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Yttrande over remiss: Promemorian Stdrkt skydd for vissa
geogradfiska beteckningar och dndringar i den
kdnneteckensriittsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

Juridiska fakulteten, Stockholms universitet har beretts tillfalle att yttra sig éver rubricerat
forslag. Fakulteten 6nskar framfora foljande.

Allmant

EU:s anslutning till Genéveakten innebar att de beteckningar som skyddas inom EU med
stod av EU-férordningar ocksa kan skyddas i de lander utanfor EU som har anslutit sig till
Lissabonsystemet. Enligt anslutningsforordningen ankommer det pad kommissionen att pa
begéran av en medlemsstat ansdka om registrering av en beteckning hos den
internationella byran vid WIPO. Mot denna bakgrund bor det sakerstallas att det finns
civilrattsliga sanktioner for sadana beteckningar som kan skyddas i EU med anledning av
tilltradet till Genéveakten. Vidare har EU ingatt ett nytt handelsavtal med Vietnam som
innehaller bestammelser om skydd for geografiska beteckningar. Avtalet har godkénts av
radet och trader i kraft efter att det har ratificerats av Vietnam, vilket forvéntas ske under
2020.

Forslagen innebdr ett starkt skydd for sadana beteckningar som skyddas av Genéveakten
respektive frihandelsavtalet med Vietnam. Det blir bland annat mdéjligt att vid vite
forbjuda anvandningen av en beteckning. Den som har lidit skada till f6ljd av en otillaten
anvandning av en beteckning kan ocksa fa ersattning for skadan.

Vidare foreslas andringar i varumarkeslagen och lagen om féretagsnamn nér det galler
bestdmmelserna om hinder mot registrering av varumarken och féretagsnamn i de fall
sokanden &r i ond tro. Andringarna innebar att reglerna fortydligas med hansyn till ny
rattspraxis fran EU-domstolen.
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EU:s tilltrade till Genéveakten samt EU:s frihandelsavtal med Vietnam
Fakulteten stodjer forslaget som avser behovet av andringar till f6ljd av EU:s tilltrade till
Genéveakten samt EU:s frihandelsavtal med Vietnam.

Tilltréde till Genéveakten

Om nagon anvénder en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning pa ett otillatet
sétt, behdver det finnas sanktioner for att den som innehar ratten till beteckningen ska
kunna ingripa mot anvandningen. En sadan sanktion kan t.ex. innebéara att en domstol vid
vite forbjuder en producent att anvénda en ursprungsbeteckning for att marknadsfora en
vara om kraven for att fa anvanda beteckningen inte &r uppfyllda. Den som har lidit skada
till foljd av en otillaten anvandning av en beteckning bor ocksa kunna fa ersattning for
skadan.

Varken Genéveakten eller anslutningsférordningen innehaller bestammelser om
sanktioner i samband med intrang i ratten till en ursprungsbeteckning eller en geografisk
beteckning. Inforande av sadana sanktioner kan lampligen ske genom att de bestammelser
om sanktioner i varumarkeslagen som anges i 1 § lagen om skydd for beteckningar pa
jordbruksprodukter och livsmedel gors tillampliga.

Fakulteten tillstyrker att det inte finns nagot behov av andringar i den civilrattsliga
regleringen av immaterialratterna med anledning av EU:s tilltrade till Geneveakten,
utover inférande av sanktioner.

EU:s frihandel med Vietnam

Forslaget innebdr att bestimmelserna i varumarkeslagen om sanktioner kommer goéras
tillampliga dven vid intrang i den ratt till en beteckning som foljer av EU:s frihandelsavtal
med Vietnam.

Fakulteten stéller sig positiv till att andringarna till f6ljd av EU:s frihandelsavtal med
Vietnam inte hanteras sarskilt utan att avtalet 1aggs till i upprékningen av internationella
avtal i lagen om skydd for beteckningar pa jordbruksprodukter och livsmedel.

Registreringar i ond tro

Fakulteten tillstyrker forandringarna som innebadr att det relativa registreringshindret
avseende ond tro tas bort och att det istallet infors ett absolut registreringshinder i
varumarkeslagen och lagen om foretagsnamn. For att forandringarna inte skall fa
oforutsagbara effekter, ar det nédvandigt att i forarbetena redovisa de situationer som
tacks av artikel 5.4c i varumarkesdirektivet och som kommer att utgéra hinder for
registrering enligt den nya bestammelsen i 2 kap. 7 § andra stycket varumarkeslagen.

Vidare anser fakulteten att det ar nédvandigt att nd&rmare definiera begreppet ond tro. Det
forefaller bade lampligt och nodvandigt att definiera begreppet i férarbetena till
andringarna i varumarkeslagen samt lagen om foretagsnamn. En viktig del i det arbetet &r
att specificera huruvida ond tro kommer att definieras pa samma sétt i varumarkeslagen
som i firmalagen (se avsnitt 6 i promemorian). Trots att man kan utga ifran att
definitionen kommer att vara samma, saknar skrivningarna avseende lagen om
foretagsnamn hanvisning till motsvarande diskussion rérande varumérkeslagen, och det
kan leda till fragan om huruvida tolkningen/bedémningen ar densamma.
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Fakulteten stéller sig positiv till att de kdnneteckensréttsliga reglerna om skydd for
naringskannetecken och varukéannetecken samordnas i sa hdg grad som mdjligt.

Registreringar av agenter och andra foretradare
Fakulteten stodjer fordndringarna i varumarkeslagen varigenom 2 kap. 8 § andra stycket
genomfor varumarkesdirektivets artikel 5.3 b om s.k. agentvarumarken.

Dock anser fakulteten att vissa atgarder behdver vidtas sa att inte den nya bestaimmelsen
leder till svarigheter i bedomningen. | den foreslagna lagtexten finns ingen definition av
termen “agent”. Det dr dirmed Onskvirt att en redovisning av begreppets avsedda
innebdrd tas in i forarbeten.

En annan punkt som fakulteten 6nskar kommentera, &r det faktum att ndgon liknande
bestammelse inte foreslas i lagen om foretagsnamn. Det finns situationer dar samma
problematik kan uppsta som i relation till varumarkeslagen. Fakulteten tanker framférallt
pa da en agent antar och later registrera ett féretagsnamn som ar forvaxlingsbart med
huvudmannens varumérke eller foretagsnamn. Risken for att en sadan situation skulle
kunna uppsta okar avsevart i situationer dar det handlar om en utlandsk huvudman och en
svensk agent som registrerar ett firmanamn i Sverige.

Trots det som Promemorian konstaterar om att ett foretagsnamn har en narmare koppling
till innehavaren p.g.a. sin associationsréattsliga funktion (se promemoria s. 34), vill
harmed Fakulteten peka pa att sadana situationer som just beskrivits kan uppsta. Det finns
darmed ett behov att reglera dven det i och med andringarna i lagen om foretagsnamn.

Remissvaret har pa fakultetsnamndens uppdrag beslutats av dekanus, professor Jessika
van der Sluijs. Yttrandet har beretts av docenten i civilratt Frantzeska Papadopoulou
Skarp. Foredragande har varit kanslichef Catharina Sitte Durling. Yttrandet har
expedierats av Juridiska fakultetskansliet.
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