversionerna tolkas sa att hinsyn skall tas till sdvél uppfattningen hos branschfolk som
hos konsumenter. Léger menade darfor att branschfolket och konsumenterna vid bedémning
skall véga lika tungt. Denna slutsats stdddes vidare av EG-direktivets allménna systematik.
Enligt EG-direktivet dr det grundliggande syftet med varumirken att de garanterar ett visst
ursprung. De maste ha sdrskiljningsforméga, vilket framgéir av EG-direktivets artikel 3.1 ¢
och 3.1 d. Det &r nédr varumirket inte 1dngre kan uppfylla sin ursprungsfunktion, det vill sdga
ndr det forlorar sin sérskiljningsformaga, som varumérkesregistreringen kan hévas, enligt
artikel 12.2. Dessa artiklar har till syfte att nd samma sak - att sékerstélla ett varumaérkes
sdrskiljningsformaga 1 enlighet med dess funktion som ursprungsgaranti och att undvika att
generiska termer pa obestdmd tid reserveras for ett enda foretag pa grund av att de registrerats
som varumirken. Av denna anledning bor de tolkas pad samma sétt. Det som giller for att
bedoma ett varumirkes sérskiljningsforméga nar det registreras bor dven gélla for att bedoma
huruvida sérskiljningsformagan 1 ett senare skede finns kvar. Tankesittet vid registreringen av
varumirken, 1 vilket konsumenternas uppfattning har stor betydelse, bor séledes vara parallell
med tankesittet vid upphorandet.'®*

EG-domstolen menade att en omsittningskrets framfor allt bestdr av konsumenter och
slutanvdndare, men att hinsyn emellertid bor tas dven till mellanled beroende pé vad som
kidnnetecknar marknaden. Eftersom det i detta fall fanns flera led 1 distributionskedjan borde
hénsyn tas sdvil till uppfattningen hos konsumenter eller slutanvéndare, som uppfattningen
hos de niringsidkare som salufor varan. Instidllningen hos branschfolket respektive
konsumenterna skulle foljaktligen viga lika tungt.'® EG-domstolens instillning var siledes
nagot helt annat dn vad de svenska forarbetena sédger, och som fick betydelse i Tingsrittens
dom. Nigon ny dom blev det dock inte. Parterna forlikades och Procordia beholl ensamréitten
till Bostongurka.]66

Det kan ldggas till att HovR inte frigade EG-domstolen vilken betydelse behandlingen av
varumirke i media och uppslagsbocker skall ha for beddmningen. '’
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3.7 Degeneration i praktiken

Det finns ndgra exempel pd varumirken som degenererat. Dynamit, Singer, Aspirin,
Thermos och Windsurfer dr ndgra av de mest kdnda. Dessa fall beskrivs i detta kapitel.

3.7.1 Dynamit-fallet

Ett varumédrke bestdende av ordet Dynamit registrerades i Sverige ar 1885. Ansokaren,
Nitroglycerinbolaget, hade da anvint det sedan 1867. Nar Gyttorps krutbruk senare fick
tillatelse att tillverka explosiva &mnen och detta tillstand uttryckligt nimnde tillverkningen av
”dynamit” gick foretaget till Stockholms TR och onskade att varumirkesregistreringen skulle
upphidvas pd grund av avsaknad av sirskiljningsformaga. Mélséganden hévdade att dynamit
var ett vanligt anvént ord inom den explosiva tillverkningshandeln. Svaranden argumenterade
for att varumirket var sérskiljande i sin form och att tillverkningen av dynamit inte var allmén
handel, eftersom de tidigare hade haft ett patent pd den. Tingsrdtten menade dock att ordet
dynamit var en varubendmning och att det diarfor var tvunget att betraktas som ett vanligt
anvént tecken 1 handel dar sddana varor tillverkades. Eftersom maélsdganden bedrev samma
handel, togs registreringen bort.'*®

Rittsvetenskapen var under denna tid fortfarande ganska underutvecklad, dven internationellt.
Detta kan forklara varfor ndgon sarskiljning mellan varubendmning och fri branschbeteckning
aldrig gjordes. Fragan om generisk beteckning var inte heller diskuterad. Den generiska
termen 1 detta fall var dock ordet ”springdmne”. Dynamit i svensk anvindning refererade
under denna tid till en typ av sprangdmne, exempelvis TNT.'®

Svaranden 6verklagade tingsrittens dom varpa sirskilda omstidndigheter i HD resulterade i att
hivandet av registreringen aldrig tog effekt. Registreringen bibehdlls och foretaget fornyade
den kontinuerligt fram till 1964. PRV &r ndmligen inte behoriga att avsld omregistreringar.
Detta ar ett tydligt exempel pa hur ett varumirke kan innehas av en formell registrering utan
nigon egentlig ensamrétt. Négra dtgirder mot varumaérkesintrdng av varumaérket har ddremot
inte vidtagits sedan 1886 och 1887.'7°

3.7.2 Singer-fallet

Ett av de allra forsta fallen av degenerationen dr det amerikanska Singer vs. June-fallet fran
1889. Singer symaskiner borjade tillverkas 1850 och skyddades snart av nédstan 100 olika
patent. Symaskinerna séldes sporadiskt méarkta med namnet Singer, utan att vara kombinerat
med foretagsnamnet. Nir ett av de grundldggande patenten, Bachelder-patentet, 16pte ut 1877
borjade konkurrensen oka. Konkurrenterna insisterade pa att kalla dven sina maskiner for
Singer. June Mfg. Co. kopierade formen pd den mest populdra Singer-maskinen och
refererade till den som Improved Singer, vilket syftade till att Singer var en varubendmning.
Den ldgre ritten domde for svaranden. Supreme Court menade att Singer symaskiner var
skyddade av patent i sddan omfattning att ’singer” blivit en generisk beteckning. Alla olika
typer av foretagets symaskiner bendmndes med Singer. Domstolen ansig att tillverkaren

18 Holmquist, 1971, s 193 ff.
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forsokte fortsitta att skorda frukterna av monopolet dven efter att patentet 16pt ut och domde
darfor ocksa till fordel for svaranden, som fick fortsitta anvinda bendmningen singer.'”!

Singer vs. June-fallet utvecklade den i amerikansk ritt mycket vélkdnda Singerdoktrinen.
Denna gor géllande att ett varumérke pd en patenterad produkt blir publici juris ndr
patentskyddet gar ut. Detta da den ddvarande grundldggande regeln gjorde géllande att:

”... where during the life of a monopoly created by a patent, a name, whether it be arbitrary or be that of
the inventor, has become, by his consent, either express or tacit (italics ours), the identifying and generic
name of the thing patented, this name passes to the public with the cessation of the monopoly which the
patent created”."”

Tanken bakom Singerdoktrinen dr foljaktligen att varumirket under tiden da det skyddats av
ett patent blivit forknippat med ett helt nytt varuslag i sa stor utstrickning att varuméarket nér
det tidsbegrinsade patentskyddet upphor skall anses vara en generisk bendmning for
varuslaget. Konkurrensen skulle om endast den tidigare patentrittsinnehavaren skulle ha rétt
att anvdnda bendmningen for det nya varuslaget bli snedvriden och sdledes skapa ett icke
onskvirt konkurrenshinder.'”

Doktrinen har tolkats mer eller mindre stringt under ren. Den strikta tolkningen innebér, som
ovan beskrivits, att ett varumérke utan reservationer blir fritt tillgédngligt nér patentet 16per ut.
Ingen utredning om huruvida varumérket blivit en generisk term behdvs — det dr ett faktum.
En mindre strikt tolkning tillater att en utredning av varumdirkets sirskiljningsforméga gors
vid utgingen av patentet. Under denna tolkning blir sdrskiljningsformagans vara eller icke
vara snarare en fraga. Detta kan ocksa resultera i en atertagning av varumérket efter det
forlorats till allménheten. Och 1 fallet Singer Mfg. Co. vs. Briley faststilldes att Singer
atertagit ordet singer fran allminheten och aterigen gjort det till ett géllande varumirke.'”

3.7.3 Aspirin-fallet

Den aktiva substansen i Aspirin, acetylsalicylsyra (acetyl salicylic acid), patenterades i USA
1900.'" Aspirin marknadsfordes sedan som ett originalpreparat fran Bayer och den generiska
beteckningen, acetylsalicylsyra, anvéndes oftast i samband med varumirket. Varumairket blev
snabbt framgangsrikt och sévil konsumenter som Ovriga led i ndringskedjan kénde till
Aspirin som varumirke. Aspirin hade séledes, trots att f& visste vad den genriska
beteckningen var, god sirskiljningsformaga.'’®

Mellan 1905 och 1915 marknadsforde Bayer varumairket pa olika sitt till olika malgrupper.
Medan Aspirin mot fackménnen marknadsfordes som ett varumirke fran Bayer, tillsammans
med dess generiska beteckning, marknadsfordes Aspirin mot konsumenterna som Aspirin —
bésta hjdlpen mot huvudvérk”. Da det senare budskapet saknade bade generisk beteckning
och ursprung kom konsumenterna successivt att uppfatta Aspirin som en allmin beteckning

"I Holmquist, 1971, s 264 ff.
' Holmquist, 1971, s 264 ff.
'3 Granmar, 2003, s 99.

" Holmquist, 1971, s 264 ff.
' Holmquist, 1971, s 271 ff.
17 Melin & Urde, 1990, s 91 ff.
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for smartstillande medel - varumérket hade upptagits av det allmédnna spraket som en generisk
177
term.

1915 uppdagades detta problem och Bayer forsokte aterinarbeta Aspirin som ett varumaérke,
men degenerationsprocessen hade da gatt for langt for att kunna hejdas. 1917, nir patentet pa
acetylsalicylsyra 16pte ut, stimdes Bayer av konkurrenten United Drug Co.. United Drug Co.
menade att Bayer i1 sin marknadsforing anvédnt Aspirin som en produktbeteckning och att
Aspirin ddrmed forlorat sin sérskiljningsformaga. Konkurrenten krévde fri tillgdng till ordet
och yrkade att det skulle avregistreras som varumdrke. Rétten tog hdnsyn till de olika
uppfattningarna 1 de olika delarna av omséttningskretsen, men patentrittens upphorande var
inte av betydelse for utgangen.'”® Bayer forlorade ensamritten till Aspirin, som idag ir en
allmén beteckning for smértstillande preparat 1 USA. Varumérket fungerar dock som
varumirke i Sverige.'”

3.7.4 Thermos-fallet

Ett av de internationellt sett mest betydande réttsfallen inom degeneration édr det amerikanska
Thermos-fallet. Malsdgande yrkade i detta rattsfall pa varumérkesintrang av varumérket
Thermos for vakuumisolerade flaskor. Foretaget dgde vid detta tillfdlle atta amerikanska
varumirkesregistreringar, varav vilka tvd bestod av Thermos logotyp — ett kombinerat ord-
och figurmérke. Vakuumisolerade flaskor for att hélla mat varm eller kall hade sedan 1893
bendmnts som vakuumflaskor (vacuum bottles, flasks, vessels, jugs), vilket var den generiska
termen for konceptet. I kataloger och annat material anvindes dock varumérket Thermos som
synonym for vakuumisolerad. Detta var tvunget att betraktas som omfattande gratis
marknadsforing, uppskattningsvis motsvarande ca 3-4 miljoner dollar, for foretaget. Thermos
hade blivit ett allmant hushallsbegrepp.'®

Historien om varumirket Thermos kan delas in i tre perioder. Den forsta perioden strickte sig
mellan 1907 till 1923, under vilken ordet Thermos togs dver fran foregdngarna i branschen
German Thermos-Gesellenschaft mbH och introducerades i foretagsnamnet av American
Thermos Bottle Company. Aven om Thermos-logotypen anvindes under denna period
anvindes ordmérket konsekvent som generisk term - utan att skrivas med versaler eller att
anviandas tillsammans med ordet vakuumflaska. Foretagets egen reklam skapade saledes inte
en status som varumérke och frdn 1923 verkar det ha uppgatt 1 det amerikanska spriket som
ett appellativ.'®’

Den andra perioden strackte sig mellan 1923 till 1953. Under denna periodborjade foretaget
stoppa icke-auktoriserad anvidndning av varumérket Thermeos. Négra verkliga anstrdngningar
gjordes dock inte. Malsdgande hade endast skickat ut tva till tre dussin varningsbrev till
redaktorer och liknande under denna period. Foretaget verkar ha varit kluven mellan ridslan
att forlora varumairket at degeneration och viljan att bibehalla de ekonomiska fordelar som
kom av anvindningen av varumirket Thermos som hushallsbegrepp.'™

""" Melin & Urde, 1990, s 91 ff.
'8 Holmquist, 1971, s 271 ff.
17 Melin & Urde, 1990, s 91 ff.
%0 Holmquist, 1971, s 177 ff.
'8! Holmquist, 1971, s 177 ff.
82 Holmquist, 1971, s 177 ff.
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Den tredje perioden strickte sig mellan 1953 och 1962, under vilken foretaget tog handling.
Under denna period blev mélsidgande uppenbarligen medveten om vad som boérjade hinda
med varumadrkesrittigheterna och borjade darfér marknadsfora produkter som inte direkt
relaterade till att halla mat varm eller kall, som télt, campingspisar, flaskoppnare etc., samtliga
mérkta med varumérket Thermos. Malsdgande idndrade ocksa foretagsnamnet till The
American Thermos Products Company, samt skickade mellan 3600 och 3700 varningsbrev.'*

Dessa anstrangningar var dock forgaves. Domstolen fann att varumérket Thermos blivit en
generisk term i1 det amerikanska spraket. Detta mycket pd grund av maélségandens egen
spridning och anvédndning av varumérket Thermos som synonym for vakuumisolerad och
som generisk beteckning. Domstolen gav darfér svaranden, Aladdin Industries, ritt att
anvdnda ordet thermos, om dn med vissa begriansningar - som att alltid lata ordet thermos
foregas av foretagsnamnet, att alltid anvdnda ordet thermos i1 smé bokstédver, att inte anvinda
ordet thermos med versal begynnelsebokstav, att inte lata ordet thermos vara stérre &n andra
ord i texter, samt att inte anvénda ord som &kta eller original i samband med ordet thermos.
Néigot intrdng kunde inte sdgas ha gjorts och samtliga maélsdgandens atta
varumirkesregistreringar forklarades fortfarande gillande.'®*

Viktigt i domen var inte att ordet thermos var tillgdngligt som generisk term utan, hur det
uppfattades av allménheten. Malsdganden hade bevisat att handeln och en minoritet av
allminheten forstod och anvinde Thermos korrekt, som ett varumirke. Genom att visa i
detalj hur svaranden skulle anvénda ordet thermos syftade domstolen framst till att forebygga
missledning hos allménheten. Samtidigt forsokte domstolen garantera mélséigande s& mycket
framtida skydd som mdjligt. Att fa utfallet att passa omstidndigheterna dr dock valdigt
amerikanskt. Denna beddmning hade inte varit mojlig i Sverige.'®®

3.7.5 Windsurfer-fallet

Windsurfer, en surfbridda med segel, utvecklades med syftet att kunna surfa dven 1 vatten
utan tillrdckliga vigor av James Drake och Hoyle Schwetzer i USA slutet av 1960-talet. 1970
bildade Drake och Schwetzer foretaget Windsurfing International Inc. (WSI) 1 Torreance,
California, USA, for att tillverka sin produkt, som efter ett stort massmedialt intresse blev en
stor framgang. I media anvidndes utovarnas egna ord att beskriva fenomenet, nimligen
windsurfing for sporten, windsurfers som dess utovare och the windsurfer som sjédlva
produkten. I slutet av 1970-talet var sporten windsurfing kand 6ver hela vérlden. Vid denna
tid upptickte grundarna ocksa att deras varumaérke 10pte risk att degenerera. Eftersom nagon
generisk term vid detta tillfille inte fanns myntade WSI begreppet sailboard, vilket Iét
meddelas till media. Samtidigt stdimdes fjorton konkurrenter som anvinde varumirket
Windsurfer felaktigt. En av dessa vill dock fa klarlagt om Windsurfer mist sin
sarskiljningsformaga och svarade dirfor med att begdra provning om varumirkets status 1
domstol.'*

Domstolen menade att WSI sjdlva anvint varumdirket Windsurfer generiskt i sin
marknadsforing och dédrmed bidragit till att allménheten kallade sporten windsurfing, samt att

' Holmquist, 1971, s 177 ff.
"% Holmquist, 1971, s 177 ff.
%5 Holmquist, 1971, s 177 ff.
18 Urde, 1997, s 321.
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bade utdvaren och produkten associerades med windsurfer. I den marknadsunders6kning som
anviandes som bevis kidnde 60 % till ordet windsurfer som produktbeteckning. Att WSI
forsokt rddda sitt varumirke var utan verkan och varumirket Windsurfer blev 1986
klassificerat som en generisk beteckning.'®’

3.8 Varumarken i riskzonen for degeneration

Det finns manga varumérken som pa grund av felaktig anvindning kommit att uppfattas som
generiska termer, trots att de har kvar sin varuméirkesregistrering. Detta beror pa att dessa
varumérken inte provats juridiskt, det vill sdga ingen niringsidkare har yrkat pd hivning av
dem i allmidn domstol. Det dr, som tidigare ndmnt, bara allmdn domstol som har rétt att
bedoma att en varuméirkesregistrering skall hdvas pa grund av degeneration, drendet kan inte
avgoras administrativt."™ Att avgora vilka varumérken som har degenererat i spraket kan vara
svért. Vissa varumédrken kan dock bestimmas ligga 1 riskzonen. Ménga néringsidkare bakom
sddana varumirken kdmpar ofta hart for att bevara varumérkesstatusen. Exempel pa detta ér
varumérket Google.

Varumirket Google ir ett av virldens mest virdefulla varumirken. Ar 2006 var det, enligt
Interbrand/BusinessWeek’s rangordning, vért 12,4 miljarder dollar, motsvarande ca. 89,3
miljarder svenska kronor, vilket placerade varumairket pa en tjugofjardeplats. Google var ett
av 2006 ars mest intressanta varumirken da det visade upp den storsta arliga procentuella
viardedkningen 1 listans historia. Vardedkningen for sokmotormarket 6kade fran 2005 till 2006
med hela 46 %. Intdkterna 6kade med 105 % och marknadsandelar tas fortfarande. Detta
tillater foretaget att lansera nya produkter och utmana marknadsledande Microsoft, som
befinner sig pé listans andra plats (efter Coca-Cola).'?

Namnet Google, som ursprungligen kommer fran den matematiska termen googol, vilken
betecknar talet 10'%,'*" 4r saledes starkare 4n nigonsin. Sa starkt att varumirket pa senare tid
inforts som verb, "to google”, 1 bdde Oxford English Dictionary och Merriam-Webster's
Collegiate Dictionary. Onlinetjansten WordSpy definierar google som “to search for
information on the Web, particularly by using the Google search engine; to search the Web
for information related to a new or potential girlfriend or boyfriend.”"”' Sprakradet i Sverige
tog in googla som nyord 2003, med betydelsen “att soka efter information med s6kmotorn
Google pé Internet.”'** Detta ir givetvis mycket intressant. Ett inforande av ett varumirke i
en ordbok #r, som bekant, ett bevis pa degeneration'”> och Google vill nu till varje pris f4 slut
pa denna felaktiga anvindning. Foretaget skickar darfor ut en mangd varningsbrev till press
och ovrig media med exempel pd ldmpliga och oldmpliga anvidndningar av namnet.
Exempelvis:

Appropriate: He ego-surfs on the Google search engine to see if he's listed in the results.
Inappropriate: He googles himself.

%7 Urde, 1997, s 321.

'8 Se kapitel 3.6.

1% BusinessWeek, 2006, s. 54 ff.

0 http://www.google.com/

I Foley, To google or not to google? It’s a legal question, The Independent, 13 augusti, 2006
2 http://www.sprakradet.se/

193 Se kapitel 3.6.
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Appropriate: I ran a Google search to check out that guy from the party.
Inappropriate: I googled that hottie.'™*

Foretaget har vidare tvingat ovan ndmnda ordlistor att markera ordets ursprung, vilket ocksa
. 195
gjorts.

Manga bloggare menar att Google tar sig sjdlva for allvarligt och att foretaget missat den
uppenbara komplimangen 1 det hela, det wvill sdga att Google numera &dger
sokmotorindustrin.'”®  Interbrand/BusinessWeek verkar inte heller ha reflekterat over
degenerationstendenserna dé de 1 sina kortkommentarer till listan skriver: ”Its recent inclusion
as a verb in the Oxford English Dictionary confirms what competitors feared: Google means
search to an army of Web users.”'”” Att Interbrand/BusinessWeek, vars virderingsmodell tar
hénsyn till det juridiska skyddet och mérkets virde pa sikt, argumenterar pd detta sétt kan
tyckas mirkligt."”® Men det visar samtidigt tydligt pa att varumirkesdegeneration,
”genericide” pa engelska, dven internationellt &r ett relativt okédnt problem.

Exempel pa andra varumérken i riskzonen ér:

Assistent (koksmaskin for bearbetning av deg.)
Band-aid (pléster)

Bankomat (uttagsautomat)

Bostongurka (hackad gurka, gurkmix)

Filofax (fickalmanacka av storre format)
Frigolit (polystyren)

Fjallravenjacka (halvléng friluftsjacka med ménga fickor.)
Gladpack (plastfolie)

Gullfiber (isolermaterial av mineralull)

iPod (mp-3 spelare)

Jeep (terrdngbil)

Jiffypase (vadderat kuvert)

Keso (cottage cheese)

Kleenex (pappersnésduk)

Lypsyl (cerat, lappbalsam)

Maizena (starkelseprodukt)

Mellita (filterpase)

Rockwool (mineralull)

Rollerblades (inlines)

Post-it (sjélvhiftande pappersark)

Scotch (tejp)

Suketter (sacketter)

Tetra Pak (dryckesforpackning av pappersmaterial)
Tipp-Ex (korrigeringsfarg, korrigeringsvitska)
Walkman (barbar kassettbandspelare med horlurar)
Xerox (kopia, kopieringsmaskin)'*’

194 Ahrens, “So Google Is Not Brand X, but What Is “Genericide”?”, Washington Post, 5 augusti, 2006
%5 http://news.com.com/

1% http://news.com.com/

P7 Kiley, 2006, s. 54-66

198 Brand News, 5/06, s 18-20.

%9 http://en.wikipedia.org/wiki/; Melin & Urde, 1990, s. 104.
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3.9 Regeneration

Ett varumérke kan i enstaka fall regenerera. Regeneration &dr processen 1 vilken ett en gang
degenererat varumirke fér tillbaka sin sdrskiljningsformaga och didrmed sin status som
varumarke. Detta kan ske av sig sjdlv, passivt, eller genom att varumérkesinnehavaren sjalv
vidtaget atgdrder, det vill siga aktivt.’”® Fall av regeneration ar fi. Varumirken som
regenererat 1 Sverige dr Diktafon och Fotostat, som bada hade degenererat i muntligt tal,
men som nu ir registrerade.”’' P4 senare r 4r dven Jeep vil ként fall av regeneration. Detta
beskrivs utforligt 1 foljande kapitel. Ockséd Rollerblade kommer att diskuteras ur
regenerationssynpunkt.

3.9.1 Jeep

Ett av de mest kiinda exemplen pé regeneration i svensk ritt 4r det av varumirket Jeep.**” Det
terrdnggdende fordonet anvéindes initialt inom den amerikanska armén. Anvindningsomridet
var general purpose, vilket forkortades GP och kom att uttalas jeep. Jeep blev senare ett
varumirke.”” Jeep forsokte linge etablera sitt varumirke i Sverige — bade Jeep och Jeepster
— men fick alltid avslag. 1963 ansokte foretaget om registrering av Jeep som varumérke for
motorfordon etc. Foretaget visade en médngd bevis pa varumérkesanviandning, sdsom certifikat
fran branschorganisationer och myndigheter, detaljerade konton med forséljningssiffror,
marknadsforingsstatistik, information om reklamkostnader etc.. Bevisen inkluderade dven
marknadsundersokningar och redogorelser angdende ordets sérskiljningsforméiga fran
lingvistiska experter.”"*

PRV visade dock att jeep var listat som en generisk term i SAOL (Svenska Akademins
Ordlista), samt i andra engelska ordlistor, sisom Webster’s. Jeep anvidndes dven generiskt i
press, samt 1 tryckta publikationer av foretaget sjilv. Till detta lade PRV till att lingvistisk
anvindning 1 hela omséttningskretsen var tvungen att dvervégas - inte bara anvindningen hos
dem som kdoper denna typ av fordon utan ocksa hos allmidnheten. PRB krivde vidare, enligt
avslag av HD 1947 en vildigt dvertygande bevisning av att ordet jeep nu fatt tillrdckligt med
sarskiljningsformaga for att registreras, och menade slutligen att en helhetsbedomning var
nodvindig. >

PBR menade att ordet inte hade regenererat sedan avslaget passerats HD 1947. Denna dom
var den viktigaste faktorn 1 avslaget. Andra omstdndigheter var av sekundir betydelse. PBR
menade att varumirket inte kunde registreras dn, men att varumirket om fOretaget
rekonstruerade det inom de ndrmaste aren kunde komma att se sitt varumérke som
regenererat. Detta fall illustrerar den typ av bevis och den bevisborda som forvéintas da
varumirket har bedémts av domstolar vid tidigare tillfille. Stora krav pa bevisning krivs.?°

2% Holmquist, 1971, s 100.

! Holmgquist, 1971, s. 234.

22 Holmgquist, 1971, 241 ff.

2% Melin & Urde, 1990, s 80 ff.
2% Holmgquist, 1971, s 241 ff.
% Holmgquist, 1971, s 241 ff.
2% Holmgquist, 1971, s 241 ff.
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Idag har Jeep, efter att linge varit den allminna beteckningen pa sméd, terrdnggéende,
fyrhjulsdrivna fordon,”®” vunnit tillbaka sitt varumirke. I och med att SUV, sport utility
vehicles, sommaren 2006 togs in i SAOL, fick Jeep antligen sin registrering av varumérket
godkind.?®

3.9.2 Rollerblade

Rollerblade dr ett varumérke for en typ av rullskridskor. Varumirket registrerades i mars
1985. Foretaget, Rollerblade Inc., har vidare registrerat flera variationer pa detta begrepp och
lanserat den generiska beteckningen in-line skates. Under 2000 uppstod en konflikt géllande
doménen rollerblading.com. Svaranden, CBNO and Ray Redican Jr., hade registrerat
doménen och hade pa denna en adress en webbsida som relaterade till sporten in-line skating.
Innehallet pa sidan kunde inte hérréras fran malsdganden, Rollerblade Inc.. Malsdganden
menade att svarande, eftersom domédnnamnet var nistintill identiskt med maélsdgandens
varumdrke, inte hade nagon rittighet att registrera dominen och att doméinen endast
registrerats med intentionen att locka Internetanvédndare till svarandens sida for kommersiell
vinst. Svaranden menade dock att termen rollerblading anvindes av allmédnheten som
generiskt begrepp for sporten in-line skating och visade bevis pd detta. WIPO domde dock
anda till fordel for svaranden, som fick fortsitta anvinda doménen rollerblading.com.209

I Sverige anvindes tidigare ofta varumirket Rollerblade i generisk bemirkelse. Detta
framgédr exempelvis av annonser fran dterforséljare, samt 1 konsumentannonser 1 samband
med ett andra varumirken. I media har varumérket ocksa anvints generiskt, exempelvis 1
Helsingborgs Dagblad och Svenska Dagbladet. Det finns dven skyltar som markerar
’rollerbladesékning forbjuden”, vilka avbildar symbolen for denna typ av rullskridsko
overkorsad med ett diagonalt streck.”'® Varumirket Rollerblade har siledes linge legat i
riskzonen for degeneration, om inte 1 muntligt tal rent av degenererat. Foretaget verkar dock
vara pa vag att vinna tillbaka sitt varumirke i takt med att begreppet inlines etablerar sig.
Foretaget dr ocksa duktigt pé att informera om hur varumaérket skall anvéndas. Pa foretagets
hemsida finns till exempel regler om att varumérket inte far bdjas i pluralform, anvéindas som
verb eller som slanguttryck.”'" Idag anvinds varumirket allt mer séllan generiskt.

27 Fredlund, 2006, s 78.
2% http://di.se/Nyheter/
29 http://www.wipo.int/
219 Urde, 1997, s 322.
21 Fredlund, 2006, s 78.
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4. DEGENERATIONSSKYDD

4.1 Namnvalet

Med kunskap om degenerationens orsaker och verkningar &r mojligheterna att skydda sitt
varumarke utmérkta. Varumérkesdegeneration ar ju, som tidigare konstaterats, i grunden ett
lingvistiskt problem. Melin och Urde menar dérfor att en av de huvudsakliga faktorerna som
orsakar degenerationsproblemet ir valet av varumérkets namn.'

Som tidigare nimnt maste ett varumirke for att kunna registreras ha sdrskiljningsformaga.
Sarskiljningsformagan syftar till att individualisera en vara tillsammans med dess ursprung.
Upphor denna forbindelse har varumérket forlorat sin sirskiljningsférmaga, vilket samtidigt
ar definitionen pa Varuméirkesdegeneration.213 Varumirken delas ofta in i1 fyra huvudgrupper
baserade pd sirskiljningsformiga 1 forhallande till produkten: deskriptiva, suggestiva,
associationsfria och fantasinamn.*'* Ju hdgre upp ett varumirke befinner sig i denna hierarki
desto storre ar sdrskiljningsformagan. Ur degenerationssynpunkt dr det dirfor optimalt att
befinna sig sd hogt upp 1 hierarkin som mojligt. Ett varumirke bor saledes tilldelas ett
fantasinamn, alternativt ett associationsfritt namn.’'?

Detta ar naturligtvis inte en helt bekymmersfritt f6r en marknadsforare. Ett fantasinamn é&r
mycket mer kostnadskrdvande vid introduktionen av ett varumarke 4n ett suggestivt namn. Ett
fantasinamn fOrutsdtter mycket tidskrivande marknadsforing for att etablera sig i
konsumenternas medvetande medan ett suggestivt namn har stor draghjilp av det
anvandningsomrdde namnet antyder. Inarbetningskostnaden dr sdledes en kritisk aspekt for
marknadsforaren att ta hénsyn till. Aven marknadssituationen ir av stor betydelse vid
namnvalet. Konkurrensen ar betydande da ett foretag som véljer att lansera en produkt med ett
suggestivt varumérke fér ett tidsmassigt forsprang i forhallande till ett foretag som véljer att
lansera samma produkt med ett fantasinamn, eftersom dessa dr mer tidskrdvande. Produktens
art dr ocksa relevant. For produkter med kort livstid kan ett suggestivt, pa grénsen till
deskriptivt namn fylla en funktion som maximal draghjidlp. P4 motsvarande sétt dr for
langsiktiga etableringar fantasinamn att foredra dd det, om vil inarbetat, kan komma att
utgdra ett starkt konkurrensmedel. Vidare sitter valet av mérkesstrategi granser for
mojligheterna att forebygga degeneration. Att anvinda ett modermaérke tillsammans med den
generiska beteckningen (Felix ketchup) minskar degenerationsrisken, eftersom modermaérket
aldrig kan komma ett ersétta den generiska beteckningen. Ett modermérke med dottermérke
ger ocksa ett bra degenerationsskydd om den generiska beteckningen finns med. Individuella
namn har den fordelen att var enskild produkts degenerationsrisk bedoms separat och
namnvalet kan bestimmas darefter.*'®

Riskerna for varumérkesdegeneration verkar vidare variera inom olika branscher. I de
kemisk-tekniska och farmaceutiska niringsgrenarna, samt varumérken for livsmedel, textiler
och byggnadsmaterial &r sérskilt utsatta. Detta kan bero pé att varumérken vars namn latt kan

212 Melin & Urde, 1990, s 99.

213 Se kapitel 2.5.

214 Se kapitel 2.4.

215 Melin & Urde, 1990, s 89.

218 Melin & Urde, 1990, s 108 ff.
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komma att uppfattas som en teknisk term ofta verkar riskerar att degenerera. Autogiro ir ett
exempel pa detta. Aven varumirken i verbform, som Sanforiserad, ir direkt oldmpliga.”'”

Virt att notera dr dock att flera av de degenerationsfall vi undersokt 1 tidigare kapitel, Singer,
Dynamit, Aspirin och Jeep, samt nagra av de varumirken som idag bedoms ligga i riskzonen
for degeneration, som Google, iPod och Xerox, initialt verkar ha varit av
fantasinamnskaraktdr. Thermos, Windsurfer, Rollerblade och Bostongurka ir dock
patagligt suggestiva varumérken.

4.2 Anvédndningen

For att undvika degeneration maste varumérken vidare anvdndas som varumérken. Enligt
Melin och  Urde &  anvdndningen,  marknadsforingen @ av  varumirket,
varumirkesdegenerationens andra avgdrande faktor.”'® Det formella varumirkesskyddet, det
vill sédga skyddet av varumaérket som en juridisk réttighet, kan, i enlighet med United States
Trademark Association, sammanfattas 1 fem anvéndarregler: ®-symbolen (1), generisk
beteckning (2), typografi (3), grammatik (4), samt fordndringar och forkortningar (5).2"

4.2.1 Registrering och ®-symbol

Ar varumiirket inte ett deskriptivt namn bor det registreras. Detta kan goras nationellt, for hela
EU eller internationellt i de land didr den aktuella produkten skall marknadsforas. Ett
registrerat varumarke kan, som tidigare nidmnt, markeras med symbolen ®. ®-symbolen har
erkints 1 SOU 1958:10 och symboliserar att varumaérket dr registrerat. ®-symbolen &r ingen
garant och skyddar sdledes inte ett varumirke mot intrdng eller andra hot, men kan dnda vara
fordelaktig att anvidnda for att markera varumaérkets status. Avser varumérkesinnehavaren att
registrera varuméarket kan varumérket markeras med ™.

4.2.2 Generisk beteckning

Den allra vanligaste degenerationsorsaken har att géra med den generiska beteckningen. Om
en generisk beteckning saknas, vilket kan vara fallet for nya produkter pa marknaden, eller
om den generiska beteckningen dr svéruttalad eller pa annat sétt inte fungerar optimalt, 16per
varumirket sérskilt stor risk att degenerera.”*! Avsaknaden av en generisk beteckning var en
avgorande orsak bakom degenerationen av bade Singer och Windsurfer. For Aspirin,
Thermos, Jeep och Bostongurka har degenerationen eller degenerationstendenserna istéllet
fororsakats bland annat av att den genriska beteckningen inte varit tillrdckligt tilltalande. Den
kan ha varit svaruttalad (acetylsalicylsyra for Aspirin), for lang (litet terringgdende fordon
for Jeep och hackad gurka for Bostongurka) eller bara varit mindre attraktiv hos allménheten
an varumérket (vakuumflaska for Thermos) och dérfor forkastats till formén for varumérket.

7 Uggla, 1955, s 29.

218 Melin & Urde, 1990, s 99.
219 Urde. 1997, s 344.

20 e kapitel 3.2.1.

221 Se kapitel 3.4.
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Namngivning och anvindning av en funktionell generisk term &r, av ovan nidmnda anledning,
darfor en av de allra viktigaste anti-degenerationsmetoderna och den enda metod av sitt slag
som &r foreslagen i lagtext (sec. 15 av Trade Mark Act, fran 1938). En passande generisk
beteckning behdvs dels 1 intresse av varumdrkesinnehavaren for att latta trycket fran
varumirket, dels i allminhetens och handelns intresse for att hélla nddvindig terminologi
tillgénglig for fri anvindning enligt frihdllningsprincipen. Finns ingen generisk beteckning for
produkten som skall lanseras mdste varumérkesinnehavaren skapa en sddan — utdver
namngivningen av varumairket. En dubbel namngivning kan séledes vara nodviandig. Det &r
avhéngigt att den generiska termen 1) moéter behoven for att definiera produkten, 2) dr enkel
att anvinda lingvistiskt och 3) dr lingvistisk mer attraktiv som generisk beteckning &n
varumidrket sjdlvt. Om ndgot av dessa kriterier inte &r uppfyllt finns det risk for
degeneration.”*

Den generiska beteckningen bor vidare anvéndas tillsammans med varumirket. Melin och
Urde menar att ett varumirkes korrekta anvindning kan provas genom att exempelvis i
annonstexter prova att ldsa igenom meningar utan att anvéinda varumirkesnamnet. Blir satsen
ofullstindig har varumirket formodligen anvints generiskt och texten méste kontrolleras.**

4.2.3 Typografi

Varumirket méste anvéndas typografiskt korrekt. Att ett varumérke ar ett varumérke maste
framga. Att markera varumirket med ® eller ™, om det ar eller pé sikt skall registreras ar
inget krav men, som ovan ndmnt, fordelaktigt. Varumairket bor, eftersom det ér ett egennamn,
vidare alltid skrivas med versal begynnelsebokstav.”** For att markera varumarket ytterligare
kan hela varumirkesnamnet skrivas med versaler, inom citattecken, kursiveras, understrykas
eller skrivas med ett sirskilt typsnitt.”*> Varumirket kan &ven ges en sirskild typografisk
utformning, som exempelvis Toys R Us, som skrivs med ett bakvént R.

4.2.4 Grammatik

Att varumirket anvdnds grammatiskt korrekt dr ocksa viktigt. Om ett varumirke anvénds som
ett appellativ kan det 1dtt uppfattas som en generisk term. Detta innebér att ett varumérke
aldrig bor bojas, det vill sdga anvidndas 1 plural, anvindas som verb, i genitivform eller
hopskrivet med andra ord.

Windsurfer och Rollerblade &r tydliga exempel pd varumérken som anvints i andra former
an rekommenderat. Bada dessa varumérken anvindes savél for att beteckna produkten
(windsurfer, rollerblades), utdvarna (windsurfers, rollerbladers) och sporten (windsurfing,
rollerblading), som i verbform (windsurfing, rollerblading). Degenerationsrisken for Google
grundas sérskilt 1 att varumérket anviinds som verbform, att googla.

22 Holmgquist, 1971, s 366 ff.
22 Melin & Urde, 1990, s 114.
224 Se kapitel 3.2.1.

22 Melin & Urde, 1990, s 114.
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4.2.5 Forandringar och forkortningar

Ett varumirke bor slutligen anvédndas 1 den form det registrerats 1 — inte forkortas eller
fordndras. Anvdnder konsumenterna varumérket i en fordndras eller forkortad form bor dven
denna registreras. Coca-Cola har exempelvis dven registrerat forkortningen Coke.

4.3 Marknadsledande varumarken och monopol

Flera av de degenererade varumérken vi undersokt, exempelvis Dynamit, Singer och
Aspirin, har initialt skyddats av ett patent, det vill sdga haft monopol pd marknaden.
Varumirken for patentskyddade varor ligger ofta i riskzonen for degeneration, eftersom nya
produkter inte sillan saknar en genrisk beteckning.**® Detta behover dock inte alltid vara
fallet. Varumérken for patentskyddade varor kan 16pa storre risk att degenerera én andra varor
bara genom att de har monopol pd marknaden och dédrmed ar i avsaknad av konkurrens. I en
monopolsituation betecknar varumaérket alltid hela produktkategorin, eftersom varumairkets
produkter i det ldget d&r de enda som erbjuds pd marknaden. Nér varumaérket inte behdver
sarskilja naringsidkarens varor frdn andra bor det lattare kunna komma att anvéndas generiskt.

Singerdoktrinen innebér att ritten till ett varumirke som anvénds for en patentskyddad
produkt kan upphdéra vid patenttidens utgang.*’ Det &r dock svart att se varfor utgdngen av en
patentritt skall tillatas paverka varumaérkesritten. Ett motsatt scenario har aldrig 6vervagts.
Patentritter skyddar funktion och tekniska karaktdristiska av en produkt. Varumérkesratten
har som bekant ett helt annat syfte. Varumarkesritten, om den existerar efter patentrétten 16pt
ut, forldnger inte patentrdtten. Den skyddar inte den ursprungliga idén. Varuméirkesrétten
skyddar 6ver huvud taget inte ndgot som har att géra med produkten. Det ger bara exklusiv
ritt till namnet. Singerdoktrinen dr dndd viktig for varumirkesritten dad den indikerar att
monopol kan vara farliga for varumérken. Det verkar emellertid som att denna risk, om andra
faktorer som karaktériserar en typisk singersituation kan neutraliseras, 1 sig sjilv inte ar
tillricklig for att orsaka degeneration.””®

Intressant &dr dven att vissa varumérken verkar ligga 1 riskzonen for degeneration bara genom
att de dr marknadsledande. Google och iPod &r exempel pa detta. Dessa varumérken var inte
forst pa marknaden. De har heller aldrig varit i avsaknad av en funktionell generisk
beteckning (sékmotor respektive mp3-spelare). Anda verkar de vara tvd av de varumirken
som idag loper storst risk att degenerera.

4.4 Varumarksbevakning och kontroll

En registrering dr, som tidigare ndmnt, ingen garant mot varumérkesintrdng eller andra
varumirkeshot. Varumérkesinnehavaren maste kontinuerligt 6vervaka anvéndningen av sitt
varumérke sa att det inte anvinds pé ett felaktigt sitt. Varumérket méste alltid anvindas
korrekt inom foretaget, bade skriftligt och muntligt. Samtidigt maste omséattningskretsen alltid

226 e kapitel 3.6.
227 Se kapitel 3.7.2
¥ Holmquist, 1971, s 294 ff.
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vara medveten om varumirkets status.”’ Varumirkesbevakning med 16pande rapportering
kan bestillas som tjanst hos flera varumérkesbyraer.”*"

Det ar framfor allt viktigt att aktivt hdvda sin rétt d& varumarket utsétts for varumérkesintrang.
Passivitet kan tolkas som att intrdnget accepteras, vilket kan leda fler intrdng fran flera
konkurrenter. Detta kan enligt forarbetena till VmL vara ett starkt indicium pa att varuméarket
blivit en allmén beteckning.”' Aven ordbdcker och liknande bér bevakas. Ordbocker r en
viktig kélla for sprdket. Tar en ordbok upp ett varumirke som substantiv legitimeras ett
felaktigt anvandande samtidigt som det ger ett bevis pa degeneration i en eventuell réitteging.
Varumirkesinnehavaren bor darfor alltid begéra rittning om varumirket inférs 1 en sédan
skrift. Enligt VmL 11 § &r forfattare, utgivare och forldggare skyldiga att infora réttelse om ett
varumadrke inte blivit behandlat som séddant. Har en utgivare tagit in ett varumérke utan att
markera dess status bor vederborande i nigon form offentliggora ett beriktigande.”* Till
medier 1 allménhet dr det ldmpligt att via varumirkesmanualer informera om hur varumairket
bér anvindas. Aven leverantorer, partners och kunder bor ta del av dessa.”>® Vid felaktig
anvandning kan varningsbrev tilldelas, vari vikten om varumaérkets korrekta anvindning
fortydligas. Konsumenters felaktiga muntliga anvéndning av varumaérket dr givetvis svarast att
kontrollera. Xerox’s kampanjer ”You can’t Xerox a Xerox on a Xerox” dr dock ett forsok till
att medvetengora allménheten.”**

4.5 Degenerationsforebyggande strategier

Det formella varumérkesskyddet fokuserar i huvudsak pa varumirkets form och hur det
anvdands med hénsyn till den immateriella lagstiftningen. For ett aktivt fOrsvar maéste
immaterialrittens mojligheter integreras med foretagets resurser och kompetenser pd ett
sadant sitt att varumirkesskyddet uppfattas som en naturlig del av verksamheten. Detta
bendmner Urde integrerat varumirkesskydd. Det integrerade varumérkesskyddet fokuserar pa
varumarkets innebdrd. Det begréinsas inte till enskilda aktiviteter utan dr en pagidende process
som genomsyrar hela foretaget. Syftet dr att skapa fOrutséttningar for mérkesutveckling
samtidigt som den immateriella resursen forsvaras mot degeneration och imitation. >

Forutom att anvdnda varumaérket tillsammans med den generiska beteckningen och att
anvinda varuméirket formellt korrekt, menar Urde att lansering av nya produkter under samma
varumédrke kan komma att fordndra varumérkets innebord. Associationerna till den
ursprungliga produkten nyanseras och péverkar ddrmed degenerationens forutsittningar.
Vidare kan lansering av nya varumirken inom samma kategori sprida degenerationsrisken.
Skulle nigon av produkterna degenerera kan foretaget alltid konkurrera med sina andra
varumérken. Den mest effektiva strategin for att undvika varumérkesdegeneration, enligt
Urde, dr dock att ge varumirket en unik identitet. Nar varumérket utvecklas till en symbol
genom att ges mening och vérde elimineras risken att varumirket generaliseras som
produktbeteckning.>*® Ett exempel pa ett varumirke med symboliskt virde ir Apple.

22 Melin och Urde, 1990, s 114.
20 L undquist, 2005, s 53.
150U 1958:10 s 170.
250U 1958:10 s 168.

23 Melin & Urde, 1990, s. 118.
2% Urde, 1997, s 347.

25 Urde ,1997, s 349 ff.

26 Urde, 1997, s 352.
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4.6 Atgédrdsprogram

Om degenerationstendenser kan konstateras méste varumarkesdegenerationen behandlas akut.
Urde och Melin har utformat ett dtgidrdsprogram i 6 steg:

1. Foretagsledningen blir medveten om degenerationsrisken.
Degenerationssymptomen identifieras.

2. Situationsanalys
Foretagen bor gora bade en extern och en intern analys av situationen. Den externa syftar
till hur konsumenter och media behandlar varumirket, medan den interna beror
behandlingen inom foretaget, till exempel den interna kommunikationen, annonser och
séljbrev.

3. Totalldget bedoms
Visar analysen tecken pa att degenerationstendenser maste en atgirdsstrategi utformas.

4. Atgiirdsstrategi
D& manga anser att ett varumérke som representerar en hel produktkategori &r ett tecken pa
framgang &r det till att borja med viktigt att degenerationens tendenser och konsekvenser
noga forklaras. Samtliga medarbetare maste forstd allvaret med problemet. Mélsittningen
bor vara att fa hela verksamheten att se varumérket som en strategisk resurs, vilken méste
vardas och skyddas.

5. Varumdrkesmanual och varumdrkespolicy
Foretagsledningen bor skriva en intern varumirkespolicy, vilken behandlar
namnvalskriterier, atgarder for varumirkesintrang och andra riktlinjer. Vidare bor en
varumérkesmanual innehdllande regler for hur foretagets varumirken skall anvéndas
utformas. Denna skall fungera som informationsmaterial och rikta sig mot sévil den egna
organisationen som utomstiende.

6. Genomférande
Genomforandekampanjen kan bdrja internt med medarbetarna som malgrupp. Den externa
kampanjen riktar sig mot allt ifrdn ordboksforldggare, till allmidnna medier, leverantorer
och kunder.”’

Ju langre gangen degenerationen &r desto svarare dr det att atgérda problemet. Vidare okar
kostnaderna for dtgirderna ju langre behandlingen drojer. Att hejda en degenerationsprocess 1
tid eller, mer fordelaktigt, undvika degeneration éver huvudtaget genom att varda och skydda
sina varumirken, ar darfor mycket viktigt.”®

4.6.1 Exemplet Tetra Pak

Tetra Pak tillverkar 1 huvudsak forpackningar for livsmedel och dr ett av Sveriges mest
framgangsrika foretag. Tetra Pak dr ocksd ett av de foretag som varit utsatt for, men
overvunnit, varumirkesdegeneration. Degenerationsfenomenet uppticktes som ett resultat av
de nya konkurrensforhdllanden som utvecklades pd marknaden. Tetra Pak, vars
marknadsledarskap i huvudsak baserades pa tekniskt forsprang och differentierade produkter,
upptickte vid en médssa i1 Japan vid mitten av 1980-talet att ett japanskt foretag, Shikoku, in 1
detalj hade kopierat foretagets unika Tetra Brik maskin. Trots patent var detta nagot som
Tetra Pak inte kunde forhindra. Vidare visade det sig att ett amerikanskt foretag, International

57 Melin & Urde, 1990, s 116 ff.
28 Melin & Urde, 1990, s 119.
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Paper, bdde tillverkade och marknadsforde forpackningsmaterial anpassat for Tetra Paks
system, vilket fick Tetra Pak att inse sitt goda renommé och sitt forsprang 1 konkurrensen som
hotat.**’

Efter att Tetra Pak insett sin oformaga att skydda sina produkter fran plagiering etablerades en
ny strategi, vilken fokuserade pd varumirket. Tetra Pak upptdckte dock snart att dven
varumirket Tetra Pak var en hotad tillgang. Detta d& det anvindes sévil utom som inom
foretaget pd ett inkorrekt sdtt. Bade Tetra Pak och Tetra Brik anvindes for att beteckna
forpackningstyper. Ett problem vid degenerationens upptéckt var en allmén uppfattning om
att degenerationen egentligen var ett tecken pa framgangsrik marknadsforing. Det faktum att
Tetra Brik anvindes i det allménna spridkbruket, dven av Tetra Paks konkurrenter, ansdgs till
en borjan vara enbart smickrande. Att varumirkesdegeneration innebdr en forlust av en
ensamrétt och didrmed en viktig tillgdng var inom foretaget till en borjan forbryllande. Ménga
erfarenheter fick omprovas, vilket resulterade i1 att Tetra Pak 1988 initierade projektet
Trademark Protection Campaign for att sdkerstilla de juridiska réttigheterna till foretagets
varumérken och lira sig anvinda dessa pa ritt sitt.”*

Den forsta dtgdrden Tetra Pak vidtog var att se hur den interna kommunikationen sag ut.
Foretaget granskade PM, annonser och tekniska manualer. Fyra sprakfel identifierades:
Utelamnad generisk beteckning (1), felaktig grammatisk form (2), varumérket som
utgangspunkt for nya sammansittningar (3), samt felstavning/felaktigt atergivet varuméirke

.

Uteléimnad generisk beteckning:

Felaktig: ”Detta ar en Tetra Brik”

Korrekt: ”Detta dr en Tetra Brik kartong”

Felaktig grammatisk form:

Felaktig: ”Ge mig ett par Tetra Kings”

Korrekt: ”Ge mig ett par Tetra King forpackningar”
Varumairket som utgiangspunkt for nya sammanséttningar:
Felaktig: ”Brik-Oppningen

Korrekt: ”Oppningen av Brik kartongen”

Felstavning och felaktigt atergivet varumirke:

Felaktig: ”Standard brik, briksen, Brick-forpackningar, Tetra Briks, en liter
brik, Brique”
Korrekt: "Tetra Brik™*"'

I nidsta steg av analysen granskades den externa kommunikationen. Tetra Pak ville skapa en
global Oversikt for att pa sa sétt fa kontroll 6ver degenerationens spridning och karaktir. Det
generiska bruket av Tetra Paks varumirken visade sig vara allmint utbrett och av
internationell karaktdr. Det kunde vidare konstateras att Tetra Pak anvidndes generiskt i
ordbdcker, vilket skulle vara forsvdrande bevis for att kunna faststélla en degeneration vid en
framtida tvist.*** Det fanns diskussioner inom Tetra Pak om att kdpa upp hela upplagan av

9 Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.
9 Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.
! Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.
2 Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.
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ordbocker for att forhindra spridning, men foretaget kunde efter forhandlingar med utgivaren
enas om en framtida korrekt anvindning.***

Det punktformsprogram som arbetades fram inom Tetra Pak syftade till att skapa enhetlighet
och stringent anvdndning av varumdrket. Detta program refereras fran boken
Mairkesorientering och ar skriven av Mats Urde.

e Enbhetliga forkortningar infordes 1 stéllet for deskriptiva namn. Detta fick till {6ljd att
ett stort antal skyltar pd tetra Paks maskinsystem runt om i vérlden i tysthet byttes ut.

e Alla forpackningar mirktes med Tetra Paks logotyp, varumérke och ®-symbolen.
Mairkningen gav en stor genomslagskraft med tanke pad att Tetra Paks maskiner
arligen framstéller 70 miljarder forpackningar.

e For annonser och trycksaker fran Tetra Pak infordes praxis att i en fotnot, eller pa
annat sitt, nimna foretagets varumérken pa t.ex. foljande sitt: Tetra Pak, Tetra Brik,
Tetra Standard, Tetra Rex och Tetra King dr varumérken som tillhor Tetra Pak

gruppen.

e Ett genomgripande program for foretagsdesign inleddes for att grafiskt profilera Tetra
Pak och dess varumérken.

e En kortfattad manual utformades for korrekt varumérkesanvéndning, savél for internt
som for externt bruk. Manualen bifogades under en period all korrespondens for att
informera om och forklara Tetra Paks omsorg om sina varumérken.

e Varje marknadsbolag fick ett antal brevforlagor 1 vikten av korrekt
varumirkesanvindning poédngterades. Dessa forlagor var avsedda att utgdra stommen
for korrespondensen med journalister, redaktorer, bokforldaggare med flera som anvént
Tetra Paks varumirken felaktigt.***

Numera ser ledningen pa Tetra Pak sina varumirken som tillgdngar, vilka stindigt maste
skyddas. Foretagets positionering pa marknaden gor att det alltid finns en degenerationsrisk,
men genom att jobba aktivt for en méirkesidentitet kan foretaget forebygga en framtida
degenereringsrisk.**

3 Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.
% Urde, 1997, s 154 .
* Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.
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5. ANALYS

Varumérkesdegeneration dr ett i grunden sprakligt problem som far bade juridiska och
ekonomiska konsekvenser. Lingvistiskt innebédr varumérkesdegeneration att ett varumarke, ett
egennamn, forvandlas till en generisk beteckning, ett appellativ. I och med detta far
varumarket en ny referens och mening. Den refererar inte ldngre till en viss vara med ett viss
kommersiellt ursprung, utan till alla varor av detta slag. Och den mening som
omsittningskretsen skapat grundas inte ldngre 1 egenskaper om varumérket utan i egenskaper
hos varuslaget. Nir varumirket inte langre kan skilja en vara frdn en viss néringsidkare fran
andra néringsidkares varor av samma slag har varumaérket forlorat sin sérskiljningsforméga.
Detta innebir att varumirket inte langre kan skyddas enligt lag. Ett degenererat varumérke far
dérfor hivas enligt 25 § 2 st. VmL, varpd ensamritten till varumérket upphor att gélla. Detta
ar varumdrkets juridiska konsekvens. Att forlora ett vardefullt varumidrke kan for en
varumérkesinnehavare fa forodande finansiella foljder. Detta dr varumérkesdegenerationens
ekonomiska konsekvens. Att skydda sitt varumérke fran att degenerera dr for en néringsidkare
saledes centralt.

Mojligheterna att skydda ett varumérke fran att degenerera dr mycket goda. Problemet ir att
ett varumirkes anvidndning som generisk beteckning, av en varumirkesinnehavare, sillan
uppfattas som ndgonting negativt. Varumérkesdegeneration dr i marknadsforingskretsar ett
forhallandevis okidnt begrepp. For att skydda sitt varumérke frin degeneration kridvs dock
kunskap om fenomenet 1 sig och vad som 1 egentlig mening fOrorsakar det.
Varumérkesdegeneration definieras emellertid inte 1 géllande varumérkeslag och litteraturen
pa omradet, savdl vad giller juridisk som ekonomisk teori, dr relativt begridnsad. Och
varumirkesdegeneration &r, som framgatt ovan, ett komplicerat problem. Fenomenet verkar
inte fororsakas av ndgon isolerad grundldggande faktor, utan det &r snarare ménga faktorer
som 1 samspel paverkar forloppet. Av de viktigaste bor framfor allt nimnas behovet av en
funktionell generisk beteckning. Saknas en sddan kan varumérkesnamnet komma att anvéndas
for att beteckna varan, varpa varumaérket 16per stor risk att degenerera. Detta &r ofta fallet for
nya produkter, sédrskilt om de skyddas av ett patent och ddrmed upprétthéller ett tidsbegransat
monopol pa marknaden. I dessa fall &r det nddvandigt att varuméarkesinnehavaren lanserar
dven en generisk term. Och denna méste vara mer attraktiv dn varumaérket.

Saledes dr namnvalet av bade varan och varumérket av stor betydelse. Ett varumérke bor,
enligt bade forarbetena till VmL och doktrin, vara av fantasinamnskaraktir, alternativt
associationsfritt. Dessa kategorier har hogre sarskiljningsformaga 4n suggestiva och
deskriptiva och atnjuter siledes ett battre varumérkesskydd. Detta beror pa att ett fantasinamn
ar arbitrdrt, det vill sdga det har ingen ursprunglig referens eller mening sdsom ett deskriptivt
eller suggestivt namn har. Ett arbitrdrt namn maste inarbetas for att forvérva referens och
mening, vilket, eftersom det inte belastas av andra referenser eller meningar, ger det hogre
sarskiljningsforméga dn varuméarken med ursprungliga sddana. Virt att notera ar dock att detta
varken for tidigare eller senare fall av varumirkesdegeneration, samt varumarken i riskzonen
for varuméarkesdegeneration, verkar kunna styrkas. Av de varumérken vi undersokt har lika
ménga varumérken som varit av suggestiv karaktér initialt varit rena fantasinamn.

Varumérken maste vidare anvdndas som varumirken. Detta giller sdvil typografiskt som
grammatiskt. Det maste framgad att ett varumirke ar ett varumirke. Anvéindningen av
varumérkesinnehavaren sjédlv, samt hans dterforséljare och partners, ar forhallandevis litt att
kontrollera, medan anvindning av konkurrenter, konsumenter och framfor allt av tredje man, i
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huvudsak allménheten, press och 6vrig media, dr desto mer komplicerad. Det dr darfor viktigt
att bevaka hur varumirket anvinds externt, att alltid skicka ut varningsbrev vid felaktig
varumidrkesanvindning, samt alltid stimma vid varumérkesintrdng. Detta verkar sérskilt
forekommande ndr varumirket 1 fraga har en stark position pa marknaden, det vill sdga ar mer
eller mindre marknadsledande, vilket &r rationellt d& marknadsledande foretag, liksom
varumarken med monopol, verkar vara en kategori som ofta ligger i riskzonen for
degeneration. Det verkar, anser vi, vidare inte som att det sdtt pa vilket urvattning skiljer sig
frdn degeneration, det vill sdga om skillnaden mellan urvattning och degeneration ar en
skillnad 1 grad eller i art, &r helt utrett. Att urvattning skall leda till degeneration &r forvisso
tveksamt, men sé linge fragan dr utom allt tvivel anser vi att en néringsidkare, for att vara pa
den sdkra sidan, bor vara uppmaérksam pa allt ifrdn renommésnyltning, misskreditering och
jamforande reklam.

Att ett varumirke kommer att individualisera en hel kategori varor dr givetvis dven till
nackdel for varumirkesinnehavarens konkurrenter. Nér ett varumérke anvinds som en
generisk beteckning fir varumérkesinnehavaren 1 princip ett verbalt monopol p4 marknaden -
ett kvasimonopol. Detta betraktas som en otillborlig konkurrensfordel och dr vad som ligger
till grund for frihallningsprincipen. For att varumérkesinnehavarens konkurrenter inte skall
missgynnas pd marknaden, vilket ju kan leda till ekonomiska belastningar, dr det viktigt att ett
varumdrke som degenererat verkligen kan hédvas. Varumérken som hévts pa grund av
varumirkesdegeneration 1 svensk rétt dr inte manga. Flera orsaker kan ligga till grund for
detta. En orsak kan vara det processuella forfarandet. Enligt forarbetena till VmL ar endast
allmén domstol behdrig att hidva en varumarkesregistrering pa grund av degeneration. PRV
kan inte ta ett sddant beslut, eller ens neka en néringsidkare att fornya sin
varumirkesregistrering. Néringsidkare, som vill prova statusen av en annan ndringsidkares
varumarke, maste saledes stimma denna infér domstol, vilket, sarskilt for sma och medelstora
foretag, kan tyckas bade formellt och krangligt. Sma och medelstora foretag torde ha relativt
begrinsad vetskap om vad som krdvs for att vicka talan i1 allmdn domstol. Ett sadant
forfarande kan for dessa foretag ocksa komma att bli mycket ekonomisk betungande.
Eftersom degeneration, som ovan konstaterat, oftast hotar marknadsledande varumérken, kan
det faktum att det finns s& fa fall av varuméarkesdegeneration tyda pa att de konkurrerande
néringsidkarna, da de sannolikt har betydligt mindre resurser én de marknadsledande, séllan
végar riskera att forlora en sddan process.

En mgjlighet som skulle kunna utnyttjas for att komma till ritta med denna problematik ér,
som varumirkeskommittén foreslar, att en berdrd néringsidkare kan vénda sig direkt till PRV.
For att detta system ska vara tryggt for varumirkesinnehavaren bor dock, vilket
varumdrkeskommittén ocksd ndmner, stora krav stillas pa réttssdkerheten. Vad géller den
ekonomiska aspekten dr en mojlighet vidare att flera mindre ndringsidkare gar ihop och
tillsammans stimmer den marknadsledande néringsidkaren for varumirkesdegeneration, en sé
kallad grupptalan. Detta dr idag mojligt enligt 26 § VmL, men verkar hittills inte vara nigot
som forekommit for degenerationsfall 1 Sverige. Vi anser dock att detta skulle vara till fordel
for en mindre, sd kallad sméaforetagare. Dels eftersom en sddan sannolikt har ekonomiska
begransningar, men ocksd da en mindre foretagare kan vara ovillig att ensam fora talan for
ndgonting som 1 slutindan gynnar samtliga hans konkurrenter.

En ytterligare orsak till att de verkliga fallen av varuméarkesdegeneration &r sa fa i Sverige kan
ocksé vara den, som Uggla uttrycker det, “alldeles overvéldigande bevisning” som kréivs for
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havning.**® Férvandlingen fran ett varumirke till en allmin varubenimning maste, enligt
forarbetena till VmL, vara fullbordad. Vad som ér att betrakta som fullbordad anges inte, vare
sig hér eller i praxis. Begreppet borde dock rent semantiskt antas innebdra att nidra hundra
procent av den relevanta omséttningskretsen uppfattar varumérket som generiskt. Detta ar
givetvis oerhort svart att bevisa. Intressant dr dessutom att Holmquist, vars avhandling maste
anses som det framsta verket pa omradet, havdar att ndgon fullstindig degeneration i1 egentlig
mening inte finns. Enligt Holmquist finns det bara olika grader av sérskiljningsforméga.

Vidare tillkommer fragan om vad som bor betraktas som den relevanta omséttningskretsen
vid beddmning av huruvida ett varumirke degenererat. Enligt forarbetena till VmL skall
uppfattningen om ett varumérkes status i tidigare led i distributionskedjan, det vill séga
grosshandeln, varuhusens och detaljhandels inkoépsavdelningar etc., viga tyngre dn den av
senare led - butikspersonal i detaljaffirer och konsumenter. I Bostongurka-fallet bekréftade
domstolen forarbetets standpunkt.”*’ Det &r dock svart att inte ifrigasitta denna dom. Den
officiella utredning som ligger till grund for nuvarande varumaérkeslag gjordes 1958 och
dagens konsumtionsmonster maste konstateras ha fordndrats avsevért sedan dess.
Globaliseringen har inneburit att den geografiska hemmamarknaden expanderat, vilket gett
konsumenter betydligt storre valmdjligheter vad géller produkter pa de allra flesta marknader.
Internethandeln har vidare bidragit till att konsumenter i storre utstrackning kan ta del av ett
internationellt utbud av varor, det vill sdga handla fran i1 flera olika linder — béade fran
nédringsidkare och andra konsumenter. Allt storre del av handeln sker idag sdledes utan
mellanhinder, distributionsleden har fordndrats varpa nya distributionsformer har vixt fram,
och vi anser dirfor att uppdelningen i bransch- respektive konsumentled kénns en aning
forlegad. Konsumenterna i dagens samhille har onekligen en betydligt stérre makt 1 handeln
dn de hade 1958. Deras uppfattning borde dirfor védga lika tungt, om inte #yngre, &n den av
tidigare led. Det verkar, tycker vi, dessutom underligt att uppfattningen 1 tidigare led skall
komma att vara av hogre rang, dd ménniskor som arbetar med varumérket rimligen bér ha
vetskap om dess status. EG-domstolens forhandsbesked i ovan ndmnda fall visade dock
rittvist att den relevanta omséttningskretsen 1 handel dédr naringskedjan bestar av flera led
skall bestaimmas inbegripa bade branschled och konsumentled.

Avslutningsvis anser vi, vad géller bevisfragan, att varumirkets anviandning hos tredje man,
det vill sdga allminheten, media, ordbocker, lexikon etc., bor tillmétas en storre betydelse.
Enligt forarbetena till VmL skall denna typ av bevisning vara av mindre vikt &n bedomningen
om varumdrkets status 1 naringskedjans olika led. I Bostongurka-fallet var denna bevisning
over huvud taget inte beaktad. Detta ar egendomligt da det faktum att ett varuméarke anvinds
muntligt i det allménna spréket konstaterats vara ett av de forsta tecknen pd degeneration och
att upptagningen av ett varumirke som en genrisk beteckning eller som ett verb 1 ett lexikon
eller annan typ av uppslagsverk i princip legitimerar en sddan anvindning. Bevisningen av det
senare bor siledes tyda pa att degenerationen ir relativt ldngt framskriden. Aven generisk
anviandning av varumérket i media, press, radio, tv och framfor allt pa Internet, bér vara
relevant i bedomningen. Denna anvéndning speglar, anser vi, 1 allra hogsta grad anvindningen
1 det allménna sprakbruket.

Det okade reklam- och mediebruset har idag medfort, vilket vi ndmnt inledningsvis, att
varumaérkens roll fordndrats, 1 savil ekonomisk som kulturell bemirkelse, och kommit att
betyda allt mer for bdde néringsidkare och konsumenter. Och vi anser att avgorande
omstindigheter skall aterspegla faktiska forhallanden. For att varumérkesrétten skall komma

6 Uggla, s. 31 ff.
7 Se kapitel 3.6.1.
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att bli s tidsenlig och, framfor allt, rattvis som mdjligt for alla berérda pd marknaden, anser
vi att varumarkets moderna funktion, det vill sédga det sitt pa vilket ett varumirke anvénds i
dagens moderna samhille, bor undersokas ytterligare.
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