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Summary

There is no doubt that the internet today is considered as an integral part of
our daily lives and that it constitutes a necessary tool in order to gain access
to information, both commercial and private. In line with the technological
development and the increased access to information made possible by the
internet, there is also an increased competition in the information flow,
which the market has had to adjust to. Today, it is possible to reserve
someone else’s trade mark as a keyword in an internet referencing service,
for example through Google AdWords. This sort of keyword advertising has
resulted in several legal disputes within the EU and has been subject to
review by the ECJ in a number of high profile cases, the so-called
AdWords-cases. In this thesis, I have analysed these rulings in order to
clarify the current legal position regarding trade mark use in competing
keyword advertising.

The protection granted to the owner of a trade mark is the ability to prohibit
others from using a sign that is identical with, or similar to, the trade mark.
In the AdWords-cases, ECJ found that the use of a trade mark as a keyword
in keyword advertising under certain conditions could constitute trade mark
infringement. Among these conditions are the requirements that the trade
mark has to be used in the course of trade and that the use must cause
detriment to any of the trade marks functions. However, it is not the ECJ,
but the national courts that make the final assessment of whether the
necessary conditions for trade mark infringement are fulfilled. This has
resulted in similar cases having been treated differently depending on in
which country the matter has been settled.

The purpose of this thesis has been to clarify the differences between the
national interpretation of the ECJ’s judgments in Sweden, Denmark and the
United Kingdom. In the light of the national decisions that have been
studied, it can be found that there are differences in the national
interpretation. In particular when it comes to the assessment of whether the
trade mark functions are affected by the trade mark use of a third party or
not. Therefore, there is a need for clarification by the ECJ in order to
achieve uniform application of trade mark law in relation to competing
keyword advertising within the EU. However, the continued development is
dependent on a balancing act between a few important interests. On the one
hand, there is the interest of creating a single market and to promote free
movement of goods and services within the EU. On the other hand, there is
the interest of the trade mark owners in obtaining adequate protection of
their trade marks. However, in the end, the assessment of whether it is a
matter of trade mark infringement or not must be made in each case
separately and take into account the technological development in the field.
There is therefore a need for a regulation that resolves growing national
divergence, is appropriate in relation to the technological development and
is capable of being applied on diverse situations in the future.



Sammanfattning

Det rader ingen tvekan om att internet idag uppfattas som en del av var
vardag och att det utgdr ett nddvéindigt verktyg for att fa tillgang till
information, savél av kommersiell som privat natur. I takt med den tekniska
utvecklingen och den 6kade tillgidngligheten som internet medfor dkar dven
konkurrensen i informationsflddet, vilket marknaden har behovt anpassa sig
till. Idag finns mojligheten att kopa annans varumédrke som sokord i en
soktjdnst pd internet, exempelvis genom Google AdWords. Denna typ av
sOkordsannonsering har gett upphov till flera réttstvister inom Europa och
har varit foremal for provning av EUD 1 en rad uppméarksammade mél, de s&
kallade AdWords-domarna. I denna uppsats har jag analyserat dessa
avgoranden fOr att klargéra det gillande réttsliget nidr det kommer till
varumirkesanvdndning vid konkurrerande s6kordsannonsering pé internet.

Det varumairkesrittsliga skyddet innebdr att varumédrkesinnehavaren har
mojlighet att forhindra andra fran att anvidnda ett kdnnetecken som &r
identiskt eller forvixlingsbart med dennes varumérke. I AdWords-domarna
fann EUD att anvdndandet av ett varumirke som sokord vid
sOkordsannonsering under vissa forutsittningar skulle kunna anses gora
intrdng 1 en varumirkesinnehavares ensamritt. Bland dessa forutsittningar
finns kraven pé att varumirket ska anvéndas 1 ndringsverksamhet samt att
anvandningen skadar ndgon av varumérkets funktioner. Det dr dock inte
EUD utan de nationella domstolarna som har att gora den slutliga
provningen av om de nddvédndiga forutsittningarna for varumérkesintrdng
uppfyllts. Ndgot som har resulterat i att lika fall behandlats olika beroende
pa i vilket land saken avgjorts.

Syftet med denna uppsats har varit att klargora hur den nationella tolkningen
av EUD:s praxis om varumdrkesanvidndning vid sdkordsannonsering skiljer
sig &t 1 Sverige, Danmark och Storbritannien. Mot bakgrund av de nationella
avgoranden som studerats kan det konstateras att det finns skillnader i den
nationella tolkningen, frimst avseende beddémningen av om varumairkets
funktioner skadas av tredje mans varumirkesanvindning. Det finns darfor
ett behov av fortydliganden fran EUD {or att kunna uppnd enhetlig
tillimpning av varumirkesritten nir det kommer till konkurrerande
sOkordsannonsering pa internet. Den fortsatta utvecklingen pa omrédet &r
emellertid beroende av en balans mellan ett par viktiga intressen. I ena
vagskalen bor intresset av att skapa en gemensam marknad och frdmja den
fria rorligheten av varor och tjanster inom EU ldggas. I den andra,
varumirkesinnehavarnas intressen av att erhdlla ett tillfredsstdllande skydd
av deras varumirken. I slutindan &r det dock sé att bedomningen av om det
ar frdga om varumérkesintrdng maste goras i varje enskilt fall och hénsyn
maste dven tas till den tekniska utvecklingen pa omradet. Det finns darfor
ett behov av en lagstiftning som dels 16ser de nationella skillnaderna, dels ar
lamplig sett till den tekniska utvecklingen och dels kan tillimpas pa olika
situationer 1 framtiden.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Internet idag uppfattas som en sjdlvklar del av vardagen och tillhandahéller
en nistintill obegrénsad kélla av information, vilket marknaden har behovt
anpassa sig till. I takt med den tekniska utvecklingen Okar é&ven
konkurrensen i informationsflodet. Ett foretags formaga att klara sig styrs i
allt storre utstrdckning av om de lyckas néd ut med sitt budskap eller inte. I
kampen om att synas och né ut pd en konkurrensutsatt marknad far ddrmed
varumirket ofta en betydande, och ibland avgoérande, roll. En roll som
andra, konkurrerande, foretag gérna drar nytta av.

Idag finns mgjligheten att kopa andras varumérken som sokord i sékmotorer
pé internet, exempelvis genom Googles soktjinst AdWords. Avsikten med
anviandandet av ett varumérke vid sokordsannonsering &r i regel att utnyttja
det konkurrerande varumérkets stillning pd en marknad for att gora
konsumenter uppmérksamma pé de varor och tjinster som foretaget i fraga
sjdlv erbjuder. Ett forfarande som inte alltid uppskattas av innehavaren av
det utnyttjade varumarket.

Fragan om varumérkesanvindning vid konkurrerande sdkordsannonsering
pé internet har varit foremal for provning av EU-domstolen (EUD) i flera
uppméirksammade mal. Mélen har i huvudsak behandlat en annonsors
ansvar nir denne koper ett skyddat varumérke som sokord i en soktjénst,
men dven soktjdnstleverantorens ansvar for tillhandahdllandet av sdkordet.
Genom EUD:s avgoéranden har de nationella domstolarna getts en
klargérande tolkning av hur varumirkesanvdndning vid s6kordsannonsering
ska behandlas i1 forhdllande till den harmoniserade EU-rdtten. Det dr mot
bakgrund av denna tolkning som de nationella domstolarna har att bedoma
om forutsittningarna for varumarkesintrang uppfyllts i1 varje enskilt fall. Att
det dr de nationella domstolarna som har att gora den slutliga bedomningen
har dock resulterat i att likartade fall behandlats olika beroende pé i vilket
land saken avgjorts.

Utgéngspunkten inom den Europeiska Unionen (EU) &r att det ska ske en
enhetlig tillimpning av EU-rétten. Det utgoér darfor ett problem inom EU att
det forekommer skillnader avseende de nationella domstolarnas syn pé
varumirkesanvdndning vid sdkordsannonsering, trots att det finns savél
praxis fran EUD pa omradet som ett krav pa direktivkonform tolkning.' Det
ar darfor intressant att analysera hur och varfor dessa skillnader uppkommer
1 forhdllande till varumérkesanvandning vid s6kordsannonsering pd internet.
Det dr dven denna problematik som star i fokus for denna uppsats, vilket
kommer att utvecklas i nedan f6ljande syfte.

! Se J Reichel, “EU-rattslig metod”, i F Korling & M Zamboni (red.), Juridisk Metodlira,
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 123 ff.



1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med denna uppsats dr delat i tva delar. Syftet dr forst att beskriva
EUD:s praxis avseende sokordsannonsering for att faststdlla vad som é&r
géllande ritt pd omradet. Dérefter ar syftet att kritiskt analysera ett urval av
de nationella domstolarna 1 Sverige, Danmark och Storbritanniens
avgoranden for att identifiera skillnaderna i de nationella domstolarnas
tolkning av EUD:s praxis om sokordsannonsering. Mot bakgrund av hur
EUD:s praxis tolkats nationellt kommer dven behovet av fortydliganden fran
EUD for att kunna uppné enhetlig réttstillimpning att analyseras.

Mot bakgrund av det ovan angivna syftet kommer f6ljande tre
frdgestéllningar att analyseras:

* Hur har EUD beddmt fragan om intrang i en varumirkesinnehavares
ensamritt vid tredje mans anvéndning av ett skyddat varumérke som
sokord vid s6kordsannonsering pa internet?

* Hur har frigan om intrdng i en varumérkesinnehavares ensamritt vid
sOkordsannonsering pad internet beddmts av de nationella
domstolarna i Sverige, Danmark och Storbritannien?

* Vilka skillnader finns det mellan de nationella domstolarnas tolkning
av EUD:s praxis 1 Sverige, Danmark och Storbritannien?

1.3 Metod och material

Utgangspunkten for denna uppsats har dels varit en EU-rittslig metod?, dels
en rittsdogmatisk metod’. Metodvalet 4r baserat pa att uppsatsen avser att
behandla sévil den EU-rittsliga regleringen, och EUD:s tolkning av denna,
som hur dessa regler har tillimpats i nationell domstol.

Grunden till valet av en EU-réttslig metod &r att varumaérkesrétten ar ett
omride som har harmoniserats inom EU. Utvecklingen sker siledes genom
EU:s forsorg, vilket innebdr att de EU-rittsliga killorna ar viktiga.*
Underlaget for arbetet har ddrmed till stor del bestitt av EU-rittsligt
material sdsom direktiv, forordningar och réttspraxis. Dérutver har det
dven varit relevant att beakta de uttalanden och diskussioner som forts 1
doktrin for att skapa ett bredare underlag for vidare analys.

EU-rdtten tolkas och vidareutvecklas av EUD som traditionellt har
forknippats med en teleologisk, eller indamalsenlig, tolkningsmetod.” Enligt
EUD ska varje unionsbestimmelse séttas in 1 sitt sammanhang och tolkas
mot bakgrund av EU-rétten som helhet. Vid tolkningen ska hénsyn tas till
unionsrittens syften och dess utvecklingsstadium vid den tidpunkt da

2 Se Reichel, s. 109 ff; J Hettne & I O. Eriksson (red.), EU-rdttslig metod — teori och
genomslag i svensk rittstillimpning, 2:a uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 34 ff.
A Peczenik, Juridikens allmdnna ldror, SvIT 2005, s. 249 ff.

* U Bemitz et al, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 13:e uppl., Jure, Stockholm,
2013, s. 19; se vidare Reichel, s. 109; Hettne & Eriksson, s. 34 f.

5 Hettne & Eriksson, s. 158 f; Reichel, s. 122 f.
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bestimmelsen ska tillimpas. En faktor som varit av stor betydelse vid
EUD:s tolkning av EU-rdtten dr det Overgripande mélet att skapa en
gemensam marknad.® Det &r mot bakgrund av detta mal och EUD:s
uttalande om hur EU-rdtten ska tolkas som de for uppsatsen relevanta
avgorandena och bestimmelserna har analyserats.

Eftersom syftet med uppsatsen &r att utreda hur den nationella tolkningen
och tillimpningen av EUD:s praxis skiljer sig at mellan medlemsstaterna
har dven nationell lagstiftning, praxis och doktrin studerats. Av savil
utrymmes som av sprakliga skél har fokus legat pd den tillimpning som
skett 1 Sverige, Danmark och Storbritannien. Vid studierna av den nationella
ritten har en rittsdogmatisk metod tillimpats for att tolka och systematisera
gillande ritt.” Det bor framhallas att avsikten med studierna av den
nationella rdtten inte har varit att gora en réttslig jamfOrelse ldnderna
emellan. Syftet har istillet varit att undersdka hur den EU-rittsliga
regleringen avseende sokordsannonsering tillimpats i1 respektive land. Det
ar dirmed inte skillnaderna mellan de nationella rittssystemen som sédana
som kommer att jimfOras, utan EU-réttens inverkan pd den nationella ritten.
Det har dirfor inte varit aktuellt att tillimpa en komparativ metod.®

Det finns ett begrinsat antal rittsfall som behandlar frigan om
varumarkesintrdng vid sdkordsannonsering péd internet. EUD:s praxis pé
omradet har utgjort viktiga kéllor 1 denna uppsats, men dven réttsfall fran de
nationella domstolarna. De relevanta réttsfallen har hamtats frdn olika
juridiska databaser, sdsom svenska och danska Karnov, Westlaw och Curia.
Betriffande valet av litteratur har bdde nationell och internationell doktrin
studerats fOr att pa bista sitt aterspegla det radande réttsldget, bdde inom
EU och nationellt.

1.4 Terminologi

Det finns anledning att fortydliga ett par begrepp som &r aterkommande i
den fortsatta framstéllningen. Ett varumdrke avser ett sddant varumirke som
erhdllit varumérkesrattsligt skydd antingen nationellt eller som ett
gemenskapsvarumédrke inom EU. Ett kdnnetecken ér det som tredje man
anviander som sokord vid sokordsannonsering pa internet, vilket antingen
kan vara identiskt med eller likna ett varumaérke.

1.5 Avgransningar

Det har varit nodvéndigt att avgrénsa bort flera intressanta omraden for att
kunna fora en koncentrerad diskussion kring fragan om varumérkesintrdng

® Reichel, s. 122 f.

7 Peczenik, s. 249 ff.

¥ Jfr F Valguarnera, “Den komparativa metoden”, i F Korling & M Zamboni (red.), Juridisk
Metodlira, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 141 ff; M Bogdan, Komparativ rittskunskap,
2:a uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 21 ff.



vid sokordsannonsering pa internet. Inledningsvis kan det ndmnas att
uppsatsen endast kommer att behandla situationen nir tredje man anvinder
ett varumérke, eller nigot som liknar detta, som sdkord i en extern
sokmotor, exempelvis Google. Frdgan om anvéndning av ett varumérke som
sokord 1 en egen sokmotor pd den egna webbplatsen faller dirmed utanfor
ramen for denna framstéllning.

Fragor som ror registrering, inarbetning eller pa annat sétt uppkomsten av
det varumaérkesrittsliga skyddet kommer inte att vara foremal for
behandling i1 denna uppsats. Didremot kommer en kort redogorelse for
innebdrden av varumairkesskyddet att goras for att ge ldsaren en bakgrund
till problematiken infor den fortsatta framstéllningen. Uppsatsen kommer att
fokusera péd det skydd som tillkommer registrerade varuméirken i enlighet
med artikel 5(1) varumirkesdirektivet’ (VMD) och artikel 9(1) varumérkes-
férordningen10 (VMF).

En intressant friga som av utrymmesskél tyvirr maste ldmnas utanfor
undersdkningen ér det utdkade skyddet som tillkommer kdnda varumérken i
enlighet med artikel 5(2) VMD och artikel 9(1)(c) VMF, det sa kallade
anseendeskyddet. Anledningen till att anseendeskyddet inte kommer att
behandlas dr att utredningen av vilka mdjligheter det finns att anvénda ett
vilként varumirke vid s6kordsannonsering i forhallande till det utdkade
skyddet dr en frdga som, enligt mig, fortjdnar en egen uppsats. Ytterligare en
frdga som faller utanfér ramen for denna undersdkning ar de situationer nér
det kan vara tillatet for tredje man att anvinda ett skyddat varumérke. Det
vill sdga nir varumirkesinnehavarens ensamritt dr begrinsad eller anses
vara konsumerad enligt artikel 6-7 VMD samt 12-13 VMF.

Problematiken kring anvédndningen av ett varuméirke som sokord vid
sOkordsannonsering pé internet tangerar flera rittsomraden. Denna uppsats
kommer dock endast att behandla de delar som ror varumérkesritten, vilket
innebdr att fragor av bland annat marknadsréttslig samt internationell privat-
och processrittslig karaktér inte kommer att berdras.

For att inte uppsatsen ska bli alltfor omfattande har det slutligen dven krévts
ett visst urval av praxis. De domar som dr foremal for en mer ingéende
analys dr de som jag anser ger den mest heltdckande bilden av det rddande
rittslédget avseende varumirkesintrang vid s6kordsannonsering pd internet.
Fokus har darfor legat pa de avgoranden frdn EUD som, sett till tidigare
praxis samt uppsatsens syfte och fragestdllningar, tillfér ndgot nytt pa
omrédet. Tvd av EUD:s avgoranden som ddrmed inte kommer att behandlas
ar malen C-324/09 (L’Oréal mot eBay) och C-91/09 (Eis.de). Vad géller
nationell praxis har, av naturliga skil, fokus legat pa de fall som provats
efter det att EUD:s avgdranden meddelats.

? Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om

tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar.
10" Réadets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumairken.



1.6 Disposition

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en introduktion till vad sokords-
annonsering innebédr och hur det fungerar. Majoriteten av de réttsfall som
forekommit, sdvil inom EU som nationellt, har avsett annonsering genom
sokmotorn Googles soktjanst AdWords och det dr dérfor denna soktjénst
som star i fokus.

Kapitel 3 och 4 avser att ge ldsaren en bakgrund till varumérkesritten och
varumarkesskyddet infor den fortsatta framstéllningen. Kapitel 3 inleds med
en beskrivning av den harmoniserade varumaérkesritten inom EU. Dérefter
behandlas inneborden av varumirket som skyddsobjekt, vilket foljs av en
redogdrelse for varuméirkesskyddets olika funktioner. I kapitel 4 utreds
varuméirkesskyddets omfattning och forutséttningarna for den varumaérkes-
rittsliga ensamritten. Kapitel 4 inleds med en genomgang av den
anvindning av varumirket som omfattas av varumérkesinnehavarens
ensamritt, vilken foljs av en redogorelse for innebdrden av identiska samt
liknande, eller forvixlingsbara, varumérken.

Genomgéngen av praxis fran EUD och de nationella domstolarna sker 1
kapitel 5 och 6. Kapitel 5 inleds med en redogdrelse for de avgdéranden som
meddelats av  EUD som behandlar problematiken kring varumérkes-
anviandning vid sdkordsannonsering pa internet, de s& kallade AdWords-
domarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av domstolens
stdllningstaganden 1 de olika avgorandena. I kapitel 6 utreds den nationella
intrdngsbeddmningen i1 Sverige, Danmark och Storbritannien. I detta kapitel
behandlas de skilda ldnderna var for sig. Forst ges en introduktion till det
nationella réttsldget inom respektive land, vilken f6ljs av en genomgéng av
nationell praxis pd omrddet. Varje del avslutas dérefter med en
sammanfattande analys av de nationella domstolarnas intrangsbedémning 1
forhallande till EUD:s praxis.

I kapitel 7 utreds rittsldget efter EUD:s AdWords-domar 1 forhéllande till
EU-rétten och dess inverkan pd den nationella rétten. I detta kapitel ges det
en sammanvigd analys av den nationella tolkningen av EUD:s praxis inom
Sverige, Danmark och Storbritannien. Det blir pd sd sétt mojligt att utreda
hur de nationella avgdrandena dels forhdller sig till varandra, dels forhaller
sig till EUD:s praxis. Syftet dr att identifiera vilka skillnader som har
uppkommit i1 de nationella domstolarnas tolkning av EUD:s praxis vid
beddmningen av intrangsfrigan. Mot bakgrund av denna analys kommer
dven behovet av fortydliganden frdn EUD for att kunna uppna en enhetlig
rattstillimpning att analyseras.

Uppsatsen avslutas med kapitel 8. I detta kapitel kommer det att ske en
sammanfattande analys och jag kommer dven att redovisa mina slutsatser 1
forhéllande till uppsatsens fragestillningar och det angivna syftet.



2 Sokordsannonsering — en
introduktion till AdWords

Soktjénster pd internet fick sitt stora genombrott redan ar 1995. Sedan dess
har det skett stor utveckling pd omradet och det 4r {4 som inte anvénder sig
av en soktjanst nir de snabbt behdver svar pd en friga.'' Den mest kinda
soktjansten pd marknaden idag dr Google, vars mél &r att gora det sa enkelt
som méjligt for anvéndaren att hitta den information den behover.'

Niér en anvéndare gor en sokning pd Google genererar sokmotorn ett resultat
bestdende av de webbplatser som bést matchar de ord som anvénts vid
sOkningen. Det &r friga om ett sa kallat naturligt skresultat som redovisas 1
fallande betydelseordning. Den webbplats som bdst dverensstimmer med
det, eller de om flera, sokta ordet kommer saledes Overst bland
sokresultaten. "

Google tillhandahéller dven en avgiftsbelagd soktjdnst som mojliggor for
niringsidkare att utnyttja anvéndarens val av sokord i sokmotorn. Denna
tjénst kallas AdWords.'* Genom AdWords kan niringsidkaren vilja ut vissa
sOkord som har samband med dennes vara eller tjdnst for att fi en
reklamlénk till sin webbplats visad. Reklamlidnken visas da under rubriken
sponsrade lankar och placeras overst pd sidan samt i en spalt vid sidan om
det naturliga sokresultatet.”” Ett exempel dr om en niringsidkare siljer
blommor, d& kan denne anvéinda ordet “blommor” som sdkord genom
AdWords. Néar anvdndaren sedan soker pd "blommor” i sékmotorn aktiveras
niringsidkarens annons bestdende av en reklamldnk och en annonstext,
vilken visas i filten for sponsrade linkar.'® T anslutning till de sponsrade
lankarna finns dven en forklaring, i mindre textstorlek, som anger att det &r
friga om en annons.'’

Det dr mojligt for flera annonsorer att vélja samma sokord. Vilken annons
som ska visas Overst bestims d& av en sd kallad annonsrankning.

""" O-A Rognstad & J Bing, Sokemotorer pd Internett i opphavsrettslig belysning, NIR
2012/4, s. 345.

'2 Rognstad & Bing, s. 346; se Googles AdWords och policy sidor under “Our Products
and services”; andra exempel pa soktjénster 4r Yahoo och Bing.

" Se bl.a. C-236/08-238/08 Google France, punkt 22; C-323/09 Interflora, punkt 9.

4 Se Googles AdWords och policy sidor under “Hur AdWords fungerar”; se dven C-
236/08-238/08 Google France, punkt 23; C-323/09 Interflora, punkt 10; A-K Abdon,
Sokordsannonsering — i grdnslandet mellan immaterialritt och marknadsrdtt, Ny Juridik
2:13,s. 65 1.

> Se Googles AdWords och policy sidor under “Hur AdWords fungerar’; se iven C-
236/08-238/08 Google France, punkt 23; C-323/09 Interflora, punkt 10.

' Abdon, s. 65 f; se dven C-236/08-238/08 Google France, punkt 24; C-323/09 Interflora,
punkt 11.

17 Abdon, s. 66; A-K Abdon & M Forsman, “Skydd for varumirken vid anvidndning av
sponsrade ldnkar i soktjanster pa internet”, i M Forsman (red.), I immaterialriittens
grdnsland, Jure, Stockholm, 2012, s. 37.
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Annonsrankningen &ar baserad pd en kombination av hur mycket
niringsidkaren dr beredd att betala per klick, “maximalt pris per klick”,
tillsammans med annonsens kvalitetsresultat. Maximalt pris per klick
innebér att annonsdren betalar for varje gang en internetanvéindare klickar
pa reklamlidnken. Avgiften bestims sedan mot bakgrund av det hogsta
belopp som néringsidkaren angett sig vara beredd att betala och antalet
ginger nagon klickar pd ldnken i frdga. Huvudregeln dr att annonsen fran
den niringsidkare som har angett hdgst maximalt pris per klick visas dverst
pd sidan. Vilken annons som visas Overst dr dock &dven beroende av
annonsens kvalitetsresultat. Kvalitetsresultatet bestir av Googles bedomning
av annonsens, sokordens och den marknadsforda webbplatsens kvalitet. Det
ar mojligt for annonséren att ndr som helst forbéttra sin annonsrankning
genom att ange ett hogre maximalt pris per klick eller forbattra kvalitén pa
sin annons.

Det dr inte helt ovanligt att en nédringsidkare istdllet for att anvénda
generiska sokord, som i exemplet med “blommor” ovan, viljer sokord som
motsvarar eller liknar en konkurrents varumérke. P4 sa sitt kan
niringsidkaren fa anvindaren att besdka dennes webbplats istéillet for
konkurrentens."® Ett exempel 4r om Nike skulle anvinda det konkurrerande
varumirket Adidas som sokord genom AdWords. En internetanvéndare som
soker pa ordet ”Adidas”, och formodligen efter Adidas produkter, skulle da
kunna f4 fram en annons fran Nike vid sidan om det naturliga sokresultatet.
Dérmed blir det mdjligt for Nike att utnyttja Adidas varumaérke for att na ut
med sin annons till internetanvindare som aktivt sokt efter just Adidas.*

'8 Se Googles AdWords och policy sidor under “Hur AdWords fungerar”; se dven C-
236/08-238/08 Google France, punkt 25-26; C-323/09 Interflora, punkt 12-13.

19 Abdon, s. 66.

21frS Kulk, Search engines — searching for trouble?, E1.P.R. 2011, 33(10), s. 607.
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3 Om varumarkesskyddet

3.1 Inledning

Genom internet har mdjligheterna att nd ut till en marknad okat avsevirt.
Varumirken har blivit ett sidtt for fOretag att sdrskilja sig fran sina
konkurrenter, samtidigt som de ger en mdjlighet for konsumenter att
effektivt orientera sig i ett hav av varor och tjénster. Det finns dérfor ett stort
intresse av att skydda varumirken.”' Syftet med varumirkesritten ar att
skapa en ensamritt for en niringsidkare att anvédnda sitt varumairke.
Ensamritten avser i sin tur att ge innehavaren av ett varuméarke en mojlighet
att skydda de sirskilda intressen denne har i egenskap av varumaérkes-
innehavare.”> Varumirkesskyddet innebér bland annat att innehavaren kan
forbjuda tredje man frdn att under vissa omstindigheter anvinda det
skyddade varumirket. Skyddets omfattning &r dock beroende av om det ér
friga om anvédndning av ett kinnetecken som &r identiskt med eller liknar
varumirket, vilket kommer att aterkommas till i kapitel 4.2

Varumairkesskyddet har flera olika funktioner. Den mest grundldggande av
dessa dr att garantera varor och tjinsters ursprung.** Genom att indikera
ursprung hjélper varumirket konsumenter att gora informerade val avseende
savél varan eller tjanstens kommersiella ursprung som dess egenskaper.
Varumirket fungerar ddrmed som ett viktigt konkurrensmedel pa
marknaden, vilket underléttar for foretag att skapa en identitet for deras
produkter.”> Varumirket dr dessutom ofta birare av betydande kommersiella
intressen. Inte sdllan ses ett varumirke som en sjélvstindig tillgdng inom ett
foretag, dir varumirkets virde kan uppga till miljardbelopp.*®

For att ge ldsaren en introduktion till varumérkesrétten inleds kapitlet med
en rittslig bakgrund med fokus pd EU-rétten. Direfter kommer innebérden
av varumirket som skyddsobjekt att behandlas kort, vilket foljs av en
redogdrelse for varumirkesskyddets olika funktioner. Varumairkesskyddets
funktioner har d@ven betydelse vid beddmningen av intrdng och for skyddets
omfattning, vilket kommer att behandlas vidare i kapitel 4.

2I'Mm Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 10:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s.
378 ff.

22 Se bla. C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 51; C-487/07 L’Oréal, punkt 58; se
vidare Levin, s. 434 f.

2 C-487/07 L’Oréal, punkt 58-59; se vidare Levin, s. 434 f; U Maunsbach, Reflections
regarding place of damage in relation to keyword advertising, 5 Masaryk U. J.L. & Tech.
712011,s. 74 f.

2 Se C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 51; C-487/07 L’Oréal, punkt 58-59; se vidare
C Wrigfeldt, Den varumdrkesrittsliga forvixlingsbedomningen i intrdngsmal — en
marknadsanpassning, NIR 2013/4, s. 391.

2 A Kur & T Dreier, European Intellectual Property Law — Text, Cases and Materials,
Edward Elgar, Cheltenham, 2013, s. 157 f.

26 Levin, s. 378 ff.
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3.2 Rattslig bakgrund

Varumérkesritten idag dr helt harmoniserad inom EU och syftar till att
skapa “a level playingfield” for medlemsstaterna pa varumirkesrittens
omrade. Det &r i sin tur dessa regler som den nationella varumérkesritten 1
de olika medlemsstaterna baseras pa.”’

Det finns tvé parallella regelsystem inom EU.”® Det forsta gar att finna i
VMD och avser att harmonisera den nationella regleringen inom
medlemsstaterna. Syftet med harmoniseringen ir att underlitta den fria
rorligheten av varor och tjinster pi den gemensamma marknaden.”’ Det
andra regelsystemet avser att tillhandahdlla ett gemensamt varumaérkes-
system inom EU. Foretag kan da genom sé kallade gemenskapsvarumérken
forvérva ett varumirke som étnjuter samma skydd och fér réttsverkan inom
hela EU.*® Reglerna, som gar att finna i VMF, tridde i kraft 1994 och giller
sedan dess omedelbart i samtliga medlemsstater.’’ Avsikten med det
gemensamma varumirkessystemet har emellertid aldrig varit att ersdtta
medlemsstaternas varumérkeslagar. Istdllet 4r det meningen att dessa ska
samexistera for att mdjliggéra skydd pa sdvdl gemenskapsrittslig som
nationell niva.*> Regleringen i direktivet och forordningen &r i princip
identisk avseende varumairkesskyddets omfattning samt bestimmelserna om
intraing.”® De kommer dirfor att behandlas tillsammans i den fortsatta
framstillningen. Utdver de tvd parallella regelsystemen har dven den
europeiska réttsbildningen genom EUD:s avgdranden en stor inverkan pa
den varumérkesrittsliga utvecklingen.*

Trots den stora harmoniseringen pd omradet dr det viktigt att podngtera att
varumirkesskyddet, med wundantag for gemenskapsvarumérken, ar
nationellt. Ett varumérke 4r sdledes enbart skyddat inom det territorium dir
det nétt upp till de krav som stéllts for att erhalla varumérkesréttsligt skydd.
Det innebdér att ett varumirke som erhallit skydd i Sverige enligt svensk rétt
i princip inte skyddas mot eventuella intrdng som sker utomlands.’’
Déremot finns det sdrskilda regler inom den internationella varumaérkes-
ratten som ger ett sirskilt skydd for kéinda varumérken. Reglerna gar bland
annat att finna i Pariskonventionens®® (PK) artikel 6 och 6°-6*P". Utover
PK finns é&ven sérskilda avtal som tillkommit inom ramen {or

2 Levin, s. 378; Bernitz et al, s. 19.

BRur & Dreier, s. 159 ff.

% Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG, punkt 2, 8 och 10.

3% Radets forordning (EG) nr 207/2009, punkt 2-3; se vidare Kur & Dreier, s. 159 f.

31 Levin, s. 382.

32 Radets forordning (EG) nr 207/2009, punkt 6; se vidare Kur & Dreier, s. 161 f.

33 Radets forordning (EG) nr 207/2009; Europaparlamentets och radets direktiv
2008/95/EG; se vidare Maunsbach, 2011, s. 74.

34 Levin, s. 378.

35 Prop. 2009/10:225, s. 69; se P Carlson, Varumérkeslag (2010:1877) 1 kap. 1 §,
lagkommentar not 6, (Karnov internet); Bernitz et al, s. 11.

36" Pariskonventionen av 1883 inom det industriella rittsskyddet jimte otillborlig
konkurrens.

13



Virldshandelsorganisationen och World Intellectual Property Organization
(WIPO). De kommer dock inte att behandlas nirmare hir.*’

3.3 Varumarket som skyddsobjekt

Ett varumirke idag innebdr mycket mer dn enbart ett sétt att ange en varas
eller tjansts ursprung. Enligt Levin utgdr varumédrket snarare en
forbindelselank mellan ett foretag och dess kundkrets och det dr just denna
link som varumirkesritten avser att skydda.”® Ett varumirke kan, vid vil
utford marknadsforing, bland annat utgéra en symbol for en viss livsstil
eller en viss attityd. Det kan dven fungera som en symbol for ett foretags
virde 1 form av en image. Genom detta skapas ett sjdlvstindigt virde for
varumirket vid sidan om den ursprungliga produkten eller tjinsten. Ett
virde som kan skattas till miljarder och vara mer betydelsefullt &n foretagets
fysiska tillgangar.*’

Nér ett varumérke tas ur sitt ssmmanhang och stélls for sig sjdlv dr det inte
mycket mer dn en symbol, vilken pekar ut den aktuella varan eller tjénsten.
Istdllet ar det, som Levin uttrycker det, i princip forst ndr varumérket ir i en
bestimd miljé som det kan ha ett kommersiellt virde.*" I sin ritta miljé kan
varumirket fylla flera viktiga funktioner. Ett exempel pa varumirkets
funktion dr att garantera en varas eller tjdnsts ursprung. Pa sd sitt skiljer sig
varumdarkesritten frdn andra immateriella réttigheter, vilka i1 regel avser att
skydda objekt av egen betydelse eller eget virde." Skyddsvirdet for
varumdirken ligger i deras formaga att formedla information som mgjliggor
for konsumenter att gora informerade val. Det skapar dven incitament for
varuméirkesinnehavarna att investera i sina produkter for att nd ut till en viss
malgrupp och fi denna att vilja just deras vara eller tjanst.*

Det saknas en definition av vad ett varumarke faktiskt dr 1 sdvdl VMD som
VMF. Diremot anges det i artikel 2 VMD samt artikel 4 VMF att ett
varuméirke kan utgoras av “alla tecken som kan aterges grafiskt, sarskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pd en vara eller
dess forpackning, forutsatt att tecknet kan sérskilja ett fortags varor eller
tjanster fran andra foretags”.” Det 4r inte friga om en uttémmande lista,
utan sd lange det d4r mojligt att aterge tecknet grafiskt kan det utgdra ett
varumirke.** Vidare har EUD konstaterat att tecknet méste ha en viss
enhetlig form. Det var darfor inte mojligt att registrera exempelvis “alla

tankbara former av genomskinliga behallare” som ett varumirke.*

37 Levin, s. 387 ff.

38 Levin, s. 409.

39 Kur & Dreier, s. 157 f; Levin, s. 378.

40 Levin, s. 409.

4 Levin, s. 409; P J Nordell, Varumdrkesrdttens skyddsobjekt — Om ordkdnnetecknets
mening och referens, Mercurius, Stockholm, 2004, s. 72.

2 Kur & Dreier, s. 157.

3 Bernitz et al, s. 256.

4 Levin, s. 412.

4C-321/03 Dyson, punkt 40; se dven Bernitz et al, s. 258; Kur & Dreier, s. 170.
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Ytterligare en forutséttning for att det ska vara friga om ett skyddsvirt
varumérke 1 enlighet med VMD och VMF ir att varumérket maste ha
sdrskiljningsforméiga. Varumirket ska sidledes vara dgnat att sdrskilja ett
foretags varor eller tjanster fran andra foretags, vilket framgér av artikel 2
VMD och artikel 4 VMF.* Kravet pa sirskiljningsformaga 4r nigot som
ligger 1 varumdrkesrdttens natur. Om alla varor och tjénster hade
marknadsforts under en och samma symbol hade varumirkesritten
antagligen inte behdvts.*’ Ett varumirke ska siledes kunna fungera som ett
identifikationsmedel for att en vara eller tjanst kommer frén ett visst foretag.
For att kunna fylla denna funktion maste varumérket ha en viss
distinktivitet, nigot som gor att det utskiljer sig pd en marknad.”® Utover
formdgan att ange ursprung ligger i kravet pa sérskiljningsformaga ocksa en
strdvan efter att hdlla det vanliga spréaket fritt. Det ska inte vara mojligt for
en enskild aktor att fi ensamritt att, exempelvis, anvdnda ord som enbart
anger en varas art eller beskaffenhet.*

Bedomningen av om ett varumérke har sirskiljningsforméiga avgors i
forhdllande till varumérket i1 sin helhet. Vid beddmningen &dr det
uppfattningen hos den relevanta malgruppen for varan eller tjinsten, dess
omsittningskrets, som #r avgorande.”® Ar det konsumenter i allménhet som
utgdér malgruppen har EUD faststéllt att den ska utgéras av “en normalt
informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnitts-

51
konsument”.

3.4 Varumarkets funktioner

3.4.1 Om varumarkets funktioner

Ett varumérkes funktioner dr av stor betydelse inom varumarkesritten. EUD
har i flera mal uttalat att syftet med varumérkesinnehavarens ensamrétt ar
“att [...] sikerstilla att varumérket kan fylla sin egentliga funktion”.”* Vilka
funktioner ett varumérke har och inneborden av dessa dr dock inte helt
sjdlvklar, utan ndgot som tydliggjorts mer och mer i samband med
marknadens och varumérkesrittens utveckling.”

46 Bernitz et al, s. 268.

47 Levin, s. 418 f.

8 Jfr C-108/97-109/97 Chiemsee, punkt, 46; se vidare Bernitz et al, s. 269; Levin, s. 418 f.
¥ Se bl.a. C-104/00 P Companyline; C-265/00 Biomild; C-191/01 P Doublemint; jfr dock
t.ex. C-383/99 P Baby-Dry dir domstolen ansag att det foreldg sérskiljningsformaga; se
vidare Levin, s. 418 ff.

30 C-108/97-109/97 Chiemsee, punkt 29; C-421/04 Matrazen Concord, punkt 24.

>l Se bl.a. C-210/96 Gut Springenheide, punkt 37; C-299/99 Philips, punkt 63; se vidare
Levin, s. 419; Bernitz et al, s. 270.

52.C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 51; C-487/07 L’Oréal, punkt 58.

53 Nordell, 2004, s. 70; se dven P J Nordell, Om varumdrkets funktioner i ljuset av EU-
domstolens avgoranden i mal C-487/07 (L’Oréal) och de forenade mdlen C-236/08—C-
238/08 (Google), NIR 2010/3, s. 264.
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EUD har behandlat varumirkets funktioner i flera avgdranden.”® Den
funktion med storst forankring i praxis dr ursprungsangivelsefunktionen.
Andra funktioner som uppmaérksammats av EUD &r varumaérkets garanti-,
kvalitets-, reklam-, kommunikations- och investeringsfunktion. Huruvida
det dr frdga om en uttdmmande lista eller enbart en rad exempel pa vilka
funktioner ett varumirke kan ha, eller vilka funktioner EU-rdtten avser att
skydda, framgar emellertid inte.”® Att det skulle kunna finnas fler funktioner
med skyddsvirde kan bland annat utldsas av mal C-558/08 (Portakabin). 1
malet uttalade EUD att bland varumarkets funktioner:

”ingar inte enbart varumirkets grundldggande funktion [...],
utan dven maérkets ovriga funktioner sdsom i synnerhet [min
kursivering] att garantera varornas eller tjdnsternas kvalitet
eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.””’

For att ge en tydligare bild av vad varumirkesritten syftar till att skydda
kommer de funktioner som varit mest framtradande inom EUD:s praxis att
redovisas nedan.

3.4.2 Ursprungsangivelse-, kvalitets- och
garantifunktionen

EUD faststéllde redan ar 1978 i mal C-102/77 (Hoffmann-La Roche) att
varumdarkesrittens huvudfunktion &r att garantera en produkts ursprung. Det
vill sdga varumarkets ursprungsangivelsefunktion. Grunden till detta 4r att
konsumenten, eller slutanvdndaren, utan forvéixlingsrisk ska kunna sérskilja
produkten fran produkter av annat ursprung.’® I senare avgoranden har EUD
uttalat att ett varumirke maste utgora en garanti for att alla varor eller
tjdnster som bér varumirket kommer fran ett och samma foretag.”” Det ir
saledes varan eller tjdnstens kommersiella ursprung som skyddet avser,
vilket maste skiljas fran det geografiska ursprunget.”® Av preambeln till
VMD samt VMF framgér det att den frimsta funktionen med ett varumérke
4r att garantera en varas eller tjdnsts ursprung.’’ Genom att varumirket
garanterar varans eller tjdnstens ursprung skyddas sdvil konsumenter som
niringsidkare. For niringsidkaren innebér det att risken for forvaxling med

3% Se bl.a. C-206/01 Arsenal Football Club, C-487/07 L’Oréal; C-236/08-238/08 Google
France.

5 Qe bla. C-102/77 Hoffimann-La Roche, punkt 7; C-349/95 Loendersloot, punkt 24; C-
206/01 Arsenal Football Club, punkt 48; se vidare Nordell, 2010, s. 265.

% Se t.ex. C-487/07 L’Oréal, punkt 58; C-236/08-238/08 Google France, punkt 77; C-
323/09 Interflora, punkt 39-40; jfr dven C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 42; se
vidare Nordell, 2010, s. 273 f.

> C-558/08 Portakabin, punkt 30.

%% C-102/77 Hoffmann-La Roche, punkt 6-7; jfr dven C-16/74 Centrafarm, punkt 8; se
vidare Nordell, 2010, s. 267 f; N Barzey, Functions of a trademark — a way of seeing life?
The advertising function and the relation between double identity and extended protection,
NIR 2010/4, s. 326.

% Se bla. C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 48; C-299/99 Philips, punkt 30; C-
349/95 Loendersloot, punkt 22 och 24.

Nordell, 2004, s. 78 .

61 Radets forordning (EG) nr 207/2009, punkt 8; Europaparlamentets och radets direktiv
2008/95/EG, punkt 11.
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andras varor minskar. Samtidigt kan konsumenten lita pd att en vara har ett
visst ursprung och ddrmed att varan har vissa kvalifikationer som férknippas
med detta.®

Ytterligare en funktion som skyddas dr varumirkets garantifunktion. Vad
géller garantifunktionen &r det viktigt att uppmérksamma att garanti kan
innebira flera olika saker.” Att varumirket fungerar som en garanti for
savdl varans ursprung som varans kvalitet har faststillts av EUD 1 flera
avgoranden.®® T mal C-206/01 (Arsenal Football Club) framhéll EUD att
varumdirket méste utgdra en garanti for att alla varor eller tjanster kommer
frin samma foretag som i sin tur ansvarar for dessas kvalitet.”> Garantin
innebdr dock inte att varorna eller tjansterna faktiskt &r av viss kvalitet.
Snarare dr det frdga om en garanti att foretaget bakom varumérket har ett
kvalitetsansvar for sin produkt.®® Garantifunktionen kan &ven innebira helt
andra saker dn att garantera kommersiellt ursprung och ett visst
kvalitetsansvar. Det kan exempelvis vara frdga om en garanti avseende
varans geografiska ursprung eller att varumérket inte ar vilseledande.®’

En funktion som har en nira koppling till garantifunktionen &r varuméirkets
kvalitetsfunktion, vilken innebér att ett varumirke ska kunna peka ut varor
med en konstant och garanterad kvalitet. Genom varumairkets kvalitets-
funktion kan konsumenten pd goda grunder forlita sig pa att en ny vara
denne kopt har samma kvalitet som den forra med samma varumirke.*®

3.4.3 Reklam-, kommunikations- och
investeringsfunktionen

For att nd ut med sina varor och tjénster till konsumenter anvidnder en
varumdrkesinnehavare ofta sig av reklam. Genom reklamen kan de
informera konsumenterna om vad de har att erbjuda samtidigt som de
forsoker Oovertyga dem om att just deras varor eller tjidnster dr det bista
valet.”” Denna typ av marknadsforing bidrar till att skapa en identitet for
varumirket, vilken kan innebira ett betydande virde for ett foretag.”
Varumirkets reklamfunktion har varit foremal for provning i1 ett par
avgoranden fran EUD.”' Trots detta saknas det fortfarande en definition av
vad som egentligen avses med funktionen. I mal C-337/95 (Dior) berdrdes
reklamfunktionen utan nagon vidare forklaring av dess innebdrd. I det
senare avgdrandet i de forenade mélen C-236/08-238/08 (Google France)
konstaterade EUD endast att en varuméirkesinnehavare kan ha som

62 Nordell, 2010, s. 267.

53 Nordell, 2010, s. 268 f.

6 Se bla. C-10/89 HAG II, punkt 13-14; C-39/97 Canon, punkt 28; C-206/01 Arsenal
Football Club, punkt 48; jfr &ven C-102/77 Hoffmann-La Roche, punkt 7.

62.C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 48; se vidare Nordell, 2004, s. 84.

% Jfr C-9/93 IHT Internationale, punkt 37-38; se vidare Barzey, s. 326.

7 Nordell, 2010, s. 269.

58 Nordell, 2004, s. 84 f.

59 Jfr C-236/08-238/08 Google France, punkt 91.

70 Nordell, 2004, s. 93; se d4ven Nordell, 2010, s. 269.

"''Se C-337/95 Dior, C-236/08-238/08 Google France; se vidare Nordell, 2010, s. 270 f.
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malsdttning att anvinda varumirket i reklam i syfte att informera och
overtyga konsumenter.

Varumirket kan &dven fungera som ett kommunikationsmedel och har
dirmed en kommunikationsfunktion. Varumirket blir en bédrare av
information om vissa av varans egenskaper, exempelvis varans innehéll,
kvalitet och pris. Genom detta underléttar varumaérket for konsumenter att
orientera sig bland samt jamfora olika mirkesprodukter.”” EUD har dock
inte behandlat kommunikationsfunktionen mer ingdende, utan enbart
faststllt att den utgdr en av varumérkets skyddsvirda funktioner.”

Den funktion som senast varit foremél for provning av EUD ér den sé
kallade investeringsfunktionen. I mél C-323/09 (Interflora) framholl EUD
att ett varumirke dven kan anvindas av rittighetsinnehavaren for att skaffa
sig, eller bibehalla, ett gott rykte. P4 sa sdtt kan varumirket attrahera
konsumenter och géra dem lojala mot varumirket.”” EUD hade dock dven
tidigare uttalat att vid sévdl bedomningen av ett varumirkes
sdrskiljningsforméiga som vid forviaxlingsbedomningen kan hénsyn tas till
hur stora investeringar som gjorts for att salufora ett varumirke.”
Investeringar som dr avsedda att stdrka eller skapa ett gott rykte, och ddrmed
ge varumirket ett visst egenvirde, dr sdledes ndgot som ansetts ha ett
skyddsvirde inom varumirkesritten.”’

72 C-236/08-238/08 Google France, punkt 91.

3 Nordell, 2010, s. 271 f.

7 Se t.ex. C-323/09 Interflora, punkt 38-40; C-487/07 L Oréal, punkt 58 och 65; C-236/08-
238/08 Google France, punkt 77 och 81; C-558/08 Portakabin, punkt 30-31.

7> C-323/09 Interflora, punkt 60.

76 C-208/97-109/97 Chiemsee, punkt 51; C-342/97 Lloyd, punkt 23; se vidare Nordell,
2010, s. 273.

77 Se Nordell, 2010, s. 273.
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4 Varumarkesskyddets
omfattning

4.1 Inledning

De rittigheter som &r knutna till ett varumérke gér att finna 1 artikel 5 VMD
och artikel 9 VMF. Hir framgér det att innehavaren av ett varumérke har
ritt att forhindra tredje man fran att utan tillstdnd, i nédringsverksamhet,
anvinda dennes varumérke. Varumdrkesinnehavaren far pa sé sitt en
ensamritt att anvinda sitt varumiarke for vissa angivna varor och tjanster.”
Ensamrittens omfattning &r beroende av om tredje mans anvdndning avser
ett identiskt eller liknande varumérke samt for vilka varor eller tjénster det
anviands. En gemensam grundforutsittning for varumérkesréttsligt skydd ar
dock att det finns en risk for forviaxling mellan det skyddade varumaérket och
det kéinnetecken som anvénds av tredje man.”

For att det ska vara frdga om en ensamrétt och for att de réttigheter som ar
knutna till ett varumérke ska aktualiseras maste vissa forutsdttningar vara
uppfyllda. Det dr dessa forutsédttningar som kommer att redogoras for 1 detta
kapitel. Kapitlet inleds med en genomging av den anvindning av
varumdrket som omfattas av varumérkesinnehavarens ensamritt. Dérefter
kommer innebdrden av identiska respektive liknande, eller forvéxlingsbara,
varumaérken att behandlas.

4.2 Anvandning av ett varumarke

Den ensamritt som foljer av artikel 5 VMD samt artikel 9 VMF giller
enbart om tredje man anvinder varumdrket 1 nédringsverksamhet.
Anvindning i ndringsverksamhet avser de situationer nir anvindningen inte
sker privat, utan i samband med en affarsverksamhet som syftar till att ge
ckonomisk vinst** Exempel pa vad som utgdér anvédndning i
niringsverksamhet gar att finna 1 artikel 5(3) VMD och artikel 9(2) VMF.
Det kan vara frdga om allt frdn anvindning av varumirket pd varor och
forpackningar samt export eller import av varor under varumdrket till
anvindning av varumirket i reklam.*' Som framgar av bestimmelsernas
formulering &r det inte frdga om uttdmmande upprikningar. Istillet maste
varje form av anvindning bedémas var for sig for att avgora huruvida det ér
fraga om ett tillatet eller otillatet forfogande.®

78 Jfr C-102/77 Hoffmann-La Roche, punkt 7.

7 Se Rédets forordning (EG) nr 207/2009, punkt 8; Europaparlamentets och radets direktiv
2008/95/EG, punkt 11; se vidare Levin, s. 434 f; Bernitz et al, s. 283.

%0.C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 40; C-17/06 Céline, punkt 17; se vidare Kur &
Dreier, s. 196 f.

81 Ge Levin, s. 435; Bernitz et al, s. 291.

82 Ge Levin, s. 435.
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Det dr emellertid inte all anvéndning 1 ndringsverksamhet som omfattas av
varumirkesinnehavarens ensamritt. Tredje mans anvdndning av varumérket
maste dven vara i1 forhallande till varor och tjinster som é&r identiska med
eller liknar de varor och tjdnster som omfattas av det skyddade
varumirket.* Alla varor och tjanster ir indelade i olika klasser i enlighet
med den sé kallade Niceklassificeringen®®. Ensamritten giller d4 inom den
eller de klasser som varumirket #r registrerat for. Ar ett varumirke
exempelvis registrerat for livsmedel &r det enbart inom denna klass som
innehavaren har ensamriitt att anvinda varumérket.®

4.3 Identiska och forvaxlingsbara varumarken

Det centrala inom varumairkesskyddet &r att ingen annan &n innehavaren av
varumdrket fir anvéinda ett kdnnetecken som kan forvixlas med detta. Det
gbrs inom varumdirkesritten skillnad mellan tvé olika typer av anvindning.
Den forsta dr anvindning av ett kidnnetecken som é&r identiskt med
varumérket for varor och tjinster av samma slag. Den andra &r anvindning
av ett kdnnetecken som &r identiskt med eller liknar varumarket for varor
och tjanster av samma slag eller liknande slag.*

Den forsta typen av anvindning finns reglerad i artikel 5(1)(a) VMD och
artikel 9(1)(a) VMF. Bestdmmelserna avser situationen nér det foreligger séa
kallad dubbel identitet. Det ska sédledes rdda identitet mellan savil
varumirket och det kdnnetecken som anvédnds av tredje man, maérkes-
identitet, som mellan de aktuella varorna och tjinsterna, varuslagsidentitet.®’
Det ér dock inte enbart nir ett varumirke och det kinnetecken som tredje
man anvénder ar helt identiska som artikel 5(1)(a) VMD och artikel 9(1)(a)
VMF ir tillimpliga. EUD har &dven uttalat att ndr det foreligger sé
obetydliga skillnader mellan varumérket och det kdnnetecken som tredje
man anvént att genomsnittskonsumenten vid en helhetsbedomning inte ser
dem sa ska kénnetecknet anses vara identiskt med varuméirket. Reglerna for
dubbel identitet dr saledes tillampliga dven vid obetydliga avvikelser mellan
kiannetecknet och varumirket. **

Av preambeln till savdl VMD som VMF framgar det att det skydd som
foljer vid dubbel identitet bor vara absolut.® Att si inte alltid &r fallet
framgar dock av EUD:s praxis.”” Det har tidigare konstaterats att den

8 Kur & Dreier, s. 199 f.

# Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for
the Purposes of the Registration of Marks.

¥ Jfr Patent och registreringsverkets webbplats under “Klassificera dina varor och
tjidnster”.

% Se Bernitz et al, s. 283 f, Levin, s. 452; C Granmar, Forslaget till nytt varumdrkesdirektiv
och dubbel identitet, NIR 2013/3, s. 247.

87 Granmar, 2013, s. 247.

88 C-291/00 LTJ, punkt 54; C-278/08 BergSpechte, punkt 54; se vidare Bernitz et al, s. 284.
% Radets forordning (EG) nr 207/2009, punkt 8; Europaparlamentets och radets direktiv
2008/95/EG, punkt 11.

2 Jfr C Morcom, Trade marks and the Internet: where are we now?, EL.P.R. 2012, 34(1),
s. 52 f; Wrigfeldt, s. 395 ff.
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ensamritt som tillkommer varumérkesinnehavaren enligt artikel 5(1)(a)
VMD och artikel 9(1)(a) VMF avser att sdkerstdlla att varumérket kan fylla
sin egentliga funktion.”’ EUD har dirfor faststillt att utdvandet av denna
ensamritt maste reserveras for de fall di tredje mans anvindning av ett
kidnnetecken som &r identiskt med eller liknar varumédrket skadar eller
riskerar att skada varumirkets funktion.”” Ett urval av varumirkets
funktioner har behandlats i kapitel 3 och bestar bland annat av varumirkets
forméga att ange ursprung och fungera som kommunikationsmedel.”?

Reglerna for anvindning av ett kidnnetecken som é&r identiskt med eller
liknar ett skyddat varumirke for varor och tjdnster av samma eller liknande
slag gér att finna i artikel 5(1)(b) VMD och artikel 9(1)(b) VMF. Medan
skyddet som ges vid dubbel identitet ska vara absolut dr tillimpningen av
dessa bestimmelser beroende av om det foreligger en risk for forvixling.”*
Fragan om det av tredje man anvdnda kinnetecknet och det skyddade
varumdrket ska anses forvixlingsbara ska beddmas mot bakgrund av flera
olika faktorer. Faktorer som, enligt preambeln till bAdde VMD och VMF,
sdrskilt ska beaktas &r i hur hog grad varumérket ar ként pd marknaden, den
association som varumérket och kéinnetecknet framkallar och graden av
likhet mellan dessa samt varorna eller tjansterna.”

Huruvida det foreligger en risk for forvéxling eller inte ska enligt EUD:s
praxis avgoras genom en helhetsbeddmning av samtliga relevanta faktorer i
det enskilda fallet.”® Helhetsbeddmningen forutsétter att det finns ett visst
samspel mellan de faktorer som beaktas. Ett exempel pa detta samspel ar att
en bristande likhet mellan de varor och tjanster for vilka varumérket och
kdnnetecknet anvénds, varuslagslikhet, kan kompenseras genom att
varumdrket och kinnetecknet 1 hog grad liknar varandra, mérkeslikhet, och
vice versa.” EUD har konstaterat att risk for forvixling foreligger om
genomsnittskonsumenten kan tro att varorna eller tjansterna kommer fran
samma foretag, eller att de kommer frén foretag med ekonomiska band.’®
Utover samspelet mellan varuslagslikheten och maérkeslikheten har EUD
dven betonat sérskiljningsformagans betydelse. Desto storre sérskiljnings-
formiga det dldre varumirket har, desto hogre anses forvaxlingsrisken

Vara.99

1 Se bl.a. C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 51; C-487/07 L ’Oréal, punkt 58.

%2 Se bl.a. C-487/07 L’Oréal, punkt 58; C-206/01 Arsenal Football Club, punkt 51; C-
245/02 Anheuser-Bush, punkt 59; C-48/05 Adam Opel, punkt 21-22; se vidare Kur
& Dreier, s. 203 ff; T Riis, Sogeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgorelse i de
forenede sager C-236/08—C-238/08 (Google AdWords), NIR 2010/3, s. 255 f.

% Se vidare under 3.4 Om varumirkets funktioner.

% C-292/00 Davidoff, punkt 28; C-425/98 Marca Mode, punkt 34.

% Radets forordning (EG) nr 207/2009, punkt 8; Europaparlamentets och radets direktiv
2008/95/EG, punkt 11; se vidare Bernitz et al, s. 283.

% C-342/97 Lloyd, punkt 17-19; C-39/97 Canon, punkt 16-17; jfr C-251/95 SABEL, punkt
22-23; se dven C-3/03 P Matrazen, punkt 28; se vidare Levin, s. 453 f.

7 C-39/97 Canon, punkt 17; C-342/97 Lloyd, punkt 19; se vidare Bernitz et al, s. 284;
Levin, s. 454; Wrigfeldt, s. 404.

% Se t.ex. C-39/97 Canon, punkt 29; C-342/97 Lloyd, punkt 17; C-425/98 Marca Mode,
punkt 40; C-120/04 Medion, punkt 26; se vidare Granmar, 2013, s. 247; Barzey, s. 326.

%9 C-251/95 SABEL, punkt 24; C-39/97 Canon, punkt 18; C-342/97 Lloyd, punkt 20.
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5 EU-domstolens
intrangsbeddmning

5.1 Inledning

Fragan om varumirkesintrang till f6ljd av sokordsannonsering har varit
foremal for provning av EUD 1 ett antal avgdranden, de sa kallade
AdWords-domarna. Den forsta domen kom den 23 mars 2010 1 de forenade
malen C-236/08-238/08 (Google France). Direfter har ytterligare fem
avgoranden meddelats mellan den 25 mars 2010 och den 22 september
2011."° I samtliga mal 4r det anvéndningen av Googles soktjinst AdWords
som star 1 fokus. Det bor dock understrykas att EUD:s bedomning dven ér
relevantlé 1férhé’lllande till andra soktjdnstleverantdrer som erbjuder liknande
tjénster.

Sokordsannonsering dr i1 det stora hela ett smart och effektivt sétt att
skraddarsy reklam. Genom att vélja ut ett eller flera ord och sedan koppla
visningen av en annons till dessa blir det mdjligt att na ut till de som redan
har visat intresse for den vara eller tjanst som marknadsfors. Daremot kan
problem uppstd nir soktjdnsten anvéinds pé ett illojalt séitt. Exempel ar nir
nagon viljer att anvdnda annans varumérke, eller liknande, som s6kord for
att gora reklam for konkurrerande och/eller piratkopierade produkter.'®

I det foljande kommer EUD:s avgoéranden i médlen C-236/08-238/08
(Google France), C-278/08 (BergSpechte), C-558/08 (Portakabin) samt C-
323/09 (Interflora) att behandlas. I dessa mél tillimpade EUD foregéngarna
till dagens VMD och VMF. EUD har dock uttalat att de relevanta
bestimmelserna inte har dndrats i materiellt hdnseende och att EUD:s
tidigare tolkningar ddrmed kan 6verforas pa den nya regleringen.'® Tvé av
AdWords-domarna, C-324/09 (L’Oréal mot eBay) och C-91/09 (Eis.de),
kommer inte att behandlas mer ingdende hédr. Anledningen dr att de inte
tillfor ndgra direkta nyheter i1 forhdllande till uppsatsens fragestéllningar sett
till de tidigare avgdrandena.'® Kapitlet inleds med en redogérelse for
respektive mal, vilken sedan f6ljs av en sammanvéigd analys av EUD:s
intrdngsbeddmning.

190°C-278/08 BergSpechte, C-558/08 Portakabin, C-91/09 Eis.de; C-323/09 Interflora; C-
324/09 L’Oréal mot eBay.

1% Se U Maunsbach, Sokordsannonsering och varumdrkesanvindning — en kommentar till
EU domstolens Google France avgorande, ERT 2010/4, s. 740.

102 Maunsbach, 2010, s. 739 ff.

195 C-323/09 Interflora, punkt 3-4; jfr C-324/09 L’Oréal mot eBay, punkt 3; C-236/08—
238/08 Google France, punkt 7 och 11.

104 3fr Maunsbach, 2011, s. 77; se ovan under 1.5 Avgransningar.
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5.2 Praxis fran EU-domstolen

5.2.1 Google France mot Louis Vuitton m.fl.

I de forenade malen C-236/08-238/08 (Google France) (hddanefter Google
France-avgorandet) begirde den franska Kassationsdomstolen (Cour de
Cassation) forhandsavgoérande géllande tolkningen av bland annat artikel
5(1) VMD och artikel 9(1) VMF. Det var hér frdga om tre separata mal,
vilka alla géllde visning av reklamlédnkar pa internet utifrdn sékord som
motsvarar varumirken. I samtliga mal stod bolagen Google France SARL
samt Google Inc (hidanefter gemensamt kallade Google) som svarande.'®’

I det forsta malet, C-236/08 (Vuitton), var det fraga om anvéndning av tre
vilkdnda varumirken som innehas av Louis Vuitton. Bland dessa fanns
varumérkena LV och Louis Vuitton. Ar 2003 upptickte Louis Vuitton att nir
en internetanvédndare sokte pd deras varumirken i Googles sokmotor visades
annonser frin webbplatser som salde imitationer av deras produkter. Google
hade da inte bara erbjudit annonsdrer mojligheten att anvdnda Louis
Vuittons varumirken som sokord, utan &dven att anvinda dessa i
kombination med uttryck som ”kopia” och ”imitation”. Louis Vuitton
vickte da talan mot Google for varumirkesintrang. Nir mélet nddde den
franska hogsta instansen, Kassationsdomstolen, beslét domstolen att
vilandeforklara mélet och hinskjuta ett antal tolkningsfragor till EUD.'%

Det andra maélet, C-237/08 (Viaticum), gillde anvdndning av fOretaget
Viaticums nationella varumérken Bourse des Voyages, Bourse des Vols och
BDV. Viaticum upptéickte att nir en internetanvindare sokte pa nagot av de
angivna varumirkena pd Google visades annonser, under rubriken
sponsrade ldnkar, som ledde till konkurrenters webbplatser. Google hade
erbjudit annonsdrer mojligheten att vélja s6kord som motsvarade de
skyddade varumirkena. Viaticum vickte da talan f6r varumirkesintrang mot
Google. Kassationsdomstolen beslutade dven 1 detta fall att vilandeforklara
mélet och begira forhandsbesked av EUD.'"”’

Det tredje, och sista, mélet C-238/08 (Eurochallenges) rérde anvindning av
det nationella varumérket Eurochallenges. Hiar hade varumérkesinnehavaren
upptickt att nir en internetanvindare sokte pa varuméirket 1 Googles
sokmotor visades, precis som i foregdende fall, annonser som ledde till
konkurrenters webbplatser. Aterigen nddde malet Kassationsdomstolen som
beslutade att vilandeforklara malet och begira forhandsbesked av EUD.'"

Den nationella domstolen stéllde ett antal tolkningsfragor till EUD, vilka 1
stort sett var gemensamma for alla tre malen. De frdgor som é&r relevanta for
denna framstillning 4r de som ror varumirkesanvéndning och tolkningen av

195 C-236/08-238/08 Google France, punkt 1-2.

106 C-236/08-238/08 Google France, punkt 28-32; se vidare Maunsbach, 2010, s. 743 f.
197.C-236/08-238/08 Google France, punkt 33-37; se vidare Maunsbach, 2010, s. 744.
198 C-236/08-238/08 Google France, punkt 38-41; se vidare Maunsbach, 2010, s. 744.
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artikel 5(1) VMD samt artikel 9(1) VMF. Resterande fragor kommer inte att
berdras 1 ndgon vidare utstrickning. Den Gvergripande fragan for samtliga
mal var huruvida en part som tillhandahéller en tjanst som AdWords, 1 detta
fall Google, ska anses uppfylla anvdndningskravet 1 artikel 5(1)(a) och (b)
VMD och, avseende det forsta malet, artikel 9(1)(a) och (b) VMF. Det vill
sdga om Google ska anses anvdnda varumirken pa ett sitt som innehavaren
har ritt att forhindra nédr de stéller sokord som motsvarar skyddade
varumirken till annonsérernas forfogande.'” 1 det sista malet, C-238/08
(Eurochallenges), ville den franska domstolen dven veta om annonsdrerna
genom att boka sokord i AdWords gor sig skyldiga till varumérkesintrang
enligt artikel 5 VMD.'"?

EUD inledde med att konstatera att i samtliga mél hade varumirkena
anviants 1 sOkordsannonsering for varor eller tjanster som &r identiska med
de som varumérkena registrerats for. Intrangsbedomningen skulle dérfor
huvudsakligen ske utifran artikel 5(1)(a) VMD och artikel 9(1)(a) VMF,
vilka avser anvindning av kdnnetecken som &r identiska med varumirket.''!
EUD gick déarefter vidare till att prova den forsta fragan, det vill sdga om det
varit friga om anvdndning av varumirkena i ndringsverksamhet. EUD
borjade med att faststélla att nér en annonsor koper en soktjdnst for att fa en
annons visad i1 anslutning till ett skyddat varumérke anvinds varumérket 1
niringsverksamhet. Aven leverantdren av soktjénsten, i detta fall Google,
utovade ndringsverksamhet nir de lagrade sdkord bestdende av kinnetecken
som dr identiska med varumidrken och ser till att annonser visas utifrdn
dessa sokord. Daremot ansags Google inte sjdlv anvénda varumirkena 1 den
mening som avses i1 artikel 5 VMD och artikel 9 VMF. Istéllet gjorde
Google det enbart mojligt for deras kunder, annonsérerna, att anvénda
dessa. En fOrutsittning for att anvindning enligt VMD och VMF ska
foreligga &r att tredje man anvdnder kénnetecknet 1 sitt eget
reklammeddelande, vilket Google inte ansags gora. I och med detta provade
EUD de resterande frdgorna enbart i1 forhallande till annonsorernas
anvindning av kdnnetecken som var identiska med varumérkena.''?

Utover kravet pd anviandning 1 ndringsverksamhet maste det dven vara fraga
om anvindning “med avseende pa [...] varor och tjdnster” som &r identiska
med dem for vilka varumaérket har registrerats. Enligt EUD foreligger denna
typ av anvindning ndr en annonsdr anvéinder ett sokord som dr identiskt
med en konkurrents varumérke for att ge internetanvéndare kdnnedom om
de varor och tjinster som annonsdren erbjuder. Detsamma géller for det fall
annonsoren vill vilseleda internetanvidndaren till att tro att varorna eller
tjdnsterna 1 annonsen kommer frin varumirkesinnehavaren eller fran ett
foretag med ekonomiskt band till denne. Att det kdnnetecken som tredje
man anvinder i1 reklamsyfte inte framtréder i sjdlva annonsen innebér inte i

199.C-236/08-238/08 Google France, punkt 43-46; se vidare Maunsbach, 2011, s. 75.
10C-236/08-238/08 Google France, punkt 41; se vidare Maunsbach, 2010, s. 745.

"1 C-236/08-238/08 Google France, punkt 46-47.

112 C-236/08-238/08 Google France, punkt 50-59; se vidare Maunsbach 2010, s. 745 f.

24



sig att det inte dr friga om anvidndning “med avseende pa [...] varor och
tjanster” enligt artikel 5 VMD.'"?

Ytterligare en forutséttning for att varumirkesinnehavarens ensamritt ska
bli aktuell &r att tredje mans anvéndning av ett kinnetecken skadar eller kan
skada varumdrkets funktion. Enligt EUD é&r det tillrickligt att en av
varumdrkets funktioner lider skada till foljd av tredje mans anvdndning for
att kraven for varumérkesintrang ska anses uppfyllda.''* De funktioner som
EUD ansdg var relevanta for bedomning 1 de aktuella mélen var
varumadrkets reklam- och ursprungsangivelsefunktion.

Vid beddmningen av varumirkets reklamfunktion konstaterade EUD att det
inte forelag nagon skada till f6ljd av tredje mans anvdndning av varumarket
som sO6kord. EUD menade att vid en sokning pa det aktuella varumairket i en
sokmotor skulle varumirkesinnehavarens varor och tjénster visas i listan
over naturliga sokresultat. Internetanvindaren kommer dérfor kunna se
varuméarkesinnehavarens webbplats oavsett om en annons fran tredje man
finns under sponsrade linkar eller inte.'"”

Gillande varumirkets ursprungsangivelsefunktion uttalade EUD f6ljande:

“varumirkets ursprungsangivelsefunktion skadas nédr annonsen
inte mdjliggér eller endast med svarighet mdjliggdr for en
normalt informerad och skiligen uppmirksam Internet-
anvindare att fA reda pad om de varor och tjénster som avses i
annonsen hdrrér frdn varumérkesinnehavaren eller fran ett
foretag med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren
eller, tvartom, fran tredje man.”!!6

Det dr saledes den normalt informerade och skéligen uppmirksamme
internetanviandarens uppfattning som ér avgorande for om det ska anses ha
forekommit en skada pd ursprungsangivelsefunktionen eller inte. Om det
exempelvis finns mojlighet att internetanvindaren tar miste pa varorna eller
tjdnsterna 1 annonsens ursprung och tror att de hérrdr fran varumaérkes-
innehavaren kan ursprungsangivelsefunktionen vara skadad.''” EUD
uttalade vidare att frigan om denna funktion skadas nédr det for
internetanvandarna, utifran s6kord som &r identiska med ett varumiérke,
visas en annons frdn tredje man framforallt beror pa hur annonsen
presenteras.''® Det 4r dock inte EUD utan den nationella domstolen som
mot bakgrund av omstindigheterna i varje enskilt fall avgér om villkoren
for varumirkesintrdng uppfyllts eller inte. Det &r ddrmed den nationella
domstolen som gor den slutliga beddmningen av om varumérkenas

113 C-236/08-238/08 Google France, punkt 60-74; se vidare Riis, s. 251 f.
14C-236/08-238/08 Google France, punkt 75-79; se vidare Maunsbach, 2010, s. 748.

115 C-236/08-238/08 Google France, punkt 91-98; se vidare Riis, s. 254 f; J Cornthwaite,
To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France
AdWords cases, E1LP.R. 2010, 32(7), s. 357 f.

116.C-236/08-238/08 Google France, punkt 84.

17.C-236/08-238/08 Google France, punkt 82-90; se vidare Cornthwaite, 2010, s. 358; S
Blakeney, Google AdWords: searching for more answers, C.T.L.R. 2010, 16(6), s. 153 f.

118 C-236/08-238/08 Google France, punkt 83; se vidare Riis, s. 252.
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ursprungsangivelsefunktion skadats genom annonsérernas anvindning av
. .. . T19
varumérkena som sokord 1 AdWords.

5.2.2 BergSpechte mot trekking.at

I mal C-278/08 (BergSpechte) (hddanefter BergSpechte-avgorandet) var det,
tillskillnad frdn 1 Google France-avgorandet, frdga om anvidndning av
sokord som inte var identiska med det skyddade varumérket. Det
osterrikiska foretaget Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi
Koblmiiller GmbH (BergSpechte) dr innehavare av varumaérket BergSpechte
Outdoor-Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller som bland annat
registrerats for klader och resor. Nir en internetanvdndare gjorde en sdkning
pd orden “Edi Koblmiiller” eller ”Bergspechte” i Google visades under
rubriken sponsrade ldankar en annons frdn konkurrenten trekking.at.
BergSpechte vickte da talan om varumérkesintrdng vid Osterrikisk domstol
som besl6t att begira forhandsavgorande fran EUD.'?

I och med att det i malet rorde sig om anvéndning av delar av det skyddade
varumérket hade EUD forst att prova huruvida artikel 5(1)(a) VMD var
tillimplig. Det vill sdga om det kunde anses foreligga identitet mellan ndgot
av de valda sokorden och det skyddade varumérket. EUD konstaterade att sa
troligtvis var fallet avseende sokordet “Bergspechte”. Diremot skulle
anviandningen av ”Edi Koblmiiller” istéllet behandlas under artikel 5(1)(b)
VMD."!

Det dr EUD:s resonemang kring tillimpningen av artikel 5(1)(b) VMD
géllande anvéndning av skyddade varumérken vid sokordsannonsering som
utgor en nyhet 1 forhdllande till det tidigare Google France-avgdrandet. For
att artikel 5(1)(b) VMD ska vara tillimplig kridvs det att det foreligger en
risk for forvixling mellan det av tredje man anvdnda kdnnetecknet och
varumarket. I mélet uttalade EUD att risk for forvixling foreligger ”om det
finns risk for att allménheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraga
kommer frdn samma foretag eller i forekommande fall frdn foretag med
ekonomiska band”.'”> Gillande bedomningen av om forvixlingsrisk
foreligger faststillde EUD att det ska ske en analog tillimpning av
domstolens bedomning avseende skada pd varumairkets ursprungsangivelse-
funktion 1 Google France-avgérandet. Det &dr dirmed den normalt
informerade och skidligen uppmirksamme internetanvindarens uppfattning
som blir bestimmande &dven i detta fall. Avgorande for om det foreligger en
risk for forvixling eller inte blir sdledes huruvida internetanvéndaren,
utifrdn reklamlédnken och det bifogade reklammeddelandet, kan avgdra

123
annonsens ursprung.

19.C-236/08-238/08 Google France, punkt 82-90; se vidare Blakeney, s. 154.

120.C-278/08 BergSpechte, punkt 8-15.

121 C-278/08 BergSpechte, punkt 21-28.

122 C-278/08 BergSpechte, punkt 48.

123 C-278/08 BergSpechte, punkt 36 och 38-40; se vidare Maunsbach, 2010, s. 752 f; Riis, s.
256 f.
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5.2.3 Portakabin mot Primakabin

Ett annat fall dir EUD provat frdgan om varumirkesintrang vid visning av
reklamlédnkar pd internet utifran s6kord som dr identiska med eller liknar ett
varumidrke dr mal C-558/08 (Portakabin) (hddanefter Portakabin-
avgorandet). Foretaget Portakabin Ltd (Portakabin) tillverkar och levererar
flyttbara byggnader. De dr dven innehavare av varumédrket PORTAKABIN,
vilket bland annat registrerats for byggnader. Portakabin BV, dotterbolag till
Portakabin, sdljer varor med det registrerade varumirket under licens.
Svaranden 1 malet, Primakabin, &r ett konkurrerande foretag som siljer och
hyr ut nya samt begagnade flyttbara byggnader, déribland begagnade
moduler som tillverkats av Portakabin.'** Vid marknadsforingen av sin
verksamhet valde Primakabin att anvénda sig av soktjansten AdWords. Som
sokord bokade Primakabin bland annat varumirket PORTAKABIN och
nagra varierade stavningar pd ordet. Anledningen var att Primakabin inte
ville att internetanvéndarna skulle missa deras annons bara for att de slagit
fel pd datorn nir de sokte pa varumirket. I den annons som visades under
rubriken sponsrade ldnkar gjorde Primakabin reklam f{6r “nya och
begagnade portakabin-moduler”. Ndr Portakabin upptickte detta vickte de
talan mot Primakabin for varumérkesintrdng vid nederldndsk domstol.
Domstolen beslutade att vilandeforklara maélet och ett forhandsavgorande
fran EUD begirdes.'”

Den forsta fragan som den nationella domstolen stillt till EUD rorde
anviandningen av ett registrerat varumérke vid sdkordsannonsering i den
mening som avses 1 artikel 5(1)(a) VMD. Det vill sdga anvindning av ett
kénnetecken som &r identiskt med ett varumirke for identiska varor och
tjénster. I denna del dverensstimde EUD:s svar i stort med vad domstolen
konstaterat betrdffande anvindning av identiska varuméirken i det tidigare
Google France-avgorandet.'*

En friga som déremot inte behandlades i Google France-avgoérandet var om
artikel 5(1)(a) VMD é&ven omfattar varianter av ett skyddat varumairke trots
kravet pd identitet. EUD konstaterade att sa ldnge det var friga om s& sméa
skillnader att de kan gd genomsnittskonsumenten obemirkt forbi ska
kinnetecknet anses vara identiskt med det aktuella varumaérket. Skulle den
nationella domstolen inte anse att varumérket och sokorden &r identiska ska
anviandningen istillet bedomas enligt artikel 5(1)(b) VMD, vilket EUD
gjorde i det ovan beskrivna BergSpechte-avgorandet.'”’

EUD behandlade dven en annan intressant frdga som inte tidigare varit
foremél for domstolens provning. Frdgan gillde om annonsoéren med stod av
artikel 6 eller 7 VMD kan gora gillande att denne har ritt att anvénda
varumirket som sokord i sokordsannonsering.'*® Detta 4r dock nigot som

124 C-558/08 Portakabin, punkt 11-13.

125 C-558/08 Portakabin, punkt 16-18.

126 C-558/08 Portakabin, punkt 23-36; se vidare Maunsbach, 2010, s. 753.
127 C-558/08 Portakabin, punkt 45-50; se vidare Maunsbach, 2010, s. 754.
128 3ty Maunsbach, 2010, s. 754 ff.
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inte kommer att behandlas vidare hér, eftersom det faller utanfér ramen for
denna undersokning.'*’

5.2.4 Interflora mot Marks & Spencer

Mal C-323/09 (Interflora) (hidanefter Interflora-avgoérandet) ar det senaste i
raden avgoranden fr&n EUD som behandlar problematiken kring
sOkordsannonsering pé internet. Interflora Inc ir ett foretag som driver ett
véirldsomspénnande ndtverk for blomsterleveranser. I Storbritannien drivs
verksamheten av Interflora British Unit som é&r licenstagare till Interflora Inc
(hddanefter gemensamt kallade Interflora). Nétverket fungerar pd sé sitt att
florister tar emot bestéllningar i1 butik, per telefon och pa internet.
Bestillningarna levereras sedan av den medlem i nétverket, om inte
bestdllning skett till en specifik florist, som ligger ndrmst den adress till
vilken blommorna ska levereras. For verksamheten finns varumérket
INTERFLORA registrerat, badde som nationellt varumirke och som
gemenskapsvarumirke.'*°

Foretaget Marks & Spencer (M&S) ér en av de storsta detaljhandlarna 1
Storbritannien. En av deras affarsverksamheter bestér 1 att sdlja och leverera
blommor, vilken direkt konkurrerar med den verksamhet som bedrivs av
Interflora. Inom ramen for Googles soktjinst AdWords valde M&S ordet
’Interflora” tillsammans med varianter av ordet med mindre avvikelser samt
uttryck innehdllande ordet “Interflora” som sokord. Foljden blev att nir
internetanvidndaren sokte pa ndgot av dessa ord eller uttryck pad Google,
exempelvis “Interflora”, visades en M&S-annons under rubriken sponsrade
lankar. Nér detta uppticktes av Interflora vickte de talan om varumirkes-
intrdng mot M&S vid nationell domstol, vilken vilandeférklarade mélet och
begirde forhandsavgorande fran EUD.""

De frdgor som den nationella domstolen stéllde till EUD 6verensstdmde 1
stort med vad som tidigare behandlats i Google France-, BergSpechte- och
Portakabin-avgérandena avseende artikel 5(1)(a) VMD och artikel 9(1)(a)
VMEF. I Interflora-avgoérandet konstaterade EUD, 1 enlighet med tidigare
praxis, att

“innehavaren av ett varumirke har rétt att forhindra att en
konkurrent, utifran ett s6kord som é&r identiskt med detta
varumdrke och som konkurrenten wutan varumaérkes-
innehavarens medgivande har valt ut i en soktjanst pa Internet,
gor reklam for varor och tjanster som &r identiska med dem for
vilka varumairket 1 friga har registrerats, ndr anvéindningen kan
skada nagon av varumirkets funktioner.”"**

EUD konstaterade vidare att det var friga om dubbel identitet mellan de
kénnetecken som M&S anvénde och det skyddade varumérket. Innehavaren

129 Se ovan under 1.5 Avgriinsningar.
130.C-323/09 Interflora, punkt 14-16.
131'C-323/09 Interflora, punkt 17-20.
132.C-323/09 Interflora, punkt 66.
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av varumdrket far foljaktligen bara forhindra anvindning av detta om niagon
av varumdrkets funktioner skadas. Innebdrden av villkoret att det maste
foreligga en skada, eller risk for skada, pd ndgon av varumaérkets funktioner
var dock inte helt sjélvklar for varken parterna i mélet eller den Europeiska
kommissionen. Nigot som gav EUD anledning att utveckla sitt resonemang
om varumérkets funktioner.'*?

EUD inledde med att konstatera att artikel 5(1)(a) VMD och artikel 9(1)(a)
VMF ger varumérkesinnehavaren mojlighet att goéra sin ensamritt géllande
oavsett vilken av varumirkets funktioner som skadas eller riskerar att
skadas. Ett varumérke forvéntas alltid uppfylla sin grundldggande funktion,
att ange en varas eller tjénsts ursprung. I detta avseende faststidllde EUD att
det inte bara dr varumérken med ett uppbyggt rykte som &r kapabla att ha
andra funktioner n att indikera varornas eller tjidnsternas ursprung. Dock
uppfyller varumérket endast sina dvriga funktioner, sdsom investerings- och
reklamfunktionen, om varumérkesinnehavaren anvinder det i ett syfte som
omfattar funktionen. De funktioner som EUD ansig var relevanta att
behandla sett till omstindigheterna 1 malet var varumirkets ursprungs-
angivelsefunktion, reklamfunktion och, for fOrsta gangen, varumirkets
investeringsfunktion.'**

Liksom 1 tidigare fall konstaterade EUD att risk for skada pa
ursprungsangivelsefunktionen kan uppkomma nér annonsen antyder att det
kan finnas ekonomiska band mellan annonsdéren och innehavaren av
varumirket. Bedomningen av om skada pd ursprungsangivelsefunktionen
foreligger eller inte beror framst pa hur annonsen har presenterats. Det ar
dock inget krav att annonsen i sig faktiskt antyder att det finns ett samband.
Istdllet ar det tillrackligt att annonsen dr s vag i fraga om ursprunget for de
aktuella varorna och tjinsterna att en normalt informerad och skiligen
uppmérksam internetanvdndare utifrdn annonsen inte kan avgora vart dessa
harror ifran.'*® Ett exempel pa nir ursprungsangivelsefunktionen skadas ir
om M&S:s annons riskerar att fi internetanvéndarna att tro att den tjénst
M&S erbjuder skulle ingd 1 Interfloras kommersiella nétverk. Internet-
anvindaren kan da inte avgéra om M&S édr tredje man 1 forhdllande till
Interflora eller om det, tvartom, finns ekonomiska band mellan fdlretagen.136

For att underlitta for den nationella domstolen i dess bedomning av om
varumdrkets funktioner skadats gav EUD viss vigledning angdende den
relevanta omsittningskretsen, det vill sdga internetanvindarna. EUD
konstaterade forst att det inte é&r tillrdckligt att enbart ndgra
internetanvandare kan ha haft svrigheter att uppfatta om den tjanst som
annonsoren tillhandahaller &r fristdende fran den som tillhandahédlls av

133 Se C-323/09 Interflora, punkt 32-35; se vidare A Blythe, Attempting to define unfair
advantage: an evaluation of the current law in light of the recent European decisions,
E.LLP.R. 2012, 34(11), s. 754-761.

134.C-323/09 Interflora, punkt 36-43; se vidare Blythe, s. 760.

135 C-323/09 Interflora, punkt 44-45; se vidare H Borgenhill, Immaterialrittsutvecklingen i
Sverige 2010-2012 i ett europeiskt perspektiv, NIR 2013/1, s. 17; Blythe, s. 759.
136.C-323/09 Interflora, punkt 49.
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varumirkesinnehavaren. Bedomningen ska ske i1 forhdllande till normalt
informerade och skéligen uppmérksamma internetanviandare. Forst kan den
nationella domstolen beakta om dessa internetanvindare, utifran
marknadens allmént kénda egenskaper, kan forvintas kdnna till att den
annonserade tjinsten ligger utanfor varumérkesinnehavarens nitverk. Ar det
friga om ett kommersiellt ndtverk bestiende av ménga detaljister, som
dessutom dr mycket olika varandra, ska det anses vara sérskilt svért for
internetanvindaren att avgdra om annonsoren ingdr i nitverket eller inte.'”’

Avseende varumadrkets reklamfunktion uttalade EUD endast att de redan
slagit fast att anvindning av ett kdnnetecken som &r identiskt med annans
varumairke 1 en soktjinst som AdWords inte skadar funktionen. Domstolen
betonade &dven att syftet med varumidrkesskyddet inte &r att skydda
varumérkesinnehavaren mot tillvigagingssitt som utgoér en naturlig del av
konkurrensen, vilket domstolen menar att sdkordsannonsering ér.'*®

En funktion som inte tidigare varit foremal for EUD:s provning var
investeringsfunktionen. EUD konstaterade att denna funktion skadas nér

”tredje man (...) anvdnder ett kdnnetecken som é&r identiskt
med varumirket for varor eller tjdnster som ar identiska med
dem som varumérket registrerats for och denna anvindning i
stor utstrdckning stér varumérkesinnehavarens anvindning av
sitt varumarke i syfte att forvérva eller behalla ett gott rykte
som kan tdnkas attrahera konsumenterna och goéra dem lojala
mot varumérket.”'*’

Det dr nidr dessa fOrutsittningar dr uppfyllda som varumirkesinnehavaren
har ritt att forhindra tredje mans anvindning av det skyddade varumérket.
Om ett varumérke ddremot redan har ett sddant gott rykte som EUD talar
om skadas investeringsfunktionen redan av att tredje man anvénder
varumdrket pé ett sitt som paverkar detta rykte och dirmed dventyrar att det
uppritthélls. Daremot uppstér det ingen skada om varumirkesinnehavaren,
vid lojal konkurrens, endast tvingas anpassa sina anstrdngningar fOr att
forvirva eller behalla sitt goda rykte. Att vissa konsumenter inte lingre
véljer de varor eller tjinster som &r forsedda med varumirket innebdr
dirmed inte att investeringsfunktionen skadas.'*’

137.C-323/09 Interflora, punkt 50-52.

138 C-323/09 Interflora, punkt 54-59.

139.C-323/09 Interflora, punkt 62.

140°C-323/09 Interflora, punkt 62-64; se vidare J Cornthwaite, Say it with flowers: the
Judgment of the Court of Justice of the European Union in Interflora v Marks & Spencer,
E.ILP.R. 2012, 34(2), s. 130.
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5.3 Sammanfattning av intrangsbedémningen

5.3.1 Nar foreligger varumarkesintrang vid
sokordsannonsering?

I AdWords-domarna har EUD behandlat problematiken kring tredje mans
anvindning av ett skyddat varumirke som sokord i en soktjinst pa
internet."*! En summering av EUD:s resonemang i de olika domarna blir
déarfor en naturlig utgdngspunkt for en vidare diskussion om varumaérkes-
intrdng pd internet. Fokus 1 detta avseende kommer att ligga p&d domstolens
beddmning av kravet pa varumérkesanvindning samt nér skada pa ndgon av
varumdrkets funktioner anses foreligga.

EUD satte ramarna for vad som krévs for att en varumirkesinnehavare ska
ha rétt att forhindra tredje mans anvéndning av ett skyddat varumérke vid
sokordsannonsering pd internet i1 den forsta AdWords-domen, Google
France-avgoérandet. For att artikel 5(1)(a) VMD samt artikel 9(1)(a) VMF
ska vara tillimpliga krdvs det att det ror sig om anvindning av ett
kinnetecken som é&r identiskt med ett varuméirke for identiska varor eller
tjédnster i1 nédringsverksamhet. Det dr dock inte tillrdckligt att tredje man
enbart anvinder ett kinnetecken som uppfyller kraven pa dubbel identitet,
utan anvindningen maste dessutom skada eller riskera att skada ndgon av
varumdrkets funktioner.

I BergSpechte-avgorandet fick EUD mdjlighet att utveckla sitt resonemang
géillande anvindning av kénnetecken som inte dr identiska med det
skyddade varumirket. Det blir d& fraga om tillimpning av artikel 5(1)(b)
VMD och artikel 9(1)(b) VMF. Utover kravet pa anvindning i
niringsverksamhet maste det da dven foreligga en risk for forvixling mellan
det skyddade varumérket och det kdnnetecken som anvénds av tredje man.

Innan vi gar vidare bor det framhéllas att EUD:s uppgift frimst dr att tolka
EU-rétten, 1 detta fall VMD och VMF, samt att ge de nationella domstolarna
vigledning i deras bedémning av omstindigheterna i det enskilda fallet.'*
Det ér sedan de nationella domstolarna som slutligen har att préva huruvida
de relevanta fOrutsdttningarna for att varumaérkesintrang ska foreligga har
uppfyllts eller inte.'*

5.3.2 Kravet pa varumarkesanvandning

Kravet pd varumirkesanvindning innebédr att det mdaste vara friga om
anvindning av det skyddade varumirket i ndringsverksamhet. Enligt EUD
rdder det ingen tvekan om att en annonsdr anvinder ett varumirke i

1 1fr Abdon & Forsman, s. 41.

142 Se Hettne & Eriksson, s. 49; jfr t.ex. C-236/08-238/08 Google France, punkt 90 och 98;
C-323/09 Interflora, punkt 41 och 49.

3 Jfr tex. C-236/08-238/08 Google France, punkt 88 och 90; C-323/09 Interflora, punkt
41 och 46.
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niringsverksamhet i1 enlighet med artikel 5(1) VMD och artikel 9(1) VMF
nir det anvinds som sokord vid sokordsannonsering.'** Déremot
konstaterade EUD att en leverantdr av en soktjénst inte sjdlv anvinder ett
varumdirke i nédringsverksamhet nir de tillhandahéller tjdnsten. For att det
ska vara fraga om anvindning i ndringsverksamhet krdvs det att tredje man
faktiskt anviander varumérket i det egna reklammeddelandet. Det dr sdledes
inte tillrickligt att endast tillhandahélla de tekniska forutsittningarna.'*’

For att artikel 5(1)(a) VMD och artikel 9(1)(a) VMF ska vara tillimpliga
krévs det dven att anvandningen av varumirket sker med avseende pa varor
och tjénster som ir identiska med dem for vilka varumérket har registrerats.
Enligt EUD ér villkoret uppfyllt ndr annonsdren anvénder ett kdnnetecken,
som dr identiskt med ett varuméirke, for att internetanvidndare ska fa
kdnnedom om dennes varor och tjdnster eller nér syftet med anvédndningen
ar att vilseleda internetanvindaren avseende varorna eller tjdnsternas
ursprung. Om det kidnnetecken som tredje man anvint som sokord enbart
liknar det skyddade varumérket och anvénds for liknande varor och tjénster
faller anvéndningen istéllet in under artikel 5(1)(b) VMD och artikel 9(1)(b)
VMF.

5.3.3 Identiskt eller forvaxlingsbart varumarke

Det finns olika regler for om det kdnnetecken som tredje man anvénder ar
identiskt med det skyddade varumdrket eller om det enbart liknar detta.
Fragan dr hur mycket reglerna egentligen skiljer sig at nér det ar frdga om
anviandning av ett skyddat varumérke vid sokordsannonsering pé internet.

Nér det foreligger dubbel identitet enligt artikel 5(1)(a) VMD och artikel
9(1)(a) VMF har EUD konstaterat att det maste finnas en risk for att ndgon
av varumdrkets funktioner skadas. Bland dessa funktioner finns
ursprungsangivelsefunktionen. Enligt EUD skadas denna sd snart en normalt
informerad och skéligen uppmirksam internetanvéndare inte kan, eller
endast med svarighet kan, avgdra de marknadsforda varorna eller tjansternas
ursprung. Det vill sdga huruvida varorna eller tjinsterna hérror fran
varumirkesinnehavaren eller frin ett foretag med ekonomiska band till
denne. Detsamma géller for den motsatta situationen, att internetanvandaren
inte kan avgdra om varorna eller tjdnsterna héirror frén en fristdende tredje
man eller fran varumirkesinnehavaren.

I de fall det anvinda kénnetecknet endast liknar det skyddade varumairket
och anvinds for identiska eller liknande varor och tjanster krdvs det istéllet
att det foreligger en risk for forvéxling, vilket foljer av artikel 5(1)(b) VMD
och artikel 9(1)(b) VMF. Vid bedémningen av forvaxlingsrisken har EUD
uttalat att samma tillvigagangssitt ska tillimpas som for bedomningen av
skada pa varumirkets ursprungsangivelsefunktion. Ddrmed blir &dven 1 detta
fall den omtalade internetanvindarens uppfattning avgoérande for om

144 C-236/08-238/08 Google France, punkt 51-52.
145 C-236/08-238/08 Google France, punkt 56-57; se vidare Blythe, s. 758.
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varumdarkesinnehavaren har rétt att férhindra tredje mans anvdndning av det
skyddade varumirket.

Det ar dock viktigt att uppmérksamma att artikel 5(1)(a) VMD samt artikel
9(1)(a) VMF inte enbart dr tillimpliga om ursprungsangivelsefunktionen
skadats. Det ar istéllet tillrackligt att endast en av varumirkets funktioner
skadas av tredje mans varuméirkesanvindning, for mer om varumérkets
funktioner se under 5.3.4 nedan. Det skydd som ges vid dubbel identitet ar
pa s sitt vidare dn det skydd som ges i artikel 5(1)(b) VMD och artikel
9(1)(b) VMF.'

5.3.4 Skada pa nagon av varumarkets funktioner

Varumirkesinnehavarens ensamrétt enligt artikel 5(1)(a) VMD och artikel
9(1)(a) VMF ér begrédnsad till de situationer ndr ndgon av varumdirkets
funktioner riskerar att skadas. Det dr endast d& som varumérkesinnehavaren
far forhindra tredje man fran att anvinda ett kinnetecken som é&r identiskt
med varumirket.""’ De funktioner som EUD ansett vara relevanta att
behandla i AdWords-domarna &r ursprungsangivelse-, reklam- och
investeringsfunktionen. EUD:s bedomning av ursprungsangivelsefunktionen
har behandlats under 5.3.2 ovan, darfér kommer enbart EUD:s resonemang
avseende varumdirkets reklam- och investeringsfunktion att summeras hir.

I Google France-avgorandet konstaterade EUD att varumaérkets reklam-
funktion inte riskerar att skadas nir tredje man anvénder ett kdnnetecken
som &r identiskt med det skyddade varumédrket. EUD menade att
varumdrkesinnehavaren fortfarande kan anvinda sitt varumdrke vid
marknadsforing av dennes varor eller tjanster. Domstolen betonade dven att
vid en sokning pd det aktuella varumérket skulle varumérkesinnehavarens
varor eller tjdnster alltid visas 1 listan 6ver naturliga sokresultat. Det faktum
att annan anvinder det skyddade varumérket som sokord utgor sdledes inte
hinder for att varumérket ska kunna fylla sin reklamfunktion.

Det var forst i den senaste av AdWords-domarna, Interflora-avgorandet,
som EUD utvecklade innebdrden av ett varumérkes investeringsfunktion.
Enligt EUD skadas denna nidr tredje mans anvédndning av det skyddade
varumdrket 1 stor utstrickning stér varumirkesinnehavarens anvindning i
syfte att forvirva eller bibehdlla ett gott rykte bland konsumenter.
Anvindning som faller inom ramen for lojal konkurrens anses dock inte
skada varumaérkets investeringsfunktion.

146 -236/08-238/08 Google France, punkt 78; se dven C-487/07 L’Oréal, punkt 59; se
vidare Wrigfeldt, s. 397; C Granmar, Varumdrkesrdtten och rétten att annonsera pad
internet, Ny Juridik 4:11,s. 71 f.

7 Se C-236/08-238/08 Google France, punkt 75; se vidare Blythe, s. 758 f.
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6 Intrangsbeddomningen ur ett
nationellt perspektiv

6.1 Inledning

Fragan om varumirkesintrang vid konkurrerande sokordsannonsering har
varit foremal for provning vid flera tillfillen i de nationella domstolarna
inom EU. I det foljande kommer det redogoéras for hur de nationella
domstolarna i Sverige, Danmark och Storbritannien resonerat kring sokords-
annonsering. Syftet med denna redogorelse ar dels att utreda det nationella
rittsldget avseende sokordsannonsering i de skilda lidnderna, dels att
undersdka hur EU-rétten tillsammans med EUD:s praxis pd omradet har
tillimpats nationellt.

I detta kapitel kommer de skilda ldnderna att behandlas var for sig. Forst
kommer det ges en kort introduktion till det nationella réttsldget avseende
konkurrerande sokordsannonsering inom respektive land. Dérefter kommer
de avgoéranden som, enligt min mening, ger tydligast inblick 1 de nationella
domstolarnas resonemang kring problematiken att behandlas. Varje del
avslutas sedan med en sammanfattande analys av de nationella domstolarnas
bedomning av intrdngsfridgan samt hur EUD:s praxis har tolkats nationellt.
En jamfGrelse och vidare analys av skillnaderna mellan 1dndernas domar och
stdllningstaganden kommer dérefter att ske 1 kapitel 7.

6.2 Sverige

6.2.1 Kort om rattslaget i Sverige

De svenska reglerna om varumirkesintring gér att finna i varumarkeslagen
(2010:1877) (VML), vilken ir ett resultat av savél ett nordiskt lagstiftnings-
samarbete som implementeringen av den EU-rittsliga regleringen i VMD.'**
Reglerna om varumérkesinnehavarens ensamrétt och forutsittningarna for
att det ska vara frdga om varumirkesintring finns 1 10 § VML.
Bestimmelsen &r i1 princip identisk med artikel 5 VMD.

Det finns ett begrinsat antal svenska avgoranden som behandlar
problematiken kring sokordsannonsering ur ett varumdrkesréittsligt
perspektiv. Endast ett mal har avgjorts i allmin domstol och da av Hovritten
(HovR) for Vistra Sverige, O 2376-12 (dntura mot Canea) (hidanefter
Antura-mélet). Dairutdver har sokordsannonsering varit foremal for
behandling av Marknadsdomstolen (MD) i tva mal, MD 2006:13 (Blocket
mot Metro) och MD 2012:15 (Elskling mot Kundkraft) (hddanefter Elskling-
malet). Det bor i detta avseende framhéllas att MD &r en marknadsrittslig
domstol. MD:s beddmning av om anvindning av ett skyddat varumairke

148 Levin, s. 379 ff.
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utgdr varumirkesintrang sker saledes mot bakgrund av marknadsrétten och
den sé kallade lagstridighetsprincipen. Lagstridighetsprincipen innebér att
marknadsforing som ar i strid med annan lagstiftning &n marknadsforings-
lagen (2008:486) (MFL) ar oforenlig med god marknadsforingssed och kan
dirmed forbjudas.'* I MD 2006:13 (Blocket mot Metro) berérdes frigan om
sOkordsannonsering genom Google AdWords mycket kort och endast ur ett
marknadsrittsligt perspektiv. MD konstaterade enbart, utan nagon vidare
utveckling av sitt resonemang, att Metros anvdndning av “Blocket” som
sokord inte kunde strida mot den dévarande marknadsforingslagen. I det
senare avgorandet, Elskling-mélet, utvecklade MD dock sitt resonemang
och gick dven in pd den varumérkesrittsliga problematiken.

I den fortsatta framstillningen kommer forst HovR:s avgdrande i Antura-
malet att behandlas. Direfter foljer en redogorelse for de varumaérkes-
rattsliga delarna av MD:s avgorande i Elskling-malet.

6.2.2 0 2376-12 Antura mot Canea

I Antura-maélet hade Canea anvint varumérket Antura som sokord vid sin
annonsering genom Google AdWords. Niar detta uppticktes av Antura
véckte de talan mot Canea for varumérkesintrng.

Det var i mélet aldrig omtvistat huruvida Canea anvént Anturas varumaérke 1
niringsverksamhet eller inte. Darfor inledde HovR sin provning med att
konstatera att for att varumérkesintrdng ska foreligga krévs det att ndgon av
varumdrkets funktioner skadats. Domstolen betonade dock att endast den
omstindigheten att varumérket anvints vid annonsering med hjélp av
AdWords inte 1 sig innebdr en skada pd varumadrkets funktioner. Istéllet
framholl domstolen att annonsering far anses utgéra ett naturligt led 1
konkurrensen om kunder.

Antura hade gjort géllande att Canea genom sin anvdndning av varumérket
skadat savdl varumérkets ursprungsangivelse- som investeringsfunktion.
Avseende ursprungsangivelsefunktionen konstaterade HovR att annonsen
inte gav uttryck for ndgon koppling mellan Canea och Antura. Det fanns
inte heller ndgon otydlighet i annonsen avseende vem avsdndaren var. Det
ansags inte heller forsvara bedomningen av annonsens ursprung att den
informationstext som genererades av Google i samband med annonsen
angav att den var kopplad till Antura. HovR menade dérfér att en
genomsnittlig internetanvidndare inte borde ha svért att forsta att annonsen ar
just en annons eller att avgora annonsens ursprung. Det saknade i detta
avseende betydelse for domstolens beddmning att parterna i mélet tidigare
haft ett samarbete. Mot bakgrund av det ovan anférda konstaterade HovR att
det inte foreldg ndgon skada pa varumérkets ursprungsangivelsefunktion.
Domstolen gick dérefter inte vidare i sin beddmning, utan faststillde att
Antura inte gjort sannolikt att Canea gjort intrdng 1 dess ensamrétt.

149°ge Abdon, s. 73.
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Trots att Antura gjort géllande att d&ven varumérkets investeringsfunktion
skadats var det inget som togs upp i HovR:s provning. Antura menade att
Caneas anvdndning av varumérket innebar en skada pa den investering de
gjort for att bygga upp sitt varumérke. Canea, 4 andra sidan, var av
uppfattningen att den praxis frdn EUD dér investeringsfunktionen beaktats
endast rorde internationellt synnerligen vilkédnda varumérken. Enligt Canea
kunde en skada péd investeringsfunktionen ddrmed inte vara aktuell vid
anviandning av Anturas varumaérke.

6.2.3 MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft

I december 2012 meddelade MD dom i Elskling-mélet. Parter i mélet var de
tva foretagen Elskling och Kundkraft som bada tillhandahaller
elprisjimforelsetjdnster pa internet via respektive foretags webbplats.
Elskling dr innehavare av bade det svenska och det europeiska varumarket
Elskling. Vid sokordsannonsering genom AdWords hade Kundkraft anvént
Elsklings skyddade varumérke som sokord. Nér detta upptécktes av Elskling
vickte de talan mot Kundkraft och begirde att Kundkraft skulle forbjudas
att anvdnda “Elskling” som sokord. Elskling menade dven att Kundkraft
vilseledde konsumenter till att tro att det var de som stod bakom Kundkrafts
webbplats eller att det skulle finnas ett ekonomiskt samband mellan de bada
foretagen.'*’

Till grund for sin talan hade Elskling i forsta hand dberopat att Kundkrafts
anvindning av varumirket som sokord vid sokordsannonsering utgjorde
varumdrkesintrdng 1 strid med VML. Marknadsforingen hade saledes inte
varit laglig och ddrmed inte forenlig med god marknadsforingssed enligt 5 §
MFL."”" Den fortsatta framstillningen kommer att fokusera pa MD:s
bedomning av det forsta ledet av den anférda grunden. Det vill sdga
huruvida Kundkrafts anvindning utgjorde intrang i Elsklings varumaérkes-
rattsliga ensamritt eller inte.

MD inledde med att utreda om det foreldg skada pa ndgon av varumérket
Elsklings funktioner. Avseende varumérkets ursprungsangivelsefunktion
konstaterade MD, 1 enlighet med EUD:s praxis, att det inte ar tillridckligt att
endast nigra internetanvindare kan ha haft svarigheter att uppfatta vilket
ursprung de varor eller tjdnster som avses i annonsens har. Beddmningen
ska istdllet ske med beaktande av vad en normalt informerad och skiligen
uppmaérksam internetanvindare kunnat uppfatta. Med hénvisning till EUD:s
Google France-avgorande betonade MD &dven att bedomningen 1 varje
enskilt fall framforallt beror p& hur annonsen presenteras.'*>

Efter en granskning av annonsen for elpriser.se, Kundkrafts webbplats,
konstaterade MD bland annat att ordet “FElskling” inte framgick av
annonsen. Det fanns dessutom ingenting som tydde pd en koppling mellan
Elskling och Kundkraft, varken 1 annonsen eller pd den aktuella

150 ge Abdon, s. 72.
51 Se Abdon, s. 73; P J Nordell, Ur svensk rdttspraxis, NIR 2013/4, s. 445.
S2MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 94-95; se vidare Nordell, 2013, s. 447.
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webbplatsen. MD uttalade dven att Kundkrafts tjénst inte utgjorde nagon
imitation av Elsklings tjinster. Istéllet fanns det skillnader bidde avseende
tjénsternas funktion och webbplatsernas utseenden. Vid en s6kning pa ordet
”Elskling” pa Google visades, utdver en annons frdn Kundkraft, d&ven en
annons fran Elskling under sponsrade ldnkar. Varumérket Elskling och
lankar till Elsklings webbplats fanns dven bland de naturliga soktriaffarna.
Mot bakgrund av vad som anforts ovan menade MD att en skéligen
uppmérksam internetanvéndare inte kunde ha svart att tolka annonsen eller
forstd dess ursprung. Istillet var det sa att internetanvindaren maste forsta
att annonsen inte kom fran Elskling, utan fran tredje man. Kundkrafts
anviandning av Elsklings varumérke ansdgs ddrmed inte skada varumirkets
ursprungsangivelsefunktion.'>®

Elskling hade &ven gjort gillande att varumérkets reklam- och
investeringsfunktion skadats genom Kundkrafts anvdndning. Avseende
reklamfunktionen konstaterade MD kort att det framgar av EUD:s praxis att
denna inte skadas genom sokordsannonsering. Grunden till detta dr att vid
en sokning pd varumérket visas varumérkesinnehavarens webbplats 1 det
naturliga sokresultatet och ar darmed synlig for internetanvindarna.'>* MD
konstaterade dessutom att det inte foreldg ndgon skada pa varumirkets
investeringsfunktion. Domstolen menade att Kundkraft, genom sin
anviandning av Elsklings varumirke, endast hade erbjudit ett alternativ till
Elsklings tjanst. En sddan anvindning kunde enligt MD inte anses skada
varumarkets goda rykte, vilket &r ett av de kriterier som uppstéllts i EUD:s
praxis for att skada pa investeringsfunktionen ska foreligga.'>

Sammanfattningsvis konstaterade MD att det inte foreldg ndgon skada pa
varumdrkets funktioner och att Kundkrafts agerande inte stred mot VML.
Elsklings talan vann dérmed inte bifall pd den grund som &beropats i forsta
hand."*®

6.2.4 Sammanfattande analys av den svenska
intrangsbedomningen

I samtliga mal som provats i Sverige avseende sdkordsannonsering har
respektive domstol kommit fram till att anvdndningen inte utgjort
varumarkesintrdng. Omfattningen av domstolarnas motiveringar varierar
dock och det dr inte alltid helt sjdlvklart vad som ligger till grund for
domstolarnas slutsatser.

I Antura-mélet var HovR véldigt kortfattade i sin beddmning. Domstolen
hénvisade inte uttryckligen till EUD:s praxis. Diremot &r det tydligt att de

133 MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 96-99; se vidare Abdon, s. 73 f; Nordell,
2013, s.447 f.

34 MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 100-102; se vidare Abdon, s. 74; Nordell,
2013, s. 448.

S MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 103-106; se vidare Nordell, 2013, s. 448 f.
3¢ MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 111; se vidare Abdon, s. 74; Nordell, 2013,
s. 451.
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av EUD faststéllda principerna tillimpats i mélet. Vid bedomningen av om
varumdrkets ursprungsangivelsefunktion skadats lade HovR stort fokus vid
hur annonsen hade presenterats, vilket stimmer Gverens med vad EUD
faststillt i bland annat Interflora-avgorandet."”’ Vad HovR diremot inte
gjorde var att beskriva vem den ”genomsnittlige internetanvandaren” &r och
vad denne faktiskt bor kédnna till. Domstolen konstaterade endast att mot
bakgrund av hur annonsen hade presenterats s& bor internetanvdndaren inte
ha svart att avgdra annonsens ursprung. Det ansigs ddrmed inte foreligga
nidgon skada pd varumirkets ursprungsangivelsefunktion. Slutligen gick
HovR Overhuvudtaget inte in pd beddmningen av om varumirkets
investeringsfunktion hade skadats eller inte.

Det resonemang som MD f{or utifrdn EUD:s avgdranden i1 Elskling-malet ar
det mest utforliga hittills 1 svensk domstol. Frigan d&r om MD:s resonemang
helt dverensstimmer med EUD:s praxis. Liksom 1 Antura-mélet tillmétte
MD annonsens utformning och hur denna hade presenterats stor betydelse,
vilket konstaterats 4r 1 enhetlighet med EUD:s praxis. Ndgot som dock faller
utanfor EUD:s resonemang ér att MD &dven beaktade vad som framgick av
Kundkrafts hemsida och det faktum att Elskling sjdlv annonserat genom
AdWords. Om detta ar ndgot som EUD faktiskt skulle anse dr att g utanfor
vad som dr avsett dr dock oklart, eftersom det inte har varit féremal for
EUD:s provning.'™®

Ytterligare en fraga som &r intressant dr varfor MD 1 Elskling-mélet kom
fram till att internetanvdndaren forstod att det inte fOreldg nagot
kommersiellt samband mellan Elskling och Kundkraft. Det vill séga att det
inte foreldg nagon skada pé varumirkets ursprungsangivelsefunktion. I sin
bedomning utvecklade MD aldrig vad de anser att den skéligen
uppméirksamme internetanvindaren faktiskt forvintas kénna till. Istéllet
konstaterade MD enbart att

”det maste antas att den genomsnittlige internetanvdndaren
som anvinder en s6kmotor har en viss vana av detta och
ddrmed har kéinnedom om att vissa presenterade soktréaffar inte
med nddvindighet méste motsvara just det som eftersokts.”'>

Det var mot bakgrund av detta uttalande tillsammans med hur annonsen
presenterats och vad som framgatt av de aktuella webbplatserna som MD
kom fram till att internetanvdndaren inte kunde anses ha svart att forstd
annonsens ursprung.

I Elskling-malet hade Elskling dven gjort géllande att varumérkets reklam-
och investeringsfunktion skadats. Aven hir var MD:s resonemang kring de
aktuella omstdndigheterna 1 forhdllande till EUD:s praxis Kkortfattat.
Uppfattningen att reklamfunktionen inte skadas fir anses Overensstimma
med vad EUD uttalat i bland annat Google France-avgorandet. Det hade

7 Se bl.a. C-323/09 Interflora, punkt 44-45; C-236/08-238/08 Google France, punkt 83.
158 Jfr Abdon, s. 74 f.
9 MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 84; se vidare Nordell, 2013, s. 445 f.
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déremot varit onskvért om MD utvecklat sitt resonemang avseende EUD:s
uttalanden 1 Interflora-avgorandet angdende investeringsfunktionen. Istéllet
hénvisade MD endast till vad EUD uttalat {for att darefter kort konstatera att
varumirkets goda rykte inte kunde anses ta skada av Kundkrafts
anviandning. Den enda grunden som anfordes var att Kundkraft genom sin
annonsering erbjudit konsumenten ett alternativ till Elsklings tjénst.

6.3 Danmark

6.3.1 Kort om rattslaget i Danmark

Den varumérkesrittsliga regleringen i Danmark &r, precis som den svenska,
ett resultat av sdvil ett nordiskt lagstiftningssamarbete som implemen-
teringen av den EU-rittsliga regleringen.'® Den relevanta lagstiftningen
avseende varumdrkesinnehavarens ensamrétt och forutsittningarna for att
det ska vara frdga om varumérkesintrdng gar att finna 1 4 § varemarkeloven
(LBK 109/24.1.2012). Regleringen ir 1 princip identisk med artikel 5 VMD.
I Danmark avgoérs médl om varumdrkesintrdng av Se- og Handelsretten,
vilken 4r den danska motsvarigheten till MD.'®'

Sokordsannonsering genom Google AdWords har varit foremél {or
provning av Seg- og Handelsretten vid tre tillfillen; V-101-08
(Billedbutikken mot Pixelpartner), V-0052-11 (SKA-DAN mot Bredenoord)
och V-0105-11 (Experian mot Debitor Registret). Samtliga méal har provats
efter det att EUD:s avgdranden meddelats. I den fortsatta framstéllningen
kommer dock endast det forsta och det senaste malet att behandlas, eftersom
frdgan om varumairkesintrang aldrig var foremal {f6r provning i mal V-0052-
11 (SKA-DAN mot Bredenoord). '**

6.3.2 V-101-08 Billedbutikken mot Pixelpartner

Det forsta danska malet avseende sokordsannonsering avgjordes i november
2010, mal V-101-08 (Billedbutikken mot Pixelpartner) (hddanefter
Billedbutikken-madlet). Parter 1 malet var bildbehandlingsféretagen
Billedbutikken och Pixelpartner. Pixelpartner hade i januari 2008 borjat
anvinda ordet “Billedbutikken” som sokord 1 Googles soktjanst AdWords.
Nér Billedbutikken upptéickte detta vickte de talan mot Pixelpartner for
varumarkesintring.

I sin beddmning av om Pixelpartner gjort intrdng 1 Billedbutikkens
ensamritt inledde So- og Handelsretten med att beakta vad internet-
anviandaren sdg nir denne sokte pa “Billedbutikken” pd Google. Nér
internetanvandaren sokte pa “Billedbutikken” presenterades, till hoger om
det naturliga sokresultatet, tvd ldnkar till Pixelpartners webbplats. Ordet
”Billedbutikken” framgick inte av annonstexten. Dédremot hade en av

10 Schovsbo & M Rosenmeier, Immaterialret, 3:¢ uppl., Jurist- og @konomforbundets

Forlag, Képenhamn, 2013, s. 469 f.
161 Schovsbo & Rosenmeier, s. 470 ff och 656 f.
162 §e vidare Abdon, s. 77.
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lankarna “Billedbutikken” som rubrik. Den andra ldnken hade istillet
rubriken “Framkaldelse af billeder”. Domstolen betonade dven att samtidigt
som annonserna visades fanns fortfarande sokordet “Billedbutikken”
inskrivet 1 sokfaltet pd skdrmen.

Mot bakgrund av hur annonsen presenterats kom Se- og Handelsretten, utan
nagon vidare motivering, fram till att Pixelpartners anvéindning av
Billedbutikkens varumaérke utgjorde ett ingrepp 1 Billedbutikkens ensamrétt.
Domstolen gjorde i detta avseende ingen skillnad mellan vilken rubrik som
visats 1 samband med ldnkarna, utan konstaterade att bdda gjorde intrdng i
Billedbutikkens ensamritt i enlighet med 4 § varemarkeloven.'®

6.3.3 V-0105-11 Experian mot Debitor Registret

Det senaste avgorandet frin Se- og Handelsretten meddelades den 7 mars
2013, mél V-0105-11 (Experian mot Debitor Registret) (hddanefter
Experian-mélet). Parter i malet var foretagen Experian och Debitor Registret
(Debitor). De delar av méilet som rorde sokordsannonsering avsag Debitors
anvindning av Experians varumirke som sokord 1 Google AdWords. Fragan
var om anvdndningen utgjort varumarkesintrang enligt 4 § varemerkeloven.

Experian bedriver registrering och formedling av kreditupplysningar och
kreditviardighet. Foretaget hade tidigare namnet Ribers Kreditinformation
(RKI), som &dven registrerats som varumirke i Danmark. Efter att ha
upptickt att konkurrenten Debitor anvdnde varumérket RK/ som sokord i
AdWords kontaktade Experian Debitor och begdrde att de skulle upphora
med anvindningen. Experian hinvisade till att anvindningen av varumérket
som sokord var 1 strid med den danska varumérkesratten.

Debitor, som ocksd &dr verksam inom kreditupplysningsbranschen, hade
anlitat ett reklambolag for att skota deras marknadsforing. Nar Debitor
upptickte att reklambolaget kopt det konkurrerande varumérket RK/ som
sokord 1 AdWords sag de direkt till att annonseringen upphorde. Debitor
erkidnde att de anvint varuméarket som sokord, men menade att de inte varit
medvetna om att reklambolaget valt just "RKI” som sokord i AdWords. I
och med att de hade varit omedvetna om att varumaérket anvénts som sdkord
menade Debitor att de inte kunde anses ha agerat 1 strid med
varemarkeloven.

Liksom 1 Billedbutikken-malet var Se- og Handelsretten véldigt kortfattade 1
sin beddmning av om varumdrkesintrang foreldg eller inte. Domstolen
konstaterade helt enkelt att sokordsannonseringen inte stred mot
varema&rkeloven. Diremot kom domstolen fram till att anvindningen av
varumirket som sokord stred mot den danska marknadsforingslagen,
eftersom den gav annonsoren en orimlig marknadsméssig fordel.'®*

163 Jfr Abdon, s. 77.
164 Jfr Abdon, s. 78.
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6.3.4 Sammanfattande analys den danska
intrangsbedomningen

I de avgoranden som behandlats ovan kom Se¢- og Handelsretten fram till
olika slutsatser angdende frigan om varumairkesintrang forelag eller inte.
Domstolen hénvisar inte uttryckligen till EUD:s praxis i ndgot av maélen,
vilket innebér att det dr svért att avgora hur Se- og Handelsretten faktiskt
har tolkat EUD:s avgéranden i AdWords-domarna.

I det forsta avgorandet, Billedbutikken-méilet, faststillde Se- og
Handelsretten att Pixelpartners anvindning av Billedbutikkens varumérke
som sokord utgjorde intrdng 1 Billedbutikkens ensamritt. Enligt Jurcenoks
och Frahm dr Se- og Handelsrettens avgorande helt i enlighet med EUD:s
praxis. I Google France-avgorandet uttalade EUD att skada pa varumarkets
ursprungsangivelsefunktion foreligger sa snart annonsen &r sd vag i fraga
om ursprunget att en normalt informerad och skiligen uppmaérksam
internetanvandare inte utifran reklamldnken, eller reklammeddelandet, kan
veta om det foreligger ett ekonomiskt samband mellan varumaérkes-
innehavaren och annonsdren. Jurcenoks och Frahm menar att detta ska
tolkas som att ursprungsangivelsefunktionen skadas si snart det inte klart
framgér av annonsen att det inte finns ndgot ekonomiskt samband mellan
annonsdren och varumérkesinnehavaren. Den moéjlighet en annonsor har att
anvinda annans varumirke som sokord i Danmark &r siledes vildigt
begrinsad.'®

I sin bedomning 1 Billedbutikken-malet gjorde So- og Handelsretten ingen
skillnad mellan de annonser som inneholl det skyddade varumirket och de
som inte gjorde det. Jurcenoks och Frahm anser att domstolen gjort helt ratt
bedomning. De hédnvisar i detta avseende till EUD:s uttalande i Interflora-
avgorandet dir domstolen konstaterade att skada pd ursprungsangivelse-
funktionen kan foreligga d4ven om annonsen i sig inte antyder att det finns
nigot ekonomiskt samband mellan parterna.'®® Abdon, & andra sidan, ir av
annan uppfattning dn Jurcenoks och Frahm. Hon menar att det utifrdn
EUD:s praxis dr anmédrkningsvért att Se- og Handelsretten fann att dven
annonsen med rubriken “Framkaldelse af billeder” utgjorde varumaérkes-
intrdng. Istéllet menar hon att det for den genomsnittlige internetanvandaren
borde vara mojligt att dra slutsatsen att den aktuella annonsen hirrér fran
annan 4n varumirkesinnehavaren.'”” Vem av Abdon och Jurcenoks och
Frahm som faktiskt har rétt d4r dock inte mojligt att avgora, eftersom EUD
annu inte har klargjort var gransen gir.

I det senaste avgoérandet frdn Seo- og Handelsretten, Experian-mélet, kom
domstolen fram till att det inte var frdga om varumaérkesintrang. I maélet
konstaterade domstolen kort att anvindningen av varumédrket som sdkord
inte ansdgs utgdra en krinkning av den danska varemarkeloven. Jurcenoks

' E Jurcenoks & K Frahm, Brug af andres varemeerker i sogeordsreklamer — en status,

UFR Online, U.2013B.336, s. 338 f.
166 Jurcenoks & Frahm, s. 338 f.
167 Abdon, s. 77.
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och Frahm menar dock att man inte ska se domstolens uttalande som nagot
kategoriskt. Istéllet var det snarare si att domstolen ansag att de inte hade
tillrickligt med underlag for att utvirdera och bedéma annonsen i fraga.'®®
Av domen framgar exempelvis inte hur annonsen var utformad, ndgot som
tillmittes stor betydelse vid avgorandet i Billedbutikken-malet.'® Enligt
Jurcenoks och Frahm far Se- og Handelsrettens uttalande 1 Experian-maélet
nirmast ses som ett konstaterande att enbart anvdndning av ett varumérke
som sokord inte i sig utgdr en krinkning av varumérkesratten.'

Vilken betydelse Se- og Handelsretten faktiskt har tillméitt EUD:s praxis 1
sin bedomning av intrdngsfrdgan 1 de olika malen 4r svart att avgdra. Som
tidigare ndmnts framgar inga referenser till ndgot av EUD:s avgéranden av
malen och domstolen dr vildigt kortfattad 1 sina resonemang. Det verkar
dock som att Se- og Handelsretten dr av uppfattningen att det inte krévs
sdrskilt mycket for att det ska foreligga en skada p& varumirkets ursprungs-
angivelsefunktion. For att klargora rittsliget hade det emellertid varit
onskvért att domstolen utvecklade sitt resonemang, sirskilt avseende vad
internetanvandaren forvéntas forstd och vad som krivs for att skada pa
varumdrkets funktioner ska anses foreligga.

6.4 Storbritannien

6.4.1 Kort om rattslaget i Storbritannien

I Storbritannien finns den nuvarande lagstiftningen avseende registrerade
nationella varumérken i The Trade Marks Act 1994 (TMA). Regleringen dr
ett resultat av den brittiska implementeringen av de EU-rittsliga direktiven
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar.'”' Reglerna om
varumarkesinnehavarens ensamritt och forutsittningarna for att det ska vara
friga om varumdrkesintrang gar att finna 1 artikel 9 och 10 TMA.
Bestimmelserna motsvarar i stort artikel 5 VMD och ar, om inte identiska,
mycket lika till sitt innehall.'”

Det finns ett begrinsat antal brittiska avgéranden som behandlar fragan om
varumirkesintrang vid konkurrerande sékordsannonsering.'”® Den fortsatta
framstéllningen kommer att fokusera pd de tva senaste avgorandena,
eftersom de meddelats efter EUD:s provning i AdWords-domarna.'” Det

168 Jurcenoks & Frahm, s. 340.

169 ge Abdon, s. 78.

170 Jf¢ Jurcenoks & Frahm, s. 340.

1 C Waelde et al, Contemporary Intellectual Property — Law and Policy, 3:e uppl., Oxford
University Press, Oxford, 2014, s. 560 och 576.

' Se Waelde et al, 2014, s. 631.

'3 Se t.ex. Reed Executive PLC m.fl. v. Reed Business Information Ltd m.fl. [2004]
E.T.M.R. 56; Wilson v. Yahoo! U.K. Ltd. [2008] EWHC (Ch) 361; Interflora Inc v Marks &
Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch); Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013]
EWHC 1291 (Ch); Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EXHC 181 (Ch).

7% For mer om de tidigare avgorandena se bl.a. N Shemtov, Searching for the right
balance: Google, keywords advertising and trade mark use, E.1.P.R. 2008, 30(11), s. 470-
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forsta &r Interflora v. M&S'”, vilket ér sirskilt intressant eftersom High
Court of Justice (HCJ) valde att vilandeforklara maélet for att begira
forhandsavgorande frin EUD.'”® Det andra avgérandet som kommer att
behandlas #r Lush v. Amazon'"’ som avgjordes av HCJ si sent som i
februari 2014. I malet fick HCJ terigen mojlighet att tillimpa de kriterier
som EUD faststillt i AdWords-domarna.

6.4.2 Interflora v. Marks & Spencer

I Interflora v. M&S forsokte Interflora sétta stopp for M&S:s anvindning av
deras registrerade varumérken som sokord i Googles soktjdnst AdWords.
Omsténdigheterna 1 mélet har redan beskrivits under 5.2.4 ovan och
kommer darfor inte att behandlas igen hér. Istdllet kommer vi ga direkt in pa
den slutliga provning som gjordes av HCJ efter det att EUD avgett sitt
forhandsbesked.

I mélet hade HCJ, genom domare Arnold J, att prova om Interflora lyckats
visa att M&S gjort intrdng 1 deras ensamrétt till ett antal registrerade
varumdrken. [ sin beddmning fokuserade domstolen pd om M&S:s
anviandning av kdnnetecken som var identiska med Interfloras registrerade
varumdirken riskerade att skada ndgon av varumirkenas funktioner. Frigan
om varumérkesintrdng provades saledes primért utifran artikel 5(1)(a) VMD
och artikel 9(1)(a) VMF.'"®

Innan HCJ bdrjade sin bedomning av de villkor som uppstillts av EUD for
att varumirkesintrang ska vara for handen faststillde de frin vilken
utgdngspunkt domstolens bedomning skulle ske. Det vill siga vem den
normalt informerade och skidligen uppmirksamma internetanvindaren ér.
HCIJ kom fram till f6ljande:

”a significant proportion of internet users in the United
Kingdom did not appreciate that, unlike the natural search
results, the advertisements appeared on the SERP'” because
the advertisers have paid for the advertisements to be triggered
by a keyword consisting of or related to the search term entered
by the user.”'®’

I malet konstaterade HCJ att ’the average well-informed and reasonably
observant internet user” inte dr sérskilt tekniskt bevandrad. De saknar darfor
kunskap om hur AdWords fungerar och vilka problem som kan uppsta.
Aven om internetanvindarnas kunskap vid tiden for avgorandet troligtvis

474; J Cornthwaite, AdWords or bad words? A UK perspective on keywords and trade
mark infringement, E1.P.R. 2009, 31(7), s. 347-352.

' Interflora Inc v. Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch); Interflora Inc v. Marks
and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch).

176 Se ovan under 5.2.4 Interflora mot Marks & Spencer.

"7 Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch).

'8 Se Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 294-320.

179 SERP star for “Search engine results page”; se Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc
[2013] EWHC 1291 (Ch), punkt H5.

180 Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 290.
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var storre dn dé talan forst vicktes konstaterade domstolen att en tillrackligt
stor del av anvindarna fortfarande inte var medvetna om problematiken.'™'
Det var mot bakgrund av dessa internetanvindares uppfattning som HCJ
provade de relevanta omstdndigheterna i malet.

Vid bedomningen av om Interfloras varumérkes ursprungsangivelsefunktion
skadats, eller riskerat att skadas, sdg HCJ till den végledning som getts av
EUD i Interflora-avgorandet. EUD hade dar uppstillt tre kriterier som den
nationella domstolen skulle beakta vid provningen av de relevanta
omstindigheterna i fallet.'"® Det forsta kriteriet avsag huruvida internet-
anvandaren, sett till den allminna kunskapen pd marknaden, borde kdnna till
att M&S inte var en del av Interfloras nétverk, utan istillet en konkurrent.
HCJ gjorde beddomningen att relationen mellan Interflora och M&S inte
ansags vara allmént kénd, varken da talan vécktes 2008 eller vid tiden for
avgorandet 2013. Det andra kriteriet gillde huruvida M&S:s annons gjorde
det mojligt for internetanvindaren att avgora att M&S:s blomsterleverans-
tjénst inte var en del av Interfloras natverk. Har valde HCJ att inte se till
annonsen som sddan eller vilket intryck den faktiskt gav internetanvéndaren.
Istdllet konstaterade domstolen kort att annonsen inte inneholl ndgon
information om att M&S inte var en del av Interflora-nitverket. Det tredje,
och sista, kriteriet innebar att HCJ skulle se till hur Interfloras niatverk var
uppbyggt och hur detta kunde péverka bedomningen. Domstolen menade att
eftersom ndtverket bestod av sdvil foretag, vilka verkade under eget namn,
som detaljhandelskedjor var det troligt att internetanvdndaren skulle
uppfatta det som att M&S utgjorde en del av Interfloras nitverk.'*

Utover de kriterier som uppstéllts av EUD beaktade HCJ &dven den
bevisning som parterna hanvisat till. En del av denna bestod av uppgifter
kring internetanvéndarnas agerande ndr de sokt pa “Interflora” och hamnat
pd M&S:s webbplats, for att sedan direkt gd vidare till Interfloras webbplats.
I och med detta menade Interflora att annonsen skapade forvirring hos
internetanvidndarna, vilket HCJ holl med om. Ett argument som framhévdes
av M&S var att Interflora enbart var ett vanligt varumérke, vilket innebar att
nagon sérskild vikt inte behovde ldggas vid betydelsen av Interflora-
nitverket. HCJ, & andra sidan, menade att Interfloras varumérke var ganska
annorlunda sett till andra varumirken. Det symboliserade ett nétverk av
foretag och betydelsen av Interflora-varumérket varierade frdn medlem till
medlem. Domstolen menade att den sidrskilda karaktidren av Interfloras
varumirke dirmed hade inverkan p& hur varumirket uppfattas av
internetanvindarna.'®*

8! Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 289-290.

'82 fr ovan under 5.2.4 Interflora mot Marks & Spencer.

183 Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 295-297; se
vidare L Hetherington & J Strath; Don’t say it with AdWords — Interflora Inc v Marks and
Spencer Plc, C.T.L.R. 2013, 19(5), s. 154.

'8 Se Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 299-317; se
vidare C Lofgren, Sékordsannonsering dr varumdrkesintrang, BrandNews webbplats,
publicerad 2013-05-23.
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HClI:s slutsats betriffande om varumérkets ursprungsangivelsefunktion
skadats var att en betydande del av internetanvindarna som sokte pa
”Interflora” och sedan klickade pa M&S:s annons uppfattade det som att
MA&S var en del av Interfloras nitverk. M&S:s annons hade ddrmed haft en
skadlig effekt pd det skyddade varumaérkets ursprungsangivelsefunktion,
vilket innebar att M&S hade gjort intrdng i Interfloras ensamritt enligt
artikel 5(1)(a) VMD och artikel 9(1)(a) VMF.'®

Vid bedémningen av om varumaérkets investeringsfunktion hade skadats var
HCJ mycket kortfattad. Domstolen menade att Interflora inte hade visat att
M&S:s sokordsannonsering hade haft en skadlig effekt pa de skyddade
varumdirkenas rykte eller skadat Interfloras image. Dirmed kunde en skada
p4 investeringsfunktionen inte pavisas.'*®

6.4.3 Lush v. Amazon

I Lush v. Amazon hade HCJ aterigen att prova problematiken kring
anviandning av annans varumirke som sokord pé internet. I detta fall var det
frdga om anvindning av ett registrerat varuméirke som sokord savél via en
extern soktjanst, Google AdWords, som via Amazons egen sokmotor. Det &r
dock endast den forsta typen av anvdndning som kommer att behandlas 1
den fortsatta framstillningen."™’

Lush tillverkar och levererar kosmetika och dr innehavare av gemenskaps-
varuméirket Lush. Amazon driver en handelsplats pa internet, amazon.co.uk,
dér de séljer bade sina egna varor och varor fran tredje man. Varor under
varumdrket Lush gir dock inte att kopa direkt fran Amazon. Genom
soktjansten AdWords hade Amazon bokat sdkord innehallande ordet ’lush”.
Syftet med detta var att nér internetanviandarna skrev in ’lush” i s6krutan sa
skulle en annons frd&n Amazon visas under sponsrade ldnkar. Det framgick
inte av annonsen att produkter fran Lush inte kunde kopas direkt fran
Amazons webbplats. '™

I sin bedomning av Amazons anvindning av Lushs varumirke som sékord 1
AdWords gjorde HCJ skillnad mellan huruvida den annons som visats under
sponsrade ldnkar innehdll varumérket eller inte. I de fall annonsen inneholl
varumérket menade domstolen att den genomsnittlige konsumenten skulle
uppfatta det som att det foreldg ett samband mellan Amazon och Lush. Nir
konsumenten sidg annonsen med varumirket skulle denne uppfatta det som
att det gick att kopa Lush produkter pd Amazons webbplats, vilket inte var
fallet. HCJ konstaterade dérfor att varumérkesintrang foreldg nér annonsen
inneholl det skyddade varumirket.'®

185 Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 318.

186 Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 320.

'87 Se ovan under 1.5 Avgriinsningar.

'8 Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 1-6.

'8 Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 8 och 38-42.

45



I de fall Amazons annons inte inneh6ll det skyddade varumirket blev
resultatet det motsatta, anvindningen ansigs inte utgora varumirkesintrang.
Detta trots att HCJ 1 det tidigare avgorandet Interflora v. M&S kommit fram
till att det foreldg varumérkesintrang trots att M&S:s annons inte innehdll
nigon referens till varken Interflora eller deras varumirken."” I Lush v.
Amazon menade HCJ dock att omstdandigheterna i malen var olika och att
samma principer dérfor inte kunde tillimpas. HCJ hinvisade sérskilt till att
Interflora symboliserade ett nidtverk av fOretag, vilket innebar att andra
forutsittningar legat till grund f{6r domstolens beddmning av hur
internetanvdndarna uppfattat M&S:s annons. I Lush v. Amazon menade HCJ
att den genomsnittlige konsumenten inte rimligen kunde uppfatta Amazons
annons som ndgot annat dn en annons fran en leverantdr som erbjod
produkter som liknar de internetanvéndaren sokt efter. I sin beddomning tog
domstolen dven hénsyn till hur Lush byggt upp sitt varumérke. HCJ menade
att den genomsnittlige konsumenten skulle forvénta sig att en annons fran
Lush inneh6ll ndgot som utmirkte denna frdn andra annonser, deras
varumérke. Darfor ansags det inte foreligga ndgot varumaérkesintrang i de
fall det skyddade varumérket inte funnits med i sjilva annonsen."’

6.4.4 Sammanfattande analys av den brittiska
intrangsbedomningen

Det var 1 Interflora v. M&S som HCJ tolkade de principer som faststdllts
genom EUD:s AdWords-domar for forsta gdngen. Den huvudsakliga fragan
som var foremdl for domstolens provning var huruvida négon av
varumadrkets funktioner hade skadats. I sin bedomning hénvisade HCJ i stor
utstrdckning till EUD:s praxis och det dr tydligt att det var denna som lag till
grund for domstolens provning. Vad som diremot &r intressant dr hur HCJ
har tolkat de villkor som EUD uppstillt for att det ska vara friga om
varumérkesintrdng vid konkurrerande s6kordsannonsering.

I Interflora v. M&S kom HCJ fram till att M&S genom sin anvidndning av
”Interflora” som sokord gjorde sig skyldig till varumérkesintrdng. Grunden
till domstolens avgoérande var att den normalt informerade och skéligen
uppméirksamma internetanvindaren inte kunde fOrstd att det inte fanns ett
ekonomiskt samband mellan Interflora och M&S. For att kunna komma
fram till denna slutsats inledde HCJ med att klargdra hur begreppet “en
normalt informerad och skidligen uppmérksam internetanvéndare” ska tolkas
1 forhallande till sokordsannonsering. Domstolen konstaterade att en
majoritet av internetanvdndarna kunde fOrsté att det var frdga om en annons
frdn en konkurrent nir denna var placerad under rubriken sponsrade ldnkar.
Trots detta menade HCJ att det fanns en betydande andel internetanviandare
som inte forstod att det var en annons. Domstolen forklarade vidare att
internetanvidndarna inte kénner till exakt hur AdWords fungerar och é&r
dérmed inte insatta i hur annonserna forhéller sig till de ord som skrivs in 1
sokfiltet. HCJ utgick saledes frin att internetanvindarna har en begransad

190 Se ovan under 6.4.2 Interflora mot Marks & Spencer.
Y Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 9 och 43-48.
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forstéelse och kunskap om sékordsannonsering, vilket i sin tur fick inverkan
pé domstolens beddmning av om varumérkets funktioner skadats.'*?

HClJ:s resonemang i forhdllande till den normalt informerade och skéligen
uppmaérksamme internetanvindaren har bland annat kommenterats av Smith,
Montagnon och Leriche. De menar att varumérkesintrdng vid sokords-
annonsering, genom exempelvis AdWords, forutsdtter att en betydande
andel av internetanvindarna dr oformogna att skilja mellan det naturliga
sokresultatet och de sponsrade ldnkarna. Liksom HCJ framholl 1 sitt
avgorande betonar de dock att internetanvdndarnas kunskap 6kar och att de 1
allt hogre grad borjar forstd hur sponsrad annonsering fungerar. I och med
detta kommer det att bli svarare och svarare att hivda intrdng pa grunden att
ett varumérke anvénts som sdkord vid s6kordsannonsering.

Utvecklingen av internetanvdndarnas kdnnedom kring s6kordsannonsering
blev synlig redan genom HCJ:s avgorande i1 Lush v. Amazon. 1 den
situationen att det skyddade varumérket inte forekom i annonsen
konstaterade domstolen att internetanvindarna maste forsta att det var fraga
om en annons frdn en konkurrerande leverantér. HCJ framhdvde dven att
internetanvdndarna kdnner till att sponsrade ldnkar fOrekommer 1
sokmotorer och att de dessutom &r vana vid att se sddana annonser frn
varumirkesinnehavarnas konkurrenter.'”* I sin bedémning tog domstolen
dven hénsyn till att Lush hade lagt ner mycket arbete pa att bygga upp sitt
rykte och att de var vildigt mérkesmedvetna. Internetanvdndarna hade
déarfor anledning att forvinta sig att en annons fran Lush skulle innehélla
nagot som sérskilde denna frdn 6vriga annonser. Det var mot bakgrund av
dessa oglsstéindigheter som HCJ kom fram till att varumérkesintrdng inte
forelag.

Att HCJ kom fram till att det inte var friga om varumaérkesintréng i1 de
situationer Lush varumérket inte forekom i1 Amazons annons kan verka
forvanande mot bakgrund av domstolens avgoérande i Interflora v. M&S.
Domaren i Lush v. Amazon, Mr. John Baldwin QC, motiverade skillnaden i
beddmningen av malen med att de grundade sig péd olika omstindigheter.
Han menade att utgangen 1 Interflora v. M&S berodde pé att Interfloras
varumirke symboliserade ett nidtverk av blomsterleverantdrer som alla
agerade under eget namn. Att det inte framgick av M&S:s annons att de inte
var en del av Interflora-nitverket hade ddrmed snarare gjort det svarare for
internetanvandaren att avgora om det fanns ett ekonomiskt samband mellan
foretagen eller inte. HCJ:s avgdrande 1 Interflora v. M&S var 1 och med
detta av begrinsad betydelse vid domstolens provning av omstindigheterna
i Lush v. Amazon."*®

92 yfr Abdon, s. 69-70 och 80; se vidare J Stobbs & G Weller, United Kingdom Trade Mark
and Design Decisions 2013, 11C 2014, 45(2), s. 222.

193 1 Smith et al, Interflora: UK victory for trade mark owners on keyword advertising, but
for how long?, E.LLP.R. 2013, 35(9), s. 547 {.

194 Se Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 45 och 48

195 Se Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 45-48.

196 Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 47; jfr Abdon, s.
70; Smith et al, s. 547.
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I de situationer ndr Lushs varumidrke visades i samband med Amazons
annons kom HCJ fram till att det inte lingre var mgjligt for internet-
anviandarna att avgdra varorna i annonsens ursprung. Det var istéllet mer
troligt att internetanvdndarna uppfattade det som att Amazon faktiskt salde
varor frdn Lush och att det ddrmed fanns ett ekonomiskt samband mellan
foretagen.'”” Att HCJ gjorde skillnad mellan situationen nir varumirket
visades 1 annonsen och nir det inte gjorde det fir dock anses vara i linje med
EUD:s uttalande att hur annonsen uppfattas av internetanvindarna
framforallt beror pa hur den presenteras.'”®

I Interflora v. M&S hade HCJ dven att prova huruvida varumirkets
investeringsfunktion hade skadats av M&S anvéndning av varumérket som
sokord 1 AdWords. HCJ tog i1 detta avseende fasta pd vad EUD uttalat i
Interflora-avgorandet. Det vill séga att investeringsfunktionen skadas nir
varumarkesinnehavarens anvindning av varumérket i syfte att forvirva eller
bibehalla ett gott rykte stors av tredje mans anvindning av varumérket som
sokord pd internet. Daremot gick HCJ inte vidare och utvecklade vad de
faktiskt menar att detta innebdr. Domstolen konstaterade enbart att de inte
ansdg att Interflora hade visat att M&S:s sokordsannonsering hade haft en
skadlig effekt pa ndgot av Interfloras varumirken, exempelvis genom att
skada Interfloras image.'”’

Investerings- och reklamfunktionen var dven foremédl for prévning av HCJ 1
Lush v. Amazon. Dock enbart 1 forhdllande till Amazons anvéndning av
Lushs varumirke i deras egen sokmotor pa den egna webbplatsen, vilket
faller utanfor ramen for denna undersékning.**

Y7 Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch), punkt 42.

198 Se C-236/08-238/08 Google France, punkt 83; C-323/09 Interflora, punkt 44.
19 Se vidare Hetherington & Strath, s. 153.

20 e ovan under 1.5 Avgrénsningar.
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7 Rattslaget efter AdWords-
domarna

7.1 Inledning

For nistan fem &r sedan uttalade Generaladvokat Maduro 1 sitt forslag till
avgorande 1 de forenade malen C-236/08-238/08 (Google France) att det
har blivit en del av vér kultur att skriva in ett sokord 1 en s6kmotor. Daremot
menade han att d&ven om alla kénner till vad som hénder ndr man gor en
sOkning s dr det f4 som vet hur dessa resultat faktiskt astadkoms. Istéllet
antas det helt enkelt att “om man frigar ska man fa svar”.*”' Sedan
Generaladvokat Maduro kom med sitt uttalande har flera avgéranden som
behandlar problematiken kring varumaérkesintrang vid sdokordsannonsering
pé internet meddelats av savdl EUD som av de nationella domstolarna inom
EU. De fragor som har behandlats i malen ror framst vilket ansvar
sOktjanstleverantoren och annonsdren har vid bokning av ett varumérke som
sokord utan varumérkesinnehavarens samtycke.?”

Fragan &r hur mycket langre vi har kommit i utvecklingen av var forstéelse
av vad sokordsannonsering innebdr och av vad som faktiskt krdvs for att
varumdirkesintrdng ska foreligga sedan Maduros uttalande ar 2009. Trots att
EUD har satt upp riktlinjer fér de nationella domstolarnas bedomning av
intrdngsfrdgan &r den praxis som utarbetats nationellt forhéllandevis
spretig.”” Den fortsatta framstillningen avser darfor att identifiera och
analysera skillnaderna i de nationella domstolarna i Sverige, Danmark och
Storbritanniens tillimpning av EUD:s praxis om sokordsannonsering. Syftet
med analysen &r att skapa klarhet 1 behovet av fortydliganden frén EUD for
att kunna uppna en enhetlig tillimpning av varumaérkesritten inom EU.

7.2 Skillnader i den nationella
intrangsbedémningen

7.21 Bakgrund

I samtliga mal vid de nationella domstolarna har féremalet f6r domstolens
provning varit om tredje man genom sin anvindning av ett kdnnetecken som
ar identiskt med eller liknar ett varumédrke gjort intrdng i en varumaérkes-
innehavares ensamritt. De nationella domstolarna har dérmed haft att
tillimpa de villkor som uppstillts i artikel 5(1) VMD och artikel 9(1) VMF
tillsammans med praxis.

2! Generaladvokat Maduro i C-236/08-238/08 Google France, punkt 1.

22 Jfr J Cornwell, Keywords, case law and the court of justice: the need for legislative
intervention in modernising European trade mark law, International Review of Law,
Computers & Technology 2013, 27:1-2, s. 86.

203 3y Abdon, s. 80.
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Det villkor som de nationella domstolarna lade storst vikt vid var huruvida
nagon av varumérkets funktioner skadats genom tredje mans anvindning av
varumarket som sokord. De funktioner som var aktuella i de olika mélen var
samma som EUD har behandlat i AdWords-domarna. Det vill sdga
ursprungsangivelse-, reklam- och investeringsfunktionen. Vad som déremot
skiljer sig &t dr hur de nationella domstolarna tolkat EUD:s riktlinjer
avseende vad som ska ligga till grund for beddmningen. Domstolarnas
motiveringar ir dven av varierande omfattning, vilket innebér att réttsliaget i
ett land kan anses vara mer klarlagt &n i ett annat. Daremot kan vissa
tendenser utldsas och det dr bland annat mot bakgrund av dessa som jag
kommer att géra min analys.

I den fortsatta framstéllningen kommer de villkor och forutsittningar som
varit mest framtradande i de nationella domstolarnas prévning att behandlas.
Inledningsvis kommer bedomningen av den normalt informerade och
skédligen uppmérksamme internetanvindarens forstaelse nédr det kommer till
sOkordsannonsering att analyseras. Dérefter kommer de nationella
domstolarnas beddmning av forst ursprungsangivelsefunktionen och sedan
reklam- och investeringsfunktionerna att analyseras. Hér &r det intressant att
se till vad de nationella domstolarna tillmitt betydelse i sin bedomning. Det
blir pd sd sitt mdjligt att studera hur de nationella avgdrandena dels
forhaller sig till varandra, dels forhéller sig till EUD:s praxis.

7.2.2 Den normalt informerade och skaligen
uppmarksamme internetanvandaren

Bedomningen av om ett varumdrkes ursprungsangivelsefunktion skadas
eller om det finns en risk for forvixling ska enligt EUD:s praxis ske utifrdn
en normalt informerad och skéligen uppmérksam internetanvéndares
uppfattning. Det avgérande dr om internetanvindaren utan storre svarigheter
kan forstd vem varorna eller tjdnsterna i annonsen harror fran. Fragan ar vad
internetanvdndaren faktiskt forvintas kénna till ndr det kommer till
sOkordsannonsering och om internetanvdndaren antas ha samma kunskap
oavsett vart inom EU den kommer ifrén.

Det dr endast HCJ, genom domare Arnold J, som uttryckligen har redogjort
for vilken kunskap den normalt informerade och skiligen uppmérksamme
internetanvidndaren forvéintas ha nédr det kommer till sékordsannonsering. I
Interflora v. M&S konstaterade HCJ att internetanvéndaren inte dr sarskilt
tekniskt bevandrad och inte riktigt forstar hur sokordsannonsering fungerar.
Déremot menade domstolen att internetanvdndarnas kunskap visserligen
hade Okat fran nér talan forst vicktes 2008 till dess att malet slutligen
avgjordes 2013. Trots detta kom HCJ fram till att en betydande del av
anvindarna inte forstod hur sdkordsannonsering fungerar och vad som
faktiskt foranledde att en annons visades under rubriken sponsrade lidnkar.
Domstolen utgick saledes fran att internetanvéndaren har en mer begrédnsad
forstéelse och kunskap om sokordsannonsering.
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I det senare avgoérandet, Lush v. Amazon, uttalade HCJ dock att
internetanvdndaren kdnner till att sponsrade ldnkar fOrekommer 1
sokmotorer. De framhévde till och med att internetanvéndaren var van vid
att se denna typ av annonser frdn andra 4n varumérkesinnehavaren, det vill
sdga frdn dennes konkurrenter. I mdlet kom HCJ édven fram till att
internetanvandaren maste forstd att det &r frdga om en annons i de fall det
skyddade varumairket inte visades i annonsen. Domstolen kom emellertid till
motsatt slutsats 1 de situationer d& annonsen inneh6ll varumirket. Det
ansags da inte lingre vara mdjligt for internetanvdndaren att utan svérighet
avgora varornas ursprung. Vad de olika slutsatserna faktiskt har for
betydelse for den brittiska uppfattningen om internetanvéndarens forvéntade
kunskap &r dock inte helt klart, eftersom det saknas ett tydligt uttalande fran
domstolen. Ddremot tyder det pa att HCJ, sett i relation till domstolens
uttalande 1 Interflora v. M&S, anser att internetanvéndaren har fatt en 6kad
forstéelse for hur sokordsannonsering fungerar.

Det framgar varken av de svenska eller av de danska avgérandena vad en
normalt informerad och skidligen uppmaérksam internetanvindare faktiskt
forvintas kunna forstd. Vilken kunskap internetanvdndaren anses ha far
istéllet ses i forhdllande till domstolarnas bedémning i respektive mél. Mot
bakgrund av det danska avgorandet i Billedbutikken-malet tyder det pd att
Se- og Handelsretten inte hyser sérskilt stort fortroende f{or
internetanvandarens kunskaper. I mélet kom domstolen fram till att
internetanviandaren inte kunde, eller endast med svarighet kunde, avgora
tjénsternas ursprung oavsett om varumérket forekom i annonsen eller inte.
Det var istillet tillrackligt att annonsen visades under rubriken sponsrade
lankar samtidigt som varumérket fortfarande var inskrivet i sokfaltet for att
det skulle vara friga om varumarkesintrdng. Utgangen 1 malet pekar ndrmast
pd att den danska domstolen, liksom HCJ i Interflora v. M&S, anser att
internetanvdndaren har en mer begrinsad forstaelse och kunskap nir det
kommer till s6kordsannonsering.

I de svenska malen om s6kordsannonsering kom bade HovR och MD fram
till att det inte var fraga om varumérkesintrdng. Den normalt informerade
och skiligen uppmérksamme internetanvindaren ansdgs dirmed inte ha
nagon svirighet att avgdra varorna och tjénsterna i annonsernas ursprung.
Vad som déremot inte framgér &r vad som legat till grund f6r domstolarnas
beddmning av vad internetanvdndaren faktiskt forvintas kénna till. I
Elskling-mélet konstaterar MD enbart att den genomsnittlige internet-
anvindaren som anvénder en sokmotor har en viss vana av detta och ddrmed
har kdnnedom om att vissa presenterade soktriaffar inte med nddvéndighet
méste motsvara just det som eftersokts.”** Enligt Abdon pekar svensk praxis
nidrmast pa att det i princip ar tillrdckligt att annonsen befinner sig i de
sarskilda annonsfélten pd Google och att varumirket i1 sig inte ndmns i
annonsen for att intring inte ska foreligga.”” Det tyder pa att de svenska
domstolarna har ett timligen hogt fortroende for vad de svenska
internetanvdndarna forstar ndr det kommer till sdkordsannonsering pa

2% MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 84.
205 Abdon, s. 80.
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internet. Exakt vilken forstdelse den svenska internetanvéndaren anses ha ar
nagot som vi dock inte far svar pa i de svenska avgdrandena pa omradet,
vilket innebar att det svenska rittsldget pa denna punkt dr oklart.

Det rdder inget tvivel om att det finns skillnader i de nationella
domstolarnas beddmning av den normalt informerade och skiligen
uppméirksamme internetanvindarens kunskaper om sokordsannonsering.
Vad som diremot dr intressant dr den utveckling som har skett pa omrédet.
Ett exempel dr HCJ som har gétt ifrén att internetanvdndaren har en valdigt
begransad forstéelse till att sokordsannonsering dr ndgot som denne kdnner
till vil och &r van vid. Utgangen 1 Lush v. Amazon skiljer sig inte s& mycket
frdn vad MD kom fram till i Elskling-malet. I bdda mélen ansags det inte
vara fraga om varumirkesintrdng nir det skyddade varumérket inte
framgick av annonsen. I det svenska mélet blev det dock aldrig aktuellt att
prova hur internetanvdndaren hade uppfattat en annons dér det skyddade
varumdrket visades. Det dr darfor inte mojligt att dra nagon slutsats géllande
den svenska beddomningen i det avseendet. I Danmark, & andra sidan,
menade domstolen att det var fraga om intrdng oavsett om det skyddade
varumdrket visades 1 annonsen eller inte. Det verkar ddrmed som att den
danska domstolen anser att de danska internetanvdndarna har en mer
begrinsad forstdelse nir det kommer till s6kordsannonsering &n vad de
svenska och brittiska har.

Det dr dock inte mojligt att helt kategoriskt dra en slutsats avseende vilken
kunskap den normalt informerade och skiligen uppmirksamme
internetanvandaren har i1 de olika landerna. For att kunna gora det krévs det
fler avgoranden frdn de nationella domstolarna dir de utvecklar sitt
resonemang avseende vad internetanvdndaren faktiskt forvéntas forsta.
Rittslaget dr ddrmed nagot oklart pd omradet, vilket i sin tur forsvérar
bedomningen av om det har skett en enhetlig tolkning av EUD:s praxis.

7.2.3 Skada pa ursprungsangivelsefunktionen

EUD har i flera mal konstaterat att frigan om ursprungsangivelsefunktionen
skadas vid konkurrerande sokordsannonsering framforallt beror pd hur
annonsen presenteras.’’® For att funktionen inte ska anses skadad méste det
vara mojligt for internetanvindaren att utifrdn annonsen avgoéra om de varor
eller tjdnster som annonsen avser hdrrér frdn varumérkesinnehavaren eller
frén ett foretag med ekonomiska band till denne eller, tvdrtom, frén tredje
man.””’” I forhallande till de nationella avgdrandena ar det dérfor intressant
att undersoka vad domstolarna har tillmétt betydelse i sin bedomning av hur
de aktuella annonserna presenterats, vilket 1 sin tur har betydelse for om
varumdrkets ursprungsangivelsefunktion anses skadad.

2 e bl.a. C-236/08-238/08 Google France, punkt 83; C-558/08 Portakabin, punkt 34; C-
323/09 Interflora, punkt 44.
27 S C-236/08-238/08 Google France, punkt 83-84; C-558/08 Portakabin, punkt 34; C-
323/09 Interflora, punkt 44.
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I de svenska avgorandena frin sadvdl HovR som MD ér det tydligt att
domstolarna tillméatt annonsernas utformning betydelse vid bedomningen av
om ursprungsangivelsefunktionen skadats. I Antura-mélet konstaterade
HovR bland annat att annonsen i friga inte gav uttryck for ndgon koppling
mellan de bida foretagen. Det fanns inte heller ndgot i annonsen som gjorde
att det blev otydligt vem avsdndaren var. Vad som dock &r intressant dr att
HovR éven framholl att den informationstext som genererats av Google
tillsammans med annonsen inte ansags forsvara beddmningen av annonsens
ursprung. Av denna text framgick att annonsen var kopplad till Antura eller
att det var en annons for Antura.””® Det innebér att det skyddade varumirket
faktiskt har visats i samband med annonsen, men att HovR trots detta ansett
att internetanvindaren utan svrighet kunnat avgdra annonsens ursprung.

I Elskling-malet gick MD steget ldngre dn att enbart se till hur sjilva
annonsen utformats. I sin bedomning sdg MD é&ven till vilken likhet det
fanns mellan de bédda foretagens tjdnster samt hur respektive bolags
webbplats sag ut. I detta avseende konstaterade domstolen att Kundkrafts
tjénst inte utgjorde en imitation av den tjdnst som tillhandaholls av Elskling
samt att det fanns pétagliga skillnader mellan foretagens webbplatser.”” Det
beaktansvirda med MD:s bedomning ir att skillnaden mellan foretagens
tjénster och webbplatser inte dr synlig for internetanvidndaren efter enbart en
sokning pa det skyddade varumirket pd Google. For att kunna se detta
maste internetanvdndaren dven klicka sig vidare pa linken i annonsen och
det fOrutsitter dven att denne har tidigare erfarenhet av varumaérkes-
innehavarens tjdnst eller webbplats. Som Abdon betonat i sin artikel &r det
oklart om detta dr att gd utanfoér vad EUD avsett nir de uttalade att hur
annonsens presenterats dr av stor betydelse for internetanvindarens formaga
att avgora ursprunget.210

I Danmark har Se- og Handelsretten tillmdtt annonsens utforande stor
betydelse. Det dr bland annat synligt genom domstolens avgoérande i
Billedbutikken-malet. Hir utgick domstolen i princip uteslutande fran hur
annonsen var utformad och vad som var synligt for internetanvéndaren i sin
beddmning av om det foreldg skada pa varumérkets ursprungsangivelse-
funktion.”'' Vad som skiljer den danska bedémningen frdn frimst den
svenska dr att Se- og Handelsretten kom fram till att en annons, dér
varumirket inte pa ndgot sitt framgick, utgjorde intrdng i varumaérkes-
innehavarens ensamrétt. Enligt domstolen var det tillrdckligt att annonsen
visades for internetanvdndaren samtidigt som varumérket fortfarande var
inskrivet 1 sokfdltet pd Google for att intrang skulle foreligga. I detta
avseende framhéver Jurcenoks och Frahm att det i Danmark inte finns
nagon presumtionsregel att det inte skulle finnas risk for forvéixling sa snart
varumdrket inte visas 1 sjdlva annonsen. Istdllet menar de att Seo- og

28 3fr ) 2376-12 Antura mot Canea.

299 §e MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft; se vidare Abdon, s. 74 f.
20y Abdon, s. 74 f.

21 Jfr V-101-08 Billedbutikken mot Pixelparer.
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Handelsretten har utgétt frain EUD:s uttalande i Interflora-avgorandet.”'

avgorandet faststdllde EUD att

”1 en sadan situation, diar annonsen dessutom direkt framtrader
efter det att den berdrda Internetanvidndaren har skrivit in
varumérket som sokord och visas vid ett tillfille da
varumirket, i egenskap av sokord, ocksé visas pa skdrmen, kan
Internetanvindaren ta miste pd de aktuella varorna och
tjénsternas urspmng”.213

I Billedbutikken-maélet refererar So- og Handelsretten dock inte till EUD:s
praxis, vilket innebér att det dr svart att dra ndgon egentlig slutsats om hur
domstolen har tolkat denna.

Négot som skiljer de brittiska avgorandena fran de svenska och danska ar att
HClJ i saval Interflora v. M&S som Lush v. Amazon har beaktat varumarkets
natur vid beddmningen av om ursprungsangivelsefunktionen skadats. I det
forsta malet tillimpade HCJ visserligen den vigledning de hade fatt av EUD
1 Interflora-avgdrandet. EUD hade dér angett att hur Interflora-nitverket var
utformat skulle beaktas vid beddmningen av internetanvindarens formaga
att avgora annonsens ursprung.”'* Det far ddrmed anses vara i enlighet med
EUD:s praxis att 1 en sddan situation ta hdnsyn till varumaérkets karaktér. Det
var dock inte lika sjdlvklart att varumaérkets natur skulle beaktas vid HCJ:s
bedomning 1 Lush v. Amazon. Niar domstolen kom fram till att det inte var
frdga om varumairkesintrang, eftersom Amazons annons inte inneh6ll Lushs
varumirke, lade domstolen bland annat vikt vid hur Lush hade byggt upp
sitt varumérke och att de var vildigt mirkesmedvetna. Det fick i sin tur
inverkan pé vilka forvantningar HCJ menade att internetanvdndarna hade
nir de sdg en annons fran Lush. Domstolen gick ddrmed utdver att enbart se
till hur annonsen hade utformats och vad som var direkt synligt for
internetanviandaren vid en sdkning pa det skyddade varumérket.

Det ér tydligt att hur annonsen har presenterats har varit av betydelse vid
domstolarnas bedomning av om ursprungsangivelsefunktionen har skadats
inom samtliga ldnder. Baserat pa de avgdrandena som har analyserats ovan
kan det dven antas att de nationella domstolarna dr tdimligen 6verens om att
ndr annonsen innehéller det skyddade varumirket 6kar sannolikheten for att
det ska vara frdga om varumérkesintrdng. Problemet dr nér annonsen i fraga
inte innehéller varumérket. Domstolarna har 1 dessa fall tagit olika riktning 1
sina bedomningar och det dr svart att avgéra vem det dr som faktiskt har
ritt. Ska man som 1 Sverige se till faktorer som Overhuvudtaget inte ar
synliga fOr internetanvéndaren eller ska man enbart se till det som faktiskt
visas pa skdrmen, vilket den danska Se- og Handelsretten gjorde? Eller ska
man gora som HCJ och se till varumirkets natur vid provningen av om det
foreligger skada pad varumaérkets ursprungsangivelsefunktion?

212 Qe Jurcenoks & Frahm, s. 339.
213.C-323/09 Interflora, punkt 44; se iven C-236/08-238/08 Google France, punkt 85.
214 Jfr C-323/09 Interflora, punkt 51-52.
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Det dr enbart 1 Interflora-avgérandet som EUD ger en mer detaljerad
vigledning angdende vad den nationella domstolen bor beakta vid
provningen av om varumirkets ursprungsangivelsefunktion har skadats.
Vigledningen &r dock anpassad till att det i malet var frdga om ett
varumirke som symboliserade ett nitverk av foretag.’'> Det dr dirmed
oklart vilken betydelse EUD:s uttalanden 1 Interflora-avgorandet faktiskt har
1 andra sokordsannonseringsmal. I dvrigt saknas det tydliga riktlinjer fran
EUD avseende vad de nationella domstolarna ska ta hdnsyn till i sin
beddmning av om ursprungsangivelsefunktionen har skadats. I dagslidget ar
utgdngspunkten att hur annonsens presenteras har en avgorande betydelse
for bedomningen och att denna ska ske utifrdn en normalt informerad och
skéligen uppmairksam internetanvindares forstaelse om sékordsannonsering.
Vad detta sedan innebdr har till synes tolkats fritt av de nationella
domstolarna.

7.2.4 Skada pa reklam- och investeringsfunktionen

Utdver ursprungsangivelsefunktionen har dven varumirkets reklam- och
investeringsfunktion varit foremél for provning av de nationella
domstolarna. Det dr dock endast de nationella domstolarna 1 Sverige och 1
Storbritannien som har gjort en beddmning av funktionerna i férhallande till
frigan om varumirkesintrdng vid sokordsannonsering pé internet. I de
danska sokordsannonseringsmélen var reklam- och investeringsfunktionen
aldrig foremal for domstolens provning. Anledningen till detta &r
formodligen att parterna i malen inte gjorde géllande att ndgon av
funktionerna skulle ha skadats genom tredje mans anvindning av
varumarket som s6kord i AdWords. Det ér saledes enbart de svenska och de
brittiska avgdrandena som kommer att analyseras i denna del.

Varumirkets reklamfunktion har varit foremdl for provning av svensk
domstol i Elskling-malet. Det var inte friga om négon utforlig bedémning,
utan MD ndjde sig med att kort konstatera att eftersom varumaérkes-
innehavarens webbplats visas 1 det naturliga sokresultatet skadas inte
varumdrkets reklamfunktion. MD:s resonemang dr ddrmed helt i enlighet
med vad EUD faststillt 1 bland annat Google France-avgorandet.

Fragan om varumirkets investeringsfunktion skadas av tredje mans
sOkordsannonsering har varit foremél for provning i badde Sverige och
Storbritannien. 1 Interflora v. M&S inledde HCJ sin beddmning med att
forsoka tolka innebdrden av vad EUD uttalat om investeringsfunktionen 1
Interflora-avgorandet. Vad HCJ kom fram till var att investeringsfunktionen
skadas om tredje mans anvédndning allvarligt inverkar pa varumdirkes-
innehavarens mojlighet att uppritthalla varumirkets rykte, exempelvis
genom att skada varumirkets image.*'® T sin bedémning utvecklade HCJ
dock aldrig vad som faktiskt krdvs for att en skada péd investerings-
funktionen ska uppsta. Istdllet konstaterade HCJ enbart att Interflora inte
hade visat att M&S:s s6kordsannonsering hade haft en skadlig effekt pd de

213 Jfr C-323/09 Interflora, punkt 51-52.
216 Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 270-274.
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skyddade varumirkenas rykte.”'” Malet bidrar dirmed inte till att skapa

storre klarhet 1 forhallande till vad EUD faststéllt om investeringsfunktionen
1 Interflora-avgorandet.

Inte heller MD:s avgorande i1 Elskling-mélet bidrar med nigon storre klarhet
1 forhdllande till EUD:s uttalanden i Interflora-avgorandet. MD tog, liksom
HCJ, fasta pd att Kundkrafts anvindning av Elsklings varumédrke som
sokord inte ansdgs skada varumirkets goda rykte.”'® Elskling hade i mélet
anfort att Kundkraft genom sin anvindning stérde bolagets anvindning av
varumérket genom att konsumenterna lockades till Kundrafts webbplats
istillet for till Elsklings.*"® Med hanvisning till EUD:s Interflora-avgérande
konstaterade MD att en varumirkesinnehavare inte kan motsitta sig
konkurrenters anvidndning av varumirket om denna endast medfor att
innehavaren tvingas anpassa sina anstrdngningar for att forvdrva eller
behélla ett gott rykte. Detta oavsett om vissa konsumenter vinder sig fran de
varor eller tjanster som #r forsedda med varumirket.””” I Elskling-malet
kom MD fram till att Kundkraft genom sin annonsering erbjod
konsumenterna ett alternativ till Elsklings tjdnst genom anvindningen av
Elsklings varumirke som sokord i AdWords. MD menade att sédan
anviandning inte skadade varumairkets rykte, vilket innebar att det inte heller
uppkom nagon skada pa varumairkets investeringsfunktion.

Mot bakgrund av EUD:s uttalanden om varumirkets investeringsfunktion 1
Interflora-avgérandet ger varken MD:s eller HCJ:s beddmning ndgon
ytterligare vigledning om vad som krivs for att funktionen ska skadas nir
ett varumérke anvdnds som sokord pa internet. De bédda domstolarna har
istdllet 1 princip enbart dtergett vad EUD tidigare faststéllt, utan att
vidareutveckla hur de har resonerat sett till de specifika omsténdigheterna i
respektive mal.

7.3 Behovet av fortydliganden fran EUD

I AdWords-domarna har EUD satt ramen for vad som géller vid tredje mans
anvindning av ett kédnnetecken som dr identiskt med eller liknar ett
varumérke vid sokordsannonsering pa internet. I de nationella avgoranden
som har behandlats ovan har fOremélet for domstolarnas provning
huvudsakligen rort frdgan om tredje mans anvindning av ett varumérke
skadat ndgon av varumirkets funktioner. Det 4r dven vid denna provning
som vi finner flest skillnader 1 forhallande till hur de nationella domstolarna
har tolkat de riktlinjer som uppstéllts av EUD i AdWords-domarna. Det har
tidigare konstaterats att syftet med varuméirkesrittens harmonisering inom
EU ér att det ska ske en enhetlig tillimpning av regleringen inom
medlemsstaterna, vilket inte har skett. Denna del av uppsatsen avser darfor
att utreda vilket behov det finns av fortydliganden fran EUD for att uppna

27 5ty Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 320.

28 Jfr MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft.

219 MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 28; Jfr Nordell, 2013, s. 448.

20 MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft, punkt 103-106; jfr C-323/09 Interflora, punkt 64.
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enhetlighet i1 tillimpningen av de varumairkesrittsliga reglerna avseende
varuméirkesanvandning vid s6kordsannonsering pa internet.

Varumirkets ursprungsangivelsefunktion har varit féoremal for prévning av
EUD i flera avgoranden. Funktionens innebdrd har i sig inte foranlett ndgra
problem vid de nationella domstolarnas provning av intrangsfragan.
Déremot har, som vi sett ovan, beddmningen av den normalt informerade
och skiligen uppmédrksamme internetanvindaren resulterat 1 vissa
skiljaktigheter. Frdgan dr om det verkligen &r mojligt f6r EUD att nidrmare
precisera vad internetanvdndaren faktiskt forviantas forstd nir det kommer
till sokordsannonsering pa internet. Det mdste 1 detta avseende tas i
beaktning att sa snart det dr friga om varumédrkesanvindning pa internet
sker utvecklingen snabbt. Det blir bland annat synligt om vi ser till att
problematiken kring varumirkesanvindning vid sokordsannonsering pa
internet Overhuvudtaget inte hade varit foremal for provning av EUD f6re ar
2010.2" Ett uttalande fran domstolen idag angdende vad en
internetanvandare forvintas forstd behover darfor inte vara aktuellt om ett,
tva eller tio &r. En ndrmare precisering kan didrmed leda till att
rattsutvecklingen inte sker 1 samma hastighet som den faktiska
utvecklingen. Det vill séga att den forstdelse som internetanvéndaren anses
besitta enligt EUD:s forhandsavgdranden inte Gverensstimmer med den
kunskap som de normalt informerade och skéligen uppmirksamma
internetanviandarna har i verkligheten.

Négot som dédremot talar for att EUD ska precisera innebdrden av den
normalt informerade och skéligen uppmérksamme internetanvindarens
forstaelse dr den méanskliga faktorn. Jyrkkioé har framhévt att omfattningen
av internetanvéndarens kunskap varierar beroende pa vem det dr som har att
beddma den. Han menar vidare att effekten av detta breda spektrum av
asikter bland annat har blivit synlig genom skillnaderna i den nationella
tillimpningen.””* T och med att den slutliga bedémningen alltid sker
nationellt och av olika personer #r jag beredd att hilla med Jyrkkid. Aven
om domarna ska vara neutrala i sin bedomning ar det svart att utesluta att
deras egen uppfattning spelar in. Sérskilt d4 det endast 4r en av domarna,
Arnold J 1 HCJ, som utvecklat sitt resonemang avseende internetanvindaren
av de mal som har varit féoremal for behandling 1 denna uppsats.

Enligt min mening finns det ett klart behov av ytterligare praxis fran savil
EUD som av de nationella domstolarna angdende vad en normalt informerad
och skiligen uppmérksam internetanvéndare ska forvédntas kunna forstd. Det
hade 1 detta avseende varit onskvirt om EUD vidareutvecklade sin
vigledning om vad de nationella domstolarna bor beakta 1 sin bedomning.
De nationella domstolarna hade pé sa sitt fatt en mer enhetlig grund att utgd
ifrén ndr de ska faststdlla internetanvidndarens forstaelse ndr det kommer till

22! Det var 4r 2010 som EUD meddelade sitt forsta avgérande om varumirkesanvindning

vid s6kordsannonsering pa internet i de forenade mélen C-236/08-238/08 Google France.
222 Se L Jyrkkio, “But I still haven’t found what I'm looking for” — The ECJ and the use of
competitor’s trademark in search engine keyword advertising, Helsinki Law Review
2011/1, s. 16.
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sOkordsannonsering, vilken utgdr utgangspunkten for provningen av om
varumdrkets ursprungsangivelsefunktion skadas. Didremot anser jag inte att
EUD ska precisera exakt vilken fOrstaelse internetanvindaren ska anses ha
nir det kommer till sdkordsannonsering. Istillet bor en viss flexibilitet
kvarstd i1 forhéllande till sdvdl de nationella domstolarnas provning av
omstindigheterna i det enskilda fallet som utvecklingen pd omradet i stort.

Ytterligare en skillnad som har férekommit vid de nationella domstolarnas
provning dr vad domstolarna har tillmétt betydelse vid bedomningen av om
varumdirkets ursprungsangivelsefunktion skadas. Hér ser jag inte att det
skulle innebéra nagra storre problem om EUD klargjorde vad de nationella
domstolarna bor beakta vid provningen av de faktiska omstédndigheterna 1
varje enskilt fall. Nagot som EUD till viss del redan har gjort i Interflora-
avgorandet. EUD gav dd HCJ vigledning avseende vad den nationella
domstolen i synnerhet” kunde beakta vid dess provning av om det forelag
skada pd varumirkets ursprungsangivelsefunktion.”” I maélet var det
visserligen fraga om ett varumédrke som symboliserade ett helt nitverk av
foretag, vilket inverkade pa sdvdl EUD:s som den nationella domstolens
bedomning. Ddremot hade det troligtvis varit mojligt for EUD att faststélla
mer generella riktlinjer som ar applicerbara oavsett vilket typ av varumérke
som anvénts som sokord vid sokordsannonseringen. EUD hade exempelvis
kunnat klargéra vilken betydelse, om nagon, varumairkets karaktir ska
tillméitas. De hade dven kunnat faststilla om faktorer som inte &r direkt
synliga for internetanvdndaren vid en sokning pd varumérket ska beaktas
vid de nationella domstolarnas provning av de faktiska omstdndigheterna.

Annu en aspekt av intringsbedomningen vid sokordsannonsering pa internet
som dr i behov av fortydliganden fran EUD é&r vilka av varumérkets
funktioner som kan aktualiseras och vad dessa faktiskt innebédr. Som har
betonats av Nordell dr detta dock en fraga som stricker sig langt utanfor
sOkordsproblematiken. Det dr ndgot som berdr varumaérkesrétten som helhet,
eftersom det fortfarande &r oklart hur och i vilken mén en dtgird kan anses
inkrikta p4 nigon av varumirkets funktioner.”* De funktioner som EUD
har behandlat ndr det kommer till s6kordsannonsering &r, som vi tidigare
sett, ursprungsangivelse-, reklam- och investeringsfunktionen. EUD har
dock inte tydliggjort vad dessa funktioner faktiskt innebdr och hur de
forhaller sig till varandra.”*® Ett problem som bland annat har framhavts av
Arnold J i Interflora v. M&S. 1 mélet uttalade Arnold J uttryckligen att det
inte dar litt att forstd exakt vad EUD menar med varumirkets
investeringsfunktion och hur denna skiljer sig frén reklamfunktionen.”*® Det
finns inte heller ndgot i EUD:s praxis som utesluter att ndgon annan av
varumdrkets funktioner skulle kunna tinkas aktualiseras i1 forhdllande till
tredje mans anvindning av ett varumirke som sdkord pé internet. Det finns
darfor en méngd anledningar till varfor det bor ske en fordjupad
undersdkning och redogorelse for varumairkets funktioner. Inte minst for att,

22 Jfr C-323/09 Interflora, punkt 51-52.

224 ge Nordell, 2010, s. 273 f; se dven Riis, s. 253 och 263.

235 Qe vidare Cornwell, s. 92 ff.

226 Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 271.
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som Nordell uttrycker det, utreda pa vilket sitt och 1 vilken mén
varumirkets funktioner ska tillatas styra varumairkesrdttens innehdll och
omfattning.**’

Relaterat till behovet av fortydliganden av EUD:s praxis dr de konsekvenser
detta kan ha pa konkurrensen pa marknaden. Savdl EUD som de nationella
domstolarna har uttalat att sokordsannonsering i sig utgdr ett positivt
element for konkurrensen.””® Nar ramen sitts for vilken typ av varumérkes-
anvandning som ska anses tilldten maste det diarfor ske en avvigning mellan
varumarkesinnehavarens intresse av att bibehalla sin ensamritt och intresset
av en effektiv konkurrens. EUD har till viss del redan gjort en sédan
avviagning nir de bland annat faststidllt att anvindning som sker vid
iakttagande av lojal konkurrens och enbart leder till att innehavaren maste
anpassa sina anstringningar inte utgor intrdng. Det &r dock fortfarande en
viktig faktor som EUD maste ha i atanke 1 den fortsatta utvecklingen av
problematiken kring tredje mans anvindning av ett varumérke vid
sOkordsannonsering pa internet.

Mot bakgrund av vad som har anforts ovan finns det, enligt min mening, ett
klart behov av fortydliganden fran EUD nér det kommer till frigan om
varumirkesintrdng vid sokordsannonsering pa internet. De nationella
domstolarnas provning kan underldttas genom att EUD ger tydligare
vigledning avseende vad som ska beaktas tillsammans med att vissa villkor
definieras ndrmare. Fortydliganden frd&n EUD kan &dven leda till en mer
enhetlig tillimpning inom EU, eftersom provningen i mindre utstrickning
blir beroende av de nationella domstolarnas enskilda beddmning. I den
fortsatta utvecklingen av frdgan om varumédrkesanvindning genom sdkords-
annonsering pé internet miste hidnsyn dock tas till bade intresset av att
uppritthélla en sund konkurrens och det faktum att det &r ett omrdde under
stindig fordandring. Det kan dérfor vara dnskvért om EUD 1 vissa avseenden
snarare ger en mer generell vigledning &n exakta definitioner. P4 sa sétt blir
det dven lattare for de nationella domstolarna att anpassa sin tillimpning av
varumdrkesritten till omstindigheterna i1 det enskilda fallet.

7 Jfr Nordell, 2010, s. 274 .

228 Se bl.a. MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft; Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc
[2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 288; C-236/08-238/08 Google France, punkt 69; C-
323/09 Interflora, punkt 57-58; jfr V-0105-11 Experian mot Debitor Registret; jfr dven
Jurcenoks & Frahm, s. 336 och 340.
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8 Sammanfattande analys och
slutsats

I denna uppsats har jag redogjort for det rddande rattsldget avseende intrang
1 en varuméirkesinnehavares ensamritt vid varumérkesanvindning genom
sokordsannonsering pa internet och dess utveckling genom EUD:s praxis.
Jag har dven analyserat ett urval av de nationella domstolarna i Sverige,
Danmark och Storbritanniens avgoranden dédr sokordsannonsering varit
foremél for provning for att klargéra hur den nationella tolkningen av
EUD:s praxis skiljer sig at mellan ldnderna. Mot bakgrund av denna analys
har dven behovet av fortydliganden frd&n EUD for att kunna uppnd en
enhetlig réttstillampning undersokts.

Baserat pd de avgoranden frdn EUD som har behandlats ovan dr det mojligt
att dra vissa slutsatser om ndr varumarkesinnehavaren kan forhindra tredje
man frin att anvinda ett varumirke som sokord pd internet.

e Kiénnetecknet som tredje man anvidnder som sokord méste vara
identiskt med eller likna det skyddade varumarket.

* Varumirkesanvindningen maste ske i ndringsverksamhet.

* Varorna eller tjdnsterna som marknadsfors genom annonsen méiste
vara identiska med eller likna de varor och/eller tjanster som
varumérket har registrerats for.

* Varumirkesanvdndningen maste antingen skada nagon av
varumadrkets funktioner eller innebéra att det finns en forvéxlingsrisk
mellan det kdnnetecken som tredje man anvénder och varumairket.

Den funktion som framst varit foremal for EUD:s provning dr ursprungs-
angivelsefunktionen. Denna skadas om en normalt informerad och skéligen
uppmérksam internetanvindare inte utan svérighet kan avgdéra de genom
sOkordsannonseringen marknadsforda varorna eller tjdnsternas ursprung.
EUD har dven faststéllt att samma bedomning ska tillampas vid provningen
av om forvixlingsrisk foreligger.

Det kan konstateras att det finns skillnader i den nationella tillimpningen av
de villkor som uppstillts i artikel 5(1) VMD och artikel 9(1) VMF
tillsammans med praxis angdende nér varumérkesintrdng anses foreligga vid
sOkordsannonsering péd internet. Skillnaderna blir frimst synliga vid de
nationella domstolarnas provning av om négon av varumérkets funktioner
skadas av tredje mans anvindning av varumirket som sokord. Ett exempel
ar vilken fOrstaelse den normalt informerade och skiligen uppmérksamme
internetanviandaren ansetts besitta nir det kommer till sokordsannonsering.
De nationella domstolarnas domskél dr dock av varierad omfattning och
dven dess motiveringar, vilket gor att det inte 4r mojligt att exakt ange hur
tillimpningen av de villkor som uppstillts 1 EUD:s praxis forhéller sig
mellan landerna. Som réttsldget ser ut idag kan det emellertid sdgas att det 1
Sverige rdder en mer tillitande instéllning 1 forhallande till anvdndning av
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ett varumérke som sokord vid s6kordsannonsering dn vad det gor i Danmark
och Storbritannien. Daremot sker det en konstant utveckling pd omradet,
vilket innebér att det dr svért att avgdra hur det radande réittslaget faktiskt
ser ut inom respektive land.

En grundforutsittning for att den harmoniserade varumirkesrétten inom EU
ska kunna fylla sin funktion &r att det sker en enhetlig tillimpning av
regleringen nationellt. Enligt min mening finns det dédrfor ett behov av
fortydliganden frdn EUD avseende vad som krdvs for att tredje mans
anviandning av ett varumérke som sokord vid s6kordsannonsering ska utgora
varumarkesintrdng. Genom att EUD fortydligar vad som ska ligga till grund
for den nationella bedémningen minskar utrymmet for skillnader i den
nationella tillimpningen. Den fortsatta utvecklingen pd omradet ar dock
beroende av en balans mellan tvd viktiga intressen. Det forsta ar
varumirkesinnehavarens intresse av att effektivt kunna skydda sitt
varumirke. Det andra intresset som maste beaktas &r intresset av att skapa
en gemensam marknad och uppritthalla en sund konkurrens inom EU. Det
ar vidare inte Onskvért att villkoren utformas pd ett sddant sitt att den
rittsliga utvecklingen inte kan folja med den verkliga, vilket &r en risk nir
det kommer till ett s pass nytt fenomen som varumédrkesanvindning vid
sOkordsannonsering pd internet. I slutdndan &r det dock sé att beddmningen
av om det dr friga om varumairkesintrang maste goras i varje enskilt fall.
Det finns darfor ett behov av en lagstiftning som dels 16ser den nationella
divergensen, dels dr lamplig sett till den tekniska utvecklingen och dels kan
tillimpas pa olika situationer i framtiden. Som réttsléget ser ut idag kan det
dock konstateras att en allt for stor divergens i den nationella tillimpningen
av varumadrkesritten inte pa nagot sétt frimjar den fria rorligheten for varor
och det fria utbytet av tjénster som efterstrdvas inom EU.
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Wrigfeldt, Christopher, Den varumdrkesrdttsliga forvixlingsbedomningen i
intrangsmdl — en marknadsanpassning, NIR 2013/4 s. 391.

Ovrigt
Bings webbplats, <https://www.bing.com>. Senast besokt: 2014-05-04.

Googles AdWords och policy sidor under “Hur AdWords fungerar”,
<https://support.google.com/adwords/answer/2497976?hl=sv&ref topic=31
21763>. Senast besokt: 2014-03-17.

Googles AdWords och policy sidor under “Our Products and services”,
<http://www.google.se/about/company/-products>. Senast besokt: 2014-03-
17.

Patent- och registreringsverkets webbplats under “Klassificera dina varor

och tjdnster”, <http://www.prv.se/sv/Varumarke/Klassa-varor-och-
tjanster/>. Senast besokt: 2014-03-25.

Yahoos webbplats, <http://se.yahoo.com>. Senast besokt: 2014-05-04.
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Rattsfallsforteckning

EU-domstolen

C-16/74 Centrafarm.
C-102/77 Hoffmann-La Roche.
C-10/89 HAG I1.

C-9/93 IHT Internationale.
C-251/95 SABEL.

C-337/95 Dior.

C-349/95 Loendersloot.
C-210/96 Gut Springenheide.
C-39/97 Canon.
C-108/97-109/97 Chiemsee.
C-342/97 Lloyd.

C-425/98 Marca Mode.
C-299/99 Philips.

C-383/99 P Baby-Dry.
C-104/00 P Companyline.
C-265/00 Biomild.

C-291/00 LTJ.

C-292/00 Davidoff.

C-191/01 P Doublemint.
C-206/01 Arsenal Football Club.
C-245/02 Anheuser-Bush.
C-3/03 P Matrazen.
C-321/03 Dyson.

C-120/04 Medion.

C-421/04 Matrazen Concord.
C-48/05 Adam Opel.

C-17/06 Céline.

C-487/07 L’ Oréal.
C-236/08-238/08 Google France.
C-278/08 BergSpechte.
C-558/08 Portakabin.
C-91/09 Eis.de.

C-323/09 Interflora.
C-324/09 L °Oréal mot eBay.

Generaladvokatens forslag till avgoranden
Generaladvokat Maduro 1 C-236/08-238/08 Google France.
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Danmark

Se- og handelsretten

V-101-08 Billedbutikken mot Pixelpartner.
V-0052-11 SKA-DAN mot Bredenoord.
V-0105-11 Experian mot Debitor Registret.

Storbritannien

High Court of Justice

Reed Executive PLC m.fl. v. Reed Business Information Ltd m.fl. [2004]
E.T.M.R. 56.

Wilson v. Yahoo! U.K. Ltd. [2008] EWHC (Ch) 361.

Interflora Inc v. Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch).

Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc [2013] EWHC 1291 (Ch).

Lush Limited v. Amazon.co.UK Limited [2014] EWHC 181 (Ch).

Sverige
Hovritt
0O 2376-12 Antura mot Canea.

Marknadsdomstolen
MD 2006:13 Blocket mot Metro.
MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft.
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