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Officialprovningens omfattning vid registrering av varumirken och firmor m.m. (Ds
2008:28) (Dnr Ju2001/2454/1L.3)

Svenska Féreningen for Industriellt Rittsskydd (SFIR) har getts tillfille att svara pa
remissen avseende departementspromemorian Ds 2008:28. Foreningens yttrande gar
sammanfattningsvis ut pa att:

— SFIR instimmer i forslaget att avskaffa PRV:s officialprévning av relativa
registreringshinder vid registrering av varumirken.

— SFIR féreslar att det i varumirkeslagen infors en allmén bestimmelse om ond
tro som registreringshinder, i enlighet med artikel 3.2 d i varumirkesdirektivet

89/104/EEG.

— SFIR motsitter sig forslaget att behélla registreringsmyndigheternas
officialprévning av relativa registreringshinder vid registrering av firmor. Enligt
SFIR:s mening bér i stillet Varumirkeskommitténs forslag om att avskaffa
denna prévning genomféras. Vidare bor ett invindningsférfarande avseende
registrering av firmor inforas.

~ SFIR foreslir att dverprovning av kinneteckensrittsliga firmadrenden ska ske i
Patentbesvirsritten. Denna reform bor genomféras oavsett om
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officialprévningen av registreringshinder avscende firmor férédndras och ett
invindningsforfarande inférs.

— SFIR fir i sammanhanget ocksd framhilla att utvecklingen i EG-domstolens
praxis betrdffande varumérken i férhéllande till firmor sitter det svenska s.k.
korsvisa skyddet i blickpunkten. Fram&ver bor det bli aktuellt att utvdrdera det
korsvisa skyddets fér- och nackdelar samt att 6verviga om lagstiftningen i dessa
delar bor dndras.

_ SFIR instimmer i forslaget att Sverige ska tilltridda Singaporekonventionen om
varumirkesritt och férslaget till lagindringar som konventionen féranleder.

1. Bakgrund

SFIR har den 1 oktober 2001 avgett ett yttrande éver Varumarkeskommitténs
slutbetinkande SOU 2001:26, gemensamt med Foreningen Svenskt Naringsliv,
Stockholms Handelskammare och Svensk Handel. Sedan dess har skett en utveckling i
EG-domstolens praxis som ger ytterligare stdd for att avskaffa officialprévningen av
relativa registeeringshinder vid registrering av firmor (se ndrmare nedan).

2. Officialprévningens omfattning vid registrering av varumérken

SFIR stodjer forslaget om att begrinsa officialprévningen av varumirkesansokningar
till atc avse endast absoluta registreringshinder. Skilen for detta stéllningstagande har
framforts genom det tidigare yttrandet r 2001. En stor del av remissinstanserna son
da yttrade sig 6ver Varumirkeskommitténs slutbetdnkande tillstyrkte f6rslaget att
avskaffa officialprovningen avseende relativa registreringshinder. P4 senare ar har
négra remissinstanser dndrat instéllning i denna fraga, vilket framgar i den nu
remitterade departementspromemorian. SFIR vidhaller dock sitt stod for reformen.

3. Ond tro som registreringshinder

SEIR har noterat att den féreslagna bestimmelsen i 15 § forsta stycket 4
varumirkeslagen i promemorian inte Gverensstimmer med artikel 4.4 g i direktivet,
eftersom den saknar rekvisitet 71 utlandet”. Genom den féreslagna lydelsen framgdr det
inte direkt av bestimmelsen att registreringshindret ska gilla vid tredje mans tidigare
varumirkesanvindning bade utomlands och inom Sverige, men detta 4r avsikten (jfr
prop. 1992/93:48 5. 79 och SOU 2001:26 s. 438). Artikel 4.4 anger inledningsvis att
medlemsstaterna fir besluta om de registreringshinder som framgdr av artikel 4.4. 1
artikel 4.6 stadgas en méjlighet till vissa avvikelser. Aven om det inte direkt framgar av
direktivet torde den fakultativa bestimmelsen i artikel 3.2 d mojliggora sidana
registreringshinder bade vid tidigare anviandning utomlands och inom Sverige. Detta
bor dock framga direkt av lagtexten och inte endast i forarbeten.
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Registreringshindret som anges i 15 § férsta stycket 4 i forslaget innehdller rekvisitet
»kinde till eller borde ha kint till”, som 4r en tolkning av ”ond tro/bad faith” som
anges i direktivtexten. Det leder till frigan om man for svensk del dven borde ha en
fristiende ondtrosregel; det ir fullt méjligt enligt artikel 3.2.d i direktivet. (En sidan
bestimmelse finns exempelvis i den engelska varumiérkeslagstiftningen; se nirmare om
bestirmmelsen i Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, 14 uppl. 2005 s. 222-
240.) Genom att infora en generell ondtrosbestammelse i svensk ritt skulle ocksd andra
fall av ond tro kunna hindra registrering, exempelvis d4 ett féretag ansoker om
registrering av ett varumirke efter att i samband med en avtalsrelation ha fatt del av
nigon annans planering infor en tinkt lansering av detta varumarke (se a.a. 5. 226-227
styckena 8-258 — 8-262). SFIR férordar siledes att det i varumirkeslagen inférs en
allmin bestimmelse om ond tro som registreringshinder. Den ndrmare tolkningen av
en sidan bestimmelse fir utvecklas i rdttspraxis.

4, Officialprévningens omfatening vid registrering av firmor

P4 motsvarande sitt som {6r varumdrken dr det indamdilsenligt att begrinsa official-
prévningen till att avse endast absoluta registreringshinder. Aven i denna del hdnvisar
SFIR till det tidigare yttrandet dr 2001. Sedan dess har skett en utveckling i EG-
domstolens praxis som ger ytterligare stod f6r att avskaffa officialprévningen av
relativa registreringshinder vid registrering av firmor.

EG-domstolen har i férhandsavgorandet i Céline, C-17/06, uttalat sig om innebdrden
av artiklarna 5.1 och 6.1 a i varumirkesdirektivet 89/104/EEG (se dven Budweiser, C-
245/02). Betriffande det starka skydd som har ansetts sdrskilt motivera det absoluta
skydd som féljer enligt artikel 5.1 a vid s.k. dubbel identitet anférde domstolen att
artikel 6.1 a i direktivet endast utgér hinder f6r ett férbud om tredje man vid
anvindningen av en firma eller niringskidnnetecken handlar i enlighet med god
affdrssed.

Fragan om kravet pi god affirssed har iakttagits ska bedomas med beaktande av dels1
vilken méin omsittningskretsen — eller &tminstone en visentlig del av denna — har
uppfattat tredje mans anvindning av namnet som en uppgift om att ett samband
foreligger mellan tredje mans varor eller tjdnster och varumiérkeshavaren, eller nagon
som har dennes tillstind att anvidnda varumirket, dels i vilken mdn tredje man borde
ha varit medveten om detta. Vid bedomningen ska ocksd beaktas om det dr fraga om
ett varumirke som till viss del 4r kint i den medlemsstat ddr varumirket dr registrerat
och om tredje man kan dra fordel av det férhallandet for att salufora sina varor eller
tjinster (punkt 34). Vidare angav domstolen att det ankommer p den nationella
domstolen att gira en helhetsbedémning av samtliga relevanta omstindigheter i milet
for att sirskilt bedoma om tredje man kan anses bedriva illojal konkurrens i
forhallande till varumirkeshavaren {(punkt 35).

Genom EG-domstolens dom i Céline stir det klart att bedomningen av om en
firmaanvindning kan forbjudas med stéd av en dberopad varumiérkesritt miste
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innefatta en prévning av om firman anvinds i enlighet med god affirssed. Vidare
framgar det att denna bedémning forutsitts vara tdmligen ingdende, beroende av bade
objektiva och subjektiva element. Det dr saledes en sidan beddmning som en svensk
domstol miste gora vid en tillimpning av det korsvisa skyddet enligt 5 § firmalagen,
jamford med 3 § forsta stycket samt 4, 6 och 37 b §§ varumirkeslagen.

Forutsitiningarna for en forbudsmailighet enligt EG-rétten avviker ddrmed betydligt
fran det relativa hinder mot registrering av firmor avseende ldre varumirken som
stadgas i 10 § forsta stycket 6 firmalagen. Enligt lagrummet krivs endast att
registreringsmyndigheten bedémer att den ifrdgavarande firman dr *férvixlingsbar”
med ett dldre varumirke. Vid tillimpningen kan det forutsittas att firmor vigras
registrering, trots att det inte skulle vara méjligt att utverka ett forbud mot anvindning
av firman vid en provning enligt varumérkesdirektivet. En sidan ordning dr inte
4indamalsenlig, bland annat eftersom den kan antas forsvara registrering av svenska
foretags firmor 1 en odnskad utstrdckning.

Det sagda visar att en officialprévning som omfattar dven relativa registreringshinder
vid firmaregistrering riskerar att "halta” betydligt, jamfort med den reella ensamritt
som varumirkeshavare kan parikna gentemot en viss firmaanvindning. Sammantaget
har rittsutvecklingen pa senare &r forstirkt argumenten for att avskaffa official-
provningen avseende relativa hinder vid registrering av firmor.

5. Invindningsforfarande avseende registrering av firmor, éverprévning av
kdnneteckensréittsliga firmadrenden

SFIR har tidigare uttalat sitt stod for att inféra en mojlighet till invindning mot
firmaregistreringar. I remissvaret 4r 2001 framholls ocksd uppfattningen att
Sverprovningen av kianncteckensrittsliga firmadrenden bor ske i Patentbesvarsritten,

dvs. inte i allméin forvaltningsdomstol.
6. Det korsvisa skydder mellan varundrken och firmor

Den namnda utvecklingen i EG-domstolens praxis betrdffande varumdrken i
forhallande till firmor (se 4 ovan) sitter som sagt det korsvisa skyddet sarskilt i
blickpunkten, inte minst som det ocksé just antagits att svenska firmasdkande/-havare
riskerar att jimforelsevis missgynnas, Det svenska korsvisa skyddet saknar
motsvarighet i si gott som alla dvriga medlemslidnder i EU. SFIR menar att det ar en
viktig aspekt som mdste beaktas. I varje fall borde en vidare utvirdering goras av det
korsvisa skyddets for- och nackdelar i samband med ny eller dndrad lagstiftning.

7. Singaporckonventionen om varumdrkesritt

SFIR instimmer i forslaget att Sverige ska tilltrdda Singaporekonventionen om
varumérkesritt. Vidare tillstyrker SFIR forslaget till lagandringar som konventionen
foranleder, som kommer att medféra forenklingar vid varumirkesregistrering hos PRV.
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Detta yttrande avges av SFIR:s styrelse, efter forslag frin féreningens kinneteckens-
grupp.

Stockholm den 23 juni 2003

Marianne Levin
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