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Summary

Trade mark law is a changing and market controlled legal area. The
circumstances in each individual case plays a great part in the assessment of
whether there is an infringement or not. The protection of trade marks is
found, among others, in regulations, directives and case-law from the
European Union as well as in national law. The purpose of this thesis is to
assess and discuss whether there is an existing overlap between the
protection levels within the rule of infringement. An infringement according
to the rule of protection in art. 5.1a in the trade mark directive demands a
double identity between the goods and the marks. Art. 5.1b in the trade
mark directive demands a likelihood of confusion of the commercial origin
of the goods in order to be applicable. There is also a protection for well-
known and reputed trademarks within the scope of art. 5.2 in the trade mark
directive. This rule includes a protection against when a third party takes
unfair advantage of, or the use of the protected trade mark is detrimental to,
the distinctive character or the repute of the trade mark. When assessing the
likelihood of confusion, it should be done taking all the relevant factors into
consideration. Those factors are similarity between marks and goods,
association and the distinctive character of the older trade mark. A similar
assessment shall be done within the scope of art. 5.2 in the trade mark
directive but instead it should focus on the risk for association between the
marks and not likelihood of confusion.

In some cases the relationship between the levels of protection in art. 5 in
the trade mark directive is clear and sometimes it is less clear. The case-law
from the European Court of Justice (ECJ) has contributed to making the
relationship between the rules clear but in some cases the interpretations has
made the situation less clear. When trying to settle on the question of
overlapping rules, the interpretation and definition of notions is what makes
the situation rather unclear and hard to interpret. The notion of association is
included in art. 5.1b and art. 5.2 in the trade mark directive and it is
concerning the interpretation of that notion where some trouble arise. There
is also a discussion on the notion of connection when discussing the notion
of association. No or little guidance can be provided by the ECJ case-law or
comments in literature about whether the notions of association and
connection should be considered as the same thing or not.

To sum up, | have found there to be a clear overlap between the rules of
protection in art. 5.1a-b and art. 5.2 in the trade mark directive. The overlap
has been created by the case-law of the ECJ and concerns an overlap of
rules within the scope of similarity between goods. The examination has
also shown some indications of an overlap of rules concerning the notion of
association and connection. However, this can only be considered as partial
since art. 5.1b and art. 5.2 in the directive have different goals of protection.



Sammanfattning

Varumarkesratten ar ett foranderligt och marknadsstyrt rattsomrade dar
omstandigheterna i det enskilda fallet spelar stor roll for huruvida intrang
foreligger eller inte. Skyddet for varumarken regleras bade pa unionsréttlig-
och nationell niva. EU-réattens rattsakter och rattspraxis spelar en avgorande
roll inom den svenska och unionsrattsliga varumarkesrétten. Grunden for
denna framstéllning ar att bedéma och diskutera om det forekommer nagon
overlappning mellan skyddsreglerna i intrangsbestammelsen. For att intrang
ska anses foreligga enligt art. 5.1a varumérkesdirektivet krévs dubbel
identitet vilket innebar identitet mellan bade varuméarkena och varorna. For
att intrang ska foreligga enligt art 5.1b varumarkesdirektivet kravs det att det
finns en risk for forvaxling avseende varornas kommersiella ursprung.
Utover dessa skydd finns dven ett anseendeskydd 1 art. 5.2
varumarkesdirektivet ~ som  géller  for  valkdnda  varumarken.
Anseendeskyddet innebdr att valkdnda varumérken &ven skyddas mot
annans anvandning som utgor otillborlig fordel eller skada for det valkénda
varumarket. Vid bedémningen av forvéxlingsrisken enligt art. 5.1b
varumarkesdirektivet ska en helhetsbedémning goras av risken for
forvaxling och helhetsbeddmningen inkluderar faktorer som varuslagslikhet,
maérkeslikhet, association och sarskiljningsformaga. Samma
helhetsbedomning ska goras inom ramen for anseendeskyddet men hanfor
sig da istallet till risken for association mellan varuméarkena.

Forhallandet  mellan  dubbel  identitet,  forvéaxlingsbarhet  och
anseendeskyddet i varumarkesdirektivets intrangsbestammelse i art. 5 kan i
vissa sammanhang anses klart och i andra sammanhang otydligt. EU-
domstolens praxis har bidragit med en rad klargérande avseende var
granserna gar for de skilda skyddsreglerna men i samband med dessa
klargéranden har aven en del oklarheter uppstatt. Det ar framforallt
tolkningen av begrepp som foranleder en del svarigheter att tolka vad som
galler avseende 6verlappningsfragan. Med hansyn till att association ingar i
saval art. 5.1b varumarkesdirektivet som i art. 5.2 varumarkesdirektivet sa
blir det detta begrepp som ligger nadrmast till hands att undersdka vid
beddmningen av en eventuell éverlappning. | ndra anslutning till begreppet
association talas det &ven om begreppet samband. Det kan inte med
vagledning av EU-domstolens praxis eller anknytande doktrin anses vara
mojligt att klart sarskilja association fran samband.

Sammantaget har jag funnit att det forekommer en tydlig 6verlappning
mellan skyddsregeln om forvéxlingsbarhet och skyddsregeln for
anseendeskydd i intrangsbestimmelsen. Overlappningen har skapats genom
EU-domstolens praxis och skapar en éverlappning inom varuslagslikheten.
Undersokningen har aven visat indikationer pa en 6verlappning mellan art
5.1b och art 5.2 varumarkesdirektivet genom association och samband. Det
kan dock anses att en sadan Gverlappning endast kan vara partiell eftersom



art. 5.1b varumarkesdirektivet och art. 5.2 varumarkesdirektivet har olika
skyddssyften.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumarkesratten ar ett dynamiskt rattsomrade dar marknaden och
ekonomiska investeringar manga ganger &r styrande faktorer foér hur
reglerna ska utformas och hur rattspraxis utvecklas. Varumarket ar ofta ett
foretags viktigaste tillgdng och efter att stora investeringar har gjorts i det,
finns det ett utbrett intresse av att skydda dess varde och anseende. EU-
domstolen har en viktig roll i att skapa ett enhetligt och strukturerat skydd
for varumarken pd EU-niva och har sedan 1990- talet kommit med en rad
uttalanden och avgdranden som fétt bindande verkan.*

Varumarkesratten skyddsregler stadgas i bade svensk lag och unionsrattliga
rattsakter. For svensk del ar det i 1 kap 10 § p.1-3 varumarkeslagen (SFS
2010:1877) fortsdttningsvis VmL som anger skyddsreglerna och deras
omfang. Pa unionsrattslig niva finns det tva centrala rattsakter. Den forsta ar
Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumarken (fortsattningsvis varumarkesforordningen) och den
andra ar Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22
oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(fortsattningsvis varumérkesdirektivet.) | varumarkesforordningen ar det art.
9 som ger uttryck for skyddsreglerna och i varumarkesdirektivet &r det art.
5. Tillsammans kommer bade den svenska bestammelsen och de
unionsrattsliga bestammelserna att benamnas som intrangsbestammelsen.

| takt med att nationell domstol och EU-domstolen har kommit med
avgoranden har inneborden av de skilda skyddsreglerna tagit form. Vad
galler forhallandet mellan varumérkesréattens skyddsregler kan dock gransen
mellan dem ibland verka otydlig. Det beror ofta pa att omstandigheterna i
varje enskilt intrangsmal skiljer sig at men det verkar &ven bero pa
oklarheter i framforallt EU-domstolens resonemang och domslut. Det kan
aven tankas finnas en dverlappning mellan reglerna till f6ljd av domstolens
avgoranden. Inom litteraturen har det sedermera férekommit olika
tolkningar av domstolarnas avgoéranden som banat vag for olika tolkningar
av det géllande réttslaget.

Det finns forslag pa forandring av bade varumarkesforordningen och
varumarkesdirektivet.> En sadan forandring kan potentiellt inverka pa
fortydligandet av forhallandet mellan skyddsreglerna och séledes forenkla
tillampningen av intrangshestammelsen.

! Levin 2011 s. 378-380.
2 KOM (2013) 161 final samt KOM (2013) 162 final.



1.2 Syfte och fragestallningar

Syftet med uppsatsen &r att beskriva och diskutera om det finns en
Overlappning mellan skyddsreglerna i art. 5 varumarkesdirektivet, art. 9
varumarkesforordningen och 1 kap. 108 p. 1-3 VmL, eller m.a.o.
intrangsbestammelsen. Grunderna for de tre skyddsnivaerna aterfinns i
relativt gammal praxis och reglering och tillimpningen av dem har
utvecklats genom framforallt praxis under 2000-talet. Som kommer att visas
nedan sa har bade svensk och unionsrittslig praxis och doktrin bidragit med
en rad tolkningar betriffande férhallandet mellan de tre skyddsnivaerna. Ar
2013 kom det forslag pa EU-niva om andring av bade varumarkesdirektivet
och varumarkesforordningen vilket innebér att ytterligare &ndringar kan
komma att ske inom snar framtid. Forslagen till andring kan medfora
forandringar i forhallandet mellan skyddsreglerna i intrangsbestammelsen
och ar darfor ocksa relevanta att undersoka.

For att uppfylla syftet med uppsatsen ska jag besvara foljande
fragestallningar:

“Forekommer det dverlappning i skyddsomfanget mellan skyddsreglerna
inom ramen for intrdngsbestammelsen?

”Om det finns en éverlappning — hur kommer den i sa fall till uttryck?

"Hur ser forslagen till &ndring av varumdrkesdirektivet och
varumarkesférordningen ut gallande en Gverlappning?

1.3 Metod och material

Inledningsvis i detta kapitel ska ndmnas att uppsatsen kommer primart att ha
skyddsreglerna om forvaxlingsbarhet och anseendeskydd i fokus. Det é&r
framst mellan de reglerna som den eventuella 6verlappningen kan ta sig
uttryck men det blir 1 sammanhanget nodvandigt att redogora for
skyddsregeln vid dubbel identitet for att fa en helhetsuppfattning och
besvara fragestéllningen. Det ska fortydligas att intrangsbestammelserna i
varumarkesdirektivet, varumarkesforordningen och VmL kommer att ga
under det gemensamma namnet intrangsbestammelsen. Anledningen &r att
jag fortldpande anvander art. 5.1 och art. 5.2 varumarkesdirektivet for att
illustrera  innehallet i intrangsbestammelsen. Med hansyn till
harmoniseringen pd omradet Overensstimmer de reglerna med art. 9
varumarkesforordningen och 1 kap 10 8 p. 1-3 VmL. Det ar enbart dér det
forekommer skillnader mellan bestammelserna som atskillnad gors.

For att kunna presentera den fakta som aterfinns nedan och komma fram till
de slutsatser som dragits har jag anvant tva juridiska metoder. Den forsta
metoden dr den rattsdogmatiska metoden vilken innebdr att man



systematiserar och tolkar gallande ratt.® Tolkningen sker genom att anvénda
juridiska rattskallor som lagtext, forarbeten, réattspraxis samt juridisk doktrin
for att soka svar.* Denna metod anvands framst for den svenska delen av
framstéllningen. Jag har valt ut rattsfall dar domstolen behandlar
forhallandet mellan skyddsreglerna i intrangsbestammelsen och jag har fatt
vagledning av kommentarer i relevant doktrin. Réttsfallen &r relevanta pa sa
sétt att domstolarna till viss del klargor och tolkar faktorer som kan bidra till
en 6verlappning mellan skyddsreglerna. Forarbetena behandlas for att ge en
bild av de bakomliggande faktorerna och avvdganden som gjorts vid
lagstiftningsarbetet. Den presenterade doktrinen syftar till att forklara och
tolka réattsfallen och relationen mellan art. 51 och art. 5.2
varumarkesdirektivet.

Den andra metoden som jag har anvént ar en EU-rattslig metod. EU-rétten
ar en autonom rattsordning som bestar av en gemensam europeisk niva och
nationella nivaer. Svenska rattsregler far ofta sin utformning till foljd av
regler som &r antagna pa unionsrattslig niva.> EU-domstolen &r en viktig
instans som ser till att lagar och bestammelser foljs nar fordraget tolkas och
tillampas.® Vid konflikt mellan nationella och unionsrattsliga regler har EU-
domstolen slagit fast, genom praxis, att EU-ratten har foretrade.
Medlemstaterna ar bundna av EU-domstolens praxis vilket lett till att
foretradet idag utgér gallande ratt.” Inom ramen for detta arbete hanvisas till
varumarkesrattslig praxis fran EU-domstolen och nationell domstol. Dessa
avgoranden utgor gallande ratt inom unionsrétten. Darfor blir réttsfallen
bade grundldggande och véagledande i framstéillningen. EU-domstolen
anvander sig av olika metoder vid tolkningen av unionsrattens
bestimmelser. Domstolen foljer en bokstavstolkning av bestdmmelsernas
ordalydelse.® Den kan aven félja en systematisk tolkning enligt vilken
bestimmelsen satts in i en kontext och tolkas i forhallande till t.ex. ett
fordrag eller liknande.” Det vanligaste & dock att domstolen gér en
teleologisk tolkning vilket innebar en andamalstolkning.™

EU-direktiv och EU-forordningar utgér en grundlaggande del i
framstéllningen. EU-direktiv blir géllande forst nar medlemsstaten har
inforlivat dem i nationell ratt medan forordningar fran EU far direkt verkan
redan vid tillkomsten i EU. Forordningar behdver inte inkorporeras i
nationell ratt for att bli gallande.™* EU-férordningar &r direkt tillampliga i
nationell ratt och ska inte inforlivas i nationell ratt. Anledningen till att
forordningar inte inforlivas i nationell ratt ar att deras réattsliga giltighet kan
forandras.™

% peczenik 1995 s. 33.

* Korling & Zamboni 2013 s. 21.

> Korling & Zamboni 2013 s. 109-110.

® Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 49.

" Korling & Zamboni 2013 s. 112.

® Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 159.

% Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 167.

10 Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 168.

1 Korling & Zamboni 2013 s. 112 — 113 samt s. 123.
12 Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 177-178.



Ytterligare en rattskalla inom EU-ratten ar icke bindande dokument, sa
kallad soft law. Har inkluderas riktlinjer och végledningar fran olika EU-
organ. For denna framstallning ar det relevant att studera OHIM:s manual
for varumarkespraxis men det ska framhallas att dessa icke bindande
dokument séllan har sarskilt stark normerande verkan och de kontrolleras
inte av EU-domstolen.® Vid oklarheter kring EU-rattens regler kan
nationella domstolar inhamta foérhandsavgoranden fran EU-domstolen om
tolkningen av en viss réttsregel eller omstandighet. Mdjligheten for
nationella domstolar att inh&mta dessa forhandsavgoranden kan avhjalpa de
oklarheter och vaga principer som aterfinns inom EU-ratten.**

Avseende materialet som ar hamtat ur EU-réttsliga kallor sa ar det primart
lagstiftning och unionsréttslig praxis som presenteras. Jag har sokt i vit- och
gronbocker efter information men inte funnit ndgot som é&r relevant for
denna uppsats.

Framstéllningen grundar sig till stor del pa en tolkning av EU-domstolens
avgoranden. Darfor anvander jag mig aven av nagra forhandsavgoranden
fran generaladvokaten for att belysa vissa standpunkter som finns pa
omradet. Dess rattskallevarde &r beroende av om domstolen beaktar
generaladvokatens yttranden och standpunkter i sin dom. Dessa
forhandsavgoranden far ett hogre varde som rattskélla nar domstolen
hanvisar till generaladvokatens yttrande. Daremot kan férhandsavgérandena
ge en storre forstdelse for det problemomrade som domstolen ska avgora i.*
Sammanfattningsvis kan betraffande den EU-réttsliga metoden ségas att
normhierarkin,  tolkningsforetraden  samt  EU-domstolens  olika
tolkningsmetoder ska beaktas och det tar jag hansyn till i min framstélining.

Den avslutande delen av uppsatsen innehdller en redogdrelse for de
andringsforslag till varumarkesdirektivet och varumarkesférordningen som
kommit fran EU. Darfor kommer ett de lege ferenda perspektiv anlaggas pa
de prognoser som beskrivs for den framtida rattsutvecklingen.

Det kan ndmnas att i den fortsatta framstallningen kommer ordet
“varumdrke” anvandas for att beskriva varumarket. | litteraturen och praxis
anvands aven orden “kdnnetecken”, “mdrke” samt “tecken” men jag har
valt att inte anvénda de orden av forenklande skél. | de avsnitt som beskriver
anseendeskyddet kommer formuleringen valkdnda varumarken att
anvéandas. Anseendeskyddet kan &ven komma att definieras som det
utvidgade skyddet for valkdnda varumarken men utgér samma sak som
anseendeskyddet.

'3 Korling & Zamboni 2013 s. 127.
1% Korling & Zamboni 2013 s. 138 — 139.
1% Hettne & Eriksson (red.) . 2011 s. 116-118.



1.4 Avgransningar

Denna uppsats problematiserar omfattningen av och relationen mellan de tre
skyddsreglerna i intrangsbestammelsen med fokus pa om det finns en
overlappning. Denna problematisering kommer att géras med inriktning pa
rattighetsinnehavarens réttigheter. Det finns mojlighet att belysa
harmoniseringsprocessen och anseendeskyddets skyddsomfang ur olika
rattsliga synvinklar. Denna framstéllning syftar framst till att redogora for
en eventuell 6verlappning mellan intrdngsbestammelsens skyddsregler ur ett
varumarkesrattsligt perspektiv. Konkurrensrattsliga, marknadsréttsliga,
processrattsliga och avtalsrattsliga aspekter i amnet kommer darfor endast
att n&mnas som majliga aspekter men inte behandlas ytterligare.

Varumarket har olika funktioner. Denna framstéllning fokuserar endast pa
skyddet for varuméarkets ursprungsangivelse. Ovriga grundlaggande
funktioner namns kort men det finns ingen fordjupande diskussion kring
deras betydelse i sammanhanget.

Det finns en stor mangd administrativ praxis fran OHIM dar olika delar av
varumarkesratten behandlas. Jag har valt att inte beakta administrativ praxis
eftersom sadan praxis inte behandlar intrangsmal. Det ar primart
intrangsmal som blir klargorande och végledande for besvarandet av min
fragestallning och administrativ praxis ar darfor inte nodvandig for att
besvara min fragestallning. Daremot har ett mal fran svensk administrativ
praxis varit aktuellt att beakta.

Varumérkesréttsligt  skydd genom  inarbetning  angrénsar till
anseendeskyddets skyddsomfang. Bade anseendeskyddet i 1 kap 10 § p. 3
VmL och det varumaérkesréttsliga skyddet genom inarbetning, som regleras i
1 kap 78 VmL, baseras pa liknande krav betraffande kannedom. Bada
omfattas av kravet att en betydande del av omsattningskretsen ska kanna till
varumarket for att det ska atnjuta skydd och de bada skydden jamfors ofta i
praxis och doktrin. Skydd genom inarbetning och anseendeskyddet
korresponderar dven i det avseendet att registreringen ger ett grundlaggande
skydd mot intrdng men det &r graden av inarbetning som sedan ger en
méjlighet till utokat skyddsomfang.'® Det ar dock viktigt att erinra sig om
att de bada skydden grundar sig pa olika forutsattningar och ett valkant
varumarke som omfattas av anseendeskyddet behdver inte nddvandigtvis ha
fatt sitt rattsliga skydd genom inarbetning utan det kan &ven ha uppkommit
genom registrering. Vidare sa kan kraven for att uppnad skydd genom
inarbetning anvandas initialt for att avgéra om anseendeskyddets
kdnnedomskrav ar uppfyllt men p.g.a. anseendeskyddets kvalitativa del sa
stracker sig anseendeskyddet langre dan inarbetningsskyddet eftersom
ytterligare beddmningar méste gdras avseende otillborlighet och skada.'” En
annan essentiell skillnad mellan skydd genom inarbetning och skydd p.g.a.
anseende dar det faktum att anseendeskyddet till mycket stor del &r

16 \Wessman 2002 s. 325.
1" Wessman 2014 s. 44-45.
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harmoniserat inom EU medan inarbetningsskyddet endast galler nationellt.*®
Till foljd av inarbetningsskyddets begransade tillampningsomrade och dess
endimensionella karaktar blir det inte aktuellt att i denna framstéllning
diskutera eller problematisera skyddet for inarbetade varumarken. Darfor
avgransas denna del av varumarkesréatten bort redan inledningsvis.

Avslutningsvis ska poangteras att uppsatsen behandlar anseendeskyddet ur
ett svenskt och ett unionsrattsligt perspektiv. Ovrig internationell
varumarkesratt ndmns endast kort inledningsvis och beaktas inte i den
Ovriga framstallningen.

1.5 Disposition

Framstallningens forsta kapitel syftar till att ge en &versikt dver vad
uppsatsen handlar om, vilken metod som anvants samt vilka fragor som ska
besvaras.

Uppsatsens andra kapitel beskriver kortfattat de grundladggande
forutsattningarna for varumarkesskydd. Kapitlet bestar av redogorelse for
den svenska och unionsrattsliga regleringen pa omradet. Avsnittet syftar till
att ge en grundlaggande kunskap i intrangsbestammelsen.

| uppsatsens tredje kapitel presenteras de enskilda skyddstyperna och vilka
faktorer och delar som ingar i de olika skyddsreglerna. Har redovisas
relevant praxis och doktrin ur bade svensk och unionsrattslig ratt med
sarskild inriktning pa anseendeskyddet. Det ar framst rattsfall som fatt
prejudicerande verkan som redovisas for att visa pa den rattsutveckling som
skett och vad den fatt for konsekvenser for en eventuell 6verlappning mellan
skyddsreglerna i intrangsbestammelsen. | detta kapitel borjar en
djupdykande utredning om en eventuell 6verlappning ta form genom
utforliga beskrivningar om association och samband. Det férekommer &ven
viss diskussion.

Det fjarde kapitlet bestar av en analys av forhallandet mellan skyddsreglerna
och vilka delar som far anses ligga narmast en éverlappning. Det ar fokus pa
EU-domstolens praxis samt doktrin. | detta kapitel fors utforliga
resonemang kring forhallandet mellan de olika skyddsnivaerna. Det fors
aven en diskussion om forhallandet mellan association och samband med
avslutande reflektioner kring den eventuella éverlappningen och réttslaget.

| det femte kapitlet redovisas det nya forslag till nytt varumarkesdirektiv
som kom ar 2013. Forslaget foreslar andringar rorande art. 5
varumarkesdirektivet och art. 9 varumarkesférordningen. | samband med
denna presentation, kommer de eventuella effekter pa dverlappningen, som
det foreslagna direktivet innebar, presenteras mot bakgrund av det material
som kommenterar forslaget.

18 Wessman 2014 s. 44.
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2 Varumarkesrattslig reglering

2.1 Varumarkesskydd i svensk ratt

2.1.1 Inledning

Den svenska och den unionsréttsliga regleringen &r ndara sammanlénkad
eftersom varumarkesdirektivet ar ett harmoniseringsdirektiv som syftar till
att gbra medlemsstaternas varumarkeslagstiftning mer enhetlig. Direktivet
infordes i svensk ratt & 1993.° Varumarkesskyddet ar en ensamratt for
rattighetsinnehavaren och skyddar mot annans otilldtna anvandning av
varumarket enligt 1 kap 10 § p. 1-3 VmL. | intrangsbestammelsen i 1 kap 10
§ p 1-3 VmL stadgas ensamrattens innehall och skyddsomfang. Lagregeln
ger rattighetsinnehavaren ett varumaérkesrattsligt skydd mot flera typer av
anvandning av varumérket. De tre punkterna ger uttryck for olika
skyddsnivaer dar skydd mot anvandning av identiska varuméarken regleras i
forsta punkten, liknande varumarken i andra punkten och valkénda
varumarken i tredje punkten.

Till foljd av varumarkesréttens utbredda harmonisering ar rattsutvecklingen
pa EU-niva aven gallande i svensk ratt. Det ar dock den géllande svenska
varumarkeslagen som satter upp de svenska ramarna for vad som omfattas
av skyddet och pa vilket satt det skyddas. Vid sidan av den svenska
lagstiftningen finns en omfattande svensk och unionsréttslig praxis vilken
utgor en viktig rattskalla.?

2.1.2 Grundlaggande krav

Varumarkesskyddet kraver, enligt 1 kap 1 § VmL, att det ror sig om ett
varumarke  for  “varor och  tidnster  som tillhandahdlls i
naringsverksamhet. “** Det finns ytterligare tva krav for att nd upp till den
skyddsniva som stélls, vilket framgar av 1 kap 4-588 VmL. | dagslaget
kravs det enligt 1 kap 4 8§ VmL att varuméarket kan aterges grafiskt och
enligt 1 kap 5 &8 VmL maste varumarket ha sarskiljningsformaga i
forhallande till andra varumarken pa marknaden. Sarskiljningsformagan
handlar om att varumarket ska ga att urskilja fran andra varumarken till en
viss, i lagen uppstalld, niva.?

Det varumarkesrattsliga skyddet uppkommer antingen genom registrering
eller genom inarbetning enligt 1 kap 6-7 8§ VmL. Det ska vidare ndmnas att
det enligt 2 kap 4-6 88 VmL finns vissa krav som ska uppfyllas for att fa
registrering.

19 Prop 2009/10:225 s. 76.
20| evin 2011 s. 380.

211 kap 1§ VmL.

22 Leivn 2011 s. 419.
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2.1.3 Varumarkesskydd i svenska forarbeten

Lagen den 5 juli 1884 om skydd for varumarken d&r den forsta
varumarkeslagen och har Iagt grunderna for svensk varumarkesratt. Lagen
har andrats flera ganger.”® En av &ndringarna gjordes &r 1960 och
utmynnade i en helt ny varumarkeslag, ndrmare bestamt Varumarkeslagen
(SFS 1960:644). 1 1960 ars VmL reglerades de olika skyddsnivaerna i 6 §
VmL. Regeln i 6 8 VmL &ndrades senare i sin utformning till foljd av att
varumarkesdirektivet  implementerades i  svensk  ratt  1993.%
Implementeringen av varumarkesdirektivet ldmnade skyddsregeln om
forvéxlingsbarhet relativt oforandrad eftersom den svenska motsvarande
regeln ansdgs motsvara det unionsrattsliga.”®  Skyddsregeln  for
anseendeskyddet blev dock féremal for utvidgning och forandring.”® Ar
2010 kom den nu gallande varumarkeslagen och intrangsbestammelsen
utgors idag istéllet av 1 kap 10 8§ VmL.

Varumarket ar ofta foretagets viktigaste tillgdng och det framhalls i
forarbeten att skyddet for varumarken har fatt allt stérre betydelse under
arens gang eftersom det manga ganger ocksa skyddar de ekonomiska
satsningar som gjorts i varumarket. En av anledningarna till att 1960 ars
VmL &ndrades var att det skett forandringar pa marknaden som skapat en
efterfragan pa ett uppdaterat skydd. Det har aven skett forandringar inom
den unionsrattsliga varumarkesratten under de ar som 1960 ars
varumérkeslag varit gallande. Aven detta gjorde att det fanns ett stort behov
av en uppdaterad lagreglering i Sverige. Varumarkesdirektivet tillkomst i
unionsrétten skapade forandringar  for det unionsréttsliga
varumarkessystemets  struktur och  harmoniserade till stor del
medlemsstaternas lagstiftning,?’

| forarbetena till den gallande varumaérkeslagen gors en uppdelning mellan
de tre skyddsreglerna i 1 kap 10 § VmL. Det podngteras att det finns tva
typer av skydd for varumaérken, ett grundldggande och ett utokat skydd, och
skyddsomfénget beror p& varumérkets behov av skydd.?® Med det
grundlédggande skyddet avses 1 kap 10 8 p. 1-2 och det utdkade skyddet
syftar till paragrafens tredje punkt.

Betraffande det utdkade skyddet for valkanda varumarken presenterades det,
I forarbetena till den nya varumaérkeslagen, en andring av formuleringen i
lagtexten. Man foreslog att formuleringen “vil ansett ™ skulle ersattas med
“ska vara kdnt inom en betydande del av omsdttningskretsen. 30 Denna
andring genomfordes och aterfinns idag i 1 kap 10 § p. 3 VmL. Den framsta

22 50U 1958:10 s. 31-32.

2 Prop 2009/10: 225 s. 114.
%> Prop 2009/10:225 s. 120.
%6 Prop 2009/10:225 s. 123.
27 Prop 2009/10:225 s. 79.

%8 Prop 2009/10:225 s. 119.
2% Prop 2009/10:225 s. 124.
%0 Prop 2009/10:225 s. 124.
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anledningen till andringen av lagtextens formulering var att EU-domstolen
gjort uttalanden géllande formuleringen i mal C-375/97 (fortsattningsvis
General Motors). Domstolen menade att skillnaderna i medlemsstaternas
sprakliga formuleringar av varumarkesdirektivet inte utgjorde ett problem
men att det skulle vara ett krav att varumarket var kant for en betydande del
av omsattningskretsen for att anses rattsligt skyddat.* 1 forarbetena framholl
man att det nya kravet pa kinnedom &verensstaimde med det som galler for
att f& skydd genom inarbetning av ett varumarke.*

2.2 Europeisk varumarkeslagstiftning

2.2.1 Inledning

Varumarkesdirektivet och varumarkesforordningen ar de tva viktiga
rattsakterna pa EU-niva. De bada rattsakterna bygger till stor del pa innehall
i EU:s internationella avtal med olika handelsorganisationer som t.ex.
TRIPS-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).®
Den unionsrattsliga varumarkesratten har genomgatt stora forandringar till
foljd av forandringar i marknadens struktur och okat regionalt samarbete. |
dagslaget finns det forslag till &ndringar av bade varumarkesdirektivet och
varumarkesforordningen for att ytterligare effektivisera och gora
varumarkessystemet i Europa mer enhetligt.**

2.2.2 Varumarkesdirektivet

Varumarkesdirektivet dr ett harmoniseringsdirektiv och kodifierar alla de
andringar som inforts genom Radets direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988. Harmoniseringen ar langtgaende och syftar till att begransa
mojligheten for nationell lagstiftning att sta i strid med vissa grundlaggande
regler inom unionsratten sasom principen om den fria rérligheten av varor
och tjanster samt bl.a. férbud mot diskriminering p.g.a. nationalitet.® Art. 5
i varumarkesdirektivet stadgas intrangsbestammelsen. Art. 5.1a-b
varumarkesdirektivet motsvarar den svenska 1 kap 10 § p.1-2 VmL och
reglerar skyddet mot identisk eller forvéxlingsbar anvéndning av ett skyddat
varumarke. Art. 5.2 varumarkesdirektivet motsvarar 1 kap 10 § p. 3 VmL
och skyddar vélkdnda varumarken som omfattas av det utvidgade skyddet.

%! Prop 2009/10:225 s. 123-124.

%2 Prop 2009/10:225 s. 124,

% TRIPS-avtalet av WTO &r 1994. Jfr. Nordell 2004 s. 33.
% KOM (2013) 161 final s. 2.

% Prop 2009/10:225 s. 76.
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2.2.3 Varumarkesforordningen

Varumarkesforordningen tradde ikraft ar 1994 och blev direkt tillamplig i
alla medlemsstater.*® Den &r 6verordnad nationell lagstiftning omedelbart.®’
Den nu géllande varumérkesférordningen ar en nyare version och en
kodifiering av de d&ndringar som gjordes av den tidigare
varumarkesforordningen, i detta fall Radets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken. Varumarkesférordningen
skapar en mojlighet for rattighetsinnehavare att fa sitt varumarke registrerat
och rattsligt skyddat inom unionen. Till f6ljd av att manga av de regler som
aterfinns i varumarkesforordningen ocksa gar att finna i
varumarkesdirektivet motsvarar forordningen de svenska reglerna pa
omréadet.® Genom varumarkesforordningen finns ett varumarkesskydd pa
EU-niv& som ger ett parallellt skydd med varumarkesdirektivet.*® I art. 9
varumarkesforordningen anges ramarna for anvandning av ett skyddat
varumarke pa ett satt som ar identiskt med formuleringen i art. 5.1-2
varumarkesdirektivet.

% _evin 2011 s. 381-382.
%7 Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 177.
%8 prop 2009/10:225 s. 77.
% Prop 2009/10:225 s. 79.
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3 Skyddregler |
intrangsbestdammelsen

3.1 Varumarkets mening och referens

Det kan anses mojligt att dela upp varumérkesrattens skyddsobjekt i tva
delar, narmare bestdmt varumérkets mening och varumarkets referens.
Sjalva varumarket kan utgoras av en symbol eller ett ord som behdver ha
sarskiljningsformaga for att atnjuta rattsligt skydd.*® Varumarket refererar
till de varor som lanserats pd marknaden med det aktuella varumérket pa.
Varumarket ger ocksda uttryck for varornas kommersiella ursprung.
Varumarkets mening bestar av de associationer t.ex. kvalitativa sadana, som
konsumenterna kan gora till varumérkets varor.*! Associationerna &r
subjektiva uppfattningar hos konsumenter.*> Den mening och referens som
omsattningskretsen lagger i ett varumarke kan paverka risken for forvaxling
nar omsattningskretsen kommer i kontakt med de motstidende
varumarkena.®

3.2 Varumarkes grundlaggande funktioner

Anledningen till att det finns en varumadrkesratt ar att det finns vissa
skyddsvarda funktioner som varumérket star for. Det handlar priméart om
relationen mellan foretaget och kunden déar varumdrket utgor den
skyddsvarda kopplingen. Varumarkesskyddet enligt intrangsbestammelsen
innebar ett skydd mot nar tredje man anvander varumarket pa ett satt som
skadar eller kan skada nagon av det skyddade varumérkets grundlaggande
funktioner.*  Varumarkesskyddet existerar for att skydda bade
rattighetsinnehavaren och konsumenten.” Réttighetsinnehavaren skyddas
mot andras otillatna anvandning och konsumenten skyddas mot att bli
vilseledd avseende varornas eller tjansternas kommersiella ursprung. “°

En av varumdrkets grundldggande funktioner &r skyddet for dess
ursprungsangivelse. Det innebar att varumaérket fungerar som en garanti att
varorna eller tjansterna harror fran det foretag som kunderna tror att det
kommer ifrdn.*’ Funktionen kallas for ursprungsprincipen.®® Principen

0 Nordell 2004 s. 123 samt s. 126.

“1 Nordell 2004 s. 109.

“2 Nordell 2004 s. 139.

3 Nordell 2004 s. 269.

** Se bl.a Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal-malet) C-206/01, REG
2002 s. 1-10273 p. 51 samt L’Oréal SA v Bellure NV (L’Oreal-malet) C- 487/07, REG
2009 s. 1-05185 p.58.

5 Wessman 2002 s. 23-24.

6 evin 2011 s. 452-453.

47 Skal 11 varumarkesdirektivet. Se aven Levin 2011 s. 409-410.

48 gkal 11 varumarkesdirektivet.
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spelar en viktig roll i b&de svensk och unionsrattslig varumarkesratt.*
Risken for forvaxling hanfor sig till risken for forvaxling av varornas eller
tjansternas  kommersiella ursprung. Ursprungsprincipen innebar att en
bedémning maste gdras av om anvandning av ett nyare marke leder till risk
for forvaxling av det aldre market avseende varornas kommersiella
ursprung. >° Det &r vidare s att kravet pd att ett rattsligt skyddat varumarke
maste  ha tillracklig  sarskiljningsformaga hér  samman  med
ursprungsangivelsefunktionen eftersom det ska vara mojligt att sérskilja
varorna eller tjansterna genom varumarket.™

Det finns fler grundlaggande funktioner for varumarket sa som
garantifunktionen samt funktioner for kommunikation, investering och
reklam.”® Garantifunktionen innebar att varan eller tjansten som siljs
uppratthaller en viss kvalitet och den kvaliteten ska garanteras genom
varumarket.>® Skyddet for investeringsfunktionen har ftt en dkad betydelse
med hénsyn till att foretag under senare tid investerar stora summor pengar i
sina varumarken i takt med att marknaden forandras. Med hansyn till de
stora investeringarna som gors finns det ett okat intresse att erhalla ett
tillrackligt rattsligt skydd.>*

3.3 Dubbel identitet

Art. 5.1a varumarkesdirektivet stadgar att varuméarkesinnehavaren far
forhindra tredje man att anvanda identiska varumérken for varor eller
tjanster av samma slag som det skyddade varumarkets. Skyddet kallas for
dubbel identitet.®> Art. 5.1a varumarkesdirektivet ger framst ett skydd mot
piratkopierade varor.®® Det &r ofta relativt oproblematiskt att avgéra om tva
varumarken ar identiska. Ibland kan det forekomma sma skillnader mellan
varumarkena och da maste det goras en beddmning om de, trots
skillnaderna, kan ses som identiska.”’ Mindre avvikelser far forekomma
mellan varumarkena men det maste rora sig om “avvikelser som vid en
helhetsbedémning & sa  obetydliga att de kan undga
genomsnittskonsumentens blick ™. For att varorna eller tjanster ska anses
vara identiska kravs det en Overensstimmelse inom de motstdende
varumarkenas varu- eller tjanstekategorier. Det ar dock tillrackligt att det
nyare varumarkets varu- eller tjanstekategori aterfinns som en del av det
aldre varumaérkets varu- eller tjanstekategori. Ett exempel som har

*° Wessman 2002 s. 13 & s. 330.

%0 Skal 11 varumarkesdirektivet. Se dven bl.a. Wessman 2014 s. 37 & Sabel BV mot Puma
AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel-malet) C- 251/95, REG 1997 s. 1-6191 p. 22.

°! Skél 8 varumarkesdirektivet.

52 .’ Oreal-malet C-487/07 p. 58.

>% Se bl.a. Canon Kabushiki Kaisha mot Metro- Goldwin- Mayer Inc (Canon-malet) C-
39/97, REG 1998 s. 1-5507 p. 28 samt Arsenal-malet p. 48. Jfr Levin 2011 s. 410.

> Prop 2009/10:225 s. 79.

%% Wessman 2014 s. 36.

*% Wessman 2014 s. 36.

> Bently m.fl. 2009 s. 861.

%8 LTJ Diffusion SA v Sadas Verbaudet SA (LTJ-méalet) C-291/00, REG 2003 1-02799 p.
54.
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illustrerats i doktrin ar att nar det aldre varumarkets tjanstekategori galler
sédndningstjanster och det yngre varumarkets tjanstekategori géller
radiosandningstjanster sa anses de vara identiska  eftersom
radiosandningstjanster &r en del av sandningstjanster.*

3.4 FoOrvaxlingsbar anvandning

3.4.1 Inledning

Forvéaxlingsbar anvandning utgor en huvudregel inom varumarkesratten och
innebar att det ska goras en bedémning av risken for forvaxling nar tva
varumarken &r identiska eller liknar varandra. Det ar risken for forvéxling
avseende varans kommersiella ursprung som avgor om ett annat varumarke
gor intrdng i ett skyddat varumarkes skyddsomfang.® Art. 5.1b
varumarkesdirektivet stadgar skyddet for forvaxlingsbara varumarken och
har ett bredare tillampningsomrade an art. 5.1a varumarkesdirektivet. Art.
5.1b varumarkesdirektivet ger skydd mot identiska eller liknande
varumarken for varor/tjanster av samma eller liknande slag. Kravet pa att
det ska vara samma eller liknande varumarke for samma eller liknande varor
ger tillsammans med art. 5.1a varumarkesdirektivet uttryck for en
huvudregel och det &r en grundlaggande forutsattning for att kunna tillampa
intrdngsbestammelsen.®*

Det har inte ansetts mojligt eller lampligt att bestdmma exakta ramar for nar
varumarken &r forvaxlingsbara.®? For att avgora var gransen for
forvaxlingsbarheten kan ga ar det mojligt att ta hjalp av produktregeln.
Produktregeln har tillampats av EU-domstolen och det anges i dess praxis
att  regeln ar tillamplig enligt  varumarkesférordningen  och
varumarkesdirektivet. Regeln innebdr att desto storre likhet det finns mellan
tva varor av samma varuslag desto tydligare behdver varumarkena skilja sig
at for att minska risken for forvaxling och darmed intrdng. Omvant galler att
nar tva varumarken ar lika sa behover varorna, i storre utstrackning, skilja
sig fran varandra for att minska risken for forvaxling. Risken for forvaxling
Okar sgledes nér graden av markeslikhet och varuslagslikhet dkar och vice
versa.

Det framgar av preambeln till varuméarkesdirektivet och det har klargjorts i
praxis att det finns olika faktorer som ska beaktas vid beddmningen av
forvaxlingsrisken.®* For att kunna bedéma om det foreligger risk for
forvaxling ska det goras en helhetsbeddmning av alla de relevanta

> Bently m.fl. 2009 s. 861-862.

60 \Wessman 2002 s. 337.

®1 Se bl.a. prop. 2009/10:225 s. 114.

%2 Bernitz mfl. 2013 s. 284,

%% Se bl.a. Canon-malet p. 17. Jfr aven skél 11 varumarkesdirektivet, Nordell 2004 s. 265
samt SOU 1958:10 s. 251-252.

84 Skal 11 varumarkesdirektivet. Se aven Sabel-mélet C- 251/95 p. 22-23 & Canon-malet
C-39/97 p. 15-16.
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faktorerna i det enskilda fallet.® De relevanta faktorerna &r enligt preambeln
markeslikhet, varuslagslikhet, den association som det anvénda eller
registrerade mérket framkallar samt hur ként varumérket ar pA marknaden.®®
Det ska i sammanhanget ndmnas att graden av kadnnedom av det é&ldre
varumarket i dess omsattningskrets inverkar pa skyddsomfangets storlek.®’

3.4.2 Markeslikhet

Markeslikhet ar en av faktorerna som enligt skal 11 till varumarkesdirektivet
ska beaktas vid bedomningen av risk for forvaxling mellan tva varumarken.
Markeslikheten kan paverka risken for forvaxling. Det framgar av saval
praxis som ordalydelsen i art. 5.1b varumarkesdirektivet.”® Graden av
markeslikhet paverkas, i enlighet med produktregeln, av graden av
varuslagslikhet.” Praxis har klargjort att det kan finnas ett visst utrymme for
awvikelse i mérkeslikheten mellan varumérkena men att markeslikheten
4nda kan leda till férvaxlingsbarhet.™

Inom ramen for beddmningen av markeslikheten ska omsattningskretsens
association mellan varumaérkena beaktas. Om omsattningskretsen lagger
samma mening i de motstaende varumarkena sa riskerar varumarkena fa
samma referens. Det kan innebara att risken for forvaxling okar.™
Forvaxlingsriskens  rackvidd kan  preciseras med hjalp av
associationsrisken.”” Om konceptuella likheter forekommer i de motstaende
varumarkenas begreppsinnehall kan det skapa en association hos
allmanheten. Med begreppsinnehall avses bild- och ordbestandsdelar i
varumarket.” Associationen genom konceptuell likhet mellan varumérken
kan paverka forvaxlingsbedomningen. Nar begreppsinnehallet grundar sig
pa en unik eller speciell idé kan associationen, genom den konceptuella
likheten, ha inverkan pa forvaxlingsrisken i storre utstrackning d&n om det &r
en icke-originell idé.”

Med hansyn till kravet pa att, inom markeslikheten, beakta
omsattningskretsens association mellan varumérkena ska det &ven goéras en
likhetsbeddmning mellan dem. Varumarkets utseende (synintryck), uttal
samt horselintryck ar viktiga komponenter att ta hansyn till tillsammans
med konceptuella likheter hos de motstaende varumarkena, d.v.s. i deras
meningsinnehdll.”> Det finns &ven vissa andra faktorer som, ur ett
konsumentperspektiv, ska beaktas. Varumérket uppfattas som en helhet och
likheten mellan varumarkena ska bedémas darefter. Fokus ska inte ligga vid

% Sabel-malet C-251/95 p. 22-23.

66 Canon-malet C- 39/97 p. 15 & skal 11 varumarkesdirektivet. Jfr Levin 2011 s. 453.
%7 Sabel-mélet C-251/95 p.24 & Canon-malet C-39/97 p.24. Jfr NIR 1998 s. 486.
%8 Se bl.a. Canon-malet C-39/97 p. 17.

% Se bl.a. Canon-malet C-39/97 p. 17.

"% Se bl.a. Canon -mélet C- 39/97 p. 19.

" Nordell 2004 s. 269.

"2 Sabel-malet C-251/95 p. 18.

73 Sabel-malet C-251/95 p. 6-7.

" Sabel-malet C-251/95 p. 24 & 26. Jfr Wessman 2014 s. 38.

> Waelde 2014 s. 646. Se &ven Levin 2011 s. 458.
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dess detaljer.”® Képarna har séllan majlighet att jamfora tva varumarken och
darfor finns principen om den bleknande minnesbilden till hjalp. Principen
innebdr att tva varumarken ska anses vara forvéaxlingshara dven om de vid
en direkt jamforelse tydligt kan hallas isar. Avgorande for
forvaxlingsbedomningen blir istéllet att koparen kan forvaxla de motstaende
varumarkena eftersom kdparen inte alltid ser dem bredvid varandra utan far
forlita sig pa en minnesbild av det aldre varumarket. Nar képaren ser det
nyare varumarket finns det risk att varumarkena forvaxlas eftersom koparen
endast har sin bleknade minnesbhild att ga efter. Képaren forknippar sin
minnesbild med ett visst kommersiellt ursprung.”” Minnesbilden har &ven
ansetts vara beroende av sérskilda omstandigheter vilka paverkar hur tydlig
minnesbilden &r."

3.4.3 Varuslagslikhet

Varuslagslikheten &r, enligt skal 11 till varumarkesdirektivet, en av de
faktorer som ska beaktas vid bedémning av forvéxlingsrisken och ska
beddmas mot bakgrund av risken for forvéxling avseende varornas
kommersiella ursprung. Det ska rora sig om identiska eller liknande varor
och darfor ogaller skyddet i art. 5.1b varumarkesdirektivet inom
varuslagslikheten. Det ar ett krav att en viss grad av varuslagslikhet finns for
att forvaxlingsrisk ska anses foreligga.” | enlighet med produktregeln ska
markeslikheten beaktas i relation till varuslagslikheten.?’ Det finns dven en
allméan princip som anger att ju storre varuslagslikhet som foreligger, desto
storre skyddsomfang galler.®

Det har Kklargjorts i praxis att det ska goras en helhetsbedémning dven inom
ramen for varuslagslikheten. De relevanta faktorerna ar bl.a. varornas art,
omsattningskretsen, varornas anvandningsomrade samt konkurrensen
mellan varorna.** 1 EU-domstolens mal C-39/97 (fortsattningsvis Canon-
avgorandet) slog domstolen fast att det dldre varumérkets
sarskiljningsformaga och hur kéant det ar pa marknaden ska beaktas nar det
gors en bedémning av om varuslagslikheten ar tillrackligt stor for att leda
till forvaxlingsrisk.®®

3.4.4 Sarskiljningsformaga
Det kravs att ett varumarke har en sarskiljningsformaga och den hanfor sig

till det ska vara mojligt att sarskilja varorna eller tjansterna som
tillhandahdlls av varumarket.** Kravet pa sarskiljningsformaga framgar av

6 Nordell 2004 s. 255. Jfr Levin 2011 s. 459.
" Nordell 2004 s. 261-263.

8 Wessman 2002 s. 359.

’® Canon-malet C-39/97 p. 22.

8 Canon-malet C-39/97 p. 17.

81 NIR 1998 s. 486.

82 Canon-malet C-39/97 p. 23.

8 Canon-malet C-39/97 p. 24.

8 Nordell 2004 s. 201.
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art. 3.1b varumarkesdirektivet e contrario och 1 kap 5 § VmL e contrario.
Det aldre varumarkets sérskiljningsférmaga ar en viktig faktor att beakta vid
helhetsbedémningen.®

Sarskiljningsformégan kan vara bade ursprunglig och férvarvad.® Principen
om kénneteckenskraft ar véagledande vid bedémningen av ett varumarkes
sarskiljningsformaga och av hur stor risken for forvaxling &r.®” Principen &r
utvecklad i tysk ratt men har fatt vagledande betydelse i den unionsrittsliga
varumarkesratten eftersom EU-domstolen har anvant principen i sin
praxis.®® Ett varumarkes kanneteckenskraft innebar att ju storre
sarskiljningsformaga ett varumarke har, desto storre skyddsomfang far det.
Det leder i sin tur till att risken for forvaxling okar i takt med
kanneteckenskraftens storlek.* Sammantaget medfor principen om
kanneteckenskraft att varumarken med stark sarskiljningsformaga ges ett
storre, utokat skyddsomfang och att varuméarken som &r av beskrivande eller
icke-originell art fir ett snavare skyddsomfang.*® Det medfor att en
konceptuell likhet i tvd markens begreppsinnehall inte i sig ar tillrackligt for
att forvaxlingsrisk ska foreligga. Fallet kan dock bli ett annat om det &ldre
varumarket har en speciell sarskiljningsformaga eller ar kant pa
marknaden.®*

3.4.5 Association och sambandsférvaxling

3.4.5.1 Inledning

Association anges som en av de relevanta faktorerna att beakta vid en
bedémning av forvéaxlingsrisken.”” Art. 5.1b varumarkesdirektivet anger att
association ska finnas med i bedémningen. For att forvaxlingsrisk ska anses
foreligga ska det finnas en association mellan tva motstaende varumarken
som gor att omsattningskretsen felaktigt uppfattar att varorna eller tjanster
kommer fr&n samma foretag eller fran foretag med ekonomiska samband.*®
Enligt praxis inkluderas i risken for forvéaxling en risk for
sambandsforvaxling mellan de motstaende varumarkena. Det kan foreligga
en sambandsforvaxling nér allménheten riskerar att missta sig avseende
varornas eller tjansternas kommersiella ursprung.** Bade association och
forvaxling &r mentala processer. Det finns mojlighet att koparen associerar
tvd varumarken eller gér en sambandsforvaxling avseende varornas
kommersiella ursprung.®

8 sabel-méalet C — 251/95.

8 Nordell 2004 s. 150.

87 Wessman 2014 s. 40.

8 Sabel-mélet C- 251/95 p. 24 & Canon-mélet C-39/97 p. 18. Jfr Wessman 2002 s. 349.
8 Nordell 2004 s. 150-151.

% \Wessman 2014 s. 38 & s. 40. Jfr NIR 1998 s. 486 & SOU 1958:10 s. 254.

91 Sabel-malet C-251/95 p. 24. Jfr NIR 1998 s. 486.

%2 skal 11 till varumarkesdirektivet samt Sabel-mélet C- 251/95 p. 22-23 & Canon-malet C-
39/97 p. 15-16.

% Canon-malet C- 39/97 p. 29. Jfr Waelde m.fl. 2014 s. 652.

% Canon-malet C- 39/97 p. 26.

% Se not 1760 i Wessman 2002 s. 338.
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Det kan redan har papekas att det ar svart att avgéra om association enligt
art. 5.1b varumarkesdirektivet och EU-domstolens ordval, d.v.s. samband,
utgdr samma sak. Det kan tdnkas vara att det skulle vara mojligt att se
association inom ramen for skal 11 varuméarkesdirektivet och association i
anslutning till omséattningskretsens sambandsforvaxling avseende varornas
kommersiella ursprung som tva skilda former av association p.g.a. deras
olika skyddsmal. Den association som avses i direktivets skal 11 kan anses
avse association mellan tva varumérken medan sambandsforvaxlingen
hanfor sig till bade markeslikhet och varuslagslikhet. De kan ocksa tankas
utgdra samma sak.

3.4.5.2 Varumarkets referens och mening

Vissa varumérken ar bédrare av en mening och vid beddmningen av
forvaxlingsrisken ar det primart varumarkenas mening som vikt 1aggs vid.
Som namndes ovan bestar ett varumarkes mening av de associationer som
konsumenterna kan gora till varumarkets varor.*® Varumarkets mening far
betydelse inom ramen for bedomningen av associationskriteriet pa sa satt att
det inte &r mojligt for en konsument att forvaxla tva ”meningsbc‘irande”97
varumarken utan att uppfatta den faktiska meningen, d.v.s. associera dem.
Av detta foljer att det kan anses finnas ett behov av skydd mot férvaxling
for varumérkets mening. Det kan &ven anses vara i enlighet med principen
om den bleknande minnesbilden dar kdparen associerar tva varumarken
genom en mer eller mindre oklar minneshild av det aldre varumarket. *
Associationen  genom  varumarkets mening blir dock endast
varumarkesrattsligt relevant om en betydande del av omséttningskretsen gor
samma association, d.v.s. uppfattar samma mening.”

3.4.5.3 Olika typfall av association

| EU-domstolens mal C-251/95 (fortsattningsvis Sabel-avgorandet) kan
associationskriteriet anses ha delats upp i tre typfall. Det forsta typfallet
utgors av att allmanheten forvéxlar varumarkena. Det andra typfallet utgors
av en risk for indirekt forvaxling genom att omsattningskretsen forknippar
de motstdende varumarkena och forvaxlar dem genom att associationen
leder till att konsumenterna tror att varorna kommer fran samma foretag
eller foretag med ekonomiska band. Det tredje typfallet bestar av att
allméanheten ser ett samband mellan de motstaende varumarkena p.g.a. att
det yngre varumaérket for tankarna till det &ldre men ingen forvéaxling
gors.’® Det forsta och andra typfallet har enligt delar av doktrinen ansetts
utgbra samma sak eftersom det handlar om en foérvéxling av varornas
kommersiella ursprung i bada fallen.'®*

% Nordell 2004 s. 109.

" Nordell 2004 s. 332

% Nordell 2004 s. 332-334.

% Nordell 2004 s. 334.

100 sahel-malet C- 251/95 p. 16.
101 \Wessman 2002 s. 182.
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Forvaxlingsrisken kan anses omfatta bade direkt och indirekt forvéxling.
Den senare innebar att omséattningskretsen forknippar de motstaende
varumarkena och forvaxlar dem genom att en association leder till att
konsumenterna tror att varorna kommer fran samma foretag eller foretag
med ekonomiska band.'®* Eftersom indirekt forvaxling far anses vara
inkluderat i forvaxlingsbedomningen medfor det sdledes att association
beaktas som en del av forvaxlingsbeddmningen vilket &r i enlighet med skal
11 till varumarkesdirektivet. | sammanhang ska ndmnas att den mening som
omsattningskretsen har lagt i det aldre varumarket kan fa inverkan, ibland
avgorande sadan, pa dess referens. Nar omsattningskretsens kdannedom om
ett varumarke okar, kan risken for indirekt forvaxling paverkas.'®® Fragan
har aktualiserats i HD:s avgdrandet NJA 2003 s.163 (Jagarbréannvin) och
sedan kommenterats i doktrin. Ett utférligare resonemang kring detta fors
under avsnitt 4.3 nedan.

3.4.5.4 Konceptuell likhet

Praxis har Klargjort att risk for association inte ar ett alternativ till risk for
forvéaxling. Association preciserar istéllet endast forvaxlingsriskens
rackvidd.”® Praxis har aven klargjort att konceptuell likhet, vilket utgér en
form av association, mellan varumérkena i deras begr 5ppsinnehélll kan
paverka bedémningen av om det finns en forvaxlingsrisk.' Att konceptuell
likhet utgor en form av association bekraftas i doktrin.'®® Om det aldre
varumarket har en speciell sarskiljningsformaga eller ar kant kan det racka
att det foreligger konceptuell likhet mellan varumérkena for att leda till
forvaxlingsrisk.’®” Relationen mellan principen om kanneteckenskraft och
konceptuell association kan anses bli tydlig eftersom varumarkets speciella
sarskiljningsformaga blir, for forvaxllngsbedomnlngen avgorande for t.ex.
vilken grad av markeslikhet som ska foreligga.’® Aven om vissa delar av
doktrinen anser att association genom konceptuell likhet racker for att leda
till forvaxlingsrisk sa finns det andra delar av doktrinen som menar att nar
det foreligger risk for association genom konceptuell likhet 6kar det enbart
risken for forvaxling samt att risk for association endast ar subsidiér till
risken for forvaxling.*®

Att konceptuell likhet kan anses utgdéra en form av association kan
konstateras mot bakgrund av bl.a. doktrinen. | doktrin ndmns att “mere

102 Canon-malet C- 39/97 p. 29-30. Jfr NIR 1998 s. 486.

193 Nordell 2004 s. 267.

10% Sabel-méalet C-251/95 p. 18.

105 sabel-malet C-251/97 p. 24.

108 \Wessman 2002 s. 333.

107 sabel-malet C-251/95 p. 24 & 26. Se dven Wessman 2014 s. 38 & NIR 1998 s. 486 (s.
492).

108 e pl.a. Wessman 2002 s. 338-339 samt generaladvokatens férhandsavgoérande till
Sabel-avgorandet av den 29 april 1997 p. 61.

109 5e \Waelde m.fl. s. 655-656.
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association”° vilket kan anses utgéra en form av tankemassig association,

kan anses hanvisa till typfall tre i Sabel-avgérandet och anses i doktrinen
inte vara tillrackligt for att leda till forvaxlingsrisk. Typfall tre utgors av
egentlig association innebérande att det nyare varumarket for tankarna till
det &ldre varumarket™' Genom att domstolen i Sabel-avgdrandet
konstaterar att association genom konceptuell likhet inte ar tillrackligt, kan
det enligt den formuleringen anses ga att konstatera att konceptuell likhet
utgor en form av association.*?

3.45.5 Association i strikt bemarkelse

| EU-domstolens mal C-425/98 (Marca Mode-avgorandet) bekraftar
domstolen sitt resonemang fran Sabel-avgérandet om att varuméarken som
har hog sarskiljningsformaga, framst p.g.a. att de ar kanda, medges ett mer
omfattande skyddsomfang &n andra varumarken. Domstolen har i Marca
Mode-avgorandet  uttalat att det &aldre varumarkets speciella
sarskiljningsformaga kan oka risken for forvaxling och en konceptuell likhet
ar bidragande till att en forvaxlingsrisk uppstar. | Marca Mode-avgorandet
klargor dock domstolen att enbart det faktum att ett varuméarke &r kant inte
kan medféra en presumtion for forvaxlingsrisk nar det finns en
associationsrisk i strikt bemarkelse. Det har dven bekraftats i doktrinen.®
Association i strikt bemarkelse far anses avse situationer nar det ena
varumarket for tankarna till det andra hos en genomsnittlig konsument.
Tanken leder dock inte till en risk for forvaxling.**

Det vida associationsbegreppet harrér ur gemensam beneluxisk réatt men i
gallande europeisk unionsréatt anses associationsbegreppet inte ha fatt en sa
bred omfattning. Det har bekraftats i doktrin att férekomsten av association i
strikt bemarkelse inte ar tillrackligt for att intrang ska anses foreligga men
en sadan association kan anses leda till forvaxlingsrisk nar de motstaende
varumarkena har stor markeslikhet och varorna &r identiska eller liknar
varandra.'™> Wessman pekar pé att om den hanskjutande domstolen hade
stallt den hanskjutna fragan till att vad som géller nar varorna var identiska
och att det dldre varumarket hade en stark stallning pad marknaden sa skulle
utgangen eventuellt vara en annan. En sadan utgang skulle kunna gora att
association i strikt bemarkelse anses leda till forvaxlingsrisk med hénvisning
till EU-domstolens breda tolkning av forvaxlingsbarheten i Canon-
avgorandet.™®

10 \\aelde m.fl. 2014 s. 652 & 654.

111 sabel-malet C-251/95 p. 16.

12 sabel-mélet C- 251/95 p. 26.

113 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode-mélet) C- 425/98,
REG 2000 s. 1-4861 p. 41. Jfr Bently m.fl. 2009 s. 873-874 & Waelde m.fl. 2014 s. 656.
114 \Wessman 2002 s. 379.

15 \Wessman 2002 s. 335. Jfr Waelde m.fl. 2014 s. 656.

116 \Wessman 2002 s. 379
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3.4.5.6 Samband

| anslutning till en redogorelse for association ar det relevant att ocksa
beakta sambandsforvaxling som en bidragande faktor till risken for
forvaxling. Det kan inte anses majligt i detta lage att fastsla om de bada
begreppen kan anses utgdra samma sak eftersom det krdvs en nérmare
jamforelse. Se vidare nedan under kapitel 4.4.2.

Sambandsforvéxlingens inverkan pa och betydelse for bedomningen av
forvaxlingsrisken har till viss del klargjorts i EU-domstolens praxis.*!” |
Canon-avgorandet ansag domstolen att det kan foreligga forvaxlingsrisk
enligt art. 4.1 b i davarande varumarkesdirektivet om allménheten kan fa
uppfattningen att de aktuella varorna eller tjansterna kommer fran samma
foretag eller fran foretag som har ekonomiska samband. Att allméanheten
riskerar att fa fel uppfattning betraffande varornas eller tjansternas
framstéllningsort ar inte i sig tillrackligt for att utesluta foérekomsten av
forvaxlingsrisk.™® Mot bakgrund av EU-domstolens slutsatser i Canon-
avgorandet har det ansetts mdjligt att konstatera att nér association leder till
sambandsforvaxling av varornas kommersiella ursprung sa foreligger
intrdng enligt art. 4.1b davarande varumarkesdirektivet.™® Som namnts
tidigare dar praxis som Klargor rattsldget inom ramen for art. 4.1b
varumarkesdirektivet aven tillampligt pa art. 5.1b varumarkesdirektivet.
Association och sambandsforvaxling kan mot den bakgrunden delvis anses
utgora skilda faktorer i bedémningen av forvaxlingsrisken.

Canon-avgorandet slar fast att varumarkets sarskiljningsformaga och hur
kant varumarket ar pa marknaden &r tva faktorer som ska beaktas vid
beddmningen av varuslagslikhet och huruvida den kan leda till
forvaxlingsrisk.”® Anledningen till att association, och inte enbart
sambandsforvaxling, blir aktuellt att beakta i Canon-avgorandet ar p.g.a. att
domstolen hanvisar till punkt 16-18 i Sabel-avgérandet.® De punkterna
klargor att association &ar en del av risken for forvaxling och den slutsatsen
ligger till grund fér EU-domstolens domslut i Canon-avgorandet.?? Enligt
doktrin kan under vissa forutséattningar en sambandsforvaxling av varornas
kommersiella ursprung leda till en ut6kad och vidare beddémning av
forvéaxlingsrisken. Som har visats ovan kan det i vissa fall racka for att leda
till intrdng."® Den utvidgade férvaxlingsbeddmningen inom ramen for art.
5.1b varumaérkesdirektivet ar inte identisk med den bedémning av samband
som gors inom ramen for art. 5.2 varumarkesdirektivet.”** \Wessman
inkluderar sambandsforvaxling i begreppet association genom att podngtera
att en sambandsforvaxling inte nodvandigtvis behodver begrénsa
skyddsomfanget for ett varumarke. Wessman menar vidare att en

117 e framst Canon-malet C- 39/97 p. 29.

118 Canon-malet C- 39/97 p. 29-30.

119 Canon-malet C- 39/97 p. 29. Jfr Levin 2011 s. 455.

120 Canon-malet C- 39/97 p. 24.

121 Canon-malet C- 39/97 p. 29.

122 5abel-mélet C- 251/95 p. 16-18 & Canon-malet C-39/97 p. 29.
123 | evin 2011 s. 434 och 470.

124 | evin 2011 s. 470.
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sambandsforvaxling vid varuslaglikhet kan skapa ett utokat skydd for
varumarken som omfattas av art. 5.1b varumarkesdirektivet.® Investeringar
I varumarket kan arbeta upp dess anseende och darmed omfattas av ett
vidare skyddsomfang genom att sambandsforvaxling racker istéallet for risk
for forvaxling. En sadan upparbetning kan &ven gora att varumarket blir sa
pass sarpraglat och kant att det hamnar inom anseendeskyddets
skyddsomféng.'?®

Sammanfattningsvis kan baserat pa ovanstaende presentation om association
och samband ségas att det rader delvis delade meningar om dels vad som
innefattas i begreppen association och sambandsforvéaxling, dels vilken
position risken for association far i bedémningen av forvaxlingsrisken. Inom
doktrin forekommer det olika synpunkter och forhallningssatt till bade
innebOrden av association och dess position. Enligt Waelde m.fl. réacker det
inte med en tankemassig association som grundar sig i konceptuell likhet
mellan varumarkena for att foranleda forvaxlingsrisk. Wessman a sin sida
forefaller mena att association mellan varumarkena, genom konceptuell
likhet, ar tillrackligt om det aldre varumarket har hog sarskiljningsformaga
eller ar kant. En sadan situation skulle innebara att principen om
kanneteckenskraft far stor betydelse eftersom den kan utvidga det aldre
varumarkets  skyddsomfang inom  forvaxlingsbarheten.  Wessman
specificerar dock inte vilken form av association som konceptuell likhet
avser.

Né&r domstolen i Marca Mode-avgorandet klargor att risk for association i
strikt bemarkelse inte kan presumeras leda till forvaxlingsrisk far det anses
avse den tankemdssiga association som Waelde m.fl. har némnt.
Associationskriteriet kan fdormodligen inte ses som ett sjalvstandigt
kriterium som kan leda till intrang inom ramen for forvéaxlingsbarheten. En
sadan slutsats baseras pa den oklara definitionen av association genom
konceptuell likhet som EU-domstolen gjorde i Sabel-avgdrandet och dess
annu mer oklara motivering till domslutet i Marca Mode-avgérandet. Att
sambandsforvaxlingen kraver association far anses sta klart av Canon-
avgorandet men ingen ytterligare véagledning ges av domstolen om exakt
vilken form av association som féreligger samt hur association och samband
korresponderar Aven om indirekt forvaxling, enligt Canon-avgérandet, kan
anses vara ett moment inom forvaxlingsrisken sa ar det, mot bakgrund av
EU-domstolens praxis, inte klargjort att associationen i sig racker for
intrang. Den tycks alltid vara beroende av forvéaxlingsrisk. Daremot verkar
det vara sa att nar association leder till sambandsforvéaxling sa racker det for
intrang.

125A/essman 2002 s. 337.
128 | evin 2011 s. 458.
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3.5 Anseendeskydd

3.5.1 Inledning

Termen anseendeskydd anvdnds for att beskriva det utvidgade
varumarkesskyddet som valkanda varumarken atnjuter nar de uppfyllt de
kriterier som  krdvs enligt skyddsbestdimmelsen i art. 5.2
varumarkesdirektivet.*?” Ett utvidgat skydd for valkanda varumarken
regleras pa bade svensk och unionsrattslig niva och ses numera som en
kompletterande  regel till huvudregeln om  férvaxlingsbarhet.?®
Varumarkesdirektivets bestammelse i art. 5.2 stadgar det utvidgade skyddet
for valkanda varumérken och det &r varje medlemsstat sjalv som avgor om
skyddet ska inforas i nationell ratt.® | varuméarkesforordningen aterfinns
anseendeskyddet i art. 9.1c. Den svenska lagstiftaren har infort
anseendeskyddet i 1 kap 10 § p. 3 VmL. EU-domstolens praxis har haft stor
betydelse for den réattsliga utvecklingen av anseendeskyddet och domstolen
har till stor del, genom sina domar, klargjort innebérden av skyddet.**

Innan framstéallningen gar in pa de olika kriterier som finns for
anseendeskyddets tillamplighet ska en historisk aterblick goras for att skapa
forstaelse for varfor det utvidgade skyddet ser ut som det gor.

3.5.2 Inblick i anseendeskyddets rattsliga
historia

Ett utokat skydd for véalkdnda varumérken har funnits i svensk rétt sedan
tillkomsten av 1960 ars VmL till foljd av Kodak-doktrinen som uppstod ar
1898. Det var forst vid Kodak-doktrinens tillkomst som ett
varumarkesskydd utanfor varuslagslikheten erkandes och doktrinen satte
ramarna for anseendeskyddets omfang i svensk ratt.*** Kodak-doktrinen
innebar att ett mycket valkant varumarke skyddades mot anvandning &ven
till viss del utanfor varuslagslikheten och Kodak-doktrinen hade karaktar
som en undantagsregel till huvudregeln om risk for forvaxling.*** Kodak-
doktrinen innebar ett mycket snavt skyddsomfang med hogt stillda krav i
form av att nastan varje person i omsattningskretsen skulle ha k&nnedom om
varumarket samt att stora delar av den 6vriga allménheten skulle kénna till
varumarket for att det skulle omfattas av det utvidgade skyddet. Det kravdes
vidare att det rérde sig om “scrskilt starkt inarbetade mdérken*® for att
regeln skulle vara tillamplig samt att varorna var lika varandra.*** Darfér var

127 \Wessman 2014 s. 42.

128 \A\fessman 2002 s. 327.

129 | evin 2011 s. 469.

130 evin 2011 s. 457.

131 Nordell 2004 s. 301. Se dven Levin 2011 s. 457.
132 | evin 2011 s. 456.

133 50U 1958: 10 s. 136.

134 56 SOU 1958:10 s. 137 och Levin 2011 s. 457.
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det endast nigra f& varumarken med “synnerlig renommé™* som

omfattades av det utvidgade skyddet.'*

Kodak-doktrinen finns kvar som grund bade i svensk och unionsrattslig
varumarkesratt men dess inverkan pa anseendeskyddets tillamplighet och
skyddsomfang har forandrats. Genomforandet av varuméarkesdirektivet ar
1993 i svensk ratt medférde forandringar av det utvidgade skyddet. Skyddet
fick da en annorlunda innebdrd och ordalydelse med nagot lagre stéllda krav
pd varuslagslikhet och kannedom.*®

Det finns ytterligare en regel som har historisk anknytning och hanfor sig
skaderekvisitet i anseendeskyddet. Regeln kallas for rattgiftsregeln och
innebér ett skydd for varumérken mot att annan anvénder ett identiskt eller
liknande varumarke pa varor som kan orsaka skada genom ett ringaktande
av det skyddade varumarket.*® Det ar ingen forvaxling avseende varornas
ursprung som utgor skadan utan istéllet ligger risken for skada i relationen
mellan varorna. Som exempel kan namnas den situation da ett skyddat
varumarke finns pa kosmetikaprodukter och en konkurrent borjar anvanda
ett identiskt eller liknande varumarke for bekampningsmedel.**
Réttgilﬁtosregeln utgor tillsammans med Kodak-doktrinen idag samma
regel.

3.5.3 Anseendeskyddets innebdrd och
skyddsomfang

Anseendeskyddet innebar att valkanda varumarken skyddas mot intrang
utanfor varuslagslikheten. Kraven enligt art 5.2 varumaérkesdirektivet for att
omfattas av anseendeskyddet ar att varumarket ar ként inom en betydande
del av omsattningskretsen, att det finns association mellan varuméarkena
samt att ett annat liknande varumérke drar otillborlig fordel av varumarket
eller ar till forfang for det valkanda varumarkets sarskiljningsformaga eller
anseende.™*! Skyddet mot skada och otillbérlig fordel finns inte i art. 5.1a-b
varumarkesdirektivet. Enligt lydelsen i intrangsbestimmelsen pa bade
svensk och unionsrattslig niva skyddas ett valkant varumarke mot annans
anvandning av ett identiskt eller liknande varuméarke pa varor som &r av
annan art an det som det skyddade varumérket ar registrerat for.'* EU-
domstolen har dock genom malen C-408/01 Adidas Salomon
(fortséttningsvis Adidas Salomon-avgorandet) och C-292/00 Davidoff
(fortséttningsvis Davidoff-avgorandet) utvidgat rekvisitet till att dven

%5 50U 1958: 10's. 137.

136 50U 1958:10's. 137.

37 | evin 2011 s. 457 samt prop. 2009/10:225 s. 123.

138 50U 2001:26's. 249.

139 \Wessman 2002 s. 372.

140 Ds 1992:13 5. 108-109. Jfr Nordell 2004 s. 309.

141 General Motors Corp. mot Yplon SA (General Motors-mélet) C- 375/97, REG 1999 s. |-
5421, p. 23 & 26. Jfr Bernitz mfl. 2013 s. 289-290 samt Wessman 2014 s. 43.

192 5e art 5.2 varumarksdirektivet, art 9.1c varumarkesforordningen samt 1 kap 10 § p. 3
VmL.

28



omfatta varor av samma eller liknande art."*® Varje enskilt varumarkes
skyddsomfang &ar beroende av dess styrka och sarskiljningsformaga. Ett
varumarke som dr mycket vélkant och l&att att kdnna igen p.g.a. dess
sarpraglade sarskiljningsformaga far ett mer omfattande skydd &n ett
varumarke som endast ar tillrackligt originellt och kant for att na upp till
anseendeskyddets  skyddskriterier. Det féljer av  principen om
kanneteckenskraft. *** Det kravs dock att de ytterligare rekvisiten otillbérlig
fordel och/eller skada ar uppfyllda for att anseendeskyddet ska skydda mot
intrdng.'*® Det ska erinras att varumarkesrattens grundlaggande skydd for
ursprungsfunktionen géller &ven inom anseendeskyddet eftersom det &r ett
utvidgat skydd for vélkanda varumarken.**®

Det vidstrackta anseendeskyddet innebar att forvaxlingsrisken inte &r
avgorande.’’ Bade praxis och doktrin har klargjort att det ska goras en
helhetsbedémning av hur kant varumarket ar pa marknaden, varuslagslikhet
och pa vilket satt annan utnyttjar det skyddade varumarket.
Helhetsbedémningen ska goras for att avgora om det foreligger intrang.'*
Det maste foreligga nagon form av likhet mellan de motstaende
varumarkena for att intrang enligt art. 5.2 varumarkesdirektivet ska
aktualiseras. Den grad av likhet som kravs har definierats i praxis. For att
likhet ska anses foreligga kravs det att det finns “visuella, ljudmdssiga eller
begreppsmdissiga likheter”™™° mellan de motstdende varumarkena. Det
klargdrs &ven att det inom ramen for art. 5.2 varumarkesdirektivet récker att
omsattningskretsen uppfattar ett samband mellan varumarkena for att
intrdng ska anses foreligga. Det satter nivan for mattet av likhet.**

3.5.4 Kriteriet kant

For att ett varumarke ska omfattas av anseendeskyddet i art. 5.2
varumarkesdirektivet kravs att varumarket ar kant inom en betydande del av
omséttningskretsen.™* Det finns ingen faststalld procentsats eller ett
faststéllt antal som ska vara uppfylit for att det ska rdra sig om en betydande
del av omsattningskretsen.'®* Istallet &r rekvisitet utformat si att det ger
domstolen ett flexibelt tolkningsutrymme och darfor kan kravet variera
beroende pd omstandigheter i det enskilda fallet.>® Kravet pd kannedom
inom en betydande del av omséttningskretsen korresponderar med kravet pa
sarskiljningsformaga. Ett  varumarke kan ha stérre grad av

4% Adidas Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd (Adidas
Salomon-mélet) C- 408/01, REG 2003 1-12537 samt Davidoff mot Gofkid (Davidoff-malet)
C- 292/00, REG 2003 s. 1-00389.

144 Sabel-malet C- 251/95 p. 24. Jfr Wessman 2014 s. 43.

15 evin 2011 s. 469.

146 Wessman 2002 s. 330.

147 \Wessman 2014 s. 42.

148 Canon-malet C-39/97 p. 24. Jfr Nordell 2004 s. 312.

149 Adidas Salomon-mélet C- 408/01 p. 28.

190 Adidas Salomon-mélet C- 408/01 p. 29.

13! General Motors-méalet C-375/97 p. 31.

152 General Motors-malet C-375/97 p. 25.

153 \Wessman 2014 s. 44.
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sarskiljningsformaga om det ar kant. En storre sarskiljningsférmaga leder
till ett storre skyddsomfang for varumarket.**

Vidare &r det nivan av kannedom som inverkar pa vilket skyddsomfang som
ett specifikt varumarke atnjuter. | enlighet med principen om
kanneteckenskraft far ett mer kant varumarke storre skyddsomfang an ett
mindre kant varumarke.™™ For utforligare resonemang hanvisas till
framstallningen av principen om kénneteckenskraft i avsnitt 3.4.4.

3.5.5 Kriterierna association och samband

Det ska finnas en risk for association mellan de motstaende varumarkena for
anseendeskyddets tillamplighet.®® Det ska goras en helhetsbedémning av
risken for association mot bakgrund av alla relevanta faktorer i det enskilda
fallet. Det & samma sorts helhetsheddmning som gors inom ramen for
forvaxlingsbarheten men som istallet tar sikte pa risken for association.™’
Innebdrden av associationskriteriet inom ramen for anseendeskyddet hanfor
sig till om omsattningskretsen mentalt lankar de motstdende varuméarkena sa
att omséttningskretsen uEpfattar ett samband mellan varumarkena. Detta har
klargjort genom praxis.*>® Domstolen konstaterar att markeslikhet foreligger
nar allmanheten far uppfattningen att det finns ett samband mellan de
motstdende varuméarkena vilket i sin tur ligger inom skyddsomfanget i art.
5.2.°% Vidare finns det, inom ramen for art. 5.2 varumarkesdirektivet, inget
krav pa att en association ska leda till risk for forvaxling utan det kravs att
associationen leder till skada for det aldre varumarket.'®® Det betyder dock
inte att graden av risk for forvaxlingen inte har en roll i bedémningen.
Forvaxlingsrisk ar inte ett krav men férekomsten av en sadan risk eller en
faktisk forvaxling indikerar att det finns en associationsrisk.™®

Omsattningskretsens uppfattning av forekomsten av ett samband mellan
varumarkena racker enligt art. 5.2 varumarkesdirektivet.'®> EU-domstolen
hénvisar i detta sammanhang till General Motors-avgérandet avseende
begreppet samband.’®® Vid beddmningen av mérkeslikheten fokuserade
domstolen i Adidas Salomon-avgorandet pa allmanhetens uppfattning om
ett samband och inte p& forvaxlingsbarhet.™® Unionsrattslig doktrin namner
att association fick en ny bendmning, d.v.s. samband, i Adidas Salomon-
avgorandet men att det inte verkar vara nagon uppenbar skillnad mellan de

15% Sabel-malet C- 251/95 p. 24.

155 Sabel-mélet C-251/95 p. 24. Jfr Nordell 2004 s. 150-151.

156 \Wessman 2014 s. 46.

157 Adidas Salomon-mélet C- 408/01 p. 30.

158 Adidas Salomon-malet C-408/01 p. 31 samt Intel Corp Inc mot CPM United Kingdom
Ltd (Intel-mélet) C- 252/07, REG 2008 s. 1-08823 p. 17. Jfr Wessman 2014 s. 46.
199 Adidas Salomon-mélet C-408/01 p. 31.

160 Adidas Salomon-mélet C -408/01 p. 27. Jfr Wessman 2014 s. 46.

181 5e bl.a. Wessman 2014 s. 46 samt Intel-malet p. 57.

162 Adidas Salomon-mélet C-408/01 p. 31.

163 Adidas Salomon-mélet C-408/01 p. 29. Jfr General Motors-malet C-375/97 p. 23.
164 Adidas Salomon-mélet C-408/01 p. 29 & 30.
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bdda begreppen.'® | EU:s harmoniseringsbyras (OHIM) manual for

varumarkespraxis (fortsattningsvis manualen) namner att den mentala
lankning som kdparen gor - genom att tankarna fors till det &ldre varumarket
nar koparen ser det nyare varumdrket — dr en association mellan de
motstdende varumarkena.’®® N&gra &r efter Adidas Salomon-avgdrandet
utvecklar EU-domstolen sitt resonemang kring begreppet samband i Intel-
avgorandet. Dar klargors att begreppet samband innefattar mental
association mellan tva motstaende varumarken och det racker att tankarna
fors till det aldre varumarket vid kontakt med det nyare.'®” Den mentala
associationen innebar att den genomsnittlige konsumenten mentalt lankar
tva varumarken genom att tankarna fors till det aldre varumarket vid kontakt
med det nyare varumarket vilket i sin tur skapar risk for association.'®®
Forekomsten av en sadan association genom samband réacker inte utan det
maste visas att skada eller otillborlig fordel foreligger for att art. 5.2
varumarkesdirektivet ska kunna tillimpas.'®® Generaladvokaten var av en
annan asikt och menade att enbart det faktum att omséattningskretsens tankar
fors till det aldre varumarket vid kontakt med det nyare inte kan anses vara
tillrackligt. Generaladvokaten ansag att den korrekta bedémningsgrunden
istallet skulle vara att omsattningskretsen fick uppfattningen att det finns ett
ekonomiskt eller avtalsmassigt samband mellan varumarkena.'”® Domstolen
i Intel-avgorandet valde att inte ga pa generaladvokatens linje utan ansag att
omsattningskretsens uppfattade samband, genom mental lank rackte.'”

Det ska vidare ndmnas att det kan anses foreligga viss oklarhet huruvida det
ar nagon skillnad mellan begreppen association och samband inom
anseendeskyddet. Begreppen och ett eventuellt férhallande mellan dem har
tolkats av EU-domstolen och har &ven diskuterats i doktrin. General Motors-
avgorandet klargor att om allmanheten férknippar de motstaende
varumarkena med varandra sa kan det leda till otillborlig fordel och/eller
skada for det valkanda varumarket.!”® Ordet “forknippa’"™ i den svenska
versionen av  General Motors—avgorandet oversatts  till  ordet
“association”™ i den engelska versionen av malet.'”® Vidare anger
kommentaren till VmL att anseendeskyddets tillamplighet ar beroende av att
det finns en risk for association vilken innebdr att allménheten kan se ett
samband mellan tva varumarken genom att mentalt lanka dem till
varandra.”® | manualen namns att begreppen “link™*"" och “association’™"

1% Simon Fhima 2011 s. 66.

186 OHIM Manual for varumérkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

187 Intel-malet C- 252/07 p. 17. Jfr Simon Fhima 2011 s. 67-68.

188 |ntel-malet C — 252/07 p. 17. Jfr Wessman 2014 s. 46.

1%% Simon Fhima 2011 s. 68.

170 Generaladvokatens forhandsavgorande till Intel-malet C-252/07 av den 26 juni 2008 p.
59-61.

71 Intel-malet C-252/07 p. 61. Jfr Simon Fhima 2011 s. 68.

172 General Motors-malet C-375/97 p. 23.

178 General Motors-mélet C-375/97 p. 23. Svensk version

1% General Motors-méalet C-375/97 p. 23. Engelsk version

175 3fr General Motors-mélet C- 375/97 p. 23 i engelsk och svensk version.
176 \Wessman 2014 s. 46.

1T OHIM Manual fér varumérkespraxis Part C Opposition 5 s. 39.

18 OHIM Manual for varumérkespraxis Part C Opposition 5 s. 39.
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anvands vaxelvis inom bade manualen och praxis. Den svenska
oversattningen p& begreppet “link”'"® i Intel-avgorandet far anses vara
begreppet samband.’® Inom unionsrattslig doktrin har det samband som
namns i Adidas Salomon-avgorandet inte ansetts skilja sig fran association
utan istéllet kan domstolen anses ha ersatt begreppet association med ordet
samband.’® Generaladvokaten anser i sitt forhandsavgdrandet till Intel-
avgorandet att begreppen association, forknippa och samband inte skiljer sig
&t eftersom samtliga hanfor sig till en form av mental process.*#?

Det ar emellertid inte klart exakt vilken innebdrd begreppen association,
samband, forknippa och lank har och darmed &r det inte heller klart hur de
forhaller sig till varandra Aven om det forekommer vissa skillnader i
definitionen av associationen kan det anses att samtliga begrepp, d.v.s. lank,
forknippar och/eller association, utgor en association och darmed kan anses
likstéllda. Mot bakgrund av EU-domstolens resonemang och anvéandning av
olika begrepp tillsammans med doktrin har inget foranlett nagon annan
tolkning i fragan. Det har dessutom framhallits i doktrin att domstolen
verkar ha ersatt ordet association med ordet samband med hénsyn till
domstolens formulering i Adidas Salomon-avgoérandet. Det kan hdrmed inte
anses sta klart om domstolen anser att det finns nagon skillnad mellan
association eller samband men det verkar rimligen som om man anvénder
dem véxelvis och att innehallet ar detsamma i bada. Generaladvokaten
verkar vara av samma asikt.

EU-domstolen har Klartgjort att det ska goras en helhetsbedémning med
hansyn till alla relevanta faktorer i det enskilda fallet for att prova om det
finns ett sadant samband som avses i General Motors-avgorandet, Adidas
Salomon-avgorandet och Intel-avgorandet.’® De kriterier som ska beaktas i
beddmningen av férekomsten av ett samband &r graden av maérkeslikhet
mellan varumarkena, varornas eller tjansternas art, hur kéant det &ldre
varumarket ar, grad av sarskiljningsformaga hos det aldre market samt
forvaxlingsrisken.'® Det ar dock inte uteslutet att endast en av faktorerna
som ingdr i helhetsbedémningen kan leda till uppfattningen av ett samband
mellan de motstdende varumarkena.'® EU-domstolen har slagit fast att det
samband som avses i General Motors-avgorandet och Adidas Salomon-
avgorandet inte ensamt ar tillrackligt for att leda till intrng.'*® Domstolen
har klargjort att “omsténdigheten att det yngre varumarket for tankarna hos
en normalt informerad samt sk&ligen uppmarksam och medveten
genomsnittskonsument till det aldre varumarket "*®" racker for att det ska
anses finnas ett samband. Detta samband har ansetts endast utgora en del av

7% OHIM Manual fér varumérkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

180 jamforelse av Intel-malet C-252/07 p. 23 i den svenska och den engelska versionen.
'81 Simon Fhima 2011 s. 66.

182 Generaladvokatens férhandsavgorande till Intel-malet C-252/07 av den 26 juni 2008 p.
46.

18 Adidas Salomon-mélet C- 408/01 p. 30 & Intel-mélet C-252/07 p. 41.

18% Intel-malet C- 252/07 p. 42.

18 OHIM Manual for varumérkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

18 |ntel-malet C- 252/07 p. 32.

187 |ntel-malet C-252/07 p. 63.
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helhetsbedémningen for intrang. Det innebar att nar det nyare varumarket
for omsattningskretsens tankar till det aldre varuméarket sa uppstar ett
samband som i sin tur behgver beaktas tillsammans med de ndmnda
relevanta faktorerna. Mot bakgrund av férekomsten av ett samband och
ovriga relevanta faktorer ska risken for association beddmas. Annans
anvandning av det skyddade, valkanda varumarket, som leder till en sadan
risk, kan i sin tur leda till otillborlig fordel och/eller skada for det aldre,
valkanda varumarket.’® Det kan s&ledes anses bekraftat, mot bakgrund av
Intel-avgorandet och manualen, att risken for association ska bedémas mot
bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Det kan dven anses bekréaftat att nar
omsattningskretsen kommer i kontakt med det nyare varumarket och deras
tankar samtidigt fors till det &ldre varumarket sa innebar det att det
foreligger ett samband mellan de motstaende varumarkena. Det kravs i
sammanhanget inte att omsattningskretsen forvéxlar varumarkena.*®®

Det far anses vara tydligt att EU-domstolen avsett att sanka troskeln
avseende kravet pa likheter mellan varumarkena och varorna for valkanda
varumarken for att fa skydd enligt anseendeskyddet. Med beaktande av det
ovan presenterade kan slutsatsen dras att den mentala lankning som kdparen
gor till det aldre varumarket vid moéte med det nyare varumarket far anses
utgbra en association som leder till att ett samband kan anses foreligga
mellan varumérkena. Med hansyn till att EU-domstolen inte uttryckligen
forklarat inneborden av begreppen association, mental lank och samband far
dessa uttryck anses hanfora sig till samma sak, ndmligen begreppet
association. Det ar mojligt att EU-domstolen har avsett att géra en
distinktion genom de olika definieringarna men utifran det som klargjorts i
domarna, kan nagon slutsats inte dras géallande det. Daremot ska poangteras
att de olika begreppen korresponderar med varandra pa sa satt att
association genom att omséattningskretsen mentalt lankar tva varumarken
leder till att ett samband uppstar. Till foljd av det vélkanda varumarkets
hoga sarskiljningsformaga och att det &r kant pa marknaden gor att en sadan
association kan leda till skada for varumarket och darmed foreligger intrang.
Det har visats att risk for association anses racka for att intrdng ska anses
foreligga inom art. 5.2 varumarkesdirektivet. Det kan vara mojligt att
definiera risken for association som en risk for sambandsforvaxling
eftersom koparna ser ett samband mellan varorna eftersom de mentalt lankar
dem. Det kan ténkas finnas likheter mellan den sambandsférvaxling som
ligger inom ramen for art. 5.1b varumarkesdirektivet avseende varornas
kommersiella ursprung och den association som skapar ett samband och
som i sin tur leder till skada och sdledes intrang inom ramen for art. 5.2
varumarkesdirektivet.

Vidare har EU-domstolen inte klartgjort vilken grad av association som
kravs for att skada ska uppstd. Det ar inte heller klargjort om det kan
foreligga association d&ven om skada inte anses uppsta. Det kan tankas vara

188 |ntel-malet C-252/07 p. 41 & 60. Jfr OHIM Manual for varumérkespraxis Part C
Opposition 5 's. 40 & Simon Fhima 2011 s. 70.

18 Intel-malet C- 252/07 p. 58 & 62-63. Jfr OHIM Manual fér varumarkespraxis Part C
Opposition 5 s. 40.
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mojligt att det forekommer en viss grad av association men inte tillracklig
sadan for att den ska leda till skada. Det ar aven tankbart att fallet ar det
omvanda, namligen att nar skada inte anses foreligga sa finns det heller
ingen form av association mellan varumarkena. Sékert far dock anses vara
att nar det finns markeslikhet sa far omséattningskretsen antas gor nagon
form av association och troligtvis leder den associationen till skada.
Motsatsen blir att om varumarkena &r sa pass olika att omsattningskretsen
inte gor en association sa finns ingen skada heller.

Det ges viss vagledning av hur EU-domstolen fortsatter att tolka begreppen
association och samband. Domstolen har i mal C- 487/07 (fortséttningsvis
L’Oréal-avgorandet) foljt det som Kklargjordes i Intel-avgorandet och
bekraftat att desto mer tankarna fors till det aldre varumarket vid kontakt
med det nyare ju storre risk foreligger for att skada eller otillborlig férdel
uppstar. Aven i senare praxis konstaterar domstolen att nar en association
riskerar att skapas hos omséttningskretsen vilket kan leda till att de uppfattar
ett samband mellan varumarkena sa riskerar det i sin tur leda till skada eller
otillborlig fordel for varumarket som skyddas av anseendeskyddet.**

3.5.6 Kriterierna otillb6rlig fordel och skada

Kriteriet otillborlig fordel utgér ett av de tva rekvisit som finns inom
skyddsomfanget for valkanda varuméarken. Anvandning som drar otillborlig
fordel av det skyddade varumarkets sarskiljningsférmaga eller anseende
utgor intrang i ensamratten enligt art. 5.2 varumarkesdirektivet. En av
anledningarna till att kriteriet finns med som rekvisit &r skyddet for
varumarkesforetagets investeringar i sitt varumérke. Begreppet otillborlig
fordel h&nfor sig till att annan, antingen genom att anvénda sig av det
skyddade varumarket for att géra en association till sitt eget varumarke eller
utge sig for att vara rattighetsinnehavare av det skyddade varumarket,
snyltar pa det valkanda varumarket. Genom att urskilja likheter i det
intréngs%(jrande varumérket kan tredje man obehdrigen locka till sig
kunder.™!

Skada (forfang) &ar det andra, alternativa, rekvisitet i art. 5.2
varumarkesdirektivet som maste finnas for att intrang i ett valkant
varumarkes skyddsomfang ska anses foreligga. Det racker enligt
intrangsbestammelsen att ett av de tva rekvisiten foreligger. Anvandning
som leder till otillborlig fordel kan ses som en form av skada pa det
valkanda varumarket. Tva andra delar som ocksa kan utgora skada for
varumarkets sarskiljningsformaga eller anseende &r urvattning och
nedsvartning. Om rekvisiten for nagot av de tre kriterierna ar uppfyllda
innebar det skada for det valkanda varumarket och ett intrang foreligger. %

Ett forringande av varumarket har i doktrinen ansetts utgéra nedsvartning.'*®

1907 *Oreal-malet C- 487/07 p. 44 & 47 samt Helena Rubenstein SNC och L’Oreal SA mot
OHIM (Botox-malet) C- 100/11 p. 96, annu ej publicerad i REU.

191 \Wessman 2014 s. 47.

192 \Wessman 2014 s. 47.

193 | evin 2011 s. 469.
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Delar av doktrinen anfor vidare att urvattning kan skada varumarket pa sa
satt att nar kopior av market eller liknande mérken anvands av en eller flera
externa parter sa riskerar varumarket att forlora sin sérskiljningsformaga.***
Om ett varumarke forlorar sin sarskiljningsférmaga sa riskerar det att forlora
sitt rattliga skydd.'®> Utéver nedsvartning och urvattningen har det inom
doktrinen framforts att skada ocksa kan foreligga nar konsumenterna
vilseleds avseende varornas eller tjansternas kommersiella ursprung pa sa
vis att det kan anses finnas ett samband mellan det &ldre och det yngre
varumérket avseende de varor eller tjanster som marknadsfors.

Tillampningen av kriteriet otillborlig fordel och dess innebdrd har utvecklats
I praxis. Rattsutvecklingen klargor att det ska goras en helhetsbheddmning av
samtliga relevanta faktorer for att avgéra om det foreligger snyltning pa
samma sétt som gors vid bedémningen av forvaxlingsrisken.®” Ju hogre
sarskiljningsformaga ett varumarke har och ju mer kant det ar, desto enklare
ar det att konstatera att intrdng foreligger.™® Det medfér att nar ett nyare
varumarke snabbt och tydligt for tankarna till det &ldre varumarket 6kar
risken for att anvandningen av det nyare varumarket drar otillborlig fordel
av det aldre varumarkets hoga sérskiljningsformaga.®® Det kravs inte att det
aldre k&nda varumadrket &r unikt utan det ré&cker att det har en
sarskiljningsformaga och att sarskiljningsformagan riskerar att forsvagas
genom anvandningen av det yngre varumarket.”® P3 sa satt kan anvandning
som medfor otillborlig fordel bl.a. foreligga nar tredje man medvetet lagger
sig i “det kiinda varumdrkets kélvatten™®* utan att betala ersattning for att
ta del av det aldre varumarkets anseende.?*? En sddan avsiktlig snyltning pa
ett aldre och kant varumarkes sarskiljningsformaga och anseende har ocksa i
senare praxis ansetts racka for att konstatera att otillborlig fordel
foreligger.?® Det ska namnas att rattighetsinnehavaren inte behdver visa att
intrang foreligger genom tredje mans anvandning som leder till otillborlig
fordel. Det ar tillrackligt att rattighetsinnehavaren kan visa att det finns en
reell risk for intrdng i framtiden.?®*

19% \Wessman 2002 s. 15.

19 ge vidare under avsnitt 3.3.4.

19 ) evin 2011 s. 4609.

197 1 *Oreal-malet C- 487/07 p. 44.

198 General Motors-malet C- 375/97 p. 30. Se dven Sabel-mélet C- 251/95 p. 24, L’Oreal-
malet C- 487/07 p. 44.

199 Intel-malet C- 252/07 p. 67. Se dven L’Oreal-malet C- 487/07 p. 44.
200 |ntel-malet C — 252/07 p. 73-74.

2011 *Oreal-malet C-487/07 p. 50.

2021 *Oreal-malet C-487/07 p. 49.

203 Botox-malet C- 100/11 p. 96-97.

20% Intel-malet C- 252/07 p. 38.
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4 Forhallandet mellan de tre
skyddsreglerna

4.1 Inledning

Gransdragningen for intrangsbestammelsernas omfattning i art. 5
varumarkesdirektivet, art. 9 varumérkesforordningen och 1 kap 10 § VmL
ar, som visats ovan, beroende av omsténdigheterna i varje enskilt fall vilket
kan gora att grdnserna mellan skyddsreglerna till viss del &r oklara.
Skyddsreglerna i intrangsbestaimmelsen har liknande skyddssyften och
innehaller darfor flera gemensamma egenskaper. Den framsta gemensamma
egenskapen ar skyddet av varumarkets sarskiljningsformaga och dess
uppbyggda anseende. Till foljd av skyddsreglernas flexibla karaktar kan det
inte anses mojligt, eller lampligt, att dra granser for de olika
skyddsnivaerna. Tolkningen av den ena nivans skyddsomfang maste ske
med beaktande av den andra.’®® Det ar dock viktigt att erinras om att
skyddet for forvaxlingsbara varumarken enligt huvudregeln endast ger
skydd mot risk for forvaxling av varorna eller tjnsters kommersiella
ursprung. Vélkanda varumarken som omfattas av anseendeskyddet skyddas
bade mot risk for forvaxling avseende varornas eller tjansternas
kommersiella ursprung under art 5.1b varumarkesdirektivet och mot risk foér
association som inte nodvandigtvis hanfor sig till varorna eller tjansternas
kommersiella ursprung.”®®

Med tanke pa att omfattningen och relationen mellan de olika
skyddsreglerna till viss del ar oklar kan det darfér finnas en podng i att
diskutera pa vilket satt de korresponderar och eventuellt Gverlappar
varandra. | ssmmanhanget blir det darfor relevant att studera gransen mellan
framforallt art. 5.1b och art. 5.2 i direktivet. Den faktor som kan tdnkas
skapa en Overlappning &r fradmst association. Produktregeln gor att
forvaxlingsbarheten i art. 5.1b i direktivet ar flexibel pa s satt att den
paverkas av det dldre varumarkets sarskiljningsformaga och hur kant det ar
pa marknaden. Orsaken till att det framst att ar association som kan leda till
en regel6verlappning ar att association har betydelse, i vissa sammanhang
avgorande sadan, inom bade art. 5.1b och art. 5.2 i direktivet.

Det ska namnas att den praxis som finns pd omradet till viss del har skilda
utgangspunkter pa sa satt att de grundas pa olika bestammelser inom
varumarkesdirektivet, varumarkesfoérordningen eller VmL. Bestammelsen
om registreringshinder i art. 4 varumarkesdirektivet namns ofta i samband
med art. 5 varumarkesdirektivet eftersom reglerna har en snarlik
formulering och skyddssyfte. Det har dock klargjorts i praxis att de

205 \Wessman 2002 s. 327 - 328.
206 OHIM Manual for varumérkespraxis s. 47.
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avgoranden som galler art. 5 varumarkesdirektivet ocksa kan tillampas pa
art. 4 varumarkesdirektivet och vice versa.2”’

Som namnts sa ligger fokus for den uppsats pa art 5.1b och art 5.2
varumarkesdirektivet men det kan ndmnas att senare praxis har fortydligat
innebdrden av art. 5.1a varumarkesdirektivet genom EU-domstolens mal C-
324/09. Malet tydliggér hur EU-domstolen &ven i senare praxis tolkar
samband och association i intrangsmal. Fortydligandet galler att nar tredje
man, i detta fall annonséren, genom sin internethemsida gor reklam for
varor med rattighetsinnehavarens varumérke pa ska det foreligga intrang nar
en genomsnittlig internetanvandare har svart att ta reda pd om varorna
harror fran rattighetsinnehavaren, nagon som rattighetsinnehavaren har
ekonomiska band till eller tredje man.”® Det samma har ansetts gélla nar
annonsoren gor reklam genom ett sokord p& hemsidan.?*

4.2 En nyskapad overlappning

4.2.1 Inledning

En diskussion om Overlappning mellan skyddsreglerna inom ramen for
varuslagslikheten ar relevant eftersom EU-domstolen har skapat vissa
utvidgningar betraffande omfattningen av intrangsbestammelsen i art. 5.2
varumarkesdirektivet. Skyddsomfanget i art. 5.2 varumarkesdirektivet for
valkanda varumarken ar enligt ordalydelsen géllande nér tredje mans varor
eller tjanster &r av annan art &n det skyddade varumarkets varor eller
tjanster. Betréffande art. 5.1a varumaérkesdirektivet hade formuleringen,
enligt doktrin, till syfte att undvika en Gverlappning av skyddet mellan
skyddsreglerna for valkanda varumérken och dubbel identitet dar art. 5.1a
skyddar alla registrerade varumérken, oberoende av deras anseende, mot att
annan anvander ett identiskt varumarke pa identiska varor.?° Ett
motsvarande syfte inom ramen for art. 5.1b varumaérkesdirektivet bor kunna
antas eftersom den skyddsregeln inkluderar ett skydd for identiska saval
som liknande varumarken avseende varor som &r av identiska eller liknande
slag.

4.2.2 Innan klargOrande praxis

Innan EU-domstolen kom med klargérande praxis, genom mal C-292/00
Davidoff och mal C-408/01 Adidas Salomon, har det forts en diskussion

207 For art 4.1b och art 5.1b varuméarkesdirektivet se Marca Mode-malet C- 425/98 p. 26-28.
For art 4.4a och art 5.2 varumarkesdirektivet se Davidoff-malet C- 292/00 p. 17 & Intel-
malet C- 252/07 p. 24.

208 1 *Oreal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. (eBay-malet) C-324/09, REG 2011 s.
1-06011 p. 97.

2% Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),
Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France
SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-
238/08) C- 236/08, (Google-malet), REG 2010 s. I- 02417 p. 99.

210 NIR 2013 s. 243 (s. 256).
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huruvida art. 5.2 varumdrkesdirektivet kan tillampas &ven inom
varuslagslikheten. | svensk rétt finns NJA 1995 s. 635 vars prejudikatvérde
har ifrdgasatts eftersom domstolen kritiserades for att ha tillampat bade 1
kap 10 § p.2 och p.3 VmL trots att varuslagslikhet foreldg. Till synes
verkade vélkanda varuméarken atnjuta ett samre skydd nar varuslagslikhet
foreldg an nar det handlade om olika varor. Principen att ju storre
varuslagslikhet, desto storre skyddsomfang kan inte anses tillgodosedd av
det da gallande rattslaget och darfor fanns det foresprakare som menade att
véalkanda varumarken borde skyddas mot skada och otillborlig fordel enligt
art. 5.1b varumarkesdirektivet ocksa. Det ifragasattes dven om inte art. 5.1b
och art. 5.2 varumérkesdirektivet borde tolkas i ljuset av varandra.”'* EU-
domstolens slutsats i Sabel-avgdrandet, att kravet pa forvaxlingsrisk enligt
ordalydelsen i art. 4.1b varumarkesdirektivet inte motsades av bl.a. art. 4.4a
och art. 5.2 varumarkesdirektivet aven nar det inte foreldg varuslagslikhet,
kan anses ha skapat ett utdkat skydd inom varuslagslikheten.”? EU-
domstolen slog dock fast, i Canon-avgorandet, att det utOkade skyddet
endast géller for varor av annan art eftersom det ansags finnas ett krav pa
varuslagslikhet for att forvaxlingsrisk skulle uppstd.?** Darmed kunde ingen
utvidgning ha ansetts skett.

| administrativ, svensk praxis aterfinns Patent och besvarsrattens mal 97-
065 Tulosba Akdov dar domstolen prévade 1 kap 10 § p.3 VmL trots att
varuslagslikhet foreldg. Det nyare varumarket Tulosba Akdov anséags
visserligen inte forvéaxlingsbart med det aldre, valkédnda varumarket Absolut
men det ans&gs foreligga risk for skada och darfor nekades registrering.?*

Rattslaget avseende ett utokat skydd for valkdnda varumérken inom
varuslagslikheten ansags oklart fram till dess att EU-domstolen avgjorde
frgan i mal C-292/00 och mal C-408/01.%°

4.2.3 Klargdrande EU - praxis

EU-domstolens avgorande i mal C-292/00 Davidoff (fortséattningsvis
Davidoff-avgorandet) klargor att art. 5.2 varumarkesdirektivet ska, trots sin
ordalydelse, vara tillamplig bade inom och utom varuslagslikheten.
Domstolen slar fast att art. 5.2 varumarkesdirektivet ska tolkas sa att varje
medlemsstat har rétt att skapa ett utvidgat skydd for valkanda varumérken
nar ett nyare varumarke &r identiskt med eller liknar det &ldre varumarket
och det nyare varumérket anvands pa varor eller for tjanster som &r identiska
med eller liknar det som det aldre varumarkets rattsliga skydd omfattar.?*®
EU-domstolen grundar sin utvidgning av skyddsomfanget i art. 5.2 i
direktivet med hanvisning till Sabel-avgérandet dar det klargjorts att art.

211 NIR 1998 s. 486 (5.496).

212 5abel-méalet C-251/95 p. 20.

213 Canon-malet C- 39/97 p. 22.

214 pBR mal 97-065.

215 \Wessman 2002 s. 53.

218 Davidoff-malet C - 292/00 p. 30.
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4.1b, och dven art. 5.1b varumarkesdirektivet, inte far tolkas extensivt®*’.

EU-domstolen i Davidoff-avgorandet pekar dven pa att den tolkningsteknik
man anvander inte far leda till ett forsamrat skydd for valkanda
varumarken.?® Till foljd av att art. 5.1b varumarkesdirektivet inte far tolkas
extensivt kan skyddsomfanget genom forvaxlingsbarhet i art. 5.1b
varumarkesdirektivet inte tillampas.**°

Det har bekraftats i efterfoljande praxis att art. 5.2 varumaérkesdirektivet ar
tillamplig dven inom varuslagslikhetens omréde.?® Domstolen i mal C-
408/01 Adidas Salomon (fortsattningsvis Adidas Salomon-avgorandet)
bekraftar att skyddet for védlkdnda varumérken ska gdlla enligt art. 5.2
varumarkesdirektivet dven nar det foreligger varuslagslikhet med
hanvisning till slutsatserna i Davidoff-avgorandet.””* Domstolen klargor
vidare att graden av likhet mellan varumérkena inte behdver leda till
forvéaxlingsrisk hos allmanheten utan det récker att allménheten uppfattar ett
samband mellan varumarkena for att markeslikhet ska anses foreligga.®*

4.2.4 FOljden av praxis - 6verlappning

EU-domstolens domslut i Davidoff-avgorandet och Adidas Salomon-
avgorandet skapar ett utvidgat tillimpningsomrade for art. 5.2
varumarkesdirektivet genom att foreskriva att intrang kan foreligga enligt
bestdimmelsen &ven nér det ror sig om varor eller tjanster som &r av identiskt
eller liknande slag. Mot bakgrund av dessa domslut kan det anses finnas en
overlappning mellan skyddsreglerna i art. 5.1 a-b och art. 5.2
varumarkesdirektivet eftersom samtliga skyddsreglerna saledes innehaller
ett skydd mot identiska eller liknande varor. Overlappningen far ses som
tydlig och avsiktlig eftersom EU-domstolen, genom sina domskal, har visat
att man varit medveten om den effekt som domsluten kan fa.

Att EU-domstolen far anses ha skapat en Overlappning har fatt stod i
doktrinen.?® Det forandrade rattslaget gor att skyddsreglerna om
forvaxlingsbarhet och anseendeskydd galler parallellt med varandra.??*

Det ska i sammanhanget diskuteras vilket syfte EU-domstolen kan ha haft
med utvidgningen av ratten. Det forekommer skilda standpunkter inom
doktrinen huruvida utvidgningen var nédvdndig. A ena sidan har det
podngterats att valkdnda marken synes ha ett battre skydd nér varorna inte ar
lika an nar de ar lika vilket skapar markliga konsekvenser.??® A andra sidan
har det inte ansetts finnas ett behov av en utvidgning for att undvika att
valkanda varumarken far ett annorlunda, och ibland delvis sémre skydd néar

21Davidoff-mélet C-292/00 p. 28. Jfr Sabel--mélet C-251/95 p. 20-21.
218 Davidoff-malet C-292/00 p. 24-25.

219 Davidoff-malet C- 292/00 p. 29.

220 Adidas Salomon-mélet C- 408/01 p. 22.

221 Adidas Salomon-mélet C-408/01 p. 19 & 22.

222 pdidas Salomon-mélet C-408/01 p. 31.

223 5e NIR 2013 s. 243 (s 256) samt Wessman 2002 s. 381.

224 \Nessman 2002 s. 330.

225 NIR 1998 s. 486 (s. 496).
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varuslagslikhet foreligger.?® Generaladvokaten har i Davidoff-avgérandet,
till viss del, stallt sig kritisk till den utvidgning av skyddsreglerna i art. 5
varumarkesdirektivet som skett genom domstolens avgéranden. Avseende
Davidoff — avgorandet stéller sig generaladvokaten framst kritisk till att EU-
domstolens domslut gar emot det syfte och den bokstavstolkning som
unionslagstiftaren gett uttryck for vid forfattandet av varumarkesregleringen
inom unionen. Det &r endast vid sarskilda omstandigheter som det ndmnda
kan frangas. En faktisk lucka i regleringen anges som en omstandighet som
kan motivera ett avsteg frdn regleringen.””’” En sddan lucka anségs bestd i att
valkanda varumarken skulle sta utan skydd vid annans anvéandning av
identiska eller liknande varor med hénsyn till ordalydelsen i art. 5.2
varumarkesdirektivet. | sitt  forslag till avgodrande  resonerar
generaladvokaten kring férekomsten av en lucka i regleringen och beddmer
att det inte finns nagon lucka som ar av betydelse. Enligt generaladvokaten
har lagstiftarens avsikt varit att skapa ett skyddssystem dér alla varumaérken,
inklusive de valkanda, skyddas nar det foreligger risk for forvaxling genom
att annan anvénder varor eller tjanster av identiskt eller liknande slag.
Lagstiftaren har utdver detta medgivit ett utokat skydd for vélkanda
varumarken avseende varor eller tjanster av annan art.”® Det medges
visserligen att det kan férekomma nagon form av lucka att det endast géller i
ett begrénsat antal fall och darmed inte &r avgorande eftersom
rattighetsinnehavaren i sa fall skulle kunna framstélla tva yrkanden, ett som
avser skydd enligt art. 5.1 varumérkesdirektivet och ett som avser skydd
enligt art. 5.2 varumarkesdirektivet.”® De fall dar lucka kan tankas
forekomma anser generaladvokaten vara begransade och det skulle i sa fall
rora sig om sadana fall dar sarskiljningsformagan pa ett icke-valkant
varumarke, som omfattas av art. 5.1 varumarkesdirektivet, &r speciellt hog
och enligt domstolens uttalande i Sabel - malet tillmats sadana varumarken
ett utdkat skydd utan att for den delen omfattas av art. 5.2
varumarkesdirektivet. Generaladvokaten framhaller att det darmed skapas
en brygga mellan art. 5.1 och art. 5.2 varumarkesdirektivet vilket far till
foljd att ingen rattslig lucka uppstar.*°

Wessman anser att generaladvokatens slutsats, om att en utvidgning strider
mot direktivets syfte och andamal, kan kritiseras och menar att EU-
domstolens domslut &r i enlighet med direktivets andamal och syfte.*
Wessman framhaller dock samtidigt att principen om kanneteckenskraft ger
valkanda varumarken ett skydd bade inom forvéaxlingsbarheten och

226 Generaladvokatens férslag till avgérande till Davidoff-méalet av den 21 mars 2002 not
35-38.

22T Generaladvokatens férslag till avgorande till Davidoff-malet av den 21 mars 2002 not
35-38.

228 Generaladvokatens férslag till avgérande till Davidoff-malet av den 21 mars 2002 not.
46.

229 Generaladvokatens férslag till avgérande till Davidoff-méalet av den 21 mars 2002 not.
42 — 43 samt 51-52.

2% Generaladvokatens férslag till avgérande till Davidoff-méalet av den 21 mars 2002 not.
47-50.

231 \Wessman 2002 s. 382.
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anseendeskyddet vilket skapar en korrespondens mellan art. 5.1b och art.
5.2 i direktivet.”*

Mot bakgrund av det ovannamnda kan det inte med sakerhet ségas vad EU-
domstolen hade for syfte med utvidgningen av art. 5.2 varumérkesdirektivet
annat &n att ge valkanda varumarken ett skydd mot otillborlig férdel och
skada dven inom varuslagslikheten. EU-domstolen forklarade att art. 5.1b
varumarkesdirektivet inte gav tillrackligt skydd foér véalkanda varuméarken
eftersom en extensiv tolkning inte ansags mojlig och darfor valde man att
franga ordalydelsen i intrangsbestammelsen. Situationen som uppstar nar
domstolen valjer att franga ordalydelsen ger en viss osakerhet hur
skyddsreglerna i intrangsbestammelsen ska tolkas. Eftersom domstolen
véljer att utvidga skyddet utanfor vad som uttryckligen omfattas av
direktivet, finns det mojlighet att domstolen kan tinkas gora det dven pa
andra stéllen. Det skapar en osdkerhet och samre forutsebarhet och 6ppnar
upp foér motstridiga tolkningar och tillampningar. Som kommer att
diskuteras nedan, sa har domstolens utvidgning beaktats i forslag till andring
av varumarkesforordningen och varumaérkesdirektivet. Det har dock inte
medfort en fullkomlig eliminering av den skapade 6verlappningen.

Den lucka som domstolen far anses ha lagt vikt vid kan dock avse
situationer som formodligen inte &r sarskilt vanliga. Det skulle kunna ténkas
réra sig om situationer nar det foreligger bade tillracklig grad av
varuslagslikhet och markeslikhet mellan varumérkena och det é&ldre
varumarket ar valkant men det inte foreligger risk for forvaxling inom
ramen for art. 5.1b varumarkesdirektivet. N&r domstolen genom praxis
viljer att utvidga art. 5.2 varumarkesdirektivet till att &ven omfatta varor av
samma eller liknande art fylls den eventuella luckan igen.

4.3 Gransen mellan skyddsreglerna

Innan framstéallningen gar vidare till associationskriteriet ska gransen mellan
skyddsreglerna diskuteras lite kort. Den grénsen blir tydligast vid
diskussionen kring associationen. Som har papekats innan kréavs det, enligt
5.2 varumérkesdirektivet, att omsattningskretsen uppfattar ett samband
mellan foretagen for att skada ska anses foreligga. Det galler saval inom
som utom varuslagslikheten. Den mentala lanken som leder till
omséttningskretsens association ar inte helt i Gverensstdammelse med den
mindre omfattande sambandsférvaxling som féranleder en utvidgad
forvaxlingsbeddmning for mer sarpréglade och/eller kdnda varumarken i art.
5.1b varumarkesdirektivet.?*

Anledningen till att sambandsforvéaxlingen inom ramen for art. 5.1b
varumarkesdirektivet kan anses vara sndvare &n den form av
sambandsforvaxling som ligger inom skyddsomfanget i art. 5.2 i direktivet
ar att den forra endast hanfor sig till garantin for varornas kommersiella

232 NIR 1998 s. 486 (s. 496).
2% |_evin 2011 s. 470.
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ursprung och kraver forvaxlingsrisk. Det gor inte sambandsforvaxlingen,
d.v.s. association genom uppfattad mental lank, i art. 5.2
varumarkesdirektivet men tillampligheten for den senare lagregeln kréver
for sin del att skada uppstar.

Redan har kan namnas att det skydd som vissa varumarken atnjuter, till foljd
av deras speciella sarskiljningsformaga eller att de ar kdnda pa marknaden,
gor att de hamnar ndrmare gransen for anseendeskyddet. Det ar olika
faktorer som gor att varumarket inte omfattas av anseendeskyddet men det
kan trots det omfattas av den utvidgade forvaxlingsbedémningen som gors
till forman for sadana varumarken.

Angaende gransen mellan skyddsreglerna blir det &ven intressant att
diskutera domstolens avgorande i Tulosba Akdov-avgorandet fran PBR.
Domstolen kom fram till att det visserligen inte forelag nagon risk for
sambandsforvaxling och déarmed inte heller forvéxlingsrisk men att
anvandningen av varumarket Tulosba Akdov forde tankarna till det mycket
valkénda varumarket Absolut, vars vara bestod av spritdrycken vodka, och
darmed kunde anses vara skadligt for det véalkanda varumaérket. Skélen for
domslutet kan tolkas som att det samband som kunde dras mellan
varumarkena inte var tillrackligt for att utgéra skydd enligt 1 kap 108 p.2
VmL men att ett sadant samband dock kan anses foreligga avseende det
utvidgade skyddet i 1 kap 10 § p. 3 VmL. Den slutsatsen kan ténkas dras
mot bakgrund av att domstolen konstaterade att en anvandning av det nyare
varumarket skulle leda till forfang for det aldre varumarket vilket medféorde
skal for upphavande av det nyare varumarket. Det ska dock noteras att malet
avgjordes samtidigt eller lite innan det kom vagledande praxis fran svenskt
och unionsréttsligt hall vilket kan ha orsakat den nagot oklara motiveringen
till domslutet. Det ska observeras att domstolen inte grundade sin
bedémning pa 1 kap 10 § p.3 VmL utan pa 1 kap 10 § p. 2 VmL. Det far
dock anses klargjort att skyddet for ett vélkant varumérkes anseende inte
kraver forvaxlingsrisk utan istéllet skada eller otillborligt utnyttjande. Det
kan, med hansyn till detta, tyckas framsta som markligt att domstolen véljer
att grunda sina skal for havning av registreringen pa att anvandningen av det
nyare varumérket kan leda till skada eller otillborlig fordel for det &ldre,
vélkanda varumarket men med hanvisning till 1 kap 10 8§ p. 2 VmL.

NJA 2003 s. 163 (Jagarbrannvin) kan diskuteras i sammanhanget. Malet
grundade sig pa 6 § 1 st VmL, vilken idag motsvaras av art. 5.1b
varumarkesdirektivet. Domstolen ansdg att det fanns en risk for forvaxling
betraffande varornas kommersiella ursprung eftersom markeslikheten
mellan de tva varumarkena ansags vara stor. Domstolen klargjorde att det
aldre varumarket fick anses fa ett séarskilt omfattande skydd till f6ljd av sin
hoga sarskiljningsformaga. Domstolen slog fast att risken for
sambandsforvaxling skapade en risk for forvaxling och darmed ansags
intrdng foreligga.

234 NJA 2003 s. 163.
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Nordell har kritiserat HD:s avgdrande och menar att de tva motstaende
varumarkena i malet utgor olika meningar i omséattningskretsen vilket for
med sig att omsattningskretsen inte forvéxlar dem. Nordell framfér en
tolkning att varumarkesrétten ar ett skydd for ett varumaérkes referens och
dess mening. Med referens avses forhallandet mellan varumérke och vara
medan mening avser varumarkets “associativa egenskaper”"** \Varumarkets
mening formas inom omsattningskretsen vilken har bildat sig en uppfattning
om varumarket och dess innehall. Det finns darfor en mojlighet att tva
motstdende varumarken har fatt skilda meningar inom omsattningskretsen
vilket medfor att forvaxlingsrisk inte kan anses foreligga. Foresprakare for
denna tolkning menar att omséattningskretsen i Jagarbrannvin-malet inte
kunde forvaxla de motstaende varuméarkena eftersom de stod for olika
meningar och det fanns en kundmedvetenhet och att det ddrmed inte fanns
nagon risk for skada eller otillborligt utnyttjande. Det framhalls att det kravs
fler faktorer for att omsattningskretsen ska gora en sambandsforvéxling
avseende varornas kommersiella ursprung.”*®

Med hénvisning till redogorelsen for indirekt forvaxling under avsnitt
3.4.5.3 kan det troligtvis vara sa att HD avsag en indirekt forvaxling nar
domstolen slog fast att forvaxlingsrisk forelag. Nordells kritik far anses vara
ett progressivt satt att se pa HD:s avgorande eftersom omséattningskretsen
idag har goda mojligheter att kontrollera varors ursprung via internet och pa
sa satt inte riskerar att gora en sambandsforvaxling betraffande varornas
ursprung. Det finns en rimlighet att idag kréva, i vissa fall, att det ar fler
faktorer som ska foreligga for att en sambandsforvaxling ska vara for
handen an bara en ursprungsfunktion eftersom marknaden kan vara oerhort
omfattande. Konsumenter &r mer medvetna idag och gor egna
eftersokningar fore ett kop. Detta galler inte for alla situationer men det
skulle skapa en mer flexibel och jamn skyddsniva. Rattsfallet ligger pa
gransen mellan art. 5.1b i direktivet och art. 5.2 i direktivet vilket kan anses
skapa en gransdragning mellan skyddsbestammelserna.

Att varumarken som en uppdelning mellan dess mening och dess referens
kan fa betydelse for bedémningen av 6verlappning eftersom uppdelningen
paverkar associationskriteriet. Ett varumarkes forvaxlingsbarhet kan dka nar
omsattningskretsen forknippar dess mening till dess referens och med tanke
pa att varumarktes mening och referens ligger nara varandra inom
anseendeskyddet skulle saledes en éverlappning av skyddsreglerna lattare
kunna uppsta.

4.4 Association och samband

4.4.1 Inledning

Det ar relevant att diskutera association och sambandsforvaxling, bade som
begrepp och forhallandet mellan dem, i anslutning till utredningen av en

235 NIR 2004 s. 305.
238 NIR 2004 s. 305.
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eventuell férekomst av Overlappning mellan skyddsreglerna. Det &r dven
mest troligt att finna en eventuell Gverlappning i det omradet. Det ar framst
association och samband som utgor gransen mellan huvudregeln i art. 5.1b
och det utvidgade skyddet i art. 5.2 varumarkesdirektivet.
Associationskriteriets innebord och position i ratten har fatt en relativt
odefinierad karaktar vilket skapar en del osakerhet kring tillampningen av
rekvisitet men det gor det dven flexibelt. EU-domstolens praxis inte kan
anses vara helt klar avseende forhallandet mellan association och samband
vilket skapar osékerhet. EU-domstolen har eventuellt haft for avsikt att vara
vag 1 sin praxis for att inte skapa fasta granser.

4.4.2 Forhallandet mellan association och
samband

4.4.2.1 Sabel-avg6randet

Ett av de centrala rattsfallen ar Sabel-avgorandet. | malet slog EU-
domstolen fast att risk for association inte kan vara ett alternativ till
forvéaxlingsrisk utan associationsrisken preciserar enbart forvaxlingsriskens
rackvidd. Domstolen utvecklar i sitt resonemang att konceptuell likhet
mellan tva varumarken i dess begreppsinnehall inte racker for att skapa risk
for forvaxling i annat fall &n nér det ror sig om varumarken som har en
speciell sarskiljningsformaga eller ar kanda hos allménheten.

I punkt 16 i Sabel-avgorandet skiljer man mellan indirekt forvéaxling eller
association och egentlig association. Skillnaden mellan dem grundas i
huruvida omséttningskretsen forvéxlar eller inte. Vid indirekt forvaxling
finns risk for att omsattningskretsen gor en sambandsforvaxling av varornas
kommersiella ursprung vilket inte sker vid egentlig association eftersom
omséttningskretsen endast ser en mental lank mellan varumarkena. Den
mentala lanken skulle kunna anses utgdra en form av uppfattat samband.
Enligt punkt 17 kan det anses att domstolen prévar om det racker med risk
for egentlig association, d.v.s. samband, for att forvaxlingsrisk ska anses
foreligga. Domstolen klargor inte uttryckligen om det &r en
sambandsforvaxling man avser med uttrycket “konceptuell likhet” 1 punkt
24 eller om det ar en form av association som avses men det finns anledning
att beddma konceptuell likhet som en form av association med beaktade av
vad bl.a. Nordell anger i doktrin. Domstolen diskuterar risken for
association i punkterna 17 och 18 i Sabelavgorandet och klargor inte pa ett
tydligt satt vilken form av association som ingar i begreppet association i
Sabel-avgorandet punkt 18 och i konceptuell likhet i punkt 24 samma dom.

I anslutning till diskussionen kring forhallandet mellan association och
samband kan Wessmans definition av konceptuell likhet diskuteras. Enligt
Wessman ar konceptuell likhet en association och det gors ingen skillnad
mellan sambandsforvaxling och association vid varuslagslikhet. Istéllet
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framhalls att en sambandsforvaxling kan leda till att det foreligger
forvéaxlingsrisk. Wessman inkluderar sambandsforvaxling i begreppet
association genom att poangtera att en sambandsforvéxling inte
nodvandigtvis behdver begransa skyddsomfanget for ett varumarke utan att
en sambandsforvaxling vid varuslaglikhet kan skapa ett utokat skydd for
varumarken som omfattas av art. 5.1b varuméarkesdirektivet.

Resonemanget ger viss indikation pa att domstolen har for avsikt att skilja
mellan association genom att allméanheten forknippar tva varumarken och
forvaxlar dem (sambandsférvéxling genom association) och association dar
allménheten enbart ser att samband mellan varumdrken utan att forvaxla
dem (association genom uppfattat samband). Med tanke pa att domstolen
genomgaende i hela domen vidhaller att det maste finnas forvéaxlingsrisk for
att intrang ska kunna bli aktuellt kan det daremot anses att det formodligen
ar association genom indirekt forvéxling som avses i punkt 18 och att
domstolen inte tar hansyn till ndgon sambandsforvaxling i domen. Det kan
emellertid inte anses sta helt klart baserat pa domstolens resonemang. Mot
bakgrund av detta kan det inte anses vara klargjort om domstolen har gjort
en distinktion mellan association genom indirekt forvéxling och egentlig
association. Det kan inte heller anses klargjort om association och
sambandsforvaxling ska ses som tva skilda saker enligt domstolen i Sabel-
avgorandet.

4.4.2.2 Marca Mode-avgorandet

Domstolen kan anses ha forandrat rattslaget ndgot genom Marca Mode-
avgorandet dar man sdger att det faktum att ett varumaérke ar kant medfor
inte att det kan presumeras foreligga en risk for forvaxling enbart p.g.a. det
foreligger risk for association i strikt bemarkelse. Domstolen medger
visserligen att speciellt sarpraglade varumérken, sérskilt nér de ar kanda,
atnjuter ett mer omfattande skydd inom forvaxlingsbarheten. Domstolen
framhaller ocksa tidigare i Marca Mode-avgorandet att det &ldre
varumarkets speciella sarskiljningsformaga okar risken for forvaxling och
en konceptuell likhet mellan varumérkena kan bidra till att forvéaxlingsrisk
uppstar.

Begreppet risk for association i strikt bemarkelse kan ténkas vara
jamstéllbart med association genom konceptuell likhet mot bakgrund av de
likheter som férekommer i de bada begreppen. Det uttkade skyddsomfanget
inom forvaxlingsbarheten, som i Sabel-avgtrandet tillméattes speciellt
sérpraglade eller kdnda varumarken, kan till viss del anses ha satts ur spel
genom Marca Mode-avgorandet. Det &r inte mgjligt att dra en séker slutsats
baserat pd EU-domstolens praxis. A ena sidan &r det mojligt att domstolen,
genom sitt resonemang, har haft for avsikt att satta Sabel-avgorandet ur spel
och saledes forhindra att risk for association genom konceptuell likhet kan
leda till forvaxlingsrisk. En sadan avsikt kan anses grunda sig i att
skyddsomfanget inom forvaxlingsbarheten endast ska skydda mot
sambandsforvaxling avseende varornas kommersiella ursprung och inget
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annat. A andra sidan &r det dven tankbart att domstolen har nigon annan,
opreciserad, avsikt och istéllet hamnat i en situation dar man i sin praxis
séger emot sig sjalv. Det ar dock fortfarande ténkbart att det utvidgade
skyddet for speciellt sérpraglade eller kanda varumarken enligt Sabel-
avgorandet fortfarande gallet om man gar utanfor presumtionen. Det ar inte
mojligt att dra nagon slutsats baserat pa EU-domstolens praxis i vilka
situationer en sadan mojlighet skulle finnas. Ett varumarkes speciella
sarskiljningsformaga kan i sa fall i en sadan situation tankas skapa en risk
for association som ér tillracklig for att leda till forvaxlingsrisk. Domstolen
verkar dock mena att associationsrisken inte &r tillracklig for att leda till
forvéaxlingsrisk aven nar varumarket omfattas av det utvidgade skyddet
inom forvaxlingsbarheten. Det kan tankas att slutsatsen beror pa vad
parterna i malet har yrkat pad och EU-domstolen samt nationella domstolar
har darfor varit bundna av dessa yrkanden.

4.4.2.3 Canon-avgtrandet

I Canon-avgorandet gick domstolen lite langre i klargorande av forhallandet
mellan associationskriteriet och uppfattat samband. Enligt domstolen sa
racker det med en risk for sambandsforvaxling avseende varornas
kommersiella ursprung for att risk for forvaxling ska anses foreligga. Om
man tolkar domstolens slutsats i punkt 29 i domen tillsammans med punkt
16-18 och 26 i Sabel kan man komma till slutsatsen att det dock ar en
association som i sin tur leder till en sambandsforvaxling. Med beaktande av
namnda punkter samt bl.a. Levins kommentarer i doktrin far det anses galla
att om associationen leder till sambandsforvaxling sa foreligger intrang. Det
medfor att domstolen i Canon-avgdrandet kan anses ga langre och darmed
skilja mellan association och sambandsforvéaxling. | punkt 29 &r det en
sambandsforvaxling av varornas kommersiella ursprung som ar avgoérande
for forvaxlingsrisken. 1 samma punkt hanvisar domstolen tillbaka till bl.a.
punkt 18 i Sabel-avgorandet vilken anger att association ar en faktor att
beakta vid forvaxlingsrisken. | detta fall blir det tydligt att det ar just
varuslagslikheten som blir avgorande eftersom det enligt punkt 22 i Canon-
avgorandet framférs att det maste foreligga likhet mellan varorna eller
tjansterna for att risk for forvaxling ska uppstd. Denna slutsats
korresponderar med domslutet i malet pa sa satt att en sambandsforvaxling
avseende varornas kommersiella ursprung skapar en risk for forvaxling. Om
man ser till domstolens resonemang i punkt 29 och 30 i domen, med hansyn
till alla hanvisningar som gors, kan man dra slutsatsen att det foreligger risk
for forvaxling ndr omsattningskretsen gor en sambandsforvéaxling fast att de
vet att varorna kommer fran olika foretag men att de tror att dessa foretag
har ekonomiska samband. En sadan tolkning av rattsfallet medfor att det kan
anses finnas en distinktion mellan association, genom indirekt forvaxling,
och sambandsforvaxling. Associationen gor inte att omsattningskretsen
forvaxlar varumarkena men nar en sadan association dven leder till att
omsattningskretsen gor en sambandsforvaxling sa foreligger intrang.
Sambandsforvaxlingen stracker sig sa pass langt att &dven om
omsattningskretsen forstar att varorna kommer fran olika foretag men tror
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att dessa foretag har ett ekonomiskt samband sa foreligger
sambandsforvaxling.

Inom doktrinen har Canon-avgérandet kommenterats. Association och
sambandsforvaxling anses vara tva skilda saker med stod av doktrinen och
da framst Levin och Wessman. Bada forfattarna ger uttryck for att det finns
en koppling mellan risk for association och sambandsférvéaxling pa sa satt
att om en konsument associerar tva varumarken och i det fallet tror att
varorna kommer fran samma foretag eller fran tva foretag med ekonomiskt
samband. Det kan mot bakgrund av detta tédnkas att associationen behdver
en sambandsférvaxling for att leda till forvaxlingsrisk.”®” Vidare kan
ndmnas att i OHIM:s manual fér varumarkespraxis utreds association och
sambandsforvaxling avseende vélkdnda varumérken som omfattas av
anseendeskyddet. Med hansyn till resonemanget i OHIM:s manual verkar
myndigheten mena att det i vissa sammanhang kan finnas en skillnad mellan
association och sambandsforvaxling men i andra fall inte ndr man diskuterar
anseendeskyddet. Manualen likstaller ~ begreppet  lank  med
sambandsforvaxling baserat pa domstolens resonemang i Adidas Salomon —
avgorandet. Vidare ndmns det att termerna lank (sambandsforvéxling) och
association i vissa delar av manualen och i praxis anvands vaxelvis. Man
anvénder inte ordet “alltid” vilket kan 6ppna upp for en atskillnad 1 vissa fall
men det klargérs inte ytterligare vilka fall det kan rora sig om.?®

Mot bakgrund av det presenterade kan en slutsats dras att domstolens
avgorande och doktrinen till viss del ger vagledning i preciseringen av
forhallandet mellan association och samband. Det kan dock inte anses sta
klart att de kan ses som tva skilda faktorer eftersom de bada begreppen ofta
anvands véxelvis. Det & mojligt att domstolen har avsett att gdra en
atskillnad mellan faktorerna men man har i sa fall inte varit tydlig i den
distinktionen. Det ar ocksa mojligt att domstolen inte anser att det foreligger
nagon egentlig skillnad och darfor véljer att inte precisera innebdrden
ytterligare. For att andd peka mot en atskillnad kan den tydligaste
markeringen att det skulle kunna rora sig om tva skilda begrepp kan anses
vara EU-domstolens klargtrande i punkt 29 i Canon — avgorandet. | punkten
kan det anses klargoras att nar association leder till en sambandsforvaxling
sa foreligger forvaxlingsrisk. Bade Levin och framforallt Wessman
resonerar pa ett satt som foljer den sistnamnda slutsatsen om att det kan
anses finnas en viss skillnad.

4.4.3 Hierarki mellan association och
sambandsforvaxling

Oavsett om det kan anses finnas en distinktion mellan association och
samband sa finns det en poang med att diskutera en eventuell hierarki.
Anledningen &r att det kan fa betydelse for bedomningen om det finns en
overlappning mellan skyddsreglerna darfor att det ena eventuellt kan anses

237 3e avsnitt 3.4.5 samt 3.5.5.
238 3e avsnitt 3.5.5 s. 29-30.
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ha foretrade framfor det andra och pa sa satt paverka dverlappningen. Det ar
ett oklart rattslage och granserna mellan de olika skyddsreglerna har
befunnits vara flytande och delvis oklara. Association kan anses vara
hierarkiskt 6verlagset sambandsforvaxling om man ser till EU-domstolens
formulering i Sabel-avgorandet. Om man daremot tittar pa Canon-
avgorandet och den tolkning som presenterats ovan, kan de tva kriterierna
anses vara beroende av varandra och korrespondera inbordes pa sa satt att
den ena ger den andra. Aven Wessman och Levin ger uttryck for att det
finns ndgon form av hierarki pa sa satt att om konsumenterna associerar tva
motstaende varumarken och p.g.a. den associationen far uppfattningen att
varorna kommer fran samma foretag eller tva foretag med ekonomisk
relation sa foreligger forvaxlingsrisk. Det kravs da att konsumenten forst gor
en association och sen, baserat pa den associationen, forvaxlar sambandet
mellan varumarkena avseende varornas kommersiella ursprung. | detta
sammanhang 4ar det dock relevant att papeka att skyddet for
sambandsforvaxling ar grundlaggande i intrangsbestammelsens huvudregel
om att det ska foreligga forvaxlingsrisk for att kunna konstatera intrang. Det
medfor att risken for association endast dr en del av forvaxlingsrisken
medan forvaxlingen avseende varornas eller tjansternas kommersiella
ursprung ar grunden for skyddet. Ur ett sadant perspektiv kan darfor fragan
stéllas om inte sambandsforvaxlingen har en hégre position &n bedémningen
om risken for association inom helhetsbeddmningen av forvaxlingsrisken.

4.4.4 Association genom skada

Det har tidigare i framstéllningen framhallits att tillampligheten av art. 5.2
varumarkesdirektivet kraver att det finns en skada genom antingen
otillborlig fordel, snyltning eller urvattning. Det racker dock enligt
domstolens uttalande i Intel-avgorandet att sddan skada ar trolig att uppsta.

EU-domstolen klargor i Adidas Salomon-avgorandet att det &r tillrackligt att
allmanheten uppfattar ett samband mellan tva varumarken for att det ska
kunna leda till skada for det ansedda varumarket. Det far anses vara en form
av association. For att kunna uppfatta ett sadant samband kravs att det
foreligger nagon form av markeslikhet. Domstolens klargorande slutsats
ligger till grund for EU-domstolens avgorande i Intel-malet men i det senare
malet tillagger domstolen att det kravs en helhetshedémning av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet for att kunna avgéra om det féreligger
ett samband mellan varumdrkena. EU-domstolen klargor genom Intel-
avgorandet att de olika faktorerna som ska beaktas bidrar till associationen.
Om en normalinformerad genomsnittskonsument uppfattar en lank mellan
varumarkena innebdr det att det finns en tillrdckligt hég grad av
maérkeslikhet for att kunna utgora skada i det enskilda fallet. Det ska i detta
sammanhang dven poangteras att domstolen i Adidas Salomon-avgoérandet
inte  kan anses gora nagon atskillnad mellan association och
sambandsforvaxling mot bakgrund av att domstolen hanvisar till General
Motors-avgorandet avseende association i anslutning till att man konstaterar
att det récker med att allménheten uppfattat ett samband mellan
varumarkena.
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I sammanhanget blir det intressant att diskutera den nya réttsutveckling som
skett genom Adidas Salomon-avgdérandet och Intel-avgorandet. Att det ar
tillrackligt med association genom mental lankning hos omsattningskretsen
vilket i sin tur leder till ett uppfattat samband far anses klargjort genom
Adidas Salomon-avgdrandet. Att flera faktorer spelar in i bedémningen av
forekomsten av detta samband far anses klargjort genom Intel-avgorandet.
EU-domstolen verkar ha gatt mot en mer flexibel och smidigare I6sning
betraffande anseendeskyddets skyddsomfang eftersom en helhetsbedomning
av alla relevanta faktorer ger en mojlighet att anpassa sig efter varje enskilt
fall.

4.4.5 Overlappning genom association och
samband

Flera likheter kan namnas har mellan de tva skyddsreglerna i art. 5.1b
varumarkesdirektivet och art. 5.2 varumérkesdirektivet. Association i strikt
bemérkelse kan jamfdras med association genom konceptuell likhet
eftersom associationerna uppstar till foljd av en viss grad av markeslikhet.
Ingen av dem kan anses racka for att ensam leda till intrang utan bada ar
beroende av en forvaxlingsrisk. Association i strikt bemarkelse har genom
praxis ansetts utgora en del av forvéaxlingsbedémningen men inte helt tydligt
fatt en sjalvstandig position inom ramen for art. 5.1b varumarkesdirektivet.
Det ska emellertid framhallas att det inte kan anses sta klart, mot bakgrund
av praxis och doktrin, huruvida det & samma form av association eller om
de tva begreppen avser tva typer av association. Bada typerna av association
innebér att ingen forvaxlingsrisk foreligger och innebdr att kdparen gor en
tankemassig lank mellan varumarkena.

Association i strikt beméarkelse och association genom konceptuell likhet
kan anses jamforbara med den association som innebar att
omsattningskretsen genom en mental lank uppfattar ett samband mellan tva
motstaende varumarken inom anseendeskyddet. Det kan konstateras att det
darmed finns gemensamma drag mellan associationerna inom art. 5.1b
varumarkesdirektivet respektive art. 5.2 varumarkesdirektivet. P.g.a. av
osjalvstandigheten hos association genom konceptuell likhet och association
i strikt bemarkelse kan det dock inte anses finnas nagon klar éverlappning
till association genom mental lank inom art. 5.2 varumarkesdirektivet. Det
kan daremot ténkas finnas en partiell Overlappning innebdrande att det finns
vissa inslag av association genom konceptuell likhet och association i strikt
bemérkelse inom association genom mental lank enligt Adidas Salomon. En
sadan partiell Overlappning kan tankas visa sig i att det ar just
omsattningskretsens mentala lank som skapar association och associationen
leder inte i nagot av fallen till en forvaxlingsrisk.

Bedomningen av en eventuell dverlappning ska aven goras grundat pa det
samband som kommer till uttryck bade i Canon-avgdrandet och i Adidas
Salomon-avgorandet. Det har ovan framhallits att sambandsforvaxling i
vissa avseende kan anses vara skiljt fran association men att de
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korresponderar med varandra genom att associationen skapar en
sambandsforvaxling. Det gar att utlasa bade av Canon-avgérandet och
doktrin att indirekt forvaxling leder till intrang. | den ingar
omséttningskretsens association genom att kdparen forknippar varumaérkena
och forvéaxlar varornas ursprung. Den mentala lank som utgdr association
leder ensam till samband. Samband genom mental lank kan tdnkas mojligt
att likstéllas med associationen inom indirekt forvaxling, d.v.s. genom att
omsattningskretsen forknippar varumarkena med varandra. Att forknippa
kan anses utgéra samma sak som att mentalt lanka och det kan darfor tdnkas
finnas en Overlappning mellan skyddsreglerna eftersom associationen
grundar sig pd samma mentala lank. Overlappningen tar sig i sa fall uttryck
genom att det & samma beddmningsgrunder som skapar forekomsten av en
association, namligen att omsattningskretsen mentalt lankar tva varumarken.
En fullstandig dverlappning torde vara problematisk och svar att konstatera
med tanke pa att art. 5.1b i direktivet och art. 5.2 i direktivet har olika
skyddssyften. Aven om det finnas vissa likheter sd kan det tankas vara
svarare att tyda en overlappning betraffande sambandsforvaxlingen med
hansyn till Canon-avgorandet och Adidas Salomon-avgorandet eftersom
sambandsforvéxlingen hanfor sig till olika saker. Det har ndmnts ovan att
det racker med en sambandsforvaxling for att intrang ska anses foreligga
enligt art. 5.1b varumérkesdirektivet. Det har &dven ndmnts att en
sambandsforvéxling innebédrande en association genom en mental lank att
omséttningskretsen uppfattar ett samband mellan varumérkena. Canon-
avgorandet hanfor sig till garantin for varornas kommersiella ursprung och
Adidas Salomon hénfor sig till den skada eller otillbérlig férdel som ska
visas tillampligheten av art. 5.2 varumarkesdirektivet. Den situationen gor
det svart att konstatera en 6verlappning eftersom skyddssyftet skiljer sig at
men bedémningskriterierna kan beddémas vara lika.

Med tanke pa att association genom konceptuell likhet och association i
strikt bemarkelse har ansetts vara beroende av andra faktorer for att leda till
forvaxlingsrisk kan det finnas vissa hinder i detta fall for att likstélla dessa
med association genom mental lank inom anseendeskyddet. Saledes far en
Overlappning ndarmast finnas mellan den indirekta forvaxlingen och den
mentala lank som leder till samband inom anseendeskyddet. Sabel-
avgorandet och Marca Mode-avgorandet blir vagledande i sammanhanget
eftersom begreppet association utreds dven i de domarna men avgérandena
far ingen sjalvstandig betydelse nar det gérs en bedémning av eventuell
Overlappning genom association som leder till samband.

Svarigheten i att avgora om det finns en 6verlappning grundar sig i att EU-
domstolen ar otydlig i sin definition av begreppet association. Det ar svart
att avgéra om de olika formerna av association utgér samma sak eller om
det finns skillnader i gradering och innehall. Otydligheten i EU-domstolens
rattsfall gor att det kan ténkas finnas olika typer av association inom varje
skyddsregel. Det ar dven svart att avgéra om sambandsférvaxling och
association ar samma sak eller om de skiljer sig at. Framstallningen har pa
olika satt visat att det férekommer bade likheter och skillnader mellan
samtliga begrepp och deras forhallande till varandra. Det forekommer adven
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vissa motstaende meningar om vad EU-domstolen verkligen slar fast och
det gor det hela svarbedomt. Otydligheten skapar saledes svarigheter i att
bedéma om association och/eller samband skapar en Overlappning mellan
skyddsreglerna. Det ligger ndrmast till hands att se tendenser till
Overlappning i grénslinjen mellan varumérken som p.g.a. sin speciella
sarskiljningsformaga, atnjuter ett utdkad skydd inom forvéaxlingsbarheten
och valkanda varumarken som omfattas av anseendeskyddet. | ett sadant fall
kan innehallet i associationskriteriet anses skapa en éverlappning.

4.5 Avslutande reflektioner

Det kan inte anses rada tvivel om att fragan om en eventuell 6verlappning &r
invecklad och svaréverskadlig. Det ar en relativt outforskad grdzon man ror
sig inom vid bedémningen om det foreligger nagon form av Gverlappning
mellan skyddsreglerna i intrangsbestammelsen. Det har kunnat konstateras
att det finns en tydlig Overlappning inom varuslagslikheten och den ar
skapad av EU-domstolen genom dess praxis. Huruvida det foreligger
overlappning i andra kriterier kan diskuteras. Fragan hade blivit mer
lattbedomd om EU-domstolen hade varit tydligare och mer konsekvent i
sina avgoranden. Den nu gallande situationen forsdmrar forutsebarheten i
ratten och skapar aven majligheter for parter att yrka pa olika saker och en
svarighet att tolka vad som faktiskt galler. Det har blivit svarare och mer
tekniskt @n vad som &r nodvéandigt eftersom det handlar om ett relativt
enkelt rattsomrade. Idag kréavs det en teknisk och djupgaende utredning om
oklara begrepps innebord for att dels kunna bedoma forhallandet mellan
skyddsreglerna i intrangsbestimmelsen, dels fa en &versikt om det
foreligger en Gverlappning.

Rattsligt skydd enligt art. 5.1a i direktivet kraver dubbel identitet. Art. 5.1b i
direktivet kréver att anvandningen leder till forvéxlingsbarhet och art. 5.2
varumarkesdirektivet kréver att association d.v.s. samband foreligger for
skydd. Det torde saledes vara relativt okomplicerat att goéra en
helhetsbedémning och komma fram till var granserna gar i det enskilda
fallet. Till foljd av associationskriteriets mangsidiga innebord har
situationen blivit mer svarbedomd och svaroversiktlig. Det kan tankas vara
Onskvart att EU-domstolen inte fixerar kriteriernas innebord och réckvidd
allt for mycket. Med kriterier avses i detta sammanhang maérkeslikhet,
varuslagslikhet, association, hur kant varuméarket ar pa marknaden samt
sarskiljningsformaga. Varumarkesratten ar dynamisk och formbar vilket inte
bor forandras genom en allt mer fixerad réattstilampning men ytterligare
klargéranden &r nodvandiga. Det ska dock beaktas att anseendeskyddets
position i varumarkesratten och framforallt dess forhallande till
forvaxlingsbarheten ar under utveckling. Skyddet har inte avgransats pa ett
tillrackligt satt i praxis eller doktrin &nnu men det har borjat fa en tydligare
karaktar till foljd av EU-domstolens klargorande i Davidoff-avgdrandet,
Adidas Salomon-avgérandet och Intel-avgorandet. Aven senare praxis
genom EU-domstolens mal C-236/08 och mal C-324/09 for
rattsutvecklingen framat och tydliggor olika delar. Det ska i sammanhanget
beaktas att parternas yrkande kan fa betydelse for hur EU-domstolen démer
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i sina avgdranden. Det kan paverka domstolen i endera riktningen. Daremot
ska namnas att principen jura novit curia galler och saledes far riktningen pa
parternas yrkanden endast fa en begransad betydelse avseende det nagot
otydliga forhallandet mellan skyddsreglerna i intrangsbestammelsen.

Det har gatt att konstatera forekomsten av en Gverlappning genom EU-
domstolens utvidgning av art. 5.2 varumarkesdirektivet till att &ven omfatta
varor eller tjanster av identiska eller liknande slag. Det ar daremot svarare
att tyda en Overlappning inom ramen for associationskriteriet och den
sambandsforvéxling som kan anses finnas inom samma kriterium. Det
verkar narmast ligga en dverensstimmelse, och saledes en Gverlappning, i
associationskriteriets ~ bedémningsgrunder.  Det  finns  likheter i
associationskriteriets innehall inom bade art. 5.1b varumarkesdirektivet och
art. 5.2 varumarkesdirektivet. En heltdckande Overlappning ar troligtvis inte
mojligt att konstatera eftersom de ndmnda skyddsreglernas skyddssyfte
skiljer sig at. Art. 5.1b varumarkesdirektivet skyddar garantin for varornas
kommersiella ursprung medan art. 5.2 varumarkesdirektivet skyddar
véalkanda varumérken mot skada och otillborlig fordel. Det kan mdjligen
inte heller anses 6nskvart att fora samman dem eftersom det finns ett hdgre
skyddsvarde for varumarken som nar upp till anseendeskyddets
skyddsomfang &n for varuméarken som omfattas av forvéaxlingsbarheten.

Slutligen kan ségas att dverlappningen i sig kanske inte egentligen har
nagon storre betydelse for de enskilda varuméarkena. Det ar troligtvis sa att
manga rattighetsinnehavare till ett valkant varumarke relativt sallan skulle
vélja att ga vidare till art. 5.2 varumarkesdirektivet och genomga processen
att visa pa en skada och/eller anvandning genom otillborlig fordel. Istéllet
skulle det formodligen racka att pavisa risk for forvaxling och intrang redan
inom ramen for art. 5.1b varumarkesdirektivet. Om rattighetsinnehavaren
till ett valkant varumarke trots detta véljer att ga vidare till art. 5.2
varumarkesdirektivet kan EU-domstolens klargérande i Davidoff-
avgorandet en reell betydelse for véalkanda varumarken eftersom art. 5.2 i
direktivet kan anvandas for att bekampa intrang framforallt avseende
varuslagslikheten. Huruvida den konstaterade éverlappningen far anses vara
olycklig eller inte for forhallandet mellan skyddsreglerna lamnas osagt. Det
kan daremot ndmnas att det vore onskvart och troligen mojligt med en
klargorande praxis betraffande forhallandet mellan association och samband
samt avseende deras relation inbordes och i forhallande till andra delar av
intrangsbestammelsen.
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5 Fdrslag till andring

5.1 Inledning

Som en del av den réttsliga utvecklingen inom unionen har kommissionen
kommit med ett forslag till &ndring av varumarkesdirektivet och ett forslag
till andring av varumarkesforordningen. Bada forslagen presenterar
andringar som kan fa rattsliga konsekvenser for intrangsbestammelsen och
dess Overlappning. Det Overgripande syftet med bada forslagen till
forandringar ar att modernisera och effektivisera varumarkessystemet pa
bade unionsniva och nationell niva. En sadan bearbetning skulle innebéra ett
mer andamalsenligt och enhetligt system som framjar innovation och
tillvéxt.?*

5.2 Forslag till andring av
varumarkesforordningen

| forslaget till &ndring av varumarkesforordningen presenteras en del
forandringar for manga regler inom forordningen. En av forandringarna
galler forhallandet mellan regeln for dubbel identitet i art. 9.1a
varumarkesforordningen och regeln for anseendeskyddet i art. 9.1c
varumarkesférordningen och det namns att forhallandet reglerna emellan har
blivit oklart och skapat rattsosakerhet.?*°

Det nya forslaget foreslar att vid anvandning av ett identiskt eller
forvéaxlingsbart varumérke, enligt art. 9.1a och 9.1b
varumarkesforordningen, ska skydd for ett europeiskt varumérke
(gemenskapsvarumérke) endast godkannas nar ursprungsfunktionen kan
paverkas negativt. Anledningen till andringen ar att sakerstélla rattsséakerhet
och klarhet samt att utesluta andra funktioner.?*!

Mot bakgrund av dessa skal foreslas darfor en andring av ordalydelsen i art.
9.1a-c varumarkesforordningen. Art. 9.1a i forordningen féreslas en
formulering sa att skyddet for ursprungsfunktionen uttryckligen framgar av
regeln. Betraffande ordalydelsen i art. 9.1c i forordningen foreslas att en
formulering som inkluderar alla varuslag, inklusive varor eller tjanster av
identiskt eller liknande slag.?*

239 KOM 2013 161 final s. 2 (forordning) och KOM 2013 162 final s. 3 (direktiv).
240 KOM 2013 161 final s. 8.

241 KOM 2013 161 final s. 3 (p.15)

242 KOM 2013 161 final s. 11.
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5.3 Forslag till andring av
varumarkesdirektivet

Forslaget till andring av varumarkesdirektivet grundar sig pa samma skal
som forslaget till andring av varumarkesforordningen. Forhallandet mellan
art. 5.1a och art. 5.2 i direktivet har blivit oklart. Det har uppstatt
erkannande av flera funktioner med varumarket vilket skapat oklarhet och
rattslig osékerhet. Darfor klargors, genom férslaget, att det vid fall av
dubbel  identitet och  forvaxlingsbar  anvandning endast  &r
ursprungsfunktionen som har betydelse. 2

Erkédnnandet av fler funktioner med varumarket, d.v.s. garantifunktion,
reklamfunktion, kommunikationsfunktion samt investeringsfunktion, har
uppstatt i senare ars praxis.?** P4 samma satt som i KOM 2013 161 final,
foreslas for direktivet att skydd vid dubbel identitet eller vid
forvéxlingsbarhet endast ska medges ndr det daldre varumarkets
ursprungsfunktion kan paverkas negativt.”*®> Ordalydelsen i art. 5.2, vilken
utgor art. 10.2 i forslaget, klargor att anseendeskyddet ska gélla for alla
typer av varor eller tjanster bade inom och utom varuslagslikheten.?*

En annan férandring som foreslas ar att medlemsstaternas inférande av
anseendeskyddet i nationell ratt ska bli obligatoriskt for att skapa enhetlig
skyddsniva i hela unionen.?’

5.4 Doktrin om forslagen

Forslagen till forandring av varumarkesdirektivet och
varumarkesférordningen har foranlett en del diskussion i doktrin. Den
foreslagna ordalydelsen och formuleringen av intrangsbestammelsen art. 5 i
direktivet har ansetts inskranka dverlappningen mellan art. 5.1a och art. 5.2
varumarkesdirektivet. Art. 5.1a i direktivet géller vid dubbel identitet och
dess skyddsomfang ska enligt den foreslagna ordalydelsen endast galla nar
ursprungsfunktionen paverkas negativt. Har ska erinras att EU-domstolen
ansag att art. 5.2 varumarkesdirektivet var tillamplig &ven inom
varuslagslikheten och dérmed omfattar art. 5.2 i direktivet aven fall nar
dubbel identitet foreligger vilket for med sig en Gverlappning.?*® Med
anledning av den foreslagna andringen av ordalydelsen i art. 5.1a och art.
5.2 varumarkesdirektivet anses dverlappningen inskranks eftersom art. 5.2 i
direktivet inte omfattar nagon bedémning om forvaxlingsbarhet och art. 5.1a
i direktivet endast i sa fall omfattar varumarkets grundlaggande funktion,
ursprungsgarantin.?*

243 KOM 2013 162 final s. 7.

244 Se bl.a. L’Oreal-malet C-487/07 p. 58.
245 KOM 2013 162 final s. 6 p. 19.

248 KOM 2013 162 final s. 19.

247 KOM 2013 162 final s. 9.

248 NIR 2013 s. 243.

249 NIR 2013 s. 243.
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5.5 Diskussion om forslagen till &ndring

Det ska inledningsvis poangteras att den foreslagna ordalydelsen endast
inskranker  Gverlappningen  mellan art. 5.1a och art. 52
varumarkesdirektivet. Det ar saledes inte en fullbordad eliminering av den
konstaterade Gverlappningen som genomfoérs. Att reducera 6verlappningen
far ses som en forbattring i rattssikerheten och som en forenkling av
tillampningen eftersom det skapar en tydligare bild av hur skyddsreglernas
korresponderar med varandra och darmed férenklas aven tillampningen.
Konsekvenserna av att inte helt eliminera dverlappningen far anses vara sma
dels mot bakgrund av att kommissionen férmodligen har haft ett syfte med
att, genom forslaget, inte helt eliminera 6verlappningen, dels med tanke pa
att det formodligen ar ytterst fa situationer som kan falla inom den
kvarvarande Overlappningen mellan skyddsreglerna. Ett sadant gransfall
skulle kunna vara nar ett varumarke ar sa pass kant eller har en sa pass
sarskiljningsformaga att det atnjuter ett utokat skydd inom
forvaxlingsbarheten i art. 5.1a-b varumarkesdirektivet men inte &r
tillrackligt sarpréglat eller k&nt for att omfattas av art. 5.2
varumarkesdirektivet.

Kommissionen markerar &ven genom forslaget att det endast ar
ursprungsfunktionen som ska skyddas enligt huvudregeln i art. 5.1a - b
varumarkesdirektivet. En sadan formulering ger rattsutvecklingen viss
vagledning betraffande forhallandet mellan skyddsreglerna vilket dven kan
fa en forebyggande verkan pa sa satt att domstolarna inom unionsratten i
framtiden avhaller sig fran att skapa praxis som far en dverlappande verkan.

En annan foreslagen dndring som &r vérd att ndmna i diskussionen ar
inforandet av ett obligatoriskt skydd for vélkédnda varumérken i varje
medlemsstats nationella ratt. En sadan tillampning och harmonisering skulle
skapa ett enhetligt och starkare skydd for valk&dnda varumarken som
omfattas av anseendeskyddet.
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Bilaga A

Skél 11 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV
2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar

(11) Det skydd som féljer av det registrerade varumarket, vars
funktion framfor allt &r att garantera att varumarket

anger ursprunget, bor vara absolut nar det rader identitet
mellan méarket och tecknet och varorna eller tjansterna.
Skyddet bor ocksa galla vid likhet mellan market och

tecknet och varorna eller tjansterna. Det ar nodvandigt

att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken for
forvaxling. Grundforutsattningen for skyddet bor vara

att det finns en risk for forvéxling och denna maste

beddmas mot bakgrund av flera faktorer, sarskilt i hur

hog grad market ar kant pa marknaden, den association

som det anvanda eller registrerade market framkallar,

graden av likhet mellan méarket och tecknet samt mellan

de ifrdgavarande varorna eller tjansterna. Formerna for
fastslaende av risk for forvéaxling och framfor allt bevishérdan
bor regleras av nationella procedurregler som inte

bor berdras av detta direktiv.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/95/EG
av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar

Artikel 5

Rattigheter som ar knutna till ett varumérke

1. Det registrerade varumaérket ger innehavaren en ensamratt.
Innehavaren har ratt att férhindra tredje man, som inte har hans
tillstand, att i naringsverksamhet anvanda

a) tecken som ar identiska med varumérket med avseende pa
de varor och tjanster som &r identiska med dem for vilka
varumarket ar registrerat,

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumarket
och identiteten eller likheten hos de varor och tjanster

som técks av varumarket och tecknet kan leda till forvaxling

hos allménheten, inbegripet risken for association mellan

tecknet och varumarket.

2. En medlemsstat far ocksa besluta att innehavaren ska ha

ratt att forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, fran
att i naringsverksamhet anvénda ett tecken som &r identiskt
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med eller liknar varuméarket med avseende pa varor och tjanster
av annan art &n dem for vilka varumarket ar registrerat, om
detta &r kant i den medlemsstaten och om anvéndningen av
tecknet utan skalig anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga eller renommeé.
3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 ar uppfyllda far bl.a.
foljande forbjudas:

a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forséljning, marknadsféra dem eller
lagra dem for dessa andamal eller utbjuda eller tillhandahalla
tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att anvanda tecknet pa affarshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestimmelser inte gjorde det mojligt
att forbjuda anvandningen av ett tecken enligt vad som namns i
punkt 1 b eller 2 fore ikrafttradandet av de bestdmmelser som

var nédvandiga for att folja direktiv 89/104/EEG, kan den fortsatta

anvandningen av tecknet inte forhindras med stod av de
rattigheter som ar knutna till varumérket.

5. Punkterna 1-4 ska inte berdra en medlemsstats bestammelser
om skydd mot anvandning av ett tecken for annat &ndamal

an att sarskilja varor eller tjanster, om anvéandning av

tecknet i fraga utan skalig anledning drar otillborlig fordel av
eller &r till forfang for varumarkets sarskiljningsférmaga eller
renomme.
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