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Dags att anpassa varumérkeslagen till nutida forhallanden?

Enligt 38§ varumarkeslagen
skall den som uppsatligen eller
av oaktsamhet gor varumarkes-
intrang betala skalig ersattning
for utnytgjandet av varukanne-
tecknet samt ersattning for den
ytterligare skada som intranget
har medfort. I 42 § forsta stycket
samma lag anges att om en re-
gistrering av ett varumarke har
upphavts genom ett beslut eller
en dom som har vunnit laga
kraft, far ratten inte doma till
pafoljd eller besluta om annan
atgard enligt 37-41 §§, vilket
alltsa innebdr att domstolen
efter en dom dar registreringen
av ett varumarke upphavts inte
langre kan déma ut skadestind
pa grund av ett varumarkesin-
traing avseende detta varu-
marke. Vidare anges i 42 § and-
ra stycket varumarkeslagen att i
mal om varumarkesintrang skall
ratten pa yrkande av den mot
vilken talan fores, forklara malet
vilande i avbidan pa att fragan
om registreringens havande
slutligen avgores. Ar talan har-
om inte vackt skall ratten i sam-
band med vilandeforklaringen
forelagga honom viss tid inom
vilken sadan talan skall vackas.
Om med andra ord exempel-
vis A vacker skadestindstalan
mot B pa den grunden att B
gjort varumarkesintrang avseen-
de visst varumarke som registre-
rats for A, skall ratten pa B:s
yrkande forklara skadestands-
malet vilande i avvaktan pa att
ett annat mal dar fragan om A:s
ratt till registreringen av det
omtvistade varumarket avgors.
Denna ordning kan vid forsta
paseende forefalla enkel och
nastan sjalvklar. Det kan ju nam-
ligen tyckas naturligt att man la-

ter skadestiandsprocessen vila i
avvaktan pa fragan om A:s re-
gistrering av varumarket skall
havas. I all synnerhet som det ju
i 42 § forsta stycket varumarkes-
lagen anges att domstolen efter
en saidan dom dar registrering-
en av ett varumarke upphavts
inte langre kan doma ut skade-
stand pa grund av ett varumar-
kesintrang avseende det aktu-
ella varumarket. Men om vi vari-
erar exemplet nagot och lagger
till en tredje, utomstaende part,
blir saken mer komplicerad. Si-
tuationen ar alltsd den att C vac-
ker talan om att A:s registrering
av varumarket skall havas, och B
yrkar att skadestandsmalet skall
vila i avvaktan pa att havnings-
malet mellan A och C avgors.
Hur skall domstolen stalla sig
till detta?

I ett beslut meddelat av Hov-
ratten 6ver Skane och Blekinge
(mal nr O 24797, 1997-03-19)
var situationen foljande. G vack-
te skadestindstalan mot visst ak-
tiebolag, H, pa grund av varu-
markesintrang. H vackte a sin
sida talan om att G:s registre-
ring av varumarket skulle havas.
Pa H:s begaran vilandeforklara-
des skadestandsmalet enligt
42 § andra stycket varumarkes-
lagen. I havningsmadlet abero-
pade H tva alternativa grunder
for sin talan. Tingsratten bifoll
havningsyrkandet pa den grun-
den att G inte langre var nar-
ingsidkare, vilket kravdes enligt
da gallande lagstiftning. G 6ver-
klagade domen. Da havnings-
malet handlades i hovritten
hade emellertid den svenska
lagstiftningen pa omradet an-
passats till EG-ratt. Lagand-
ringen innebar att det inte
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langre kravs att innehavare av
varumarke, for att kunna be-
halla varumarkesregistreringen,
ar naringsidkare. Med hansyn
till lagdndringen och da inte
forutsattningarna for att hava
varumarkesregistreringen pa
den andra av de dberopade
grunderna foreldg, namligen att
G inte gjort verkligt bruk av va-
rumarket, ogillade hovratten
H:s talan. HD meddelade inte
provningstillstand och havnings-
malet vann laga kraft. Nu borde
alltsa forutsattningarna for att
skadestandsmalet skulle vara vi-
lande inte langre foreligga, och
handliggningen av skadestands-
malet kunnat fortsitta. Sa
skedde emellertid inte. Anled-
ningen till detta var att ett sys-
terbolag till H, som ocksa var
det bolag som marknadsforde
varumarket, nu vackte talan om
att G:s registrering av varumar-
ket skulle upphavas. Grunden
for systerbolagets talan var att G
numera — ytterligare tid hade
ju forflutit — inte gjort verkligt
bruk av varumarket. Tingsratten
beslutade att skadestandsmalet
skulle vara fortsatt vilande till
dess att hivningsmadlet mellan
systerbolaget och G var slutligt
avgjort. I skalen for tingsrattens
beslut dberopades saval 42§
andra stycket varumarkeslagen
som 32 kap. 5§ rattegangsbal-
ken. Siledes bade livrem och
hangslen. G overklagade beslu-
tet och yrkade att hovritten
skulle upphava tingsrattens be-
slut om vilandeforklaring. Till
stod for sitt overklagande dbe-
ropade G bland annat att aven
om G:s registrering av varumar-
ket skulle havas, sa avsag skade-
standstalan forfluten tid, det vill
saga skadestand for redan be-
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ganget varumarkesintrang. H
bestred dndring. Hovratten lam-
nade G:s yrkande utan bifall,
och som skal for detta angavs
32 kap. b§ rattegangsbalken
(mer om detta nedan). Det in-
tressanta nu ar emellertid att
notera att hovratten till skillnad
frin tingsratten inte ansdg att
42§ andra stycket varumar-
keslagen var tillamplig. Som
skal for att inte tillampa
namnda lagrum angav hovrat-
ten att varken lagtextens ut-
formning eller forarbetena till
varumarkeslagen skulle tala for
att vilandeforklaring av ett mal
kan ske med stod av 42 § andra
stycket varumarkeslagen pa den
grunden att en tredje person
vackt talan om upphavande av
en varumarkesregistrering.

For egen del ar jag benagen
att halla med om hovrittens be-
doémning. Savitt jag kunnat fin-
na ut ar problemet i och for sig
inte diskuterat i motiven till la-
gen (se exempelvis prop.
1960:167 s. 185 ff. och s. 256 ff.)
och har heller inte forekommit
1 publicerad praxis eller diskute-
rats i litteraturen. Syftet med
regeln kan dock enligt min upp-
fattning knappast ha varit att ett
skadestandsmal skall kunna vi-
landeforklaras efter det att en
tredje person vackt talan om
havning av varumarkesregistre-
ringen mot den som har regist-
rerat varumarket. Anledningen
ar att motsatsen kan leda till
oacceptabla konsekvenser. For
att aterknyta till ovan angivna
exempel, kan vi forestalla oss att
B ar en stor koncern med stora
resurser och med flera dotter-
bolag. Den har typen av bolag
har ibland sina verksamheter
uppdelade i separata led, sasom
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att ett bolag star for tillverk-
ningen, ett annat for marknads-
foringen, ett tredje for distribu-
tionen och sd vidare. Man kan
da tinka sig den inte osannolika
situationen att moderbolaget B
star for tillverkningen och dot-
terbolaget C star féor marknads-
foringen. A, som ar en enskild
naringsidkare utan namnvarda
ekonomiska resurser, vacker
skadestandstalan mot B for va-
rumarkesintrang. Koncernen B
har namligen anvant ett av A re-
gistrerat varumarke och lanserat
det med sina resurser och, for
att konkurrera ut A, salt till ett
pris som ar betydligt billigare an
det pris A kan salja produkten
for. A har inte med sina be-
gransade resurser haft mojlig-
heter att varja sig och har slutli-
gen varit tvungen att lagga ner
sin produktion. P4 B:s yrkande
vilandeforklaras skadestindsma-
let. I havningsmalet yrkar B att
A:s registrering skall hédvas pa
den grunden att A inte gjort
verkligt bruk av varumarket un-
der de senaste fem aren (jfr
25 a § varumarkeslagen). B for-
lorar havningsmalet genom alla
instanser och A begar siledes
att skadestandsmalet inte langre
skall vara vilande. Det ar val inte
omojligt att tanka sig att det nu
gatt ytterligare ett par ar, efter-
som det brukar beraknas att det
tar ca. fem ar att ta sig igenom
alla instanser. B bestrider yrkan-
det eftersom nu dotterbolaget C
vackt talan om att A:s registre-
ring av varumarket skall havas.
Tiden har ju gatt och pa grund
av att koncernen B nu lanserat
varumarket som sitt, har A inte
haft nagon mojlighet att anvan-
da det under de senaste fem
aren. Domstolen bifaller siledes

Sv]T 1998

C:s yrkande om havning av A:s
varumarkesregistrering. Skade-
standsmalet mellan A och B kan
nu, flera ar senare, dterupptas.
Men oavsett utgangen i det ma-
let har A alltsd pa grund av B-
koncernens agerande och med
benaget bistind av domstolen
fatt sin registrering av varumar-
ket upphavd.

Denna utgang ar varken rim-
lig eller dandamalsenlig. Slutsat-
sen i detta avseende maste alltsa
bli att det inte ar majligt att vi-
landeforklara ett mal med stod
av 42 § andra stycket varumar-
keslagen pa den grunden att en
tredje person vackt talan om
upphéavande av en varumarkes-
registrering.

For att emellertid aterknyta
till det ovan namnda hovrattsfal-
let, s blev ju utgangen éanda
den att skadestandsmalet vilan-
deforklarades, fast istallet enligt
32kap 5§ rattegangsbalken.
Enligt detta lagrum far ratten vi-
landeforklara ett mal om det for
provningen av detta ar av syn-
nerlig vikt att fraga, som ar fore-
mal for annan rattegang, forst
avgors. Hovratten anger i sin
motivering att med hansyn till
den betydelse som systerbola-
gets havningstalan kan fa for G:s
skadestandstalan mot H, anser
hovratten det vara av synnerlig
vikt att havningsmadlet mellan
systerbolaget och G forst avgors
innan skadestandsmdlet mellan
G och H tas upp till provning.
Hur skall detta uttalande tolkas?

Skadestandstalan avsidg varu-
markesintrang i forfluten tid.
Det borde siledes sakna all be-
tydelse att varumarkesregistre-
ringen mojligen skulle bli upp-
havd i framtiden. Men sa blev
alltsa inte fallet. Man fragar sig
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varfor? Hovratten hanvisar i sin
motivering till 42 § forsta stycket
varumarkeslagen. Innebar den-
na regel alltsa att oavsett att for-
utsittningar for skadestandsan-
svar pa grund av varumérkesin-
trang intratt si skall, for den
hindelse att registreringen
hévs, pafoljd for varumarkesin-
trang bortfalla pa ungefiar sam-
ma satt som da skadestandsskyl-
dighet i andra fall preskriberas?

Fragan har diskuterats i moti-
ven och har varit féremal for
olika asikter. Enligt utredning-
ens (SOU 1958:10 s. 341 f.) me-
ning skulle for det fall att varu-
markesregistreringen havs pa
grund av omstandighet som in-
tratt forst efter dess beviljande,
befrielse fran intrangspafoljd
galla endast for tiden efter ogil-
tighetsanledningens intrade. En
regel av denna innebord intogs
ocksa i utredningsforslaget. Ut-
redningens forslag i denna del
intogs emellertid inte i lagtex-
ten. Lagradet anger forst (prop.
1960:167 s. 257) att en sa sireg-
en konstruktion som att pafolj-
den for det i och for sig konsta-
terade intranget skulle bortfalla
om registreringen havs, inte bor
godtas. Men vander sedan pa
steken och anger att med han-
syn till den svarighet som ofta
foreligger nar det galler att fast-
sla nar havningsanledning in-
tratt, det synes forsvarligt att i
detta avseende noja sig med
den enklare regel som det inne-
bar att inte ta sarskild hansyn till
den tidpunkt dd havningsanled-
ning intratt. I departements-
forslaget, som oOverensstammer
med lagtexten, utgick utred-
ningsforslaget 1 denna del. De-
partementschefen anforde bl. a.
foljande (prop. 1960:167 s. 188
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f.). Helt allmant anses bora gal-
la att dom pa registreringens
havande medfor att pafoljd dar-
efter overhuvudtaget inte kan
adomas for tidigare intrang, lik-
giltigt vem som begatt det. Med
billigheten torde bast Overens-
stamma att den mot vilken in-
trangstalan fores, i dessa fall blir
helt fri fran pafoljd.

Savitt jag forstar kan dessa ut-
talanden fran Lagradet och de-
partementschefen inte tolkas pa
annat satt an att for det fall att
en varumarkesregistrering upp-
havs, sa har den tidigare inne-
havaren av varumarket inte na-
gon moijlighet att fa skadestand
for varumarkesintrang ens for
den tid dd han faktiskt och lag-
enligt varit registrerad inne-
havare av varumarket och moj-
ligen forsokt gora bruk av varu-
market, men hindrats pa grund
av motpartens agerande. Jag har
heller inte funnit nagot i praxis
eller litteraturen som motsager
denna stindpunkt.

For att dtervanda till tidigare
namnda hovrattsfall forefaller
det alltsa ha varit 42 § fOrsta
stycket varumarkeslagen som
lag bakom beslutet att lata ska-
destindsmalet vila. Om sdledes
systerbolaget skulle vinna hav-
ningsmalet, hade ju detta inne-
burit att G 6verhuvudtaget inte
skulle vara berattigad till skade-
stand av H. Aven om det i efter-
hand kunnat konstateras att H
gjort intrang i G:s varumarkes-
ratt! Hovrattens beslut foljer sa-
ledes resonemangen i motiven.

Denna ordning ar emellertid
oacceptabel och otidsenlig. For
hur skall den enskilde narings-
idkaren nagonsin kunna rakna
med att fa behadlla en god affars-
idé om en stor koncern beslutar
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sig for att "ta 6ver” idén? For att
aterknyta till det ovan angivna
exemplet sd kan ju B med sina
resurser snabbt ta over hela
marknaden, vilket i sin tur med-
for att A ar tvungen att lagga
ned sin produktion. B:s medar-
betare ar givetvis intelligenta
nog att dela upp verksamheten
pa sina olika dotterbolag. Pa
detta satt riskerar man ju inte
ens att behova betala skade-
stand for sitt agerande!

Enligt min uppfattning ar det
darfor dags for en ny och mer
modern lagstiftning inom varu-
markesratten.  Upphovsrattsla-
gen tradde 1 kraft redan 1961
med de forutsittningar som
radde da. Trots allt som hant in-
om immaterialratten har lagen
endast justerats 1 olika om-
gangar, bl.a. i samband med
Sveriges intrade i EES. Det som
nu kravs ar en mer genomgri-
pande forandring inom varu-
markesratten, innebarande ett
battre skydd for innovatorerna.
Bl. a. bor lagstiftningen andras
sa att skadestand for intrang
som redan skett skall utga, oav-
sett att registreringen senare
upphavts. Vidare bor de pro-
cessrattsliga reglerna andras sa,
att fragan om en viss varumar-
kesregistrerings vara eller inte
vara, avgors av samma domstol
och i samma mal som handlag-
ger skadestandsmadlet. Pa detta
satt skulle man na den férdelen
att domstolarna i varje instans
tvingas ta stillning till bada fra-
gorna samtidigt. En sadan for-
andring skulle gora det omojligt
att fordroja skadestandsmalet sa
att varumarkesinnehavaren blir
av med sin ratt till bade varu-
markesregistreringen och ska-
destand. Slutligen skulle, for det
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fall att en tredje part, t. ex. ett
dotterbolag, vill begara att varu-
markesregistreringen havs, den-
na part tvingas att intervenera i
det ursprungliga malet. Med de
beskrivna forandringarna skulle
man uppna bade ett betydligt
snabbare forfarande, men ocksa
en betydligt mer ”innovators-
vanlig” lagstiftning. Det skulle
sammanfattningsvis inte vara
lika latt att med lagens hjalp
"sgjala” ett varumarke som det
ar idag.

Michael Pdlsson



