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Modernare regler om
varumarken sedan arsskiftet

Den f6rsta januari i r inférdes en rad dndringar
ivarumirkeslagen i syfte att modernisera lagstift-
ningen. Genom dndringarna genomfors EU:s
varumirkesdirektiv fran 2015 i svensk ritt. De nya
reglerna dr bland annat tinkta att innebira f6r-
enklingar som ska bidra till snabbare forfaranden,
lagre kostnader och 6kad forutsebarhet.
Andringarna innebir flera nyheter som ér viktiga
att kdnna till f6r dig som innehar, eller planerar att
registrera, varumirken.

Till de viktigaste forindringarna hor att det tidigare kravet
pa att ett varumirke maste kunna dterges grafiskt har avskaf-
fats. Sedan den 1 januari 2019 giller istdllet att varumirket
ska kunna dterges i Patent- och registreringsverkets (PRV)
varumirkesregister. Det innebir att man framéver kommer
att kunna registrera fler typer av varumarken. Bland annat
dofter, smaker och animationer kan registreras forutsatt att
itergivning genom exempelvis rorliga bilder, ljudfiler och
liknande dr méjlig. Den nya regleringen dr siledes teknik-
neutral. I praktiken dr méjligheten att registrera icke-tradi-
tionella varumirken fortfarande relativt begrinsad pa grund
av registrets tekniska utformning. Med andra ord kommer
det som gar att registrera som ett varumirke att férindras i
takt med den tekniska utvecklingen av registret.
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I och med de nya reglerna har kraven for vad som ska
betraktas som en varumirkesansokan skirpts. For att en
ansokan ska anses vara ingiven krivs att den innehaller en
uppgift om att det som getts in dr en ansékan om varumarkes-
registrering, vem sokanden dr, en tydlig atergivning av
varumirket samt en forteckning 6ver de varor eller tjinster
som ans6kan omfattar. Innebérden av det dr exempelvis att
en ansokan som innehiller en klassiffra, men saknar vidare
specificering av vilka varor eller tjinster varumarket ska
omfatta, inte kommer att erhalla nigon ingivningsdag. Det
har i sin tur betydelse vid berikning av varumirkets giltig-
hetstid, som enligt de nya reglerna ir tio ar frin just ingiv-
ningsdagen. Det dr dirfor viktigt att kontrollera ansokan
noggrant innan den limnas in.

Aven tiderna for ansokan om fornyelse har éindrats. Den
tidigaste dagen att anséka om fornyelse av en varumirkes-
registrering dr sex manader innan registreringsperioden 16per
ut. Enligt tidigare ordning kunde en ans6kan ges in ett ar
fore registreringsperiodens utging.

Enligt varumirkeslagen omfattar ensamritten numera ocksa
transiteringar av varor. Det innebir att varumirkesinne-
havare har ritt att hindra andra fran att i ndringsverksamhet
fora in varumirkesforfalskade varor till Sverige, dven om
varorna inte ska siljas i Sverige. Ritten att ingripa giller i
alla tullsituationer di varorna inte dr avsedda att sldppas ut
pa marknaden, exempelvis vid lagring i tullager och frizoner
samt vid tillfllig inforsel. Tidigare krivdes for ett sidant

ingripande att de varumirkesforfalskade varorna skulle siljas
pa den svenska marknaden. Syftet dr att gora det enklare att
komma it piratkopierade varor. En forutsittning dr dock att
varumirkesinnehavaren ocksa har ritt att hindra varorna
frin att siljas i det land som dr slutdestinationen.

Det inférs ocksé nya regler om sé kallade mellankommande
rittigheter. Med mellankommande réttigheter avses nagot
toérenklat registrerade varumirken som kommit att strida
mot dldre varumirken efter tidpunkten da rittigheten till det
yngre varumirket uppkom. Enligt den nya regleringen ska
sddana yngre varumirken samexistera med det dldre varu-
mirket i foljande tre situationer: 1) Om det dldre varumirket
inte hade sirskiljningsférméiga nir rittigheten till det yngre
varumirket uppkom. 2) Det yngre varumirket ar identiskt
med eller liknar ett 4ldre varumirke och anvinds for varor
eller tjanster av samma eller liknande slag, men det dldre
varumirket inte hade tillricklig sirskiljningsférméga och
det dirfor inte fanns en risk for forvixling nir rittigheten
till det yngre varumirket uppkom. 3) Det dldre varumirket
ar kint och omfattas av ett utdkat skydd men var inte kint
ndr ritten till det yngre varumirket uppkom. Bevisning som
kan styrka tidpunkten fér ndr sirskiljningsférméga uppstod
respektive ett varumirke blev kint kommer dirfor vara av
storsta vikt i de fall en senare registrering av ett varumirke
ska angripas.

Vidare stills hogre krav pé att innehavaren av ett varumirke
kan visa att det anvints. De nya reglerna innebir att den som
har ett registrerat varumirke men inte har anvint det, inte
kan &beropa varumirket mot andra. Det har bland annat
betydelse fér den som far en invindning riktad mot en varu-
mirkesregistrering. Om det gors gillande att varumarket
registrerats trots att det, exempelvis, ir forvaxlingsbart med
ett dldre varumirke som varit registrerat i mer dn fem 4ar,
kan innehavaren av det dldre varumirket inte invinda mot
registreringen om det dldre varumirket inte har tagits i verk-
ligt bruk. Motsvarande regler har ocksé inforts f6r mal om
hivning av, och intring i, varumirken. Aldre varumirken
som dnnu inte har varit registrerade i fem ar vid en invind-
ning eller talan om hivning eller intring berérs inte. Det
ankommer pé innehavaren av det yngre varumirket att gora
gillande att det dldre varumirket inte har anvints pa det sitt
som krivs. Frigan om anvindning kommer alltsi inte att
beaktas sjalvmant av PRV eller domstolen. Sedan tidigare
finns regler om att ett varumirke som inte anvénts under fem
ar kan hivas. Det krivs dock att den som gér gillande att ett
varumirke ska hivas inleder en process for att fa till stand en
hivning. Med de nya reglerna blir det méjligt att gora gil-
lande att ett varumirke p4 vilket en invindning eller talan
om intrang eller hiavning baseras inte anvints. Om inne-
havaren av varumirket ifriga inte kan visa att varumarket



anvints fir invindningen eller intrings- eller hivningstalan
inte bifallas. Det innebir emellertid inte att varumirket
ifraga havs. For det krivs, som nimndes ovan, att en process
om hivning inleds.

Det har ocksa inférts en moéjlighet att under invindnings-
processen vid PRV {3 en tidsfrist f6r att fors6ka né en
samforstindslosning. Innehavaren av det registrerade
varumirket och invindaren kan gemensamt begira en
tidsfrist under invindningsférfarandet for att fi moéjlighet att
diskutera och f6rsoka né en 16sning. Det 4r upp till PRV att
bestimma en limplig lingd p4 fristen, den kortaste tiden dr
tva manader. Fristen fir ddrefter forlingas pa begiran av
parterna. Det kan jimfoéras med de regler om en s kallad
“cooling oft-period som finns vid EU:s varumarkesmyndig-

het, EUIPO.

Vad giller hivning av en varumirkesregistrering pa grund av
bristande sirskiljningsférmaga ska fortsittningsvis endast
sadan sirskiljningsférmaga som varumirket har forvirvat
genom anvindning fére ansékan om hivning beaktas.
Sarskiljningsférméiga som har férvirvats genom anvindning
efter det att en sddan ansékan om hévning ges in dr siledes
irrelevant for bedémningen.

Avslutningsvis har det dven inférts nyheter i relation till
verkan av en hivning av en varumirkesregistrering. Nir
domstolen eller PRV beslutar om hévning fir de nu dven
bestimma att registreringen ska anses ha forlorat sin verkan
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vid en tidigare tidpunkt 4n frin dagen f6r ansdkan om
hivning. En forutsittning dr att grunden f6r hivning
uppkommit tidigare dn den tidpunkt da ans6kningen kom
in. Om man exempelvis kan faststilla att varumirket blivit
generiskt vid ett tidigare datum, kan alltsa hdvningen gilla
retroaktivt frin den dag di detta férhéillande uppkom. For
att domstolen eller PRV ska kunna besluta om en héivning
vid en sidan tidigare tidpunkt kravs emellertid att part yrkar
det.

Tidpunkten di grunden for hivning enligt ovan uppkom har
betydelse vid prévning av om négon gjort intring. Det
paverkar ocksé berikningen av ett eventuellt skadestind, da
domstolen kan doma ut skadestind avseende den tid som
registreringen var i kraft.

Sammanfattningsvis, de nya regler som triadde i kraft vid
arsskiftet innehaller flera bestimmelser som far praktiska
konsekvenser for savil redan registrerade varumirken som
nya varumirkesansékningar. Som innehavare eller blivande
innehavare av varumirken ir det viktigt att kinna till de nya
reglerna. Varumirkesinnehavare miste ocksé vara beredda
att bevisa faktisk anvindning av sina varumirken. Det var
exempelvis bristande bevisning for anvindning som gjorde
att EU:s varumirkesmyndighet hidvde McDonalds registre-
ring av ordmirket "BIG MAC”.

SANDRA TORPHEIMER
SANDRA.TORPHEIMER@MSA.SE
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Vad innebar mattfull
marknadsforing enligt
den nya spellagen?

Sedan den nya spellagen tridde ikraft vid ars-
skiftet har diskussionen kring marknadsf6ring av
spel intensifierats. Den nya spellagen har 6ppnat
upp for fler spelbolag att marknadsféra sig och
konkurrensen om reklamutrymmet har 6kat. Men
lagen kriver alltjaimt att marknadsféring av spel
ska vara mattfull. Frigan om vad som anses vara
mattfull marknadsforing kvarstar dock delvis.

Den 1 januari i 4r tridde den nya spellagen i kraft, vilket
forde med sig vissa forindringar nir det géller marknads-
foring av spel. Spellagen har behandlats i tidigare nummer
av IMM Utvalt (se hir och hir). Jimfort med den gamla
lotterilagen innehaller spellagen fler bestimmelser som
uttryckligen behandlar vad som giller vid marknadsf6ring
av spel, bland annat finns det regleringar avseende direkt-
reklam, sponsring och reklam i radio och tv. I propositionen
till spellagen anges att ett starkt konsumentskydd forutsitter
en spelreglering som tar sociala hinsyn och stiller krav pa

exempelvis marknadsforing. Det har ocksa inférts krav pa

spelbolag som innebir att kommersiella meddelanden om
spel ska innehalla tydlig information om ligsta dlder for

att fa spela. P4 platser ddr spel bedrivs ska det dven finnas
kontaktuppgifter till organisationer som erbjuder informa-
tion om och st6d for spelproblem. Reglerna har sedan
tidigare i hog utstrickning varit en del av de etiska riktlinjer
f6r marknadsforing som Spelbranschens riksorganisation,

SPER, tagit fram.

Ett grundliggande krav inom marknadsritten dr att mark-
nadsféring ska stimma Gverens med god marknadsférings-
sed for att inte anses otillbérlig. For vissa typer av tjanster
och produkter, till exempel alkohol och konsumentkrediter,
innefattar god marknadsforingssed dven ett krav pi métt-
tullhet. Den 1 januari 2017 inférdes ett krav pd mattfullhet
ocksa vid marknadsféring av lotterier.

Kravet pi mattfullhet dterfinns ocksi i den nya spellagen.
Vad som anses utgora mattfull marknadsf6ring har dock
inte tydliggjorts, utan dr tinkt att utvecklas genom praxis.

I lagens férarbeten finns nigra fi exempel pa vad som inze
anses vara mattfull marknadsforing. Till exempel kommersi-
ella meddelanden som férmedlar bilden av att spel ér socialt
attraktivt eller en 16sning pa ekonomiska problem. Det anges
ocksa att vigledning skulle kunna himtas frin de rekom-
mendationer som tagits fram av Europeiska kommissionen
och frin SPER:s etiska riktlinjer. Det som anges i forarbe-
tena dr emellertid inga nyheter i f6rhallande till vad som har
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gillt under lotterilagen. Tydligare vigledning dr dock att
vinta eftersom ett méil avseende mattfull marknadsforing dr
féremal f6r provning i Patent- och marknadsdomstolen. I
slutet av december 2018 stimde Konsumentombudsmannen
spelbolaget Elec Games, bolaget bakom Ninja Casino.
Konsumentombudsmannen gér gillande att ett flertal ut-
tryck som Elec Games anvint i sin marknadsféring inte dr
mittfulla.

I den gamla lotterilagen fanns ocksi ett frimjandef6érbud
som innebar att det inte var tilldtet att i yrkesmassig verk-
samhet frimja deltagande i lotterier som anordnats utom-
lands eller utan tillstind i Sverige. Att frimja deltagande i
ett lotteri som anordnats utomlands kunde medfora straff-
rittsligt ansvar (boter eller fingelse) och det fanns en tydlig
bestimmelse som innebar att ddvarande Lotteriinspektionen
kunde f6rbjuda aktérer vid vite att frimja otillatet spel. Flera
rittsfall frin 2018 har klargjort att aktérer som litit spel-
bolag marknadsfora sig via deras webbplatser, annonssidor
med mera ansetts frimja deltagande i lotterier utomlands
och didrmed brutit mot bestimmelsen. Exempelvis har bide
Aftonbladet och Expressen vid vite forelagts att sluta linka
till ett antal spelbolags hemsidor.

I den nya spellagen finns ocksa ett frimjandeférbud som
anger att frimjande av deltagande i otillatna spel dr forbjudet.
Det finns fortfarande ett straftrittsligt ansvar kopplat till
frimjandef6rbudet, men i 6vrigt har regleringen en nagot
annorlunda utformning. Exempelvis saknar spellagen en
tydlig bestimmelse som Spelinspektionen kan stédja sig pa
nir myndigheten beslutar om foreligganden for att forhindra
aktorer fran att frimja otillatet spel. Spelinspektionen anger
visserligen pé sin hemsida att féreligganden kommer kunna
meddelas pa samma sitt som under lotterilagen, men det dr
inte klart vilken bestimmelse Spelinspektionen kommer ba-
sera ett sadant foreliggande pa. En ytterligare skillnad mel-
lan frimjandef6rbudet i lotterilagen jimfoért med spellagen
ror vilka spel som omfattas av forbudet. Till skillnad frin
vad som gillde tidigare kan spel som anordnas utomlands
namligen vara tillitna enligt spellagen, s linge spelet har en
licens fran Spelinspektionen. Ett generellt f6rbud att frimja
spel som anordnas utomlands, motsvarande det i lotteri-
lagen, finns alltsa inte lingre kvar. De nya reglerna innebir
foljaktligen att utlindska spelbolag med licens kommer
kunna marknadsféra sina spel i Sverige. Hittills har drygt 7o
bolag beviljats spellicenser. Flera stora utlindska spelbolag ar
ddrmed fria att nu goéra reklam via svenska medier utan att
mediebolaget riskerar att bryta mot frimjandeférbudet. En
konsekvens av det dr sannolikt att frimjandeférbudet, som
davarande Lotteriinspektionen grundade flera f6religganden
pa under 2018, inte kommer att tillimpas i lika stor utstrick-
ning framéver.
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Spellagen innebir alltsa att fler spelbolag far méjlighet att
marknadsféra sig i Sverige. Det har i sin tur gett upphov till
nya fragor. Det som diskuterats mest frekvent sedan lagens
ikrafttridande har kommit att bli vad begreppet "mattfull
marknadsféring” i praktiken innebdr. Som bekant limnar
spellagen den fragan obesvarad. Bilden dr att spelmarknads-
toring har 6kat sedan flera spelbolag erhéll licens. I mitten
av februari bjod civilminister Ardalan Shekarabi in samt-
liga spellicensinnehavare till ett méte for att diskutera

deras marknadsforing. Under motet angavs att en “mérkbar
forindring” avseende utformning och omfattning av mark-
nadsféringen méste visas innan den 31 mars, annars ir det
mojligt att "tvingande dtgirder” kommer att vidtas. Hur
sddana tvingande atgirder skulle se ut dr dock inte klarlagt.
Det kommer med andra ord att finnas skil att dterkomma
till frigan om marknadsforing av spel.

HENRIK ARNLOV
HENRIK.ARNLOV@MSA.SE
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Mannheimer Swartling erbjuder hégkvalitativ affirsjuridisk radgivning

i Sverige och runt om i virlden. Genom att kombinera juridisk spetskompe-
tens med branschkunskap erbjuder vi vira klienter kvalificerad affirsjuridisk
radgivning med stort mervirde. Vi ir en fullservicebyrd med omfattande
internationell verksamhet och uppdrag 6ver hela virlden.
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