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Abstract

This study examines under what circumstances it is legitimate in marketing
to refer to a trademark belonging to a third-party. The thesis hereby
examines when referring to a trademark belonging to a third-party means
trademark infringement, and the relationship between the Directive
2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade
marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and
comparative advertising.

Due to the Internet era and the technological development, marketing has
changed. New ways of marketing brings new challenges for law
enforcement. Many of the cases cited in this thesis are relating to disputes
arising out of advertising with Google AdWords, which recently has caused
great controversy.

The methodology is to analyze the relevant positions of the European Court
of Justice, based on how marketing is performed today. This involves both
an analysis of what the law means to "new forms" of marketing and whether
the law is adapted to marketing today.

The conclusion is that the legal position is somewhat unclear. It is neither
fully determined what a trademark infringement is, what comparative
advertising is, nor what the relationship is between the Directive
2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade
marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and
comparative advertising.



Sammanfattning

Denna studie undersoker nar det i marknadsforing ar lovligt att referera till
tredje mans varumarke. Uppsatsen undersoker hdrmed nér referering till
tredje mans varumarke innebér ett varumarkesintrang och sambandet mellan
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillnd&rmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar och
Europaparlamentets och radets direktiv 2006/114/EG av den 12 december
2006 om vilseledande och jamférande reklam.

I samband med interneteran och den tekniska utvecklingen har
marknadsforingen foréndrats, vilket i sin tur medfor nya utmaningar for
rattstillampningen pa omradet. Manga av de rattsfall som berors i denna
uppsats ror tvister som uppkommit genom annonsering i Google AdWords,
nagot som skapat stor kontrovers pa senare tid.

Arbetsmetoden &r att analysera relevanta standpunkter fran EU-domstolen
utifran den "nya tidens" marknadsforing. Detta innebér en analys dels vad
géllande rétt innebér for den "nya tidens™ marknadsforing, dels huruvida
gallande ratt ar anpassad utifran hur marknadsféring ser ut idag.

Slutsatsen som dras i uppsatsen &r att rattslaget i dag ar nagot oklart. Det &r
varken helt faststéllt vad ett varumarkesintrang innebér, vad jamforande
reklam ar eller forhallandet mellan de varumérkesrattsliga regleringarna och
bestammelserna om otillborlig reklam.
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Forkortningar

VMD

VMF

Europaparlamentets och radets direktiv
2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar. Aven kallad
“varumarkesdirektivet”.

Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26
februari 2009 om gemenskapsvarumarken. Aven
kallad "varumaérkesférordningen™.



1 Inledning

1.1 Syfte och forskningsfragor

Den dvergripande ambitionen med denna uppsats &r att undersoka nar det i
marknadsforing &r lovligt att referera till tredje mans varumarke. FOr att
uppna detta syfte bryts det ned i foljande fragestallningar:

— Nér innebér att referera till tredje mans varumarke ett varumarkesintrang?
— Nar innebar att referera till tredje mans varumarke otillborlig
marknadsforing?

— Nar faller referering av tredje mans varumérke in under begreppet
"jdamforande reklam”, och vad géller i det fallet? Det vill s&ga:

— Vad ér jamférande reklam?

- Vid fall av referering av tredje mans varuméarke — nar ar bade direktivet
om jamforande reklam® och varumarkesdirektivet® tillampliga?

—Vad innebar det nér bade direktivet om jamférande reklam och
varumarkesdirektivet ar tillampliga?

1.2 Bakgrund och problemformulering

Forr var reklam en annons i en tidning eller en reklamfilm pa TV. Idag ar
det nya tider i marknadsforingsbranschen: I april 2012 lanserades en
iPhone-applikation som later annonsérerna dejta sina kunder.® P4 ett torg i
Belgien placerades en knapp med texten "Push to add drama™. Néar
forbipasserande tryckte pa knappen utspelades ett rejalt drama pa torget. Det
hela filmades och lades den 11:e april i ar ut pa YouTube i
marknadsforingssyfte. Klippet hade pa en dag éver tre miljoner visningar
och spreds snabbt i sociala medier.* Sju dagar efter att klippet publicerades
pd YouTube, hade klippet knappt tjugofem miljoner visningar.® Ett annat
vanligt marknadsforingsknep idag &r att bloggare far betalt for att skriva
positivt om ett varumarke eller en produkt, utan att det upplyses om att det
ror sig om betald reklam.®

| samband med att marknadsféringen utvecklas uppstar nya former av
problem vid réattstillampningen. Manga av lagarna pa omradet stiftades

! Europaparlamentets och radets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om
vilseledande och jamférande reklam.

2 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar. Hadanefter refererat som "VMD"
eller "varumarkesdirektivet".

* Lindberg, Rebecka. Nu kan annonsérerna dejta kunderna. Dagens Media. 2012-04-18.
* Helander, Magnus. Drama-stunten sprids explosionsartat. Resumé. 2012-04-12.

® YouTube-klippet "A dramatic surprise on a quiet square”, publicerad av turnerbenelux
2012-04-11.

® Svedjetun, Fredrik. Bloggarna rensas — Nya riktlinjer ska sétta stopp for smygreklamen.
Dagens Media. Nr 7, 2012-04-11.



innan interneteran tog fart, och dessutom gar den tekniska evolutionen, och
darmed &ven utvecklingen inom marknadsforingen, allt snabbare. Jag har i
denna uppsats valt att besvara forskningsfragorna i ljuset av den "nya
tidens" marknadsféring, dels genom att fokusera pa rattsfall som berér nya
former av marknadsforing, dels genom att analysera gallande ratt utifran
problem som uppstar vid rattstillampningen i samband med den "nya tidens"
marknadsforing. FOr vidare diskussion, se nedan under rubriken 1.4 "Metod
och material".

Manga av de rattsfall som berdrs i denna uppsats rér tvister som uppkommit
genom annonsering i Google AdWords, nagot som skapat stor kontrovers pa
senare tid. Bakgrunden till dessa fall & som foljer: Google driver en
sékmotor pa internet. Google AdWords innebér att naringsidkare mot en
avgift kan registrera ett eller flera sokord. Nar internetanvandare soker pa
det registrerade sokordet i sékmotorn visas en annons till den naringsidkare
som registrerade sokordet, det vill sdga annonsoren, under rubriken
"Sponsrade lankar". Annonsen bestar av en lank som leder till annonsoérens
webbsida samt ett kort reklammeddelande. Annonsoéren betalar for tjansten
varje gang en internetanvandare klickar pa den sponsrade lanken. Vid
tecknandet av tjansten avtalas priset "per klick" som annonsoren betalar.
Nér flera annonsorer registrerat samma sékord faststélls visningsordningen
for deras annonser utifran det pris per klick som avtalats, antalet tidigare
klick pa lanken samt Googles bedémning av annonsens kvalitet. Ju hogre
pris per klick annonsoren betalar och ju hogre kvalitet annonsen har, desto
hdgre upp i sokresultaten placeras annonsen. Under de sponsrade lankarna
visas de sa kallade naturliga sokresultaten. Dessa ar avgiftsfria och visar de
webbplatser som bést éverensstdmmer med de ord som en internetanvandare
gor en sokning pa.’

Tvister har uppstatt nar varumarken registrerats som sokord i Google
AdWords av konkurrenter till varumérkesinnehavarna och av aktorer som
salt imitationer av varumarkesinnehavarnas produkter. Annonser och lankar
till webbplatser fran dessa aktorer visas i faltet "Sponsrade lankar” nar
internetanvandare soker pa de registrerade kannetecknen, nagot som inte
uppskattas av varumarkesinnehavarna. ®

For att fa en forstaelse for vilka intressen som harvid star pa spel kan det
noteras att 97 procent av Googles inkomst ar 2008 kom fran

" Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google France SARL och Google Inc. mot Louis
Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL
(C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations
humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08), punkterna 22-26. Hadanefter refererat som
"Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google".

8 Jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, C-558/08, Portakabin Ltd och
Portakabin BV mot Primakabin BV (hddanefter refererat som "C-558/08, Portakabin mot
Primakabin™), Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc et
Flowers Direct Online Ltd. (h&danefter refererat som "C-323/09, Interflora mot Marks &
Spencer"), C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen och Alpinschule Edi KobImiiller
GmbH mot Giinther Guni och trekking.at Reisen GmbH, samt C-324/09, L’Oréal SA m.fl.
mot eBay International AG m.fl.



marknadsforing, vilket motsvarade drygt 21 miljarder dollar.® Ar 2010 var
motsvarande inkomst 28 miljarder dollar.*

Som framgar ovan ar varumarkesratten av stor ekonomisk betydelse.
Varumarken &r bérare av betydande kommersiella och ekonomiska
intressen, ** n&got som aven aterspeglas i artikeln "HTC storsatsar — iPhone-
reklam &r det svenskarna minns". Av artikeln framgar att mobiltillverkaren
HTC under ar 2011 investerade drygt 87 miljoner kronor i reklam. Under
samma period investerade Apple 4,5 miljoner kronor i reklam for iPhone.
Trots detta var det iPhone-reklamen svenskarna mindes.** Med s stora
summor i omlopp &r det for varumarkesinnehavare viktigt att bevaka sina
intressen. Skulle ett varumarke skadas av tredje mans anvandande av
detsamma kan mangmiljonbelopp sta pa spel.

For en varumarkesinnehavare finns det tva véagar att ga for att hindra tredje
mans anvandande av varumarket i marknadsféring — att pavisa att
anvandningen innebar varumarkesintrang eller att pavisa att
marknadsforingen utgor otillborlig reklam. Vilken vég
varumarkesinnehavaren valjer att ga har betydelse eftersom olika domstolar
har jurisdiktion beroende pa om det ar en varumarkesréttslig eller en
marknadsforingsrattslig fraga, dartill leder de till olika paféljder. Utdver
detta alrgtidsétgéngen och darmed aven rattegangskostnaderna olika i de bada
fallen.

Fragan som undersoks i denna studie géller referering av andras
varumarken — inte regelratt jamforelse, sasom jamforelse av pris eller
kvalitet mellan tva produkter eller tjanster. Genom undersékning av praxis
har det dock visat sig att referering av andras varumarken kan komma att
falla in under begreppet "jamforande reklam". I detta avseende blir det
darmed relevant att undersoka vad jamférande reklam innebér, samt vad det
medfor om referering av andras varumérken innebar jamférande reklam.

Vidare undersoker denna uppsats enbart vad som géller nar sa kallad dubbel
identitet foreligger. Detta innebér fall da tredje man refererar till ett
varumarke genom att anvénda ett tecken som &r identiskt med
varumarkesinnehavarens kannetecken, och anvander detta tecken med
avseende pa varor eller tjanster som ar identiska med dem for vilka
varumarket ar registrerat.**

% MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte; Laurie, Graeme och Brown, Abbe. Contemporary
Intellectual Property — Law and Policy. 2 uppl. New York: Oxford University Press, 2011,
s. 733.

19 Seville, Cathrine. Intellectual property. International & Comparative Law Quarterly,
60(4), 2011, s. 1053.

1 evin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB,
2011, s. 380.

12 Byttner, Karl-Johan. HTC storsatsar — iPhone-reklam ar det svenskarna minns. Resumé.
2012-04-11.

13 Reeskamp, Paul. Is comparative advertising a trade mark issue? European Intellectual
Property Review, 30(4), 2008, s. 130.

14 Jamfor artikel 5.1 (a) varumarkesdirektivet.
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1.3 Avgransningar

Atskilligt kan skrivas om referering av tredje mans varumérke och
jamférande reklam. Med anledning av den begrénsade plats som finns att
tillga i denna uppsats har jag varit tvungen att géra omfattande
avgransningar. De flesta avgréansningar som gjorts &r enbart motiverade av
platsbrist. Nedan beskrivs anledningar till gjorda avgransningar ndrmare.

Som framgar ovan ar fragan om vad som &r tillaten referering av andras
varumarken starkt forbunden med fragan om vad otillb6rlig marknadsféring
innebar. Med anledning av platsbrist har jag tyvarr fatt konstatera att denna
fraga inte kan besvaras inom ramarna for denna uppsats. Uppsatsen kommer
darmed att undersoka nér referering av tredje mans varumérke innebar
varumarkesintrang, och fragan om vad som géller nar referering faller in
under begreppet "jamforande reklam™. Daremot finns det inte plats att
undersoka praxis vad galler tolkning av direktivet om jamforande reklam,
eftersom det visade sig vara sa omfattande att det hade kunnat bli en helt ny
uppsats.

Som beskrivs nedan under rubrik 1.5 "Relevant lagstiftning™ ar EU-ratten,
och EU-domstolens tolkning av denna, den viktigaste tolkningskéllan av
svenska immaterialrattsliga regler som grundas pd EU-direktiv. **> Eftersom
de nationella regleringar som ror referering av tredje mans varumarke och
jamforande reklam grundas pa EU-rattsliga bestammelser ar saledes
unionslagstiftningen 6verordnad den svenska, och ar tillika det som ligger
till grund vid réttstillampning i svenska domstolar. Med anledning av detta
har jag valt att enbart undersoka de unionsréttsliga bestdmmelserna, och
EU-domstolens tolkning av denna. Svenska bestdmmelser och svensk
rattspraxis ligger saledes utanfor denna uppsats.

Europaparlamentets och radets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om
otillb6rliga affarsmetoder har till syfte att skydda gentemot naringsidkare
som anvander sig av otillbdrliga affarsmetoder, sdsom att vilseleda genom
marknadsforing. Namnda direktiv skulle darmed vara relevant for fragan om
otillborlig marknadsféring. Med anledning av platsbrist berors inte detta
direktiv i uppsatsen.

Vad géller varumarkesdirektivet gors foljande avgransningar. Som namnts
ovan berdrs enbart dubbel identitet, det vill séga artikel 5.1 (a)
varumarkesdirektivet. Detta medfor att artikel 5.1 (b) faller utanfor denna
uppsats, vilket innebar k&nnetecken som ar identiska eller liknar varumarket
med avseende pa varor och tjanster som &r identiska eller liknar de varor

15 Bernitz, UIf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes. Immaterialratt och
otillbérlig konkurrens. 12 uppl. Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Réttsskydd i
Stockholm, 2011, s. 27.



och tjanster som técks av varumaérket, och darmed kan férvéxlas med
varumarket pa grund av denna likhet.

Vad galler artikel 5.1 (a) avgransas fragan om huruvida det ror sig om ett
identiskt kannetecken. Uppsatsen utgar ifran att det ar faststallt att det
kannetecken tredje man anvander &r identiskt med ett varumarke.

Som framgar nedan under rubrik 2.2 "Artikel 5.2 VMD" kan artikel 5.2
VMD tillampas vid fall av dubbel identitet, nagot som inte framgar av
lagtexten. Artikel 5.2 ger ett ytterligare skydd for kdnda varumarken och tas
darmed upp i forhallande till fall som ror kanda varuméarken nar dubbel
identitet ar for handen. De fall som ror artikel 5.2 utan att dubbel identitet
foreligger ligger saledes utanfor denna uppsats. Vidare avgransas fragan
huruvida ett varumarke &r kant, hur kant ett varumarke maste vara, inom
hur stort territoriellt omrade det maste vara kant, samt hur detta faststélls,
for att artikel 5.2 skall bli tillampligt. Uppsatsen utgar ifran att det ar
konstaterat att varumarket &r kant och att artikel 5.2 ar tillampligt.

Vidare undersoks artikel 5.2 enbart i forhallande till renommésnyltning.
Uppsatsen konstaterar att nedsvartning och urvattning ej ar tillatet, men med
anledning av platsbrist undersoks inte vad som kravs for att nedsvartning
och urvattning skall anses vara for handen, eftersom detta visade sig vara for
omfattande.

Aterstéende punkter i artikel 5 VMD 4r tillika avgransade, det vill séga 5.3,
5.4 samt 5.5.

Uppsatsen berdr inte heller vad som géller for gods i transit eller fragan om
anvandning av ett firmanamn kan innebara varumarkesintrang. Sarskilda
fragor som berdr parallellimport, sisom ompaketering av varor ligger likasa
utanfor denna uppsats. Vad gller aterforséljare undersoks inte vad som
galler for aterforséaljare med en avtalsrelation med varumarkesinnehavaren,
eftersom detta innebéar avtalsratt. Daremot undersoks fragan om vad som
galler for aterforsaljare som refererar till ett varumarke utan att inneha avtal
med varumadrkesinnehavaren.

Fragan om vad ensamréatten for med sig for rattigheter behandlas i artikel 5
varumarkesdirektivet. Starkt férbunden med de rattigheter en
varumarkesinnehavare har, ar begransningar av ensamrétten, vilka regleras i
artikel 6 och 7 varumérkesdirektivet. Med anledning av platsbrist och
eftersom manga intressanta problem har uppstatt i férhallande till artikel 5 i
samband med nya former av marknadsforing, har jag valt att fokusera pa
artikel 5. Detta innebar att artikel 7 VMD faller utanfor denna uppsats.
Déremot galler for artikel 6 VMD, att en del intressanta fragor uppkommit,
framfor allt vad galler forhallandet mellan direktivet om jamforande reklam
och artikel 6 VMD. Eftersom detta ar relevant for fragestallningen i denna
uppsats har jag av denna anledning valt att ha med artikel 6 VMD, i den
man den &r intressant for fragestallningen i denna uppsats.
Sammanfattningsvis kan darmed anges att vad galler varumarkesdirektivet



ligger fokus pa artikel 5 VMD. Artikel 6 tas upp i den man den ar intressant
for fragestallningen, men avgransas i 6vrigt. Jag undersoker darmed inte
artikel 6 VMD sa djupgaende som artikel 5 VMD. Avseende artikel 6 VMD
avgrénsas artikel 6.1 (a) och 6.2. Artikel 6.1 (b) och 6.1 (c) &r mer relevanta
for uppsatsen, varfor jag valt att inrikta mig pa dessa. Artikel 7 VMD
avgransas helt.

Slutligen skall papekas att uppsatsen utgar fran varumarkesdirektivet. | den
man varumarkesdirektivet och varumarkesforordningen™® skiljer sig,
undersoks inte dessa skillnader. For framstallning av sambandet mellan de
bada bestammelserna, se nedan under rubrik 1.5.2 "Den europeiska
lagstiftningen™.

1.4 Metod och material

Utgangspunkten i denna uppsats ar att analysera rattspraxis fran EU-
domstolen. Arbetsmetoden ar darmed att sortera ut relevanta standpunkter
fran EU-domstolen och att analysera dessa utifran den "nya tidens"
marknadsforing. Detta innebdr en analys dels vad géllande ratt innebar for
den "nya tidens" marknadsféring, dels huruvida géllande rétt ar anpassad
utifran hur marknadsforing ser ut idag. Dessutom analyseras huruvida
befintlig lagtext ar tillracklig for att tdcka in nya former av marknadsféring,
samt hur problem som uppkommer med den "nya tidens" marknadsféring,
men som annu inte natt europarattslig prévning, skulle kunna komma att
tolkas i enlighet med géllande ratt sasom den framkommer i studien.

Fa av de problem som uppstatt i samband med den "nya tidens"
marknadsforing har natt rattslig prévning pa europarattslig niva. Eftersom
fallen som berér Google AdWords har provats av EU-domstolen kommer
denna uppsats att fokusera pa dessa rattsfall, men aven rattsfall fran
"tidigare former" av varumaérkesanvandande och marknadsforing kommer
att undersokas nar dessa ar relevanta for fragestallningen.

Eftersom studien utgar ifran att analysera rattspraxis bestar uppsatsen till
stor del av standpunkter fran EU-domstolen i form av citat ur rattsfall.
Eftersom omradet ar nytt ar detta annu ej utforligt behandlat i doktrin.
Litteratur som finns att tillgd idag ar allmént hallen och problematiserar inte
pa sa specifik niva som denna uppsats amnar undersoka. Rattsfallen, och
citaten ur dessa, ar darmed den absoluta karnan bland kéllorna. Dartill har
kommentarer till rattsfallen som funnits i tidskrifter och doktrin lagts till for
att fa ytterligare djup i analysen. Rattsfallen ar daremot det centrala i denna
studie.

Vad géller litteratur har boken "Svensk och europeisk marknadsrétt 11" av
UIf Bernitz dessvérre &nnu inte utkommit vid tiden for denna uppsats.

18 Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumarken. Hadanefter refererat som "VMF" eller "varumarkesférordningen™.
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Boken skall behandla marknadsforingslagstiftningen och dess samband med
immaterialrétten, och skulle darfor vara relevant for denna studie. For en
intresserad lasare rekommenderas denna bok nér den utkommer.

Den litteratur som har anvants i uppsatsen behandlar, som ovan ndmnts, inte
omradet som uppsatsen damnar undersdka pa ett utforligt satt. Darav ar
kommentarer ur litteratur begransade, men finns dnda dar dessa ansetts
relevanta.

Tidskrifter har framforallt hamtats fran databasen Westlaw,'” dér bland
annat engelsksprakiga juridiska tidskrifter finns att tillga. Bland tidskrifterna
som funnits i denna databas har ett flertal artiklar hdmtats ur "European
Intellectual Property Review". Ytterligare en kalla &r tidskriften "Nordiskt
Immateriellt Rattsskydd", dar artiklar hamtats fran denna tidskrifts
webbsida.'® Europarattslig lagtext och rattsfall frin EU-domstolen har
hamtats fran databasen EUR-Lex."

1.5 Relevant lagstiftning

1.5.1 Forhallandet mellan EU-ratten och den
nationella ratten

EU:s rattssystem ar dverordnat de nationella rattssystemen, sa dven det
svenska.?® Enligt den svenska lagen om Sveriges anslutning till EU skall
EU:s fordrag och rattsakter gélla i Sverige med den verkan som foljer av
dessa fordrag och andra instrument.”* Om diskrepans rader mellan EU-rtt
och svensk implementering av densamma skall svenska domstolar tolka
svensk lag i ljuset av den europeiska, och da dven i ljuset av praxis fran EU-
domstolen, vilken &r bindande.?

EU-forordningar ager allman giltighet och ar bindande for enskilda saval
som for foretag, i alla EU:s medlemsstater, saledes dven i Sverige. De
omvandlas inte till nationell lagstiftning, utan &r géllande lagstiftning i den
form de har.?® Relevant for denna uppsats &r varumarkesférordningen.

Yhttp://international.westlaw.com.ludwig.lub.lu.se/directory/default. wI?RS=UKIS1.0&VR
=2.0&SP=intlund-000&FN=_top&MT=WestlawlInternational09&UTid=20&SV=Split. For
tillgang till databasen kravs sarskild inloggning.

18 http://www.nir.nu/ For tillgang till databasen krévs sérskild inloggning.

9 http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm

20 Bernitz, UIf. Svensk och europeisk marknadsratt 1. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik
AB, 2011, s. 22.

2! |Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 2-3 §8.
22 evin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB,
2011, s. 65.

28 Bernitz, UIf. Svensk och europeisk marknadsratt 1. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik
AB, 2011, s. 21.
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EU-direktiv &r bindande for medlemsstaterna, inte for enskilda eller foretag.
Direktiven foreskriver hur medlemsléndernas nationella lagstiftning skall
vara utformad, och medlemsstaterna implementerar direktiven genom att
antingen modifiera befintliga nationella lagar, eller genom att stifta nya.
Direktivens syfte ar oftast att harmonisera medlemsstaternas nationella lagar
for att bland annat undvika snedvridning i konkurrensen och for att
underlatta for unionens inre marknad.?* Relevanta for denna uppsats ar
varumarkesdirektivet samt direktivet om jamforande reklam. | Sverige har
dessa implementerats genom bestammelser i marknadsféringslagen
(2008:486) och i varuméarkeslagen (2010:1877).%

For saval forordningar som direktiv galler att bestammelserna skall ges en
sjalvstandig och enhetlig tolkning inom unionen. Tolkningen skall darmed
vara densamma i varje medlemsstat. Ddrmed galler for svensk del, att EU-
ratten, och EU-domstolens tolkning av denna, ar den viktigaste
tolkningskallan av svenska immaterialrattsliga regler som grundas pa EU-
direktiv. ?°

1.5.2 Den europeiska lagstiftningen

Vad géller fragan om varumarkesintrang ar varumarkesdirektivet bindande
for medlemsstaterna i fraga om nationella varuméarken. For
gemenskapsvarumaérken tillampas varumarkesforordningen.
Varumarkesdirektivet ersatte?” direktiv 89/104/EEG? medan
varumérkesforordningen ersatte?® forordning nr 40/94%, vilket innebér att
rattspraxis som refereras nedan hanvisar till regleringarnas tidigare
beteckningar. De bestdimmelser som &r relevanta for denna uppsats andrades
dock inte i materiellt hdanseende nar de nya regleringarna infordes, varfor
rattspraxis kan éverféras till de nu gallande VMD och VMF.*! Eftersom
varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen motsvarar varandra i de
h&nseenden som denna uppsats &mnar undersdka, kommer ekvivalenta
artiklar i de bada bestammelserna att redogdras for, harefter kommer enbart
varumarkesdirektivet att refereras. Motsvarande tillampning ar géllande for
ekvivalent bestammelse i varumarkesférordningen. %

24 Bernitz, UIf. Svensk och europeisk marknadsratt 1. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik
AB, 2011, s. 22.

2 Bernitz, UIf. Svensk och europeisk marknadsratt 1. 3 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik
AB, 2011, s. 22.

% Bernitz, UIf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes. Immaterialratt och
otillbérlig konkurrens. 12 uppl. Stockholm: Handelsbolaget Immateriellt Réttsskydd i
Stockholm, 2011, s. 27.

27 Forsta skalet i VMD.

%8 Radets forsta direktiv av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (89/104/EEG).

2 Forsta skalet i VMF.

%0 Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken.
31 Jamfoér mal C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 3-4.

32 Jamfoér mal C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 3-4.
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Artikel 5 VMD® faststaller de rattigheter som ar knutna till ett varumarke,
medan artikel 6 och 7 VMD?** inneh&ller bestammelser om begransningar av
ett varumarkes rattsverkan. De flesta av dessa begransningar ar till for att
ensamratten till ett varumarke inte skall innebéra orimliga hinder for en
naringsidkare att sprida information till konsumenterna.*

Vad géller fragan om otillborlig reklam tillampas direktivet om jamférande
reklam. Detta direktiv konsoliderar® direktiv 84/450/EEG*’ och direktiv
97/55/EG*®, vilket innebér att dven den rattspraxis som berdr direktivet om
jamforande reklam héanvisar till tidigare regleringar. De bestdammelser som
ar relevanta for denna uppsats har inte &ndrats i materiellt avseende, daremot
har artikelnumreringen &ndrats.*

| artikel 2 i direktivet om jamforande reklam finns definitioner, bland annat
definieras dar vad jamforande reklam &r. I artikel 4 i samma direktiv anges
de villkor som den jamforande reklamen maste uppfylla for att vara
tillborlig.

1.5.3 Kommande lagstiftning

EU-kommissionen gav ar 2009 Max Planck-institutet for immaterialratt och
konkurrensrétt i uppdrag att genomféra en omfattande studie av den
europeiska varumarkesrétten, vilken skall ligga till grund for revision av
varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen.*® Denna revision har till
syfte att modernisera varumaérkeslagstiftningen och att anpassa den till
interneteran.** Studien heter "Study on the Overall Functioning of the
European Trade Mark System" och stod klar i februari 2011.% I slutet av &r
2011 skulle kommissionen ha lagt fram ett forslag for modernisering av
varumérkesratten,*® detta har dock &nnu inte skett.

% Motsvarande artikel 9 VMF.

¥ Motsvarande artikel 12 och 13 VMF.

% Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfgringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 378.

% Forsta skalet i direktivet om jamférande reklam.

%" Radets direktiv av den 10 september 1984 om tillnarmning av medlemsstaternas lagar
och andra forfattningar om vilseledande reklam (84/450/EEG).

% Europaparlamentets och rdets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om &ndring av
direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam sa att detta omfattar jamférande reklam.

% Artikel 2 (a) i nuvarande lydelsen av direktivet om jamférande reklam motsvarar artikel
2.1 i direktiv 84/450/EEG. Artikel 2 (c) i huvarande lydelsen av direktivet om jamfoérande
reklam motsvarar artikel 2 a i direktiv 84/450/EEG i dess lydelse enligt direktiv 97/55/EG.
Artikel 4 i nuvarande lydelsen av direktivet om jamférande reklam motsvarar artikel 3a.1 i
direktiv 84/450/EEG i dess lydelse enligt direktiv 97/55/EG.

“0 Levin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB,
2011, s. 60f.

* Seville, Cathrine. Intellectual property. International & Comparative Law Quarterly,
60(4), 2011, s. 1047.

%2 Studien finns att hamta pa adressen:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbhach-study_en.pdf
8 Levin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB,
2011, s. 61.
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1.6 Disposition

Uppsatsen bestar av fyra kapitel. Kapitel 2 handlar om varumarkesintrang,
och undersoker praxis utifran artikel 5 och 6 varumarkesdirektivet. Efter
redogorelsen av bada artiklarna analyseras de var for sig.

Kapitel 3 redogor for forhallandet mellan jamforande reklam och
varumarkesintrang. Detta kapitel undersoker vad jamférande reklam
innebér, nar bade direktivet om jamforande reklam och
varumarkesdirektivet ar tillampliga, samt vad det innebar nar bada
direktiven ar tillampliga samtidigt. I slutet av kapitlet gors en analys av
forhallandet mellan jamforande reklam och varumarkesintrang.

Kapitel 4 innehaller en samlande analys och slutsats. | kapitlet sammanstalls

vad studien kommit fram till och forskningsfragorna som redogjordes for i
kapitel 1 besvaras.
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2 Varumarkesintrang

2.1 Artikel 5.1 (a) VMD

Enligt artikel 5.1 (a) varuméarkesdirektivet far innehavaren av ett varumarke
forhindra att tredje man, som utan varumarkesinnehavarens tillstand, i
naringsverksamhet anvand[er] tecken som ar identiska med varumarket
med avseende pa de varor och tjanster som ar identiska med dem for vilka
varumarket ar registrerat”. Utover de rekvisit som framgar av
bestdammelsen har EU-domstolen i en rad réttsfall faststallt ytterligare
kriterier som maste uppfyllas for att varumarkesinnehavaren ska ha ratt att
forhindra anvandningen av tredje man, sasom att anvandningen av
varumarket sker i egenskap av varumérke och att anvandningen skadar
varumarkets funktion. Nedan kommer ndmnda rekvisit att granskas narmare.

2.1.1 Anvandningsbegreppet

Det finns flera rattsliga aspekter av begreppet "anvandning”. For att tredje
mans anvandning av ett varumarke skall kunna forhindras av
varumarkesinnehavaren krévs att varumarket "anvands" i lagens mening.
Nya former av forsaljning och marknadsforing har inneburit att nya typer av
problem uppstatt betraffande huruvida varumérket 6ver huvud taget
anvands, vem som anvénder market, och i vilket avseende kannetecknet
anvands. Som framgar ovan har tre perspektiv av begreppet "anvandning"
faststallts, vilka alla maste vara uppfyllda for att anvandningen skall kunna
forhindras av varuméarkesinnehavaren: Anvandning med avseende pa varor
och tjanster som &r identiska med dem for vilka varumarket ar registrerat,
anvandning i naringsverksamhet, samt anvandning i egenskap av
varumarke. Nedan kommer dessa aspekter undersokas var for sig.

2.1.1.1 Anvéandning med avseende pa varor och
tjdnster som ar identiska med dem for vilka
varumarket ar registrerat

For att varumarkesintrang skall ske i enlighet med artikel 5.1 VMD kravs att
anvandningen av kannetecknet sker “med avseende pa varor och tjanster
som &r identiska med dem for vilka varumarket &r registrerat”. * Fragor om
vem som anvander ett varumarke kan bland annat uppsta nar avsandaren av
marknadsforingen inte &r samma aktor som forséljaren av varorna eller
tjansterna. Exempelvis kan detta intraffa nar forséljning sker via
elektroniska marknadsplatser sasom eBay eller Blocket, och innehavaren av
marknadsplatsen gor reklam for varor som saljs pa sajten. Rattsfallet

* Jamfor exempelvis C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.[2011]
punkt 91.
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L’Oréal mot eBay*® handlar bland annat om huruvida eBay begar
varumarkesintrang genom att med hjalp av Google AdWords gora reklam
for piratkopierade varor som saljs pa eBay. Vad géller marknadsforing av de
varor och tjanster som séljs pa eBay faststéller domstolen att:

"[1] den man eBay har anvént sokord som sammanfaller med
L’Oréals varumarken for att gora reklam for
forsaljningserbjudanden for markesvaror som kommer fran
foretagets forsaljningskunder, sa har eBays anvandning skett for
varor eller tjanster som ar identiska med dem som varumarkena
registrerats for.”*°

EU-domstolen tillagger att anvandning sker med avseende pa varor och
tjanster aven vid fall ndr tredje man anvander ett kdnnetecken for att géra
reklam for andra aktorers varor eller tjanster:

”Det finns harvid anledning att erinra om att uttrycket *med
avseende pa ... varor eller tjanster’ inte uteslutande avser varor och
tjanster fran den tredje man som anvéander kannetecken som
sammanfaller med varumarken, utan kan &ven avse varor och
tjanster fran andra personer. Det forhallandet att en naringsidkare
anvander ett kdnnetecken som sammanfaller med ett varumérke for
varor som inte ar hans egna, det vill sdga som han inte har nagon
rétt till, hindrar inte i sig att anvandningen omfattas av artikel 5 i
direktiv 89/104 och artikel 9 i férordning nr 40/94.”%

Domstolen anger vidare att i den man eBay anvant andras varumarken for
att gora reklam for sin egen marknadsplats, innebar detta inte att
anvandningen sker "med avseende pa varor och tjanster som ar identiska
med dem for vilka varumarket ar registrerat”:

”[1] den man eBay har anvant sokord som sammanfaller med
L’Oréals varumarken for att gora reklam for sin egen tjanst, som
bestar i att tillhandahalla en elektronisk marknadsplats for saljare
och kopare av varor, har anvandningen inte skett for varor eller
tjanster som ar “identiska med dem for vilka varumarket har
registrerats’ i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104
och artikel 9.1 a i férordning nr 40/94.”®

| det s kallade Google-malet*® har EU-domstolen vidare konstaterat att
anvandning med avseende pa varor och tjanster dven sker nar det valda

%% C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.

%6 C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., punkt 91.

1 C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., punkt 91. Detsamma
framgdr &ven av de forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 60, samt av mal
C-62/08, UDV North America Inc. mot Brandtraders NV, punkt 43.

8 C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., punkt 89.

* Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.
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kannetecknet inte framtrader i sjalva annonsen.> Malet rorde fall, sdsom
ovan beskrivits, nér varumarken registrerats som sokord i Google AdWords
av konkurrenter till varumarkesinnehavarna och av aktorer som salde
imitationer av varumarkesinnehavarnas produkter. Annonser och lankar till
webbplatser fran dessa aktorer visades i faltet "Sponsrade lankar” nar
internetanvandare sokte pa de registrerade kannetecknen. Detta skedde utan
att annonserna innehdll nagra kannetecken som var identiska med
varumérkena.>! Domstolen konstaterade att upprakningen i artikel 5.3 VMD
och 9.2 VMF endast innehaller exemplifieringar av olika typer av
anvandning som varumérkesinnehavare kan forhindra, och att dessa
bestammelser formulerades innan annonsering pa det satt som sker i Google
AdWords infordes. Darmed sker anvandning med avseende pa varor och
tjanster aven vid fall nar det valda kannetecknet inte framtrader i sjalva
annonsen. 2

2.1.1.2 Anvandning i naringsverksamhet

For att ett intrang skall ske kravs vidare att det ar fraga om anvandning i
naringsverksamhet.>® Detta innebar enligt EU-domstolen att “anvandningen
inte sker privat utan i samband med en affarsverksamhet som syftar till att
ge ekonomisk vinst”.>* Gransdragningsproblem kan uppst i den digitala
varlden angaende vad som innebér “anvandning i naringsverksamhet”.
Privat anvandning av ett varumarke pa en hemsida ar tillatet, men om det pa
hemsidan saljs varor eller tjanster, eller om det pa hemsidan finns banners
som gor reklam for varor eller tjanster som ér till salu, &r huvudregeln att
detta 4r anvandning i naringsverksamhet.*® Idag ar det vanligt att bloggare
far betalt for att skriva positivt om ett varumarke eller en produkt utan att
det upplyses om att det ror sig om betald reklam.® Fragan &r var gransen
gar for att detta skall anses utgdra "anvandning i naringsverksamhet”. Annu
har inga rattsfall om dylika fragestallningar natt EU-domstolen. Daremot
berérde det ovan namnda Google-malet®’ fragan huruvida ett kannetecken
som registreras som sokord, genom detta forfarande ”anvands i
naringsverksamhet”. Domstolen konstaterade kort att den annonsér som
véljer ett sokord som &r identiskt med nagon annans varumérke gor detta i
naringsverksamhet, eftersom detta gors i syfte att marknadsfora den
webbsida dar annonséren salufor sina egna varor.*® Frdgan var da huruvida

% Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 65-66. Detsamma
konstaterades dven i malen C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen och Alpinschule Edi
KobImiiller GmbH mot Giinther Guni och trekking.at Reisen GmbH, punkt 19, samt av C-
323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 31.

>! Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 63.

*2 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 65-66.

53 Jamfor exempelvis C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 40.

54 C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 40.

% Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfgringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 650.

% Svedjetun, Fredrik. Bloggarna rensas — Nya riktlinjer ska satta stopp for smygreklamen.
Dagens Media. Nr 7, 2012-04-11.

>’ Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

%8 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 51-52. Detsamma framgér av
C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 30.
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sOktjanstforetaget Google anvénde varumarket i naringsverksamhet. Att
Google utovar affarsverksamhet i syfte att ge ekonomisk vinst var det ingen
frdga om,>® daremot konstaterade domstolen att soktjanstforetaget inte sjalv
anvander varumarket, utan enbart gér det mojligt for kunderna att anvanda
kannetecknet. Darav krévs, for att anvandande skall ske i
naringsverksamhet, att tredje man anvander varumarket i sitt eget
reklammeddelande.®

Pa samma sétt uttryckte domstolen i det ovan namnda malet L’Oréal mot
eBay®! att tredje mans anvandning av ett kannetecken forutsétter att denne
anvander varumarket i sitt eget reklammeddelande.®* Frdgan var huruvida
ett kdnnetecken anvénds ndr detta finns i forsaljningserbjudanden som sker
pa en elektronisk marknadsplats. Domstolen konstaterade att
forsaljningskunderna anvander varumarket i sina forsaljningserbjudanden,
men att tredje man som tillhandahaller den elektroniska marknadsplatsen
enbart gor det mojligt for forséljningskunderna att anvanda varumarket,
varfor denne inte anvénder varumarket. FoOr att anvandning skall ske av
tredje man, krévs att denne anvander varumarket i sitt eget
reklammeddelande.®

2.1.1.3 Anvandning i egenskap av varumarke

Kravet att varumarket maste anvandas i egenskap av varumarke” framgar
inte av lagtexten, utan formulerades for forsta gangen i malet BMW mot
Deenik®, dar EU-domstolen angav att tillamplighetsomradet for artikel 5.1
och 5.2 "beror pa huruvida varumarket har anvénts for att visa att
produkterna eller tjansterna i fraga harror fran ett visst foretag, det vill
saga i egenskap av varuméarke”.®> Malet rorde ett fall dar Ronald Deenik
drev en bilverkstad som salde och utforde reparationer av begagnade bilar
av market BMW, vilket han aven gjorde reklam for. Det var inte fraga om
en s& kallad auktoriserad BMW-&terforséljare.®® BMW hévdade att Deenik
genom sin marknadsforing begatt varumarkesintrang. Huruvida Deenik
anvande BMW-maérket i den mening som avses i artikel 5.1 VMD, det vill
sdga i egenskap av varumarke, konstaterade domstolen att sa var fallet
eftersom:

”Annonsoren har anvant BMW-market for att forklara varifran de
produkter som ar foremal for de tillhandahallna tjansterna harror,
och saledes i syfte att sarskilja dessa produkter fran andra produkter
som hade kunnat vara foremal for samma tjanster.”®’

> Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 53.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 55-56 och 58.
61C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.

62 C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., punkterna 102.

63 C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., punkterna 102-103.

64 C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald
Karel Deenik. Hadanefter refererat som "C-63/97, BMW mot Deenik".

%5 C-63/97, BMW mot Deenik, punkt 38.

% C-63/97, BMW mot Deenik, punkterna 2 och 8.

%7 C-63/97, BMW mot Deenik, punkt 39.
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| mélet L'Oréal mot Bellure® framholl domstolen vidare att nar ett
varumarke anvands “enbart for att beskriva den erbjudna varans sarskilda
egenskaper” innebér detta inte anvandning i den mening som avses i artikel
5.1 VMD.%

2.1.1.4 Sammanfattning av anvandningsbegreppet

Av ovan refererad rattspraxis framgar det saledes att det ar ovidkommande
huruvida en aktor gor reklam for sina egna eller tredje mans varor och
tjanster — avgorande for fragan om ett varumarke anvands i lagens mening
ar huruvida aktéren anvander varumarket i sitt eget reklammeddelande eller
om denne enbart gor det mojligt for andra aktorer att géra reklam.”®

Det ar saledes tillatet att gora det mojligt for andra aktorer att gora reklam
pa sin egen webbsida eller marknadsplats, oavsett om den reklam som gors
pa sidan &r olovlig eller ej. Daremot "anvéander" den aktor som utfor
marknadsforingen pa webbsidan varumarket i den mening som lagen kréaver,
vilket medfor att denna aktor kan goras ansvarig for varumarkesintrang, om
ovriga rekvisit for detta ar uppfyllt. Skulle den aktor som star bakom
webbsidan eller marknadsplatsen daremot gora reklam for produkter eller
tjanster som andra aktorer séljer eller gor reklam for pa sidan, innebéar detta
"anvéndande" i lagens mening, varvid aktéren bakom marknadsplatsen kan
goras ansvarig for varumarkesintrang, om marknadsforingen i ovrigt
uppfyller rekvisiten for varumarkesintrang.

2.1.2 Skada pa varumarkets funktioner

Utdver att det maste konstateras att varumarket "anvéands" av tredje man,
kravs for att anvandandet skall kunna forbjudas i enlighet med artikel 5.1 (a)
VMD, att anvandandet skadar ndgon av varumarkets funktioner.”* Detta
géller oberoende om det ror funktionen att ange varornas eller tjansternas
ursprung, eller om det skadar nagon av varumarkets 6vriga funktioner.”
Rekvisitet "skada pa varumarkets funktioner” framgar pa intet satt av

68 C-487/07, L'Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier
& Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd. H&danefter
refererat som "C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.".

%9 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 61. Detsamma framgar av C-
2/00, Michael Hélterhoff mot Ulrich Freiesleben, punkternal6-17. Hadanefter refererat
som "C-2/00, Hélterhoff mot Freiesleben™.

" Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 55-56 och 58, samt C-
324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl., punkterna 102-103.

" C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 51, C-487/07, L'Oréal SA
m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 60, férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt
79, C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen och Alpinschule Edi Koblmiller GmbH
mot Glnther Guni och trekking.at Reisen GmbH, punkt 21, C-558/08, Portakabin mot
Primakabin, punkt 29, samt C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 34

72 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 65, forenade mélen C-236/08 till
C-238/08, Google, punkterna 77 och 79, C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt
38.
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lagtexten, utan &r ett krav som EU-domstolen har faststéllt i praxis.
Domstolen p&pekar bland annat i det sa kallade Interflora-malet® att:

"[D]et foljer av ordalydelsen i artikel 5.1 i direktiv 89/104 och av
tionde skalet hari [...] att den ensamratt som &r knuten till
varumérket ger varumaérkesinnehavaren ett 'absolut’ skydd mot
tredje mans anvéndning av kénnetecken som &r identiska med
varumarket for identiska varor eller tjanster. [...] Domstolen har
emellertid satt denna kvalificering i perspektiv och papekat att
oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv
89/104 &n ma vara, sa syftar det enbart till att ge
varumaérkesinnehavaren mojlighet att skydda sina specifika
intressen i egenskap av varumarkesinnehavare, det vill séga att
sékerstélla att varumérket kan fylla sina funktioner. UtGvandet av
den ensamréatt som ar knuten till varuméarket maste foljaktligen
reserveras for de fall da tredje mans anvandning av tecknet skadar
eller kan skada varumérkets funktioner."™

Vad géller vilka funktioner ett varumarke har, uttryckte domstolen i malet
L'Oréal mot Bellure™:

"Bland dessa funktioner ingar inte enbart varumarkets
grundlédggande funktion att garantera konsumenterna varans eller
tjdnstens ursprung, utan aven varumarkets évriga funktioner sasom
I synnerhet att garantera varornas eller tjansternas kvalitet.
Ytterligare funktioner &r kommunikations-, investerings- och
reklamfunktioner.”"

Vad dessa ytterligare funktioner innebér utvecklades inte i malet, daremot
har detta berdrts i senare réattsfall. Nedan granskas varumérkets funktioner
s&som dessa hittills fastlagts i praxis.”’

2.1.2.1 Skada pa kvalitets- och
ursprungsangivelsefunktionen

Som framgar av referatet ovan anger domstolen i malet L'Oréal mot
Bellure™ att kvalitetsfunktionen och ursprungsangivelsefunktionen &r tva
skilda funktioner. Av tidigare rattspraxis framgar det daremot att funktionen
att garantera varors och tjansters kvalitet ar en del av
ursprungsangivelsefunktionen:

73 C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

74 C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 36-37.

’> C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

76 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 58.

" For vidare diskussion om varumérkets funktioner, se Nordell, Per Jonas.
Varumarkesrattens skyddsobjekt — Om ordk&nnetecknets mening och referens. Stockholm:
Stiftelsen MercurlUS, 2004, samt Nordell, Per Jonas. Om varumérkets funktioner i ljuset av
EU-domstolens avgoranden i mal C-487/07 (L’Oréal) och de férenade malen C-236/08 —
C-238/08 (Google). Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2010: 264-275.

'8 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.
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"[E]nligt fast rattspraxis ar varumarkets grundlaggande funktion att
for konsumenten eller slutanvandaren av en vara eller tjanst som
tacks av varumarket garantera dess ursprung, sa att denne utan risk
for forvaxling kan sérskilja denna vara eller tjanst fran andra med
ett annat ursprung. For att varumarket skall kunna fylla denna
funktion [...] maste det utgora en garanti for att alla produkter som
béar det har framstallts under kontroll av ett enda foretag som
ansvarar for deras kvalitet.”

Vad géller skada pa ursprungsangivelsefunktionen vid registrering av en
konkurrents varumarke som sokord i Google AdWords anger EU-domstolen
i Google-malet™:

"Fragan huruvida denna funktion hos varumarket skadas [...] beror
framfor allt pa hur annonsen presenteras. Varumarkets
ursprungsangivelsefunktion skadas nar annonsen inte méjliggor
eller endast med svarighet mojliggor for en normalt informerad och
skaligen uppmérksam Internetanvandare att fa reda pa om de varor
och tjanster som avses i annonsen harror fran
varumarkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska band
till varumarkesinnehavaren eller, tvartom, fran tredje man.”®

”| en sadan situation, dar annonsen dessutom framtrader direkt efter
det att den berdrde Internetanvandaren har skrivit in varumérket
som sokord och visas vid ett tillfalle da varumarket, i egenskap av
sokord, ocksa visas pa skarmen, kan Internetanvandaren ta miste pa
de aktuella varornas och tjansternas ursprung. Under sadana
omsténdigheter kan tredje mans anvéndning av ett [...] kdnnetecken
[...] bekréfta uppfattningen att ett materiellt samband foreligger i
naringsverksamhet mellan dessa varor eller tjanster och
varumérkesinnehavaren.”®?

"Med hansyn till varumérkets grundlaggande funktion — som pa
omradet for elektronisk handel bland annat bestar i att géra det
mojligt for Internetanvandare som égnar igenom de annonser som
visas som svar pa en sokning pa ett visst varumarke att skilja
mellan varumarkesinnehavarens varor och tjanster och dem som
har ett annat ursprung — maste varumarkesinnehavaren ha réatt att
forhindra visning av annonser fran tredje man som
Internetanvéandarna felaktigt kan tro kommer fran namnda
innehavare.”®®

79 £-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd,
punkt 30. Detsamma framgar av mal C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-
Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation, punkt 28.

8 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

81 Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 83-84.

82 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 85.

8 Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 87.
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"Nar en tredje mans annons antyder att det féreligger ett
ekonomiskt band mellan denna tredje man och
varumarkesinnehavaren, ska det anses foreligga skada pa
ursprungsangivelsefunktionen."%*

"Skada pa namnda funktion hos varumarket ska dven anses
foreligga ndr annonsen visserligen inte antyder att det foreligger
nagot ekonomiskt band men ar sa vag i fraga om ursprunget for de
aktuella varorna och tjansterna att en normalt informerad och
skaligen uppmarksam Internetanvandare inte utifran reklamlanken
och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om
annonsoren utgor tredje man i forhallande till
varumaérkesinnehavaren eller om han tvartom har ett ekonomiskt
band till varumarkesinnehavaren.”®

Enligt Magelvang-Hansen m.fl. innebér detta sista citat att ett stérre krav
stalls pa annonsdren genom att det maste goras klart att det inte foreligger
nagon affarsmassig lank till varumarkesinnehavaren. Detta innebar dven att
ett nytt oklarhetskriterium introduceras: Oklarhet i forhallande till varornas
eller tjansternas ursprung. Detta oklarhetskriterium innebdr, enligt
forfattarna, en utvidgning av ensamrétten i enlighet med artikel 5.1 VMD.®

| mélet Interflora mot Marks & Spencer®’ tillade domstolen, utdver det som
faststallts i Google-malet® ovan, att for att skada pa
ursprungsangivelsefunktionen skall konstateras, skall det fastslas att den
aktuella annonsen inte gor det mgjligt att veta om tredje man har
ekonomiska band till varumérkesinnehavaren. Omsattningskretsen &r
”normalt informerade och skaligen uppmarksamma internetanvandare”.
Enligt domstolen racker darmed inte det faktum att nagra internetanvandare
kan ha haft svarigheter att uppfatta huruvida ett ekonomiskt band foreligger
mellan aktorerna for att skada pa ursprungsangivelsefunktionen skall
fastslas.®

Som framgar av citaten ovan anger EU-domstolen att
ursprungsangivelsefunktionen skadas om ett ekonomiskt samband kan
uppfattas mellan tredje man och varumaérkesinnehavaren. Enligt Mggelvang-
Hansen med flera innebar domstolens resonemang angaende skada pa
ursprungsfunktionen i praktiken ett forvéaxlingskriterium som inte framgar
av lagtexten i artikel 5.1 (a). Forfattarna menar darfor att det &r tveksamt om
artikel 5.1 (a) och 5.1 (b) i praktiken innebar ndgon skillnad. * Aven

8 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 89.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 90.

8 Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfgringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 665.

87.C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

89 C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 49-50.

% Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfgringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663 och Riis, Thomas. Sggeordshaseret
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Cornthwaite och Morcom kommer till slutsatsen att EU-domstolens
resonemang innebér att ett forvaxlingskriterium tillfors artikel 5.1 (a), vilket
inte framgar av lagtexten. °*

2.1.2.2 Skada pa reklamfunktionen

EU-domstolen anger i Google-méalet™ att en varumarkesinnehavare har ratt
att forhindra tredje mans anvandande av ett varumarke, nar anvandningen
skadar varumarkesinnehavarens anvandning av kénnetecknet i
reklamkampanjer eller i forsaljningsstrategier.”® Vad galler tredje mans
registrering av ett varumaérke i Google AdWords anger domstolen att
varumarkesinnehavaren i detta fall behdver betala ett hogre pris per klick for
att hamna hogre upp i sokresultaten. * Domstolen konstaterar dock att:

"[A]ven om varumarkesinnehavaren ar beredd att betala ett hogre
pris per klick an det pris som erbjuds av tredje man, som ocksa valt
namnda varumarke som sokord, kan han inte vara saker pa att hans
annons visas fore tredje mans annonser, eftersom andra faktorer
ocksé beaktas nar visningsordningen for annonser faststalls."*®

Dessutom:

"[K]Jommer varumarkesinnehavarens webbplats och annons att
visas i listan dver naturliga sokresultat och i regel pa nagon av de
forsta raderna i denna lista. Denna visning, som ar kostnadsfri,
medfor att varumarkesinnehavarens varor och tjanster garanterat
visas for Internetanvandaren, oberoende av om innehavaren dven
har lyckats fa en annons under rubriken ”Sponsrade lankar” visad
pa ndgon av de Gversta raderna.”*

Dérmed skadas inte reklamfunktionen nér tredje man registrerar ett
varumérke i soktjansten Google AdWords.?’

2.1.2.3 Skada painvesteringsfunktionen

Skada pa investeringsfunktionen har hittills enbart berorts i det tidigare
namnda rattsfallet Interflora mot Marks & Spencer®. Domstolen beskriver

reklamering og EU-Domstolens afggrelse i de forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google
AdWords). Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2010, s. 252f.

% ge Cornthwaite, Jonathan. Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of
the European Union in Interflora v Marks & Spencer. European Intellectual Property
Review 34(2), 2012, s. 129 och Morcom, Christopher. Trade marks and the Internet: where
are now? European Intellectual Property Review 34(1), 2012, s 52-53.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 92.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 94.

% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 94.

% Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 97.

% Férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 97 och C-323/09, Interflora mot
Marks & Spencer, punkt 66.
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denna funktion som att kannetecknet anvands i syfte att uppratthalla ett gott
rykte som attraherar konsumenter och gor dem lojala med varuméarket.
Domstolen konstaterar att denna funktion kan 6verlappa reklamfunktionen,
men att de bada funktionerna skiljer sig pa det sattet att ett gott rykte kan
uppratthallas med hjalp av andra kommersiella tekniker &n reklam.*

Investeringsfunktionen skadas harmed nér tredje mans anvéandning av ett
k&nnetecken stor varumarkesinnehavarens anvandning av sitt varumarke i
syfte att skapa eller uppratthalla ett gott rykte som attraherar konsumenter
och gor dem lojala med market.*®

Déremot kan det enligt domstolen inte godtas att:

”[E]n varumarkesinnehavare far motsatta sig att en konkurrent,
under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt for
varumérkets ursprungsangivelsefunktion, anvéander ett kdnnetecken
som ar identiskt med varumarket [...] om anvéndningen endast
medfor att varumarkesinnehavaren tvingas att anpassa sina
anstrangningar for att forvarva eller behalla ett gott rykte [...]. Pa
samma satt kan inte det faktum att ndmnda anvéandning leder till att
vissa konsumenter vander sig fran de varor eller tjanster som &r
forsedda med varumarket med framgang goras gallande av
varumarkesinnehavaren.”**

2.2 Artikel 5.2 VMD

For innehavare av kanda varumérken finns det ytterligare en vég att ga for
att forhindra tredje mans anvandning av varumarket, ndmligen genom att
pavisa sa kallad renommésnyltning med hjalp av artikel 5.2 VMD. %

Av artiklarnas ordalydelse framgar enbart att dessa ar tillampliga nar tredje
man anvander ett varumarke i forhallande till varor eller tjanster av annat
slag an dem for vilka varumarket registrerats. Av praxis framgar att detta
galler aven vid fall nar dubbel identitet foreligger.'® Enligt ordalydelsen i
artikel 5.2 VMD framgar dven, precis som for artikel 5.1 (a), att det inte
finns nagot forvaxlingskriterium, *** det vill sdga ensamrétten till
varumarket galler oavsett om det foreligger risk for forvaxling. Som framgar

% €-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

% €-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 60-61.

100 .323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 62-63.

101 .323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 64.

102 Motsvarande artikel 9.1 (c) VMF.

103 C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 68, forenade malen C-236/08 till C-
238/08, Google, punkt 48, C-292/00, Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid
Ltd, punkterna 24-30, C-102/07, Adidas AG och Adidas Benelux BV mot Marca Mode CV,
C & A Nederland CV, H & M Hennes & Mauritz Netherlands BV och Vendex KBB
Nederland BV, punkt 37.

104 jamfér Levin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts
Juridik AB, 2011, s. 469.
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nedan uppstaller EU-domstolen i rattsfallet Interflora mot Marks &
Spencer'®™ daremot krav pa att for att det skall vara fraga om
renommeésnyltning, skall en lank uppfattas mellan varumarkesinnehavaren
och tredje man, vilket i praktiken innebadr ett forvaxlingskriterium. Levin
uttalar dock att denna lank inte &r identisk med forvéaxlingskriteriet i artikel
5.1 (b) VMD. %

EU-domstolen har i praxis faststallt kriterier for vad som &r att anse som
renommeésnyltning. Ett par av domarna ar till synes oférenliga, varfor
rattslaget ar nagot ovisst.’®” Nedan féljer en narmare granskning av de tva
domar som tycks vara motstridiga: L’Oréal mot Bellure'® samt Interflora
mot Marks & Spencer®.

2.2.1 Renommeésnyltning enligt L’Oréal Bellure-
malet

Rattsfallet L’Oréal mot Bellure'™ rorde fall d& parfymer ur L’Oréals
sortiment imiterades och salufordes. Aven forpackningarna, vilka var av
L’Oreéal registrerade figurmérken, imiterades. Det var dock utrett att
likheterna mellan imitationerna och originalartiklarna inte var sa stora att
allménheten vilseleddes. Forséljarna 6verlamnade till sina aterforséljare
jamforelselistor vilka angav det ordmérke som parfymen var en imitation
utav, ordmarken som var registrerade varuméarken av L’Oréal.'**

En av fragorna som stalldes till EU-domstolen gallde huruvida en tredje
man som anvander ett kdnnetecken kan anses dra otillbérlig fordel av detta
enligt artikel 5.2 VMD, om det ger tredje man en fordel vid saluféringen av
dennes varor, men utan att det medfér skada for varumérket eller risk for
forvaxling for allmanheten.™? Domstolen angav bland annat féljande:

”Uttrycket ’drar otillborlig fordel av ... varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé’, aven kallat snyltning eller
"free-riding’, faster inte vikten vid det forfang varumarket utsatts
for, utan vid den fordel det inneburit for tredje man som anvant ett
identiskt eller liknande kannetecken. Uttrycket omfattar bland
annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kanda

105 ¢.323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

106) evin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB,
2011, s. 470. For vidare diskussion om sambandet mellan artikel 5.1 (a), 5.1 (b) och 5.2, se
Horton, Audrey. The implications of L'Oreal v Bellure - a retrospective and a looking
forward: the essential functions of a trade mark and when is an advantage unfair? European
Intellectual Property Review, 33(9), 2011, 550-558.

197 5e nedan under rubrik 2.3 "Analys av artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD" for en analys av
denna motstridighet.

198 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

109 ©-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

119 c_487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

111.¢_487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkterna 15-21.

112.c-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkterna 30 och 32.
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varumarkets kolvatten, pa grund av att bilden av varumarket eller
de egenskaper som detta formedlar dverforts pa de varor som
omfattas av det identiska eller liknande kannetecknet.”***

”FoOr att avgdra om anvandningen av kannetecknet drar otillborlig
fordel av varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé, sa ska
man gora en helhetsbedémning mot bakgrund av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer aterfinns bland
annat hur kant varumarket ar och hur stor sarskiljningsformaga det
har, graden av likhet mellan de motstaende varumarkena samt de
aktuella varornas och tjansternas natur och grad av likhet. Savitt
avser i hur hog grad varumérket ar kant respektive hur stor
sarskiljningsformaga det har, har domstolen redan slagit fast att ju
hogre sarskiljningsformaga varumérket har och ju kandare det ér,
desto lattare ar det att anse att intrang foreligger. Av rattspraxis
foljer &ven att ju snabbare och tydligare kdnnetecknet for tankarna
till varumaérket, desto stdrre ar risken att den aktuella eller framtida
anvandningen av k&nnetecknet drar otillborlig fordel av eller &r till
forfang for varumarkets sarskiljningsforméga eller renommé.”**

"[F]or att en otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsformaga
och renommeé ska anses foreligga enligt denna bestammelse, varken
kravs att det foreligger risk for forvéaxling eller risk for forfang for
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé eller, mera
allmént, for varumérkesinnehavaren. Den fordel som blir resultatet
av att tredje man anvander ett kdnnetecken som liknar ett kant
varumarke ska anses som en otillborlig fordel av ndmnda
sarskiljningsformaga eller renommé, nér tredje man genom denna
anvandning forsoker placera sig i det kdnda varumarkets kolvatten
for att dra fordel av dess attraktionsférmaga, anseende och prestige
samt, utan att betala nagon ekonomisk erséattning, utnyttja den
kommersiella anstrangning som varumarkesinnehavaren gjort for
att skapa och befasta bilden av varumarket.”**®

2.2.2 Renommeésnyltning enligt Interflora-malet

Rattsfallet Interflora mot Marks & Spencer™® rérde, liksom det sa kallade
Google-malet'!’| ett fall d& ett varumarke registrerats som sokord i Google
AdWords av konkurrenter till varumérkesinnehavaren. Annonser och lankar
till webbplatser fran konkurrenten visades i faltet ”Sponsrade lankar” nar
internetanvandare sokte pa det registrerade kannetecknet. Detta skedde utan
att annonserna innehdll nagra kannetecken som var identiska med

113 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 41.
114 ©-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 44.
115.¢.487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 50.
116 ¢.323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

17 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.
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varumarket.'*® En av frdgorna i mélet géllde huruvida innehavaren till ett
kant varumarke kan forhindra agerandet med hjalp av artikel 5.2 VMD.**

Domstolen hanvisade inledningsvis till L*Oréal mot Bellure'?° och
konstaterade att:

"Uttrycket 'drar otillborlig fordel av ... varumérkets
sarskiljningsformaga eller renommé', dven kallat snyltning, faster
inte vikten vid det forfang varumarket utsatts for, utan vid den
fordel det inneburit for tredje man som anvént ett identiskt eller
liknande kannetecken."'?!

Hérefter konstaterades att:

"Det r [...] obestridligt att nar en konkurrent till

innehavaren av ett ként varumarke véljer detta varumarke som
sokord i en soktjanst pa Internet, sa ar syftet med anvandningen att
fordel ska dras av varumarkets sarskiljningsférmaga och renommé.
Detta val kan namligen ge upphov till en situation dar de
konsumenter (troligen manga) som gor en sékning pa Internet efter
varor eller tjanster med det kdnda varumaérket med hjalp av detta
s6kord kommer att fa se konkurrentens annons pa skarmen.”*%

Domstolen hanvisade sedermera aterigen till domen i L’Oréal mot
Bellure'® och angav att:

"Det foljer av [de] omstandigheter som ar k&nnetecknande for valet
av kannetecken som motsvarar ndgon annans kanda varumarke som
sokord pa Internet att ett sadant val, nar det inte foreligger nagon
’skélig anledning’ i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv
89/104 och artikel 9.1 c i férordning nr 40/94, kan analyseras som
en anvandning dar annonsoren placerar sig i ett k&nt varumérkes
kolvatten for att dra fordel av dess attraktionsformaga, anseende
och prestige samt, utan att betala nagon som helst ekonomisk
ersattning eller gora ndgra egna anstrangningar i detta avseende,
utnyttja den kommersiella anstrangning som
varumaérkesinnehavaren gjort for att skapa och befasta bilden av
varumaérket. Néar detta sker ska den fordel som tredje man drar
anses otillbérlig.”*%*

Betraffande vad som &r att anse som ’skalig anledning” faststéllde
domstolen:

118 ©-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 18-19.
119.£-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 67.
120.C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

121 ©-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 74.
122.¢-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 86.
123.C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

124 ¢-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 89.
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”Né&r en annons som visas pa Internet utifran ett sokord som
motsvarar ett kant varumarke [...] foreslar — utan att nagon
imitation av varumaérkesinnehavarens varor eller tjanster erbjuds,
utan att nagon urvattning eller nedsvértning orsakas och utan att
varumarkets funktioner skadas — ett alternativ till de varor eller
tjanster som innehavaren av det kanda varumarket erbjuder, sa ska
en sadan anvandning i princip anses inga i en sund och lojal
konkurrens inom den aktuella varu- och tjanstesektorn och saledes
aga rum av ’skalig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2
i direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ i forordning nr 40/94.”*% (Min
kursivering.)

Fragan ar vad det innebér att "foresla ett alternativ" till de varor och tjanster
som varumarkesinnehavaren erbjuder. | Google-malet*?® anger domstolen:

"Aven nar annonsoren inte har for avsikt att [...] presentera sina
varor och tjanster for Internetanvandarna sasom ett alternativ till
varumaérkesinnehavarens varor och tjanster, utan i stallet vill
vilseleda Internetanvandare med avseende pa varornas och
tjansternas ursprung genom att fa dem att tro att de harror fran
varumaérkesinnehavaren eller ett foretag med ekonomiska band till
varumarkesinnehavaren."*?” (Min kursivering.)

"En Internetanvandare kan saledes, nar det [...] visas reklamlankar
till webbplatser som erbjuder varor och tjanster som tillhor
varumarkesinnehavarens konkurrenter, om han inte [...] forvaxlar
dem med varumarkesinnehavarens lankar, se dessa reklamlénkar
som forslag pa alternativ till de varor och tjanster som
varumarkesinnehavaren salufor."*?® (Min kursivering.)

2.3 Analys av artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD

Av praxis ovan framgar att EU-domstolen vill framja att olika alternativ kan
presenteras for konsumenterna.*?® En varumarkesinnehavare skall inte
kunna hindra en tredje man fran att anvanda ett kannetecken som tillhor en
varumarkesinnehavare om detta leder till att olika alternativ presenteras for
konsumenterna, oavsett om detta innebar att varumarkesinnehavaren maste
betala mer for sin marknadsféring.**°

125 £-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 91.

126 Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

127 Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 72.

128 Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 68.

129 jamfér Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 68 och C-323/09,
Interflora mot Marks & Spencer, punkt 91.

130 jamfor C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 64.
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Vad géller reklam- och investeringsfunktionerna menar EU-domstolen att
det faktum att en varumaérkesinnehavare behover betala hogre pris per klick
inte skadar reklamfunktionen, eftersom det inte enbart ar priset per klick
som paverkar visningsordningen for annonser. Ut6ver priset paverkar dven
tidigare antal klick pd annonsen och annonsens kvalitet.*! Google &r ett
kommersiellt foretag som &r ute efter att tjdna pengar, varfor det kan
férmodas att det pris en annonsor betalar fér en annons ar det som har storst
betydelse for annonsens placering. Det innebér i sin tur att ju mer pengar ett
foretag har, desto béattre annonsplaceringar kan de kopa sig.

Pa samma satt menar EU-domstolen att det faktum att en
varumarkesinnehavare behdver anpassa sina anstrangningar for att bibehalla
ett gott rykte, inte skadar investeringsfunktionen. *3* Artikeln som
behandlades inledningsvis i denna uppsats, visade att HTC spenderade drygt
87 miljoner kronor pa reklam ar 2011, medan Apple spenderade 4,5
miljoner kronor under samma period. Anda var det iPhone-reklamen som
svenskarna minns. 1 Detta visar att “investeringsfunktionen" ar en funktion
vard mangmiljonbelopp, och att foretag som har ett gott rykte och finns nara
i konsumenternas medvetande kan spara manga miljoner kronor i
reklamutgifter. Skulle varumérkets rykte skadas kan man utga ifran att det
kostar manga miljoner kronor att &terstalla ryktet. Aven hiar kan man utga
ifran att stora foretag med mycket pengar klarar dessa "anpassningar" battre
an mindre foretag.

Fragan ar da om detta innebér att alternativen for konsumenterna ékar nar
foretag med mycket pengar gynnas? Vad innebdr det att mindre foretag inte
har rad att betala mer &n de storre foretagen for att hamna hogre upp i listan
over sokresultat? Vad innebar det att mindre foretag inte har rad att betala
for de "anpassningar” som kravs nar andra aktorer anvander varumarket?
Innebdr det att alternativen for konsumenterna dkar, eller innebar det, tvért
om, att storre foretag tillforskaffar sig de basta och de mesta
reklamplatserna, sa att de mindre alternativen slas ut? Om stora
multinationella konglomerat kdper upp de basta reklamplatserna i
exempelvis Google AdWords, innebéar det att konsumenterna far se fler
alternativ? Troligen inte. Darmed motverkar EU-domstolen sitt eget syfte
genom att gora denna bedémning. Visst finns det dven sa kallade "naturliga”
sOkresultat, men dessa har varumarkesinnehavarna inte lika stor kontroll
over. | naturliga sokresultat kan bloggar och andra hemsidor, vilka
smutskastar ett varumarke och dess produkter, hamna hdgt upp i
resultatlistorna. Vill varumarkesinnehavaren ha kontroll éver sokresultaten
maste detta ske genom de "sponsrade lankarna".

Angéende skada pé ursprungsfunktionen uppstalldes i Google-malet*** ett
"otydlighetskriterium”, vilket enligt Mggelvang-Hansen m.fl. innebdr att

131 jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 94 och 97.

132 jamfor C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 64.

133 Byttner, Karl-Johan. HTC storsatsar — iPhone-reklam &r det svenskarna minns. Resumé.
2012-04-11.

134 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.
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storre krav stalls pa annonsoren i fraga om att gora det klart att det inte
foreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och
varumarkesinnehavaren. *° I Interflora-malet™*® tycks EU-domstolen
aterkalla detta otydlighetskriterium genom att ange att det for
genomsnittskonsumenten inte skall vara méjligt att veta huruvida ett
ekonomiskt samband foreligger eller ej, for att det skall vara fraga om
varumarkesintrang. > Darmed forefaller bedémningen istallet utgd ifran att
annonsoren skall antyda att en ekonomisk lank foreligger gentemot
varumarkesinnehavaren. Fragan blir da vad det innebdr att antyda att det
foreligger en ekonomisk lank, ndgot som inte preciserats av EU-domstolen.

Vad galler renommésnyltning framgar det ovan att domstolen i Interflora-
malet™® hanvisar till domen i L’Oréal mot Bellure**® och pépekar att
forfang for varumarket inte kravs for att det skall vara fraga om
renommésnyltning. **° Harefter gér domstolen en kovandning och anger att
om varumarkets funktioner inte skadas sa dger anvandandet rum av "skalig
anledning"”, varvid det ar tillatligt. ** Hur domstolen far ihop denna
ekvation &r svart att forsta. Kravs forfang for varumarket eller inte, for att
det skall vara fraga om renommeésnyltning? Kanske ar det sa att domstolen
vill gora skillnad mellan fall som ber6r sokord i Google AdWords, och
annan typ av varumarkesanvandning, sdsom i L’Oréal mot Bellure™*. Eller
kanske vill domstolen &ndra gallande ratt till att forfang for varumarket
framover skall kravas for att det skall vara fraga om renommeésnyltning.
Men om sa ar fallet — borde inte domstolen ange detta, istéllet for att forsoka
pavisa att de tva utlatandena ar forenliga? Helt klart ar att de ar motstridiga
— hur skall berdrda aktorer veta vad som galler?

Domstolen angav vidare att sa lange en konkurrents varumarkesanvandande
innebér att alternativ visas for internetanvandaren, sa ar det inte fraga om
renommésnyltning. *** Vad det innebér att visa ett alternativ angav inte
domstolen i mélet, daremot kan man ur Google-domen™** utl4sa att
domstolen verkar anse att sa lange tredje man inte vilseleder med avseende
pa ursprung, det vill sdga sa lange ursprungsangivelsefunktionen inte
skadas, s ar det fraga om ett alternativ. **° Darvid ar det aterigen en fraga
om att forfang for varumarket kravs.

Vad géller fragan om risk for forvéaxling och huruvida det uppstalls ett
forvaxlingskriterium i artikel 5.1 (a) och 5.2 VMD, vilket inte framgar av

135 Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfaringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 665.

136°¢-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

137.£-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 49-50.

138 ©-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

139 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

140.£-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 89.

141 £-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 91.
142.C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

143 ¢-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 91.

1% Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

145 Jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 72.

30



lagtexten, forefaller det finnas viss oenighet i doktrin. Mggelvang-Hansen,
Riis, med flera anger att det i artikel 5.1 (a) i praktiken uppstéllts ett
forvaxlingskriterium identiskt med det i artikel 5.1 (b), **® medan Levin
anger att sé inte ar fallet med avseende pé artikel 5.2. **" Vad EU-domstolen
uttryckt i forhallande till artikel 5.1 (a) saval som till artikel 5.2, r att skada
pa varumarkets funktion skall foreligga for att det skall vara fraga om
varumarkesintrang.*® Harvid &r ursprungsangivelsefunktionen en funktion
som kan skadas, men som framgar av praxis ovan kan det lika garna vara
ndgon av varumarkets andra funktioner som skadas.'*° Skillnaden mellan
artikel 5.1 (b) & ena sidan, och artikel 5.1 (a) och 5.2 & andra sidan, &r
darmed att artikel 5.1 (b) kraver risk for forvaxling, medan artikel 5.1 (a)
och 5.2 daremot, kraver risk for forvaxling eller risk for skada pa nagon av
varumarkets évriga funktioner. Det kan saledes vara fraga om
varumarkesintrang enligt artikel 5.1 (a) och 5.2 utan att risk for férvaxling
foreligger, medan det de facto maste vara risk for forvéaxling for att det skall
vara varumarkesintrang enligt artikel 5.1 (b). Huruvida denna risk for
forvéaxling &r identisk i de olika bestammelserna anser Levin, som tidigare
namnts, att sé inte ar fallet, **° medan Mggelvang-Hansen med flera anser
att det i praktiken innebar ett identiskt krav. **

2.4 Artikel 6 VMD

Enligt artikel 6.1 (b) VMD ger ensamratten till ett varumarke inte
varumarkesinnehavaren ratt att foérhindra att tredje man i naringsverksamhet
anvander “uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda andamal, varde, geografiska ursprung, tidpunkten for
framstallandet eller andra egenskaper”. Detsamma galler, enligt artikel 6.1
(c) VMD, anvandande av varumarket ”om det ar nodvandigt for att ange en
varas eller tjansts avsedda andamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel”.
Bada bestammelserna galler under forutsattning att "tredje man handlar i
enlighet med god affarssed”.

146 Jamfor Magelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan.
Markedsfgringsretten. 2 uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663 och Riis,
Thomas. Sggeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgarelse i de forenede sager C-
236/08-C-238/08 (Google AdWords). Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2010, s. 252f.

147 jamfér Levin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts
Juridik AB, 2011, s. 470.

148 Jamfor C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 36-37 och 91, samt C-
487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 58.

149 Jamfor C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 36-37 och C-487/07,
L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 58.

150 jamfor Levin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts
Juridik AB, 2011, s. 470.

131 Jamfor Magelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan.
Markedsfgringsretten. 2 uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663 och Riis,
Thomas. Sggeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afggarelse i de forenede sager C-
236/08-C-238/08 (Google AdWords). Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2010, s. 252f.

1% Artikel 6.1 VMD.
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Malet Portakabin mot Primakabin®® ror ett fall dar Primakabin salde och
hyrde ut nya och begagnade flyttbara byggnader. Primakabin salde och
uthyrde dels egentillverkade moduler, dels begagnade moduler av andra
maérken, daribland moduler av mérket Portakabin. Primakabin &r inte del av
Portakabinkoncernen.™* Primakabin registrerade i soktjansten Google
AdWords "Portakabin™ som sokord, varvid en annons och en lank till
Primakabins webbsida visades under rubriken ”Sponsrade lankar” nar
internetanvandare sokte pa Portakabin. Annonsen hade ursprungligen
rubriken ”nya och begagnade moduler”, vilket sedermera &ndrades till
"begagnade portakabin-moduler”.**® Portakabin vackte talan och yrkade att
Primakabin skulle upphéra att anvanda varumarket Portakabin.'*® Fragorna
till EU-domstolen rdrde bland annat huruvida artiklarna 6 VMD ar
tillampliga i fall med sokord registrerade i Google AdWords.

Avseende artikel 6 VMD stalldes fragan huruvida annonsoren, dvs. i detta
fall Primakabin, med st6éd av undantagen i artikel 6.1 (b) och (c), kan
anvanda Portakabin som s6kord i Google AdWords.™’ Betraffande artikel
6.1 (b) konstaterade domstolen kort att tredje mans anvandande av ett
varumarke som sokord i en soktjanst pa internet:

"[1] regel, inte [har] till syfte att tillhandahalla en uppgift om nagon
egenskap hos de varor eller tjanster som utbjuds av den tredje man
som anvander kannetecknet. En sadan anvandning omfattas
foljaktligen inte av artikel 6.1 b i direktiv 89/104. Under vissa
omstandigheter gar det emellertid att komma fram till
motsatsen.”

Angaende artikel 6.1 (c) ar praxis att varornas avsedda andamal som
reservdel eller tillbehdr endast anges som exempel, varvid artikel 6.1 (c) kan
tillampas aven vid andra situationer.™ Daremot skall tillamplighetsomradet
for artikel 6.1 (c) begransas till situationer som svarar mot syftet med
bestammelsen.'®® Detta syfte &r enligt domstolen:

”[A]tt mojliggora for dem som levererar varor och tjanster som
utgoér komplement till varumarkesinnehavarens varor och tjanster,
att anvénda den senares varumarke for att upplysa allménheten om
att det foreligger ett anvandningsmassigt samband mellan deras
varor och tjanster och varumarkesinnehavarens varor och
tjanster.”*®* (Min kursivering.)

153 C-558/08, Portakabin mot Primakabin.

154 £-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkterna 13-14.

155 €£-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkterna 9, 16-17.

156 £-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 18.

157 €-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 56.

158 £-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkterna 60-61.

159 £-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 63. Detsamma framgar av C-228/03, The
Gillette Company och Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy, punkt 32.
Hadanefter refererat som "C-228/03, Gillette mot LA-Laboratories".

180 ¢.558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 64.

161 ¢.558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 64.
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Skulle tredje man daremot i sin reklam ge ett intryck av att dessa produkter
harstammar fran varumarkesinnehavaren eller att tredje man fatt tillatelse av
varumarkesinnehavaren att anvanda k&nnetecknet i sin reklam, strider detta
mot artikel 6.1 (c).*®?

Avseende kravet pa nodvandighet uttryckte domstolen i Gillette mot LA-
Laboratories™® att:

"Tredje mans anvandning av en annans varumarke ar nddvandig for
att ange det avsedda d&ndamalet med en vara som tredje man salufor
om en sadan anvandning i praktiken utgor det enda séttet att ge
allménheten begripliga och fullstandiga upplysningar om det
avsedda andamalet for att bibehalla systemet med sund konkurrens
pa marknaden for denna vara."'®*

Vidare angav domstolen i mélet Portakabin mot Primakabin®®® att vid fall
nar artikel 6.1 (b) eller (c) ar tillampliga, skall kravet pa att anvandningen
sker i enlighet med god affarssed vara uppfyllt.**®

2.4.1 "God affarssed" enligt artikel 6 VMD

Fragan om vad "god affarssed" innebar har berorts i en rad rattsfall, bade
vad géller "aldre"” och "nyare" former av marknadsféring.

| malet Gillette mot LA-Laboratories®’ faststillde EU-domstolen att:

"[V]illkoret att varumérket skall anvandas i enlighet med god
affarssed, i den mening som avses i artikel 6.1 c [...], I huvudsak
innebar en lojalitetsplikt gentemot varumérkesinnehavarens
berattigade intressen. Varumarket anvands inte i enlighet med god
affarssed bland annat om

- det anvands pa ett sadant satt att det kan ge intryck av att det
foreligger ett affarsmassigt samband mellan tredje man och
varumérkesinnehavaren,

- anvandningen paverkar varumarkets varde genom att man drar
otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsformaga eller
renomme,

- man darigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsattande om
detta varumarke, eller

162 Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfaringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 382.

163 £-228/03, Gillette mot LA-Laboratories.

164 £-228/03, Gillette mot LA-Laboratories, punkt 39.

165 C-558/08, Portakabin mot Primakabin.

166 ¢.558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 66.

167.C-228/03, Gillette mot LA-Laboratories.
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- om tredje man framstaller sin vara som en imitation eller
erséttning for den vara som bar annans varumarke."*®

| mélet BMW mot Deenik'®® angav domstolen:

"Villkoret att varumarket skall anvandas i enlighet med god
affarssed innebér i huvudsak en lojalitetsplikt gentemot
varumaérkesinnehavarens beréttigade intressen och dverensstammer
med dem som aterforsaljaren ar underkastad da han anvéander
nagon annans varumarke for att annonsera om aterforsaljning av
varor som bar detta varumarke.”*"

Betraffande bedémningen av “god affarssed” i fall som ber6r registrering av
en konkurrents varumarke som sokord i Google AdWords, angav domstolen

i malet Portakabin mot Primakabin®’*:

"Fragan huruvida kravet pa god affarssed har iakttagits ska
bedomas bland annat med beaktande av i vilken man som tredje
mans anvandning har gett omsattningskretsen, eller atminstone en
vasentlig del av denna, anledning att tro att det foreligger ett
samband mellan tredje mans varor eller tjanster och dem som
erbjuds av varumarkesinnehavaren eller nagon som har dennes
tillstand att anvanda varumarket, och i vilken man tredje man borde
ha varit medveten om detta.”!"

Vidare angav domstolen att kravet pa handlande i enlighet med god
affarssed inte ar uppfyllt nar tredje man anvant ett varumarke pa ett sadant
satt att:

”[D]en inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggor for en
normalt informerad och skaligen uppmaérksam Internetanvandare
att fa reda pa om de varor och tjanster som avses i annonsen harrér
fran varumarkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska
band till varumarkesinnehavaren eller, tvartom, fran tredje man.”*"

Darmed skall artikel 6 VMD tolkas sa att:

”[N]né&r en annonsors anvandning av kénnetecken som &r identiska
med eller liknar varuméarken sasom sokord i en soktjanst pa Internet
kan forhindras med tillampning av artikel 5 i ndmnda direktiv, kan
annonsoren i fraga i regel inte gora gallande undantaget i artikel 6.1
i syfte att undga ett sddant forbud.”*"*

168 £-228/03, Gillette mot LA-Laboratories, punkt 49.

199 C-63/97, BMW mot Deenik.

170 c-63/97, BMW mot Deenik, punkt 61.

171 ©-558/08, Portakabin mot Primakabin.

172 .558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 67.

173 £-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkterna 68-69.
174 C-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 72.
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2.4.2 Analys av artikel 6 VMD

| mélet L'Oréal mot Bellure'” framhéll EU-domstolen att nar ett varumarke
anvands “enbart for att beskriva den erbjudna varans sarskilda egenskaper”
innebér detta inte anvandning i den mening som avses i artikel 5.1 VMD.*"
Déarmed kan man fraga sig vad artikel 6.1 (b) VMD tillfor. Eftersom ett
varumarkesanvandande som enbart beskriver en varas egenskaper inte faller
in under anvandningsbegreppet i artikel 5 VMD, ingar detta inte i en
varumarkesinnehavares ensamrétt. Artikel 6.1 (b) tycks darmed Overflodig.
Visserligen framgar inte kravet pa att ett varumarke anvands i egenskap av
varumarke i lagtexten, utan har utvecklats i praxis. Artikel 6.1 (b) kan
darmed fylla en fortydligande funktion.

En intressantare fraga ar vad "god affarssed" innebar. Av de upprakningar
som gors i Gillette-malet*’” och vad som framgar av Portakabin-fallet'’®, s&
innebar sadant som strider mot artikel 5 VMD inte god afféarssed enligt
artikel 6. *"° Fragan blir terigen vad artikel 6 tillfér. Domstolen talar dven
om en lojalitetsplikt gentemot varumarkesinnehavaren. ** Kanske kan detta
innebara nagot utdver det som inte redan ar otillatet enligt artikel 5 VMD.
Fragan ar dven vad det innebér for artikel 6 VMD, om
varumarkesanvandandet skulle strida mot direktivet om jamforande reklam.
Uppfylls kravet pa god affarssed i artikel 6 VMD, om reklamen ar
otillborlig enligt direktivet om jamforande reklam? Denna fraga analyseras
narmare under rubrik 3.4.2 "Vad innebar det nar bade direktivet om
jamforande reklam och varumérkesdirektivet ar tillampliga?"

17 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

176 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 61. Detsamma framgar av C-
2/00, Holterhoff mot Freiesleben, punkterna 16-17.

77, C-228/03, Gillette mot LA-Laboratories.

178 ©-558/08, Portakabin mot Primakabin.

179 jamfér C-228/03, Gillette mot LA-Laboratories, punkt 49 och C-558/08, Portakabin
mot Primakabin, punkt 72.

180 jamfér C-63/97, BMW mot Deenik, punkt 61.
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3 Forhallandet mellan
jamforande reklam och
varumarkesintrang

Direktivet om jamforande reklam infordes for att harmonisera reglerna sa att
villkoren for jamforande reklam &r desamma i alla medlemsstater.
Jamforande reklam skall vara tillatet i alla medlemsléander med anledning av
att detta anses framja konkurrensen och hindra snedvridning av
densamma.*®* Sdsom Bently och Sherman pépekar, 4r relationen mellan
direktivet om jdmforande reklam och bestdmmelserna om
varumarkesintrang, det vill séga varumarkesdirektivet och
varumérkesforordningen, nagot oklar.*® Nedan kommer relationen dem
emellan att undersokas nérmare.

3.1 Definition jdmférande reklam

Enligt lagtexten utgor reklam ’varje form av framstéllning i samband med
narings- eller affarsverksamhet, hantverk eller yrkesutdvning for att framja
tillhandahallandet av varor eller tjanster, daribland fast egendom,
rattigheter och skyldigheter”.*® Jamforande reklam innebar “all reklam
som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller
tjanster som tillhandahalls av en konkurrent.””*8*

Domstolen har i flera rattsfall konstaterat att dessa vida definitioner innebar
att jamforande reklam kan ta sig mycket varierande former.'*°

| mélet Toshiba mot Katun®® angav domstolen:

"For att det skall vara fraga om jamforande reklam i den mening
som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450 i &ndrad lydelse, ar det
[...] tillrackligt att det finns ett meddelande i nagon form som pekar
ut en konkurrent eller varor och tjanster som tillhandahalls av
denne, d&ven om det bara sker indirekt. | detta hanseende spelar det

181 Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfaringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 136.

182 Bently, Lionel och Sherman, Brad. Intellectual Property Law. 3 uppl. New York:
Oxford University Press Inc, 2009, s. 937.

183 Artikel 2 (a) direktivet om jamforande reklam.

184 Artikel 2 (c) direktivet om jamforande reklam.

185 €-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 28, C-381/05, De
Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne och Veuve
Clicquot Ponsardin SA, punkt 16, C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt
52.

186 ©-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH.
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foga roll att en jamforelse gors mellan annonsdrens och
konkurrentens varor och tjanster."**” (Min kursivering.)

| méalet O2 mot Hutchison®®® faststillde domstolen vidare att:

"Né&r genomsnittskonsumenten uppfattar anvandningen i reklam av
ett [varumarke] [...] som innehas av en konkurrent till annonséren
sasom en hanvisning till denna konkurrent eller till de varor eller
tjanster som tillhandahalls av densamme [...] foreligger det saledes
jamforande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i

direktiv 84/450."'%°

Om reklamen inte gor det mojligt att identifiera en konkurrent, eller dennes
produkter, foreligger inte jamforande reklam.*®

Vad innebér det da att indirekt peka ut en konkurrent? | artikeln
"Comparative advertising: should it be allowed?" anges som exempel pa en
indirekt jamforelse Carlsbergs slogan "Probably the best beer in the world",
eftersom denna implicit sager att all annan 6l ar samre an Carlsbergs.**

Vad géller da en sokmotor pa internet, kan ett registrerat sokord i Google
AdWords innebdra jamforande reklam, utan att varumérket i évrigt pekas ut
i annonsen? Domstolen undviker att svara pd denna fraga i Google-méalet'®
genom att séga:

"Utan att behdva ga in pa fragan huruvida reklam som visas pa
Internet utifran sokord som &r identiska med konkurrenters
varumérken utgér en form av jamférande reklam... "%

187 C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 31. Detsamma
framgar av mal C-44/01, Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG mot Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH och Verlas-senschaft nach dem verstorbenen Franz Josef
Hartlauer, punkt 35 (haddanefter refererat som "C-44/01, Pippig mot Hartlauer
Handelsgesellschaft m.fl."), C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité
Interprofessionnel du Vin de Champagne och Veuve Clicquot Ponsardin SA, punkt 17, samt
C-533/06, 02 Holdings Limited och 02 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited,
punkt 42 (hddanefter refererat som "' C-533/06, O2 mot Hutchison").

188 €-533/06, 02 mot Hutchison.

189 £-533/06, 02 mot Hutchison, punkt 44.

1% Mggelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan. Markedsfaringsretten. 2
uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 137.

31 Mills, Belinda. Comparative advertising: should it be allowed? European Intellectual
Property Review, 17(9), 1995, s. 417.

192 Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.

193 Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 71.
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3.2 Nar ar bade direktivet om jamforande
reklam och varumarkesdirektivet
tillampliga?

EU-domstolen har i flera rattsfall faststallt att:

"[O]m en annonsor i jamforande reklam anvénder ett kdnnetecken
som ar identiskt med eller liknar en konkurrents varumaérke i syfte
att identifiera de varor eller tjanster som den senare tillhandahaller,
utgor detta anvandning med avseende pa annonsorens egna varor
och tjanster, i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv
89/104. Sadan anvandning kan féljaktligen i forekommande fall
forbjudas med stod av namnda bestammelser."'%*

Detta innebér saledes att marknadsforing som uppfyller kriterierna for
jamforande reklam &ven innebdr varumarkesanvandning i den mening som
asyftas i varumarkesdirektivet. Detta medfor i sin tur att vid alla tillfallen
det ar fraga om jamforande reklam, ar bade direktivet om jamforande
reklamlg)Sch varumérkesdirektivet tillampliga. Vad detta innebar diskuteras
nedan.

3.3 Vad innebar det nar bade direktivet
om jamforande reklam och
varumarkesdirektivet ar tillampliga?

Som framgar ovan kan anvandande av tredje mans varumarke i jamférande
reklam forbjudas aven med stod av varumarkesdirektivet. Vad géller da nar
bada direktiven ar tillampliga?

EU-domstolen anger i Toshiba-malet'® att det enligt en bokstavlig tolkning
av artikel 4 i direktivet om jdmforande reklam krévs att en jamforelse gors i
reklammeddelandet for att detta skall vara tillaten jamférande reklam.
Daremot, konstaterar domstolen, strider detta mot bade artikel 6.1 (c) VMD
och domstolens egen praxis, vilka anger att det kan vara beréttigat att
anvanda nagon annans varuméarke om det ar nodvandigt for att upplysa
allmanheten om en produkts art eller om dndamalet for en tjanst. Darmed
strider en bokstavlig tolkning av direktivet om jamférande reklam mot
varumarkesdirektivet, nagot som enligt domstolen inte kan godtas.

194 €-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 53. Detsamma framgar av C-
533/06, 02 mot Hutchison, punkterna 36-37, samt férenade mélen C-236/08 till C-238/08,
Google, punkt 70.

195 For vidare diskussion om sambandet mellan direktivet om jamférande reklam och
varumarkesdirektivet, se Simon Fhima, llanah. Trade mark infringement in comparative
advertising situations. European Intellectual Property Review, 30(10), 2008, 420-429.

196 ©-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH.
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Domstolen anger darfor att de villkor som maste vara uppfyllda vad galler
jamforande reklam skall tolkas pa det sétt som ar mest fordelaktigt for den
jamfoérande reklamen.**’

Vad géller nédvéandighet finns det inget krav pa detta i artikel 4 i direktivet
om jamforande reklam, ddremot anger preambeln till direktivet att:

"FOr att jamforande reklam skall vara verkningsfull kan det
emellertid vara nédvéndigt att peka ut en konkurrents varor eller
tjanster genom att hanvisa till ett varumarke eller ett firmanamn
som tillhor konkurrenten. "%

EU-domstolen har i tidigare rattspraxis faststallt att skal i preambeln till ett
direktiv kan ge végledning till hur en rattsregel skall tolkas, men skalet kan
inte i sig sjalv konstituera en rattslig regel.*®

Domstolen har i senare rattsfall faststallt att:

"Direktiv 84/450 har medfort en uttdmmande harmonisering av de villkor
pa vilka jamforande reklam ar tillaten i medlemsstaterna. En sadan
harmonisering medfor, pa grund av sin natur, att fragan huruvida
jamforande reklam &r tillaten i hela unionen endast ska bedémas mot
bakgrund av de kriterier som unionslagstiftaren har faststallt."2*° (Min
kursivering.)

Vad som galler i forhallande till varumarkesdirektivet nar nuvarande artikel
4% j direktivet om jamférande reklam &r uppfyllt, har EU-domstolen i flera
rattsfall konstaterat att:

"[A]rtikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i

direktiv 84/450 ska tolkas pa sa satt att innehavaren av ett
registrerat varumarke inte har rétt att forhindra tredje man att, i
jamforande reklam som uppfyller samtliga de krav som uppstélls i
artikel 3a.1 for att sadan reklam ska anses vara tillaten, anvanda ett
k&nnetecken som &r identiskt med eller liknar ndmnda
varumarke."?%

Vad géller da om varumarkesanvandningen inte uppfyller artikel 4 i
direktivet om jdmforande reklam — innebdr det ett automatiskt brott mot
varumarkesdirektivet? Det vill sdga, kan varumérkesanvandningen vara

197 ¢-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkterna 33-37.

198 Skal 14 i direktivet om jamforande reklam.

199 ©-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH mot Bundesanstalt fir landwirtschaftliche
Marktordnung, punkt 31.

200 ¢-159/09, Lidl SNC mot Vierzon Distribution SA, punkt 22. Detsamma framgar av
C-44/01, Pippig mot Hartlauer Handelsgesellschaft m.fl., punkt 44.

201 Motsvarande artikel 3a.1 i direktiv 84/450/EEG i dess lydelse enligt direktiv 97/55/EG.
202 -533/06, 02 mot Hutchison, punkt 51. Detsamma framgar av C-487/07, L'Oréal SA
m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 54.
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otillborlig reklam enligt direktivet om jamforande reklam, men dnda vara
tillaten varumarkesanvandning enligt varumarkesdirektivet?

| mélet L'Oréal mot Bellure?® angav domstolen:

"Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas sa att innehavaren till ett
registrerat varumarke har ratt att hindra tredje man fran att i
jamforande reklam, som inte uppfyller samtliga villkor som
foreskrivs i artikel 3a.1 i direktiv 84/450 for att vara tillaten,
anvanda ett kédnnetecken som ar identiskt med varumarket for varor
eller tjanster som ar identiska med dem som varumarket registrerats
for, aven da denna anvandning inte kan skada varumarkets
grundladggande funktion att ange varornas eller tjansternas
ursprung, under férutsattning att namnda anvéandning skadar eller
kan skada ndgon av varumarkets andra funktioner."**

Angaende sambandet mellan direktivet om jamforande reklam och "god
affarssed™ i artikel 6.1 VMD anger Bentley och Sherman att om jamfdrande
reklam uppfyller artikel 4 i direktivet om jamforande reklam, innebdar detta
per automatik "god affarssed" i artikel 6.1 VMD, medan om den jamférande
reklamen inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jamférande reklam, innebar
detta per automatik att detta inte uppfyller "god affarssed™ i artikel 6.1
VMD.?® Ingen praxis anges dock till stod for detta pastaende. Simon
havdar tvartom att reklam som inte uppfyller artikel 4 i direktivet om
jamférande reklam, inte per automatik innebar att detta strider mot "god
affarssed" i artikel 6 VMD. En sadan koppling ar enligt Simon inte ar
sjalvklar, eftersom om alla fall som skulle strida mot direktivet om
jamférande reklam, aven skulle strida mot varumarkesdirektivet, finns det
ingen poang med att ange dessa krav for jamforande reklam, eftersom de da
4nda redan skulle strida mot varuméarkesdirektivet.?%

For att aterga till fallet med Google AdWords — om det skulle anses att
registrering av annans varumarke sasom sokord i sokmotorn innebéar en
form av jamforande reklam — bor detta prévas enligt direktivet om
jamforande reklam eller enligt varumarkesdirektivet? EU-domstolen anger i
Google-malet®® att:

"Aven om annonsorer pa Internet i forekommande fall kan héllas
ansvariga med tillampning av bestammelser pa andra rattsomraden,
till exempel reglerna om illojal konkurrens, r det 4nda sa att den
pastatt illegala anvandningen pa Internet av kannetecken som ar

203 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

204 ©-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 65.

205 Bently, Lionel och Sherman, Brad. Intellectual Property Law. 3 uppl. New York:
Oxford University Press Inc, 2009, s. 935.

2% Simon, llanah. Nominative use and honest practices in industrial and commercial
matters — a very European history. Intellectual Property Quarterly, Vol 2, 2007, s. 139.
27 Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google.
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identiska med eller liknar varumarken bér beddmas ur ett
varumérkesrattsligt perspektiv."2%

3.4 Analys av forhallandet mellan
jamforande reklam och
varumarkesintrang

3.4.1 Vad ar jamforande reklam?

Av referaten ovan framgar att definitionen av vad som ar jamférande reklam
ar mycket vid. ?®® Det racker med att peka ut en konkurrent, utan att en
jamforelse gors.?° Darmed bor i stort sett all referering av tredje mans
varumarke vara jamforande reklam. Fragan ar vad det innebér att indirekt
peka ut en konkurrent. Innebér det att tredje man dver huvud taget inte
behdver ndmna ett varumarke eller dennes varor och tjanster i sin reklam?
Enligt artikeln som refererats ovan innebér Carlsbergs slogan "Probably the
best beer in the world" en indirekt jamférelse. ?* Enligt domen i O2 mot
Hutchison?'? méste dock genomsnittskonsumenten uppfatta reklamen som
en hanvisning till en konkret konkurrent, 2 vilket knappast kan goras i
Carlsbergs slogan. Om det krdvs att en konkurrent faktiskt pekas ut, innebér
inte det att konkurrenten direkt pekas ut? Sa vad &r da en indirekt
jamforelse? Kanske &r det att registrera en konkurrents varumarke sasom
sokord i Google AdWords. Varumaérket anges inte i annonsen, men nar
internetanvandare soker pa varumarket kommer annonser till konkurrenter
upp i sokresultaten. Innebér det att genomsnittskonsumenten uppfattar detta
som en hanvisning till varumarket? EU-domstolen har valt att undvika att
svara pa denna fraga. ?* Min beddmning &r att om inte detta &r att indirekt
peka ut en konkurrent — vad skulle i sa fall vara det?

208 Fgrenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 87.

209 jamfér C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 28,
C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne och Veuve Clicquot Ponsardin SA, punkt 16, C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot
Bellure NV m.fl., punkt 52.

210 jamfér C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 31.

21 Mills, Belinda. Comparative advertising: should it be allowed? European Intellectual
Property Review, 17(9), 1995, s. 417.

212 C-533/06, 02 mot Hutchison.

213 Jamfér C-533/06, 02 mot Hutchison, punkt 44.

214 Jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 71.
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3.4.2 Vad innebar det nar bade direktivet om
jamforande reklam och
varumarkesdirektivet ar tillampliga?

Av praxis ovan samt av skalen till direktivet om jamforande reklam framgar
att vid fall nar jamforande reklam uppfyller artikel 4 i direktivet om
jamforande reklam, dr varumarkesanvandningen per automatik tillaten dven
enligt varumarkesdirektivet. 2> Daremot géller inte det omvénda. Vid fall
nar marknadsforingen inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jamférande
reklam, det vill saga reklamen &r otillborlig, kan det &nda innebdra tillaten
varumarkesanvandning enligt varumarkesdirektivet. For att det skall vara
fraga om varumarkesintrang maste den jamférande reklamen dven strida
mot varumarkesdirektivet, vilket aterspeglas i domstolens uttalande i
L'Oréal mot Bellure?'®, som anger att aven om artikel 4 i direktivet om
jamforande reklam inte ar uppfyllt, maste varumarkesanvandningen skada
varumarkets funktioner for att det skall vara fraga om varumarkesintrang
enligt varumarkesdirektivet. >’ Bently och Shermans pastéaende om att en
jamforande reklam som inte uppfyller artikel 4 i direktivet om jamforande
reklam per automatik skulle innebdéra att det inte uppfyller "god affarssed" i
artikel 6.1 VMD, #*® saknar stod i praxis. Tvart om talar domstolens
uttalande i de L'Oréal mot Bellure®*®, for att varumarkesanvandningen
dessutom maste strida mot varumarkesdirektivet for att det skall vara fraga
om varumarkesintrang. #2° Under rubrik 2.4 "Artikel 6 VMD" diskuteras vad
som kravs for att marknadsforing skall innebéra "god affarssed" enligt
artikel 6.1 VMD. Ingenstans anges dér att artikel 4 i direktivet om
jamforande reklam maste vara uppfyllt. Daremot anges vissa Kkriterier som
maste vara uppfyllda, vilka explicit framgar av artikel 4 i direktivet om
jamforande reklam. Daremot anges inte alla krav som framgar av artikel 4.
Vad géller da for de krav som inte har angetts i praxis som beror artikel 6.1
VMD, men som kravs enligt artikel 4 i direktivet om jamforande reklam?
Enligt Bentley och Sherman innebdr det som ovan ndmnts, att samtliga krav
enligt artikel 4 i direktivet om jamférande reklam skall vara uppfyllda for att
det skall vara fraga om "god affarssed" enligt artikel 6.1 VMD. ! Jag
staller mig mer tveksam till detta eftersom detta pastaende inte stods av
praxis. Daremot kan det anses rimligt att reklam som inte uppfyller artikel 4
i direktivet om jamforande reklam, inte heller innebér "god affarssed™. |
detta fall vore det dock rimligt att om 6verensstdammelse med direktivet om
jamférande reklam skall vara en forutséttning for att uppfylla "god
affarssed" i artikel 6, bor detta krav framga av lagtexten i artikel 6.

215 ¢-533/06, 02 mot Hutchison, punkt 51. Detsamma framgar av C-487/07, L'Oréal SA
m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 54 samt sk&l 14-15 i direktivet om jamférande reklam.

215 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

217 Jamfor C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 65.

218 jamfor Bently, Lionel och Sherman, Brad. Intellectual Property Law. 3 uppl. New York:
Oxford University Press Inc, 2009, s. 935.

219 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

220 jamfér C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 65.

221 jamfér Bently, Lionel och Sherman, Brad. Intellectual Property Law. 3 uppl. New York:
Oxford University Press Inc, 2009, s. 935.
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Vad géller da om anvandande av annans varumarke i jamférande reklam
innebar varumarkesintrang — innebéar det per automatik aven otillborlig
reklam? Nagot sadant framgar inte av artikel 4 i direktivet om jamforande
reklam. D&remot sammanfaller vissa bestdmmelser i varumarkesdirektivet
och i direktivet om jamforande reklam, sasom att otillborlig fordel ej far
dras av en konkurrents renommé. Men vad géller vid fall som utgor
varumarkesintrang enligt VMD, men som inte konkret anges i artikel 4 i
direktivet om jamforande reklam? Anges det inte i artikel 4 bor det inte vara
fraga om otillborlig reklam? A andra sidan verkar det orimligt att
marknadsforing som innebér varumarkesintrang skulle vara tillaten reklam.
Som framgar ovan ar upprakningen av vad som ér tillaten jamforande
reklam uttémmande. >** Darmed bor fragan vara besvarad — det ar inte
otillborlig reklam om det inte &r otillatet enligt artikel 4 i direktivet om
jamforande reklam, oavsett om det &r varumarkesintrang eller inte. Men
enligt resonemanget i Toshiba-méalet?* ovan, skall artikel 4 inte tolkas
bokstavligt nér detta innebdr att det strider mot varumaérkesdirektivet.
Innebér det darmed att om varumarkesanvandning strider mot
varumarkesdirektivet, &r det dven otillborlig reklam — oavsett om detta
framgar av direktivet om jamforande reklam eller inte?

Som namnts ovan anger domstolens resonemang i Toshiba-domen?* att en
bokstavlig tolkning av artikel 4 i direktivet om jamforande reklam strider
mot nodvéndighetskriteriet i varumarkesdirektivet, varfor en bokstavlig
tolkning inte kan goras av direktivet om jamforande reklam. % Detta
resonemang lamnar manga fragor obesvarade: Innebar detta att om det inte
ar fraga om en regelratt jamforelse, utan en referering av annans varumarke,
maste anvandningen av annans varumarke i jamférande reklam vara
nodvandig for att reklamen skall vara tillaten enligt direktivet om
jamforande reklam? Innebar det saledes att direktivet om jamforande reklam
tolkas pa olika satt beroende pa vilken typ av jamforande reklam det &r fraga
om? Eller galler nédvandighetskriteriet oavsett om det ar fraga om
referering eller jamforelse? Om ett nddvandighetskriterium finns for att
jamforande reklam skall vara tillatet enligt direktivet om jamforande reklam,
framgar det pa intet satt av lagtexten i detta direktiv — utan av
varumarkesdirektivet. Om en jamforande reklam inte uppfyller
nodvandighetskriteriet i varumarkesdirektivet — innebéar det da
varumarkesintrang eller otillborlig reklam, eller bada?

Fragorna & manga om vad som galler nar bade direktivet om jamforande
reklam och VMD/VME dr tillampliga. Det enda svar som kan ges &r att
domstolen verkar anse att jamforande reklam skall tolkas pa det satt som ar

222 Jamfér C-159/09, Lidl SNC mot Vierzon Distribution SA, punkt 22. Detsamma framgar
av C-44/01, Pippig mot Hartlauer Handelsgesellschaft m.fl., punkt 44.

223 C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH.

224 C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH.

225 Jamfor C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkterna 33-37.
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mest fordelaktigt for den jamforande reklamen.??® Innebar detta med andra
ord att vid tveksamheter skall den jamforande reklamen anses tillaten?

Vad géller Google AdWords anger domstolen ingen motivering till varfor
denna typ av marknadsféring enbart bor prévas varumarkesrattsligt. 22
Innebér det att &ven andra former av marknadsfoéring som kan komma att
falla in under jamforande reklam, anda enbart skall provas
varumarkesrattsligt? Vad ar det i sa fall som avgor om fragan klassificeras
varumarkesrattsligt eller marknadsforingsrattsligt?%?

226 Jamfor C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 37.
227 Jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 87.
228 Det vill saga utdver vad parterna i mélet yrkar.
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4 Samlande analys och
slutsats

Syftet med denna uppsats var att utreda nar det i marknadsforing ar lovligt
att referera till tredje mans varumérke. Jag har valt att besvara detta genom
att understka nar referering av tredje mans varumarke innebér
varumarkesintrang, och vad som géller nar referering av tredje mans
varumarke faller in under begreppet "jamforande reklam". Nedan anges
slutsatsen till varje forskningsfraga var for sig.

4.1 Nar innebar att referera till tredje mans
varumarke ett varumarkesintrang?

4.1.1 Varumarkesanvandning

For att varumarkesintrang 6ver huvud taget skall bli aktuellt kravs att tredje
man anvander varumarket i lagens mening. Det kravs da att anvandningen
av kannetecknet sker "med avseende pa varor och tjanster som ar identiska
med dem for vilka varumarket &r registrerat”.?* For att ett intrang skall ske
kravs vidare att det ar frdga om anvandning i naringsverksamhet.?*° For att
anvandande skall ske i ndringsverksamhet kravs, forutom att det sker i
samband med affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, dven
att tredje man anvander varumérket i sitt eget reklammeddelande.?*! Hartill
krdvs att varumérket anvands i egenskap av varumérke”, det vill sdga att
varumarket anvands for att visa att varor eller tjanster harror fran ett visst
foretag. 232 Detta innebar bland annat att anvandningen av varumarket har
till syfte att sarskilja tredje mans produkter fran varumarkesinnehavarens
varor och tjanster.*** Nar ett varumarke anvénds “enbart for att beskriva den
erbjudna varans sarskilda egenskaper” innebéar detta inte anvandning i den
mening som avses i artikel 5.1 VMD.?*

| den digitala varlden kan gransdragningsproblem uppsta angaende vad som
innebdr “anvéndning i naringsverksamhet”. Som namnts ovan &r det idag &ar
vanligt att bloggare far betalt for att skriva positivt om ett varumérke eller

229 Jamfor exempelvis C-324/09, L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl.[2011]
punkt 91.

230 Jamfor exempelvis C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 40.
1 £-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 40 och férenade malen
C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 55-56 och 58.

232 C-63/97, BMW mot Deenik, punkt 38.

233 Jamfor C-63/97, BMW mot Deenik, punkt 39.

234 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 61. Detsamma framgar av C-
2/00, Holterhoff mot Freiesleben, punkternal6-17.
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en produkt utan att det upplyses om att det ror sig om betald reklam.?*®
Fragan ar var gransen gar for att detta skall anses utgora "anvandning i
naringsverksamhet". Rattsfall som ror denna fragestallning har annu inte
natt EU-domstolen, varfor jag nedan analyserar vad utfallet bor bli om en
tvist som behandlar fragan skulle uppkomma.

En person som pa detta satt marknadsfor en produkt gor reklam for annans
vara, men gor detta i sitt eget reklammeddelande. Enligt definitionen ovan
bor detta innebéra att det faller in under anvandningsbegreppet. Fragan ar
dock om det récker med att det sker vid ett enda tillfalle, eller om storleken
pa den ekonomiska ersattningen har betydelse. For en person som har satt i
system att inbringa inkomst pa detta sétt ar fragan knappast oklar, i det fallet
ror det sig om anvandning i naringsverksamhet. Men om det sker sporadiskt,
eller vid ett enstaka tillfalle, innebar det ocksa att det sker i
naringsverksamhet? Anvandningsbegreppet verkar inte ha nagot rekvisit
som anger hur manga tillfallen anvandning maste ske for att det skall vara
fraga om anvandning i naringsverksamhet. Férhoppningsvis kommer
rattsfall som beror detta att avgoras i framtiden sa att fragan klargors.

4.1.2 Skada pa varumarkets funktioner

Utover att det maste konstateras att varumarket "anvands" av tredje man,
kravs for att anvandandet skall kunna forbjudas i enlighet med artikel 5.1 (a)
VMD, att anvandandet skadar ndgon av varumarkets funktioner.?*
Rekvisitet skada pa varumarkets funktioner” framgar inte av lagtexten,
utan &r ett krav som EU-domstolen har faststéllt i praxis. Detta rekvisit
géller oberoende om det ror funktionen att ange varornas eller tjansternas
ursprung, eller om det skadar ndgon av varumarkets vriga funktioner.?*’
Exakt vilka dessa 6vriga funktioner &r, har EU-domstolen inte faststéllt.
Daremot har vissa exemplifieringar angetts.?*® Vidare anges
omsattningskretsen for huruvida skada pa varumarkets funktioner foreligger
pa internet, till “normalt informerade och skaligen uppmérksamma
internetanvandare”. 2 Darmed forandras ensamratten till ett varumarke
med hur internetanvandande andras, varfor det som é&r otillatet idag kan vara
tillatet imorgon.

2% Svedjetun, Fredrik. Bloggarna rensas — Nya riktlinjer ska sétta stopp for smygreklamen.
Dagens Media. Nr 7, 2012-04-11.

2% £-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 51, C-487/07, L'Oréal
SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 60, férenade malen C-236/08 till C-238/08, Google,
punkt 79, C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen och Alpinschule Edi KobImuller
GmbH mot Gunther Guni och trekking.at Reisen GmbH, punkt 21, C-558/08, Portakabin
mot Primakabin, punkt 29, samt C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 34

27 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 65, forenade mélen C-236/08 till
C-238/08, Google, punkterna 77 och 79, C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt
38.

238 Jamfor C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 58.

2% Jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 83-84.
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Det kan antagas att kravet pa "skada pa varumarkets funktioner” uppstallts
for att nya former av varumarkesanvandning skall kunna bedémas utifran
hur lagtexten ar utformad, eftersom lagen stiftades innan varumérken
borjade anvandas sasom de gor idag. Att tillfora rekvisitet "skada pa
varumarkets funktioner" och att ange omséttningskretsen pa ovan beskrivet
sétt, innebadr att flexibilitet skapas, vilket gor att géllande ratt kan utvecklas i
takt med att varumérkesanvandningen, och dartill internetanvéndningen,
utvecklas. Genom att ange detta rekvisit kan olika funktioner, samt hur
dessa skadas, tillforas i praxis allt eftersom tekniken och marknadsféringen
utvecklas. Daremot innebar det dven att oférutsdgbarhet skapas. Vilka &r
varumarkets funktioner? Vad krévs for att varumérkets funktioner, vilka
dessa nu ar, skall skadas? Oforutségbarhet i rattstillampningen strider mot
en av rattssamhallets mest grundlaggande principer. Tva intressen star har
mot varandra. Fragan ar hur man loser detta problem pa béasta satt. Att ha en
fast forankrad lagstiftning, vilken tar tid att &ndra och som snabbt blir
forlegad, eller att gora géllande réatt mer anpassningsbar genom att allt fler
beddémningar gors genom praxis. Det sistndmnda innebar att
forutsagbarhetsprincipen far sta tillbaka. A andra sidan — med en snabb
teknisk utveckling &r mycket oforutségbart i dagens samhélle. Om
utvecklingen i 6vrigt &r oforutsagbar, hur kan rattsskipningen vara
forutsagbar? Det bésta bor vara att hitta en balans — att vissa grundlaggande
kriterier faststalls i lagtext, medan tolkningsutrymme och anpassade
beddémningar mojliggors i praxis.

4.1.3 Renommeésnyltning

For innehavare av kdnda varumarken kan tredje mans anvéndande av
varumarket hindras med hjalp av artikel 5.2 VMD, genom att pavisa
renommésnyltning.?*® Vad galler renommésnyltning &r rattslaget ovisst
eftersom EU-domstolen angett tva motstridiga svar. Forst angavs i malet
L’Oréal mot Bellure®* att det varken kravs att det féreligger risk for
forvaxling eller risk for forfang for varumarket, utan att det for att vara fraga
om renommésnyltning racker att tredje man drar otillborlig fordel av
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé. 2*2 | mélet Interflora mot
Marks & Spencer®*® angavs, tvért om, att for att det skall vara frdga om
renommeésnyltning kravs forfing for det anvanda varumarket.?** Om
domstolen genom domen i Interflora-mélet®*® ville &ndra kriterierna for
renommésnyltning, borde domstolen ha uttryckt detta tydligt, speciellt med
anledning av att det domen anger inte alls framgar av lagtexten. Rattslaget
ar darfor oklart. Kanske kommer fragan att klargéras genom fler rattsfall
framdver.

240 Motsvarande artikel 9.1 (c) VMF.

241 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl.

242 C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkterna 41 och 50.
243 C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.

244 C-323/09, Interflora mot Marks & Spencer, punkt 91.

245 £-323/09, Interflora mot Marks & Spencer.
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4.1.4 Begransningar av
varumarkesinnehavarens rattigheter

Aven om tredje mans anvandande av ett varumarke skulle vara att anse som
varumarkesintrang i enlighet med artikel 5 VMD, &r det anda inte fraga om
varumarkesintrang om varuméarkesanvandandet uppfyller rekvisiten i artikel
6 VMD.

Enligt artikel 6.1 (b) VMD ger ensamratten till ett varumarke inte
varumarkesinnehavaren ratt att foérhindra att tredje man i naringsverksamhet
anvander “uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda andamal, varde, geografiska ursprung, tidpunkten for
framstallandet eller andra egenskaper”. Detsamma galler, enligt artikel 6.1
(c) VMD, anvandande av varumarket ”om det ar nddvandigt for att ange en
varas eller tjansts avsedda andamal, sarskilt som tillbehor eller reservdel”.
Bada bestammelserna galler under forutsattning att "tredje man handlar i
enlighet med god affarssed”.*°

Som jag har papekat i analysen i samband med artikel 6, verkar artikel 6.1
(b) framst fylla en fortydligande funktion, eftersom ett varumarke som
anvands “enbart for att beskriva den erbjudna varans sarskilda egenskaper”
inte anvands i den mening som avses i artikel 5.1 VMD,?*" varvid
varumarkesintrang éverhuvud taget inte ar for handen.

| artikel 6.1 (c) uppstélls ett nédvandighetskriterium, dar det ar tillatet att
anvanda tredje mans varuméarke om det ar nédvandigt for att ange det
avsedda dndamalet med en produkt som salufors. 2%

Vid fall nar artikel 6.1 (b) eller (c) ar tillampliga, skall &nda kravet pa att
anvandningen sker i enlighet med "god affarssed" vara uppfyllt.>*°. Vad
"god affarssed" innebar ar, som framgar ovan, inte helt faststallt. Framforallt
ar det inte faststéllt vad direktivet om jamférande reklam har for inverkan pa
rekvisitet "god afféarssed".

4.1.5 Slutsats varumarkesintrang

Det som standigt aterkommer i praxis &r att det ar olovligt att anvanda ett
varumarke pa det satt att det kan ge intryck av att det foreligger ett
ekonomiskt samband mellan tredje man och varumarkesinnehavaren.?*® Det
kan darvid skiljas mellan att tredje man associerar eller sarskiljer sitt eget
och varumérkesinnehavarens varumarken. Att associera, antingen genom att

24 Artikel 6.1 VMD.

247 Jamfor C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 61 och av C-2/00,
Holterhoff mot Freiesleben, punkterna 16-17.

248 Jamfor C-228/03, Gillette mot LA-Laboratories, punkt 39.

9 jamfér C-558/08, Portakabin mot Primakabin, punkt 66.

20 jamfér Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 72 och 89, C-323/09,
Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 49-50.

48



ge intryck av att ett affarsméssigt samband eller genom att dra otillborlig
fordel av varumarkesinnehavarens renommé, &r olovligt. 2°* Att daremot
referera till tredje mans varumérke for att sarskilja sina varor och tjanster
fran varumarkesinnehavarens varor och tjanster, och att darigenom
presentera ett alternativ till varumarkesinnehavarens varor och tjanster, ar
lovligt. 22 Det har i doktrin diskuterats att kriteriet om ett ekonomiskt
samband mellan tredje man och varumaérkesinnehavaren innebdr att ett
forvaxlingskriterium inforts, vilket inte framgar av lagtexten. °* Som
angetts ovan har det dock i praxis angetts att det i forhallande till artikel 5.1
(a) och 5.2 VMD inte maste vara fraga om risk for forvéaxling, utan det
racker att nagot av varumarkets funktioner skadas for att det skall vara fraga
om varumarkesintrang. ®* Vilka dessa funktioner &r, samt hur dessa
funktioner skadas, ar annu ej helt faststallt. > Som ovan konkluderats
innebar detta att flexibilitet skapas, vilket gor att géllande ratt kan utvecklas
i takt med att varumérkesanvandningen utvecklas. Exakt vad som utgor
varumarkesintrang ar darmed, i vilket fall i dagslaget, inte fast definierat,
utan forandras i takt med att varuméarkesanvandningen férandras.

4.2 Nar faller referering av tredje mans
varumarke in under begreppet
"Jamforande reklam", och vad galler i
det fallet?

4.2.1 Vad ar jamforande reklam

Av lagtexten framgar att jamforande reklam innebéar "all reklam som
uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjanster
som tillhandahalls av en konkurrent.”*® Av praxis framgar att definitionen
av vad som &r jamférande reklam &r mycket vid. ?” Det racker med att peka

1 jamfér Forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkterna 72 och 89, C-323/09,
Interflora mot Marks & Spencer, punkterna 49-50.

2 jamfér forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 68.

253 Jamfér Magelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan.
Markedsfaringsretten. 2 uppl. Képenhamn: Ex Tuto Publishing, 2011, s. 663, Riis,
Thomas. Sggeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgarelse i de forenede sager C-
236/08-C-238/08 (Google AdWords). Nordiskt Immateriellt Rattsskydd, 2010, s. 252f,
Cornthwaite, Jonathan. Say it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the
European Union in Interflora v Marks & Spencer. European Intellectual Property Review
Vol. 34, No. 2 (2012): s. 129 och Morcom, Christopher. Trade marks and the Internet:
where are now? European Intellectual Property Review Vol. 34 No. 1 (2012): s 52-53.

254 Jamfor C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 65, férenade malen C-
236/08 till C-238/08, Google, punkterna 77 och 79, C-323/09, Interflora mot Marks &
Spencer, punkt 38.

2% jamfér C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 58.

2% Artikel 2 (c) direktivet om jamforande reklam.

7 Jamfor C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 28,

C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA mot Comité Interprofessionnel du Vin de
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ut en konkurrent, utan att en jamforelse gors.>>® Darmed bor i stort sett all
referering av tredje mans varumarke vara jamforande reklam. Exakt vad
jamférande reklam &r har dock annu inte faststallts i praxis. Nar det géller
den "nya" formen av marknadsforing att registrera konkurrenters
varumarken sasom sokord i Google AdWords, har EU-domstolen undvikit
att besvara fragan huruvida detta utgdr jamforande reklam. %

4.2.2 Nar ar bade direktivet om jamforande
reklam och varumarkesdirektivet
tillampliga, och vad innebar det?

Av praxis framgar att vid alla tillfallen det ar fraga om jamférande reklam &r
bade direktivet om jamforande reklam och varuméarkesdirektivet
tillampliga.?®® Men exakt vad som géller nar det ar faststallt att det &r friga
om jamfdrande reklam &r oklart. For att undvika upprepning, hénvisas for en
djupgaende analys om vad detta innebér till analysen under rubrik 3.4.2
"Vad innebar det nar bade direktivet om jamférande reklam och
varumarkesdirektivet ar tillampliga?" | denna slutsats konstateras att
rattslaget, i enlighet med analysen ovan, ar mycket oklart:

Maste anvandningen av annans varumarke i jamforande reklam vara
nodvandig for att reklamen skall vara tillaten enligt direktivet om
jamférande reklam? Om en jamférande reklam inte uppfyller
nodvandighetskriteriet i varumarkesdirektivet — innebéar det da
varumarkesintrang eller otillborlig reklam, eller bada? Och &r reglerna olika
beroende pa om det ar referering eller jamforelse det ar fraga om? Innebér
marknadsforing som utgdr varumarkesintrang dven otillborlig reklam? Om
direktivet om jamforande reklam inte skall tolkas bokstavligt i alla lagen,
finns det fler fall nar ordalydelsen i direktivet om jamforande reklam skall
frangas? Vilka fall galler i sa fall detta? Vilka kriterier bestammer om
jamforande reklam skall provas enligt direktivet om jamférande reklam eller
enligt varumarkesdirektivet? Ar 6verensstaimmelse med artikel 4 i direktivet
om jamforande reklam ett kriterium for att "god affarssed" i artikel 6.1
VMD skall vara uppfylit?

Rattslaget ar, minst sagt, oklart.

Champagne och Veuve Clicquot Ponsardin SA, punkt 16, C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot
Bellure NV m.fl., punkt 52.

258 Jamfor C-112/99, Toshiba Europé GmbH mot Katun Germany GmbH, punkt 31.

9 Jamfor forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt 71.

200 jamfér C-487/07, L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl., punkt 53, C-533/06, 02 mot

Hutchison, punkterna 36-37, samt forenade malen C-236/08 till C-238/08, Google, punkt
70.
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4.3 Slutsats angaende nar det i
marknadsforing ar lovligt att referera
till tredje mans varumarke

Som framgar ovan ar det inte helt faststallt vad ett varumarkesintrang
innebdr. Det ar inte heller helt faststallt vad jamférande reklam innebar.
Forhallandet mellan direktivet om jamforande reklam och
varumarkesdirektivet ar likasa oklart. Slutsatsen ar kort och gott att
rattslaget &r ganska oklart. Som angavs i inledningen till denna uppsats ar en
revision av varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen inledd, for att
darigenom modernisera lagstiftningen och anpassa den efter interneteran. 2
Det kan konstateras att denna &r valbehdvlig. Férhoppningsvis kommer
detta att fortydliga rattslaget framover.

Angaende hur dessa nya regler bor utformas kan foljande sagas. Som jag
tidigare har berort foreligger en konflikt mellan att & ena sidan ha en
forutsagbar rattstillampning och att 4 andra sidan ha flexibla regler som kan
anpassas efter hur varuméarkesanvandningen forandras. Nagon form av
balans bor finnas dér definitioner och kriterier bor faststallas i lag, men déar
bedémningen och tolkningen av dessa kan beddmas enligt praxis. Att
varumarkets funktioner skall skadas for att det skall vara fraga om
varumarkesintrang skulle med det resonemanget kunna faststallas i lag,
medan exempelvis vilka funktioner ett varumarke har och hur dessa skadas,
kan faststallas genom praxis.

Vad géller jamférande reklam bor &ven dessa regler revideras. Definitionen
av vad jamforande reklam ar bor faststallas i lagtext, sa att det klart och
tydligt framgar huruvida alla former av referering av tredje mans varumarke
innebar jamforande reklam. Aven forhallandet mellan direktivet om
jamforande reklam och varumérkesdirektivet bor faststéllas i lag. Om artikel
4 i direktivet om jamforande reklam skall vara uppfyllt for att rekvisitet
"god affarssed" i artikel 6 VMD skall vara uppfyllt, borde detta sta
uttryckligen i lagtexten for att sakerstalla en enhetlig beddmning. Om inte
mer faststélls i lagtext, men &ven i praxis, ar risken uppenbar att
bedémningen inte kommer bli enhetlig inom unionen, och att varumarken
darmed atnjuter olika skydd i olika medlemsléander.

81| evin, Marianne. Larobok i immaterialratt. 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB,
2011, s. 60f och Seville, Cathrine. Intellectual property. International & Comparative Law
Quarterly, 60(4), 2011, s. 1047.
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