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Summary

The aim of this paper is to investigate the legal tools available for perfume
producers in trademark and market law against the free-riding phenomenon
“smell-alikes”, i.e. imitations of famous brand perfumes of lower quality
sold at a fraction of the original price.

In the absence of evident legal trademark protection for fragrances,
manufacturers have to rely on the trademark protection granted to the
remaining elements in such a product. The L Oréal case, in which the EU
Court expressed its increased willingness to protect trademark owners’
investments and built-up image, constitutes a particularly powerful weapon
in the battle against free-riding perfume imitations. Holders of known
reputable brands are hereby given a generous (almost infinite) goodwill
protection through trademark law which effectively can prevent rival traders
who are taking unfair advantage of a trademark’s reputation and attention
value. This is even the case when neither any likelihood of confusion exists
nor if any harm is caused to the exploited trader. Rather, the decisive factor
is third party’s benefits of generating of an association, i.e. the mental link
that the younger trademark recalls of the older in the consciousness of the
relevant public.

The marketing law’s protection against unfair competition, and especially its
provisions against passing off, misleading imitations and comparative
advertising, constitutes a strong complementary protection to the one given
by the trade mark legislation. The protection against passing off prevents
others from making unauthorized associations to another trader’s trademark
irrespective of if confusion or deception is at hand. It’s a flexible tool that
has been proved applicable to a wide range of actions regardless of one’s
intention or negligence. Legitimate imitations which, when seen as whole,
generates the same mental picture in the average consumer’s consciousness
as an original product may be prohibited in advertising given the existence
of the likelihood of confusion. This requires that the brand owner can
demonstrate that the imitated is distinctive and so well known that it is
associated with a specific commercial origin. Indisputable parasitism on
another’s trader’s investments constitutes an aggravating circumstance.
However, according to case law, a very intrusive imitation is required in
regard to the degree of confusion. The EU Court favors competition and
thus its approach to comparative advertising gives third parties a far-
reaching right to use another trader’s trademark in such cases. A designation
that takes place exclusively in order to take unfair advantage of another
trader’s reputation (e.g. by serving as an eye catcher) is however prohibited
(L’Oréal case). Further, there is an absolute prohibition for a third party to
(in connection to comparative advertising) represent its own product as a
substitute or imitation of another trader’s branded product.



Overall, it can be concluded that the combination of a trademark protection
(especially the extended protection for reputable trademarks) and the
provisions against inappropriate marketing gives perfume manufactures
wide, well-developed and generous possibilities of protection in the fight
against free-riding smell-alikes. This is due the recent legal developments in
which an increasingly stronger protection has been granted for trader’s
goodwill. However, the fact that the same conduct procedurally can be
assessed in two separate systems appears to be impractical; certain types of
unfair marketing do often simultaneously constitute trademark infringement.
A procedural possibility of bringing both proceedings into one court would
not only prevent expensive double proceedings but also (seen from a right
holder’s perspective) amount in more favorable overall assessments.



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats &r att undersoka de for parfymtillverkare
tillgdngliga varumarkes- och marknadsréttsliga verktygen mot
snalskjutsfenomenet “smell-alikes”, dvs. efterbildningar av valkanda
markesparfymer av lagre kvalitet som séljs for en brakdel av originalpriset.

| avsaknad av ett sjalvklart, juridiskt varumérkesskydd for dofter lamnas
producenterna att forlita sig pa det varumarkesrattsliga skydd produktens
ovriga delmoment tillskrivs. L ’Oréal-domen, i vilken EG-domstolen
uttryckt sin dkade villighet att skydda varumarkesinnehavares nedlagda
investeringar och upparbetade image, utgor ett sérskilt starkt vapen i
kampen mot renommésnyltande parfymimitationer. Harigenom ges
rattsinnehavare av kénda, valrenommerade varumérken ett generdst (nast
intill granslost) varumaérkesrattsligt goodwillskydd som effektivt kan
forhindra konkurrerande néringsidkare som drar otillborlig fordel av det
med ett kédnnetecken forknippat anseende och dess uppmarksamhetsvérde.
Detta utan att varken forvaxlingsrisk foreligger eller att skada uppstar for
den drabbade naringsidkaren. Utslagsgivande &r istallet tredje mans fordelar
till foljd av det associationsskapande, dvs. den mentala lank, som det yngre
varumarket framkallar av det aldre i omséttningskretsens medvetande.

Marknadsforingslagens skydd mot otillborlig konkurrens, och framst
reglerna mot renommésnyltning, vilseledande efterbildningar och
jamforande reklam, utgor ett till varumarkesréatten starkt, kompletterande
skydd. Skyddet mot renommeésnyltning hindrar fran att andra obehdrigen
anknyter till annan naringsidkares k&nnetecken utan att forvéaxlingsrisk eller
vilseledande &r for handen; ett flexibelt verktyg som visat sig tillampligt pa
en bred uppsattning av foreteelser oberoende av uppsat eller vardsloshet.
Lovliga efterbildningar som, sedda i sin helhet, hos
genomsnittskonsumenten framkallar samma minnesbild som en
originalprodukt kan férbjudas i marknadsforing forutsatt att forvaxlingsrisk
foreligger. Detta forutsatter att rattsinnehavaren kan pavisa att det
efterbildade ar sarpraglat och sa kant att det forknippas med ett visst
kommersiellt ursprung. Obestridlig snyltning pa annan naringsidkares
investeringar utgor en forsvarande omstandighet. Dock tyder praxis pa att
det kravs en mycket nargangen efterbildning vad galler graden av
forvaxlingsbarhet. EG-domstolens konkurrensvanliga installning till
jamforande reklam skanker tredje man en langtgaende rétt att i sadana
anvanda en annan néringsidkares varumarke. Ett utpekande som sker enbart
I syfte att dra otillborlig fordel av en annan néringsidkares goda renommé
(t.ex. genom att tjana som blickfang) anses otillatet (L 'Oréal-malet). Vidare
uppstélls ett absolut forbud for tredje man att i jamférande reklam framstélla
sin egen vara sasom en ersattning eller imitation av en annan naringsidkares
maérkesprodukt.



Sammantaget kan fastslas att kombinationen av ett varumarkesréttsligt
skydd (sarskilt det utvidgade skyddet for ansedda méarken) och reglerna mot
otillborlig marknadsforing ger parfymtillverkare vidstrackta, valutvecklade
och generdsa skyddsmajligheter i kampen mot renommésnyltande smell-
alikes. Detta mot bakgrund av den senaste tidens rattsutveckling mot ett allt
starkare skydd for en naringsidkares goodwill. Omsténdigheten att ett och
samma handlande processuellt kan bli foremal for bedémning enligt tva
skilda system forefaller emellertid opraktiskt. Detta da vissa typer av
otillborliga marknadsforingsatgarder ofta samtidigt d&ven utgor
varumarkesintrang. En processuell kumulationsméjlighet hade, forutom att
kunna forebygga kostsamma dubbelprocesser, aven inneburit fordelaktigare
helhetsbedémningar utifran en rattsinnehavares perspektiv.
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1 Inledning

Chanel. Dior. Lancome. Elizabeth Arden. DKNY. Givenchy. Jean Paul
Gaultier. Hugo Boss. Versace. Calvin Klein. Prada. Armani. Gucci.

Listan over exklusiva varuméarken kan onekligen goras lang. Samtliga har
ett véletablerat, kommersiellt renommeé, dvs. ett gott anseende, egenvarde
eller goodwill hos konsumenterna som upparbetats och vardats genom
omfattande, kontinuerliga marknadsforingssatsningar. Ett starkt varumérke
forknippat med en positiv forestallning betraktas ofta som ett foretags mest
betydelsefulla ekonomiska tillgang. Det ger en viktig konkurrensfordel pa
marknaden genom att skapa varumaérkeslojalitet samtidigt som det tjanar
som en kvalitetsstdmpel och garantifunktion gentemot konsumenterna. Att
bygga upp, lansera samt halla vid liv en ny markesprodukt och dess image
ar emellertid forenat med stora kommersiella risker. Alltfler foretag véljer
foljaktligen att aka snalskjuts pa en annan naringsidkares upparbetade
renommeé istallet for att sjalvstandigt skaffa sig ett eget unikt. Detta sker inte
minst inom parfymbranschen genom s.k. smell-alikes, dvs. imitationer av
kénda markesparfymer av lagre kvalitet som saljs for en brakdel av
originalpriset.

Parfymbranschen domineras idag av ett fatal multinationella foretag med
rattigheter i starka varumarken. Fran att ha varit ett naturnara hantverk och
en religionsmanifestation har parfymtillverkningen utvecklats till en global,
anseendebaserad industri med en arlig omséattning om cirka $ 27,5
miljarder.! Till exempel séljs det idag uppskattningsvis en ny flaska av
parfymen Chanel No 5 var 55:e sekund. Vidare lanserades 405 stycken
dofter enbart under ar 2007. I praktiken innebér var tredje nylansering en
forlustaffar men for de parfymprodukter som lyckas sla igenom ar
livslangden (uttryckt i forsaljningstermer) ungefar fyra &r.2

Parfymmarknaden k&nnetecknas av hog prisstabilitet till foljd av att
distributionen ofta begransas till exklusiva aterforsaljare. For manga
konsumenter &r det ofta vart att betala nagot extra for att fa tillgang till en
populér doft. Andra har emellertid upptackt genvagen till att dga lyxdofter
genom smell-alikes. Uppemot tio procent av pa marknaden befintliga
parfymer estimeras vara imitationer och av dessa séljs cirka 90 procent till
fyndpris via alternativa kanaler sasom genom e-handel, gatuforsaljning och i
mindre butiker.® Generellt galler foljande: samtidigt som att en pé
marknaden nyintroducerad, snyltande produkt resulterar i en 20 procentig
minskning i originalvarans forsaljningssiffror okar forséljningen av den
imiterande produkten med 55 procent jamfort med de icke-snyltande

! http://www.statisticbrain.com/perfume-industry-statistics/, 2012-04-07.

2 The Fragrance Foundation http://fragrance.org/launches.php, 2012-03-18

® Seville, Catherine: Copyright in Perfumes: Smelling a Rat, The Cambridge Law Journal,
2007, nr. 66. s. 49 - 52: s. 49.
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produkter som eventuellt tillhandahalls av samma naringsidkare.* Vad galler
smell-alikes befaras siffrorna vara hogre. De finns men ar oerhort svara att
upptacka nar de val natt sin kundkrets; huruvida en konsument bér doften
fran en originalprodukt eller en smell-alike &r praktiskt omojligt att urskilja.
Ytterligare en forsvarande omstandighet &r att kopare av sddana produkter
normalt inte brukar stoltsera med sina smell-alike-forpackningar offentligt.

Genom att avsiktligt lagga sig néra en annan naringsidkares valkanda
parfymprodukt till doft, forpackning och/eller marknadsforing drar saledes
konkurrenten otillborliga ekonomiska fordelar av varumarkets
igenkdannandekvalitet genom att associeras till det positiva
uppmarksamhetsvéarde forknippat med originalprodukten. Harigenom kan en
naringsidkare, trots avsaknad av egna marknadsforingsanstrangningar och
investeringar, fa 6kad uppmarksamhet samtidigt som att den egna produkten
uppvarderas. Detta handlande skadar huvudsakligen den utsatte
renommeéinnehavaren som, férutom uteblivna inkomster, riskerar
imageskada och urvattning av sitt varumarke men dven konsumenterna
vilkas marknadsGversikt forsamras.

I svensk lagstiftning rader det en 6verlappning mellan immaterialrétten
(framst varumarkesréatten) och marknadsféringslagstiftningen vad géller
skyddet mot renommésnyltning av etablerade och vélkénda varumarken.
Medan immaterialrétten syftar till att stimulera och skydda skapande
prestationer och investeringar, varnar marknadsforingslagstiftningen om
skyddet for konsumenter samt foretags effektiva konskurrensforhallanden.

~o» \{57 : 2|
w 1 = ‘ , i "% '
Ao 4 mm: | J
Original Smell-alike Original Smell-alike
1.1 Syfte

Detta arbete har till syfte att utreda hur utsatta tillverkare av kanda
markesparfymer, med stod av varumarkeslagen och marknadsféringslagen,
kan angripa andra néringsidkares renommeésnyltande parfymimitationer.

* Gowers Review of Intellectual Property, December, 2006, s. 87, http://www.official-
documents.gov.uk/document/other/0118404830/0118404830.pdf, 2012-03-09.
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1.2 Metod och material

Forfattaren har valt att grunda uppsatsen pa en traditionell rattsdogmatisk
metod for att angripa den givna problematiken. Rattsdogmatisk metod
innebar att gallande ratt pa omradet faststélls utifran en genomgang av
traditionella rattskallor sasom lagtext, forarbeten, nationell- och
gemenskapsrattslig praxis samt doktrin. Dartill har immaterialrattsliga
tidsskrifter studerats. Mot bakgrund av att EG-domstolen &r den som
suverant tolkar gemenskapsratten tillméts dess avgoranden sérskild
betydelse. Anmérkas bor att doktrinen pa marknadsrattsomradet ar relativt
koncentrerad till ett fatal forfattare vilket kan medfora svarigheter att
referera till den allménna uppfattningen.

Inom ramen for Common law aterfinns i Storbritannien ett narbeslaktat
skydd mot renommésnyltning, tort of passing off. For att ge ett
internationellt, komparativt perspektiv presenteras saledes en mindre,
generell studie av passing off- principen. Detta for att se om det eventuellt
finns anledning for det svenska rattsystemet att kika pa tillampningen av
detta rattsinstitut och eventuellt inkorporera nagra element darifran.

1.3 Avgransningar

| praktiken kan en parfymprodukt omfattas av flera olika kombinationer av
immaterialrattsligt skydd. Pa grund av utrymmesskal har forfattaren dock
valt att begransa arbetet till ett varumarkesperspektiv. Ovriga narbesliktade
och hdgst aktuella immaterialrattsliga omraden, sasom patent-, upphovs-
och monsterskyddsratt, lamnas darmed utanfor denna framstallning.

Tillampningen av varumarke och firma 6verlappar inte séllan varandra och
anvands ofta dven analogt. Firmaskyddet i Firmalagen lampar sig emellertid
bast pa tjanster och bor undvikas for produkter. Firma &r ett bolags namn
medan varumérket ar produktens (eller tjanstens) namn som riktar sig mot
konsumenten.

Vidare berors inte misskreditering, dvs. néaringsidkares nedsvértning av
annan naringsidkare i sin marknadsforing. Trots att misskreditering inte
utgor goodwillutnyttjande i egentlig mening kan forfarandets negativa
effekter ofta vara de samma som vid “klassiska” renommésnyltningsfall.

Speciallagstiftningar som beror specifika omraden som anknyter till MFL
(t.ex. distans- och hemforséljning, produktsékerhet, elektronisk handel,
alkoholdrycker och tobak, livsmedel, 1akemedel, TV- och radioreklam,
elektronisk handel, oskaliga avtalsvillkor, prisinformation) behandlas inte.
Dessa forfattningar bygger huvudsakligen vidare pa MFL:s generella regler.
| dessa gors saledes ofta direkta hanvisningar till MFL:s generalklausuler
och sanktionssystem i brist pa egna i speciallagstiftningen.



Fragor betraffande varumarkeslicenser uppmarksammas inte. Uppsatsens
utgangspunkt ar andra naringsidkares otillborliga anvandning av
rattsinnehavares kénnetecken.

Den internationella jamforelsen har inte som ambition att ge en fullstéandig
bild av det engelska regelverket. Istéllet ska den ses som en grundldggande
oversikt av passing off inom det anglosaxiska rattsomradet. Detta for att ge
en inblick i hur goodwillfragan hanteras inom ramen fér Common law.

1.4 Disposition

Uppsatsen bestar av sammanlagt sex kapitel. Det inledande kapitlet
beskriver dversiktligt parfymindustrin i syfte att illustrera att ekonomiskt
stod pakallar for effektivt skydd for tillverkare av kanda lyxparfymer. |
kapitel tva redogors for goodwill sdsom skyddsobjekt innehallandes saval en
presentation av goodwilldefinitionen som ett varumarkes funktioner.
Darefter behandlas uppsatsens karnfraga som avser att ge svar pa hur
tillverkare av k&nda markesparfymer kan angripa andra naringsidkares
renommésnyltande parfymimitationer enligt géllande svensk rétt.
Tyngdpunkten i framstéllningen ligger pa de eventuella immaterialrattsliga
och marknadsrattsliga skyddsmojligheterna. Detta behandlas i kapitel tre
och fyra dar forstnamnda kapitel ror den immaterialrattsliga lagstiftningen
med varumarkeslagen i fokus. Ensamrattens inneb6rd och omfattning samt
inskrankningar i denna lyfts hér fram liksom den s.k. anseendeskyddsregeln.
| samma kapitel féljer &ven en genomgang av en parfymprodukts mest
centrala delmoment (doft, flask- och férpackningsutformning, ord- och
figurmarke samt slogan) och utreds huruvida de kan ges sjalvstandigt
varumarkesskydd. Detta i syfte att visa vad som krévs for att eventuellt
uppna sadant skydd men aven for att fa reda pa om skyddet for de separata
elementen i praktiken kan forhindra andra naringsidkares snalskjutsakande.
| kapitel fyra, den marknadsrattsliga delen, foljer en genomgang av skyddet
mot otillborlig konkurrens dar fragor betraffande renommésnyltning,
vilseledande efterbildningar och jamférande reklam avhandlas. |
nastféljande kapitel ges en allméan presentation av den Common law-
baserade passing off-principen for att ge ett internationellt perspektiv
géllande renommeésnyltning. | det sjatte och avslutande kapitlet diskuteras
parfymtillverkares mojligheter att, med stéd av VML och MFL, angripa
renommésnyltande smell-alikes.



2 Goodwill som skyddsféremal

”In the factory we make cosmetics. In the store we sell hope.”

2.1 Definition av goodwill

”Goodwill is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit and
advantage of the good name, reputation and connection of a business. It is the
attractive force which brings in custom. It is the one thing which distinguishes an old-
established business from a new business at its first szart. "

Goodwillbegreppet utvecklades ursprungligen inom féretagsekonomin i
samband med bokslut och vardering av foretag. Enkelt forklarat utgor
goodwillvérdet (i ekonomiska termer) differensen mellan ett foretags
marknadsvérde minus substansvardet. | detta inkluderas bl.a. ett foretags
humankapital och organisation. Aven om det i dagslaget saknas en bestamd
och allmant accepterad juridisk goodwilldefinition &r uppfattningen att den
skiljer sig fran den ekonomiska. Juridiskt sett utgors goodwill av det varde
som Overstiger ett foretags tillgangar - ett varde en produkt har utover sitt
innehall och som medfor att kunderna vill kdpa den. Enligt Nordell avses ett
ekonomiskt relaterat ”mervirde som forvérvas som ett resultat av jamn och
medveten produktutveckling, servicegrad, marknadsforing och forvintan”.’
Goodwillvérdet “existerar i den kdpande allmédnhetens sinne, dér det
uppstatt genom psykologiska reaktioner till f6ljd av anvandning av ett visst
varumarke och yttrar sig i en valvillig instéllning till att fortsatta kdpa varor
eller tjanster av ett visst kommersiellt ursprung”.® Viss vagledning ges dven
i 8 kap. 4 8 1 st. VML som stadgar att en varumarkesinnehavare som utsatts
for intrang kan berattigas skadestand i form av “skilig ersittning for
utnyttjandet av varukénnetecknet samt erséttning for den ytterligare skada
som intrdnget har medfort . | praxis talas i MD:s domskal ofta om ett s.k.
“uppmarksamhetsvarde” — ett, enligt Nordell, ndgot oklart begrepp.®

Trots franvaron av en enhetlig och tydlig definition forefaller den generella
uppfattningen vara att ett objekts anseende och sarskiljningsformagan utgor
de mest centrala faktorerna, nagot som dven kommer till uttryck i svenska
ordlexika.’® Medan det i aldre forarbeten understryks att goodwill ska utgéra
en vardeneutral term rader det i doktrinen skilda meningar kring om ett gott

% Charles Revson, grundare av kosmetikféretaget Revlon. Citerat ur Melin, Frans:
Varumarket som strategiskt konkurrensmedel: om konsten att bygga upp starka
varumarken, Lund University Press, Malmd, 1997, s. 38.

® IRC v Muller & Co’s Margarine Ltd [1901] AC.

" Nordell, Per Jonas: Marknadsréttens goodwillskydd, MercurlUS, Stockholm, 2003, s. 18.
® Lunell, Erika: Okonventionella varuméarken — form, farg, doft, ljud, Norstedts Juridik,
Stockholm, 2007, s. 246.

% Nordell: Marknadsrattens goodwillskydd, 2003, s. 22.

19 Svenska Akademins ordlista: “gott anseende som foretag atnjuter”, Bonniers ordbok:
”det rykte eller vélvilja samt den fasta kundkrets som ett foretag atnjuter”.
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renommé ska avses.'* Goodwill associeras i regel med varor av hdg kvalitet,
dock kan aven lagkvalitetsprodukter vara goodwillbarare. Anseendet kan da
grunda sig pa exempelvis god och forutsagbar service eller oféranderlig
kvalitet.'?

2.2 Varumarkets funktioner

Genom att tjana som en forbindelseldénk och kommunikationskod mellan en
naringsidkare och dennes kundkrets kan képarnas identifiering av samt
positiva installning till ett varumarke resultera i 6kad goodwill och
omséttning. Det &r emellertid endast denna kommunikationslank som kan
berattigas sjalvstandigt rattskydd, inte kundkretsen som s&dan.®

Ett varumarke besitter ett flertal funktioner vilka samtliga ar av betydelse
for att uppna goodwill hos omsattningskretsen. Traditionellt har dess
frdmsta uppgift varit att tjana som ett individualiseringsmedel som sérskiljer
en naringsidkares produkter fran en annan naringsidkares. Genom sin
ursprungsangivelsefunktion upplyser market konsumenten om produktens
kommersiella ursprung samt ger information om sérskilda egenskaper eller
kvalitet. Produkter forsedda med ett specifikt varumérke presumeras hérréra
fran en viss naringsidkare — en vasentlig faktor da konsumenter vid
produktval inte sallan lagger stor vikt vid vilket foretag som star bakom
varorna. En néringsidkare kan t.ex. ha upparbetat en viss image, dvs. en viss
framtoning som drar till sig konsumenter oberoende av formagan att peka ut
det kommersiella ursprunget. Forutom att denna imageskapande funktion
bildar en psykologisk lank mellan féretag och kunder, ar den av central
betydelse i ett varumarkes langsiktiga marknadsstrategier och vid
produktlanseringar. Ett starkt mérke utgér darmed en betydande
konkurrensfaktor som till foljd av nedlagda resurser aven ar bérare av ett
sjalvstandigt kommersiellt varde.'* Vidare tjanar ett varuméarke att garantera
konsumenterna kontinuitet och sarskild kvalitet eller egenskaper. Produkter
forsedda med ett specifikt mérke antas ha tillverkats under kontroll av
rattsinnehavaren vilken i sin tur ansvarar for kvaliteten.® Detta utgér ett
viktigt element i varumaérkens goodwill, i synnerhet vad géller lyxprodukter.
UtOver att ett kannetecken representerar en ansvarig part, byggs harigenom
ett fortroendeforhallande upp mellan naringsidkaren och dess kundkrets da
den senare forlitar sig pa att produkten haller viss standard. Om de markta
produkterna inte motsvarar kdparnas kvalitetsférvantningar riskerar
varumarket (och darigenom foretaget) att komma i vanrykte. Genom den

1'SOU 1958:10, s. 258.

12 Nordell: Marknadsrattens goodwillskydd, 2003, s. 18.

13 Stravan efter effektiv konkurrens &r motivet dartill; férutsatt att lojala metoder anvands
star det var och en fritt att locka till sig konsumenter med produkter som &r béttre och
prisméssigt fordelaktigare. Se Levin, Marianne: Larobok i immaterialratt: upphovsrétt,
patentrétt, monsterratt, kanneteckensratt — i Sverige, EU och internationellt, 10:e uppl.,
Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 409.

¥ evin: Larobok i immaterialrétt, 2011, s. 410.

5 Mal C- 206/01, Arsenal Football Club v Reed, 12 november 2002.
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senaste tidens rattsutveckling betraktar lagstiftaren numera éven
varumarkens funktioner for kommunikation, investering och reklam samt
dess goodwillvarde som skyddsforemal i sig.*® Till féljd av innehavares
Okade villighet att investera i sina kdnnetecken samt den alltmer
intensifierade e-handeln (d&r markesmedvetenhet forutsatts och utnyttjas)
har ett sarskilt skyddsbehov for varumarkens reklamvérde och goodwill
framstatt som naturligt och absolut nédvandigt.*’

16 MA&l C- 487/07, L’Oréal SA v Bellure NV, 18 juni 2009.
750U 2001:26, s. 145 ff.
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3 Immaterialrattsligt skydd

3.1 Huvuddragen i varumarkeslagen

Den 1 juli 2011 tradde en ny varumarkeslag (SFS 2010: 1877) i kraft i syfte
att uppna den preciseringsgrad som praglar EU-ratten.*® I huvudsak
genomfordes i det svenska regelsystemet en 6vergripande spraklig och
redaktionell modernisering utan nagra markbara materiella forandringar.™

1 kap. 1 § 1 st. VML stadgar att ett varumérke &r ett sarskilt kannetecken for
varor eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet.
Utgangspunkten &r att samtliga tecken som kan aterges grafiskt kan
varumarkesregistreras forutsatt att de har formagan att sarskilja
naringsidkarens varor eller tjanster fran de som tillhandahalls i en annan
affarsverksamhet.?’ Den icke uttdmmande upprakningen i 1 kap. 4 § anger
sérskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstaver, siffror och
formen eller utstyrseln pa en vara eller dess férpackning. De registrerbara
markestyperna har under arens lopp emellertid utokats till att numera aven
inkludera icketraditionella kannetecken sasom ljud, ljus, farg, synintryck,
dofter och produktformer. Inbegrips gor &ven “hela koncept som férmedlas i
ett komplicerat byggande av relationer till en kundkrets”.”* Jamfort med
ovriga immaterialrattsskydd erfordras saledes inte nagot intellektuellt
skapande i form av kreativitet eller konstnarlig fantasi.

Enligt 1 kap. 5 § anses sarskiljningsformagan brista om ett marke som
uteslutande, eller med endast mindre dndring eller tillagg, bestar av tecken
som anger (i) varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéandning, pris,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tiden for dess
framstallande, eller (ii) i dagligt sprakbruk eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan
eller tjansten. Anledningen dartill &r att vanligt forekommande ord och
symboler inte ska kunna monopoliseras av en enskild néaringsidkare. Vidare
foljer att tecken som endast bestar av en form som foljer av produktens art
eller vilka uteslutande tjanar till att ge produkten ett betydande varde eller
gora produkten andamalsenlig genom att vara tekniskt eller funktionellt
betingade inte kan tilldelas varuméarkesskydd (1 kap. 9 §). Detta galler
oberoende av om alternativa tekniska l6sningar finns att tillga. Om sarskild

'8 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar, samt radets férordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken.

9 Prop. 2009/10:225, s. 1.

2 Ett markes sérskiljande funktion (s.k. distinktivitet) kan vara inneboende eller férvérvad.
Huruvida sérskiljningsformaga foreligger bedéms utifrén en genomsnittskonsument som &r
normalt, informerad samt skaligen upplyst. Se Mal C-210/96, Gut Springenheide & Tusky,
16 juli 1998.

2! Levin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 411.
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lagstiftning inte stadgar annorlunda ska sadana sardrag hallas allméant
tillgangliga enligt det s.k. frihallningsbehovet. Motivet hartill &r stravan
efter effektiv konkurrens dar allménna intressen vags mot den
varumarkesrattsliga ensamrétten. | annat fall skulle en naringsidkare kunna
registrera samtliga tdnkbara former som alla skulle medféra samma resultat
och darmed erhalla ett standigt produktionsmonopol pa en sarskild form
eller teknisk 16sning som t.ex. inte lever upp till kraven for patentskydd. %

Varumarkesrattslig ensamratt med verkan i Sverige kan forvarvas av fysiska
och juridiska personer genom antingen registrering eller inarbetning.
Oavsett satt erhalls i huvudsak likvardigt skydd. Inarbetning uppnas da
kannetecknet tagits i bruk samt att det inom en betydande del av den krets
kannetecknet véander sig till (omséttningskretsen) anses kant som symbol for
de produkter och tjanster som salufors under kinnetecknet.* Gruppens
sammansattning avgors i varje enskilt fall och skiftar med hansyn till det
varuslag kannetecknet avser. Generellt bestar den av konsumenter samt av
olika foretradare for den bransch vars sortiment produkten tillhor.
Lagstiftaren har inte faststallt nagon generell procentsats betraffande kravet
pa inarbetning. Av praxis framgar det emellertid att status som varumarke
uppnas da cirka 33 - 50 procent av dem som ingar i omsattningskretsen
kanner till market. Ett relativt stort geografisk omrade i landet uppfyller
detta krav men &ven geografiskt sett mindre zoner, t.ex. storstadsregioner.?*

Varken grafisk atergivning eller goodwill kravs vid inarbetning. Daremot
har innehavaren bevishordan for att inarbetning foreligger, nagot som styrks
genom marknadsundersokningar dar procentsatser utreds. For kannetecken
som tillkommer pa ett slumpartat satt, inte kan aterges grafiskt eller
ursprungligen saknar sarskiljningsférmaga ar inarbetningsskyddet viktigt.*®
Ett registrerat varumarkesskydd omfattar dock hela Sverige medan det
skydd som foljer av en inarbetning ar begransat till det geografiska omrade
dar inarbetningen bestar. Av flera skl ar det praktiskt fordelaktigare att
registrera ett marke an att endast forlita sig pa inarbetning: ensamrattens
existens och omfang bevisas latt, ett starkt och rikstdckande skydd erhalls,
inget omedelbart anvandningstvang uppstalls och market kan pantsattas.

22 Se Mal C- 299/99, Philips v Remington, 18 juni 2002.

2 SOU 1958:10, s. 222, Prop. 1994/95: 99, s. 45.

% Bernitz, UIf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars ; Sandgren, Claes: Immaterialrétt och
otillbérlig konkurrens, 10:e uppl., HB Immateriellt rattsskydd, Stockholm, 2007, s. 219.

2> Som illustrerande exempel kan namnas det tidigare vélkanda toalettvattnet 4711. Numret
var till en bérjan produktens bestallningsnummer i en produktkatalog men uppnadde
sdrskiljningsformaga till foljd av inarbetning och utvecklades till ursprungsangivelse.

% |evin: Larobok i immaterialrétt, 2011, s. 401.
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3.1.1 Ensamréattens innebdrd och omfattning

Varumérkesskyddet utformning sasom en tidsobegransad®’ ensamratt ger
kanneteckensinnehavaren ratt att hindra andra néringsidkares anvandning av
ett forvaxlingsbart kannetecken for sina varor (1 kap. 10 § 1 st VML).%
Ensamratten ger innehavaren en exklusiv ratt att anvanda market samt att
bestamma i vilken omfattning det far utnyttjas och spridas kommersiellt.?®
Dock ar det enbart da ett tecken anvands i naringsverksamhet intrang kan
aktualiseras; att utnyttja ett ord eller figur i sasmmanhang da dessa inte
uppfattas som kannetecken ar inte olovligt.*

Utgangspunkten &r att tva kannetecken anses forvéaxlingsbara endast om de i
sig ar sa lika varandra (markeslikhet) att de kan forvéaxlas och att de aven
avser varor eller tjanster av samma eller liknande slag (varuslagslikhet).
Markes- resp. varuslagslikheten utgor de viktigaste beddmningsgrunderna i
en forvaxlingsbedémning och en vasentlig grad av likhet maste foreligga
mellan dem. Enligt den s.k. produktregeln minskas dock kravet pa
varuslagslikhet ju storre markeslikheten ar, och vice versa. Kravet pa
varuslagslikhet stalls darmed lagre d& markena ar identiska.™

Vid prévning av eventuellt intrang gors en helhetsbedémning av samtliga
relevanta faktorer som rér mérkena. Utdver markes- och varuslagslikheten
tas hansyn till bl.a. sarskiljningsformagan, den faktiska anvandningen,
eventuell inarbetning, produkternas beskaffenhet, hur varorna inforskaffas,
likheten i tal och skrift, omséttningskretsens sammanséattning och vilken
image markena representerar.® | fraga om markeslikheten kan emellertid tre
centrala principer urskiljas. Principen om helhetsintrycket innebér att
varumarket ska uppfattas som en helhet och att ovasentliga detaljer ska
ignoreras. Vidare utgar grundsatsen om den bleknande minnesbilden fran att
konsumenten i regel inte ser de bada markena samtidigt. Darmed kan tva
marken dven om de 4r sa olika att de utan svarighet kan atskiljas om sedda
samtidigt anses forvaxlingsbara. Slutligen ska bedémningen differentieras
efter produktens art och omséttningskretsens egenskaper.*®

Sarskiljningsférmagan utgor en tung bedémningsfaktor i prévningen: ju
hogre sarskiljningsformaga det aldre varumarket besitter, desto storre anses

2" En registrerings skyddstid l6per 6ver en tiodrsperiod som kan férnyas obegransat antal
ganger medan inarbetningsbaserad ensamrtt upphor nar mérket inte langre anses vara
tillrackligt kant. Varumarkesskyddet kan saledes i princip vara for evigt.

%8 Enligt 10 kap. 10 § 1 st. 1 p VML anses ett tecken som &r identiskt med ett &ldre
varukénnetecken for varor eller tjanster av samma slag alltid forvaxlingsbart. | paragrafens
1 st. 2p., foreskrivs dock att rattinnehavare kan forbjuda tecken som &r identiska med eller
liknar varukannetecknet for produkter eller tjanster av samma eller liknande slag, om risk
for forvéxling foreligger (inbegripet risken att varuméarkesanvandningen ger upphov till att
allmanheten far uppfattning om féreliggande samband mellan det yngre och aldre tecknet).
2% Aven muntlig anvandning med kommersiell avsikt avses.

%0 Prop. 2009/10:225, s. 403.

3! Levin: Larobok i immaterialrétt, 2011, s. 452.

%2 evin: Larobok i immaterialrtt, 2011, s. 347.

%3 Mal C- 425/98, Marca Mode v Adidas, 22 juni 2000.
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forvaxlingsrisken vara.3* Detta galler oaktat om den &r ursprunglig eller
forvarvad.® Ett p& marknaden mycket ként marke anses riskera forvaxling i
hogre grad och atnjuter darmed ett bredare skydd.*®

3.1.2 Anseendeskyddsregeln

I 1 kap. 10 § 1 st. 3p. VML stadgas ett utokat skydd till forman for kanda
varumarken i form av ett undantag fran kravet pa varuslagslikhet. En
rattsinnehavare ges harigenom ratt att under alla omstandigheter forbjuda
andra néringsidkares anvandning av ett tecken som ar identiskt med eller
liknar ett kdnnetecken som &r kant inom en betydande del av
omséttningskretsen forutsatt att det finns en risk att det yngre mérket drar
otillborlig fordel av eller utan skélig anledning ar till forfang for det kanda
tecknets sarskiljningsformaga eller renommé.

Goodwillskyddet grundar sig pa EG:s varumarkesdirektiv (2008/95/EG) art.
4.3. och 5.2. Dértill ska, i enlighet med PK art. 6bis, ett varumarke som ar
notoriskt kant erhalla skydd mot registrering eller anvandning av
forvaxlingsbara varuméarken som asyftar liknande eller identiska produkter.
Ratificerande stater forbinder sig harigenom att férbjuda anvéandning och
registrering av marken som &r kopior eller efterbildningar som har till syfte
att bland allménheten framkalla forvéxling med ett kant marke. TRIPs-
avtalets art. 16.1 samt 16.3 kompletterar PK art. 6bis genom att foreskriva
att (utomlands registrerade) notoriskt kanda varuméarken ska skyddas bade
inom och utanfor varuslagslikhetsgranserna om anvandningen av ett yngre
varumdrke kan medftra associations- och skaderisk for rattsinnehavaren av
det k&nda varumarket. De icke formellt bindande riktlinjerna i WIPO-
rekommendationen for valkanda varumarken tjanar dessutom som ett
komplement till PK:s och TRIPs regler pa detta omrade.

Anseendebestdmmelse innebér en vésentlig utvidgning av kédnda
varumarkens skyddsomfang i forhallande till skyddet enligt den tidigare s.k.
Kodakdoktrinen; en regel av stark undantagskaraktar som forutom att
uppstalla hoga krav pa kannedom i omsattningskretsen huvudsakligen
uppratthdll ett skydd for valkanda mérken endast mot ursprungsférvaxling.*’
Forvaxlingsbarhet vid anvéndning av liknande varumérke kunde enbart
aberopas till forman for varumarken som var “synnerligen starkt inarbetade i

% MAl C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA, 14 september 1999.

% Bernitz, et. al.: Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, 2007, s. 258.

% Levin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 411.

$"Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R.P.C. Mélet géllde huruvida
innehavaren av det registrerade varumarket Kodak (kant for kameror) kunde forhindra en
annan naringsidkares registrering och anvandning av beteckningen Kodak for cyklar.
Eftersom det vid den aktuella tidpunkten horde till vanligheten att i utflyktssammanhang ha
en cykelkamera fast pa fordonet var det (enligt karanden) inte osannolikt att en utvidgning
av Kodaks davarande affarsverksamhet till att ocksa inkludera cykeltillverkning var mgjlig.
Med anledning dérav konstaterade domstolen att svarandens avsikt enbart var att dra
ekonomisk fordel av k&randens varumadrke. Trots varornas yttre olikheter (kameror och
cyklar) ansags saledes ett samband kunna foreligga mellan de olika produkterna.
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omsittningskretsen och kidnda inom vida kretsar”. Regeln fick i praktiken
svag genomslagskraft mot bakgrund av dess hogt uppstallda krav pa
markeslikhet och inarbetning.*® D& VML i dess nya lydelse stracker sig
utdver denna princip ar aldre praxis saledes mindre relevant.

For utvidgat skydd kravs det att mérket ar ként for en betydande andel av
den personkrets som ber6rs av de varor och tjanster som técks av
varumarket.* Istallet for att fastsla viss procentuell kannedomskvot ska i
beddmningen beaktas det aldre markets marknadsandel, i hur stor skala, hur
lange och i vilket geografiskt omrade varumarkets har anvants, samt
storleken pa rattsinnehavarens nedlagda investeringar i samband med
markets lansering.*® Tillrackligt &r emellertid att market &r kdnt inom en
vasentlig del av en stats territorium. Aven om krav pé forvarvad goodwill
inte uppstalls bér markeskannedomen kunna vara lagre om sédan uppnatts.**
Anseenderegeln omfattar varumarkesanvandning som &ger rum saval inom
som utanfor den direkta konkurrensrelationen. Skyddet galler saledes
oberoende av for vilka produkter, tjanster eller verksamheter det andra
kannetecknet anvands (dvs. for varor av samma, liknande eller annat slag).*
Nagot krav pa forvaxlingsbarhet mellan markena uppstalls inte. For utvidgat
skydd mot snyltning inom varuslagslikheten forutsatts emellertid att
markeslikheten ar sadan att det yngre varumarket ger uppfattningen att en
kommersiell lank existerar mellan foretagen.*® En sadan existerar om
konsumenten, genom att skada det yngre tecknet, for tankarna till det kéanda
varumarket. Enbart faktumet att ett varumarke anses valkant utgor saledes
inte en presumtion for lagrummets tilldmplighet. Vid bedémningen om det
foreligger ett samband ska en helhetsbedémning goéras av samtliga relevanta
omsténdigheter i det enskilda fallet, t.ex. varuslags- och markeslikhet, risken
for forvaxling samt ursprunglig eller forvarvad sarskiljningsférmaga.* Ju
hogre sarskiljningsformaga eller ju mer vélkant det aldre varumarket ér,
desto lattare ar det att anse att forfang i form av snyltning ar for handen.

Ett tidigt avgorande géllande utnyttjande av ett kdnt mérke &r det s.k. Rolls
Royce-malet. Domstolen prévade huruvida sloganen “Mazda 929 Legato.
Familjens nya Rolls” som en bilhandlare hade anvant i sin marknadsforing
medfdrde intrang i ensamrétten till varukannetecknet Rolls Royce.*> Den
figurerade bade i tidningsannonser och i broschyrer. Enligt domstolen hade
market aberopats i avsikt att skapa en statushojande effekt for de egna
produkterna. Séttet det hade anvants pa medforde dven en stor risk for att
varumarket skulle bli en generell beteckning for en sérskilt exklusiv lyxbil.
Vidare riskerade det ursprungliga market att forlora sin pragel av elegans,

% Prop. 1960:167, s. 76.

%9 Mal C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA, 14 september 1999.
“0 Bernitz et. al.: Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, 2007, s. 263.

1 Levin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 472.

2 M&l C-292/00, Davidoff v Gofkid, 9 januari 2003.

3 Ml C-408/01,Adidas- Salomon v Fitnessworld, 23 oktober 2003.

* Mal C-252/07, Intel Corporation v CPM, 27 november 2008.

** Uppsala TR 1980: DT 828 (Rolls Royce).
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exklusivitet samt optimal kvalitet. Bilhandlarens oaktsamma anvéandning av
varumarket konstaterades otillaten och utgjorde varumarkesintrang.

Ett markerat skydd for varumarkens reklamfunktion kom till uttryck ar 1999
da PBR nekade registrering av market TULOSBA AKDOV for
alkoholhaltiga drycker. Detta da market ansags ligga alltfor nara det pa
marknaden kénda varumérket ABSOLUT VODKA. Det yngre mérket
(ABSOLUT VODKA skrivet baklanges) ansags inte forvaxlingsbart med
det aldre; konsumenterna ansags inte foranledas till att tro att produkterna
harstammade fran samma naringsidkare eller att det fanns ett kommersiellt
samband mellan produkterna/mérkena. Dock innebar anvéndningen av
beteckningen att det yngre mérket drog en otillborlig fordel av
originalmarkets sarskiljningsférmaga och renommé da koparna sannolikt

skulle bli varse om vilket varumarke det yngre market anspelade p&.*®

EG-domstolens L 'Oréal-avgorande, i vilken samspelet mellan varumarken
och jamforande reklam uppmarksammades, har klargjort innebérden av att
dra otillborlig fordel av ett mérkes sarskiljningsférmaga eller renommé.*’
Parfymtillverkaren Bellure 14t marknadsfora billiga imitationer av L’Oréals
valkanda lyxparfymer under andra namn. De sades dofta som originalen
samt salufordes i flaskor och férpackningar som utformningsmassigt var
snarlika L’Oréals. Likheterna mellan produkterna var dock inte sadana att
fackmaén eller allméanheten vilseleddes géllande varornas kommersiella
ursprung. | fokus stod istéllet Bellures affarsmetod: i syfte att informera
aterforsaljare och konsumenter om dess dofter hade vid marknadsféringen
anvants s.k. jamforelselistor dar L’Oréals skyddade ordmérken namngavs
med angivande av de (till doft) korresponderande imitationerna (t.ex. ”La
Valeur” doftar som L’Oreals " Trésor”).

Enligt domstolen innebar otillborlig fordel att tredje man utnyttjar ett kant
varumarkes attraktionsformaga, prestige och renommé, samt att denne (utan
att erlagga ndgon ekonomisk kompensation) drar fordel av rattsinnehavarens
kommersiella anstrangning som genomforts for att skapa och befasta
varumarkets image (to ride on the coat-tails of the mark with a
reputation”). Det fordras darmed inte att forvaxlingsrisk foreligger (mellan
markena/produkterna) eller att det dldre varumarkets sarskiljningsformaga
eller renommé skadas. Det centrala i bedomningen ska istéllet vara tredje
mans fordelar av att anvanda sig av ett med det kédnda varumarket snarlikt
marke, dvs. huruvida en association har skapats med det k&nda varumérkets
varden och image. Snyltningsmomentet ansags i detta fall tydligt da
varumarkesanvandningen hade resulterat i uppenbara fordelar for Bellure:
foretagets forsaljningssiffror hade 6kat och ett hogre pris togs for de
parfymprodukter som refererade till L’Oréals dofter. Foretaget ansags gora
sig skyldigt till varumarkesintrang.

%6 PBR 1999-04-23 i mal nr. 97-065 (TULOSBA AKDOV).
*" M&l C-487/07, L’Oréal SA v Bellure NV, 18 juni 2009.
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Utgangen demonstrerar att det bevisbdrdemassigt numera stalls lagre krav
pa en rattsinnehavare. Denne behdver inte langre (till skillnad fran tidigare)
kunna pdvisa att en forandring i genomsnittskonsumentens ekonomiska
beteende har skett i forhallande till det aldre markets produkter till foljd av
anvandningen av det yngre varumarket (dvs. att skada eller verklig risk for
skada foreligger). Huruvida det kédnda varumérket lidit ekonomisk forlust
eller inte anses vara utan betydelse. Harigenom ges ett klart uttryck for
principen om ett investeringsskydd samt vikten av att skydda kanda
markens reklam- och kommunikationsfunktion. Ett varumérkes image kan
darmed atnjuta sjalvstandigt skydd aven i fall da markets grundlaggande
funktion, dvs. att ange produkters eller tjansters ursprung, inte paverkats
eller aventyrats.*®

3.1.3 Inskrankningar i varumarkesskyddet

3.1.3.1 Varuméarkesaberopande vid parallellhandel

Med parallellhandel avses att ett fristaende foretag skaffar sig
originalprodukter genom att dra nytta av immaterialréttens
konsumtionsregler och darefter inleder en prispressande konkurrens med
ordinarie distributionskanaler.*® Normalt rér det sig om kénda markesvaror
med en redan vélfungerande marknad. Genom att utnyttja de
marknadssatsningar som genomforts av rattsinnehavaren kan de egna
investeringarna hallas nere och ett lagre pris erbjudas konsumenterna.
Parallellhandlarens formanligare priser och risken for att denne salufor
originalprodukter av sémre kvalitet (ursprungligen &mnade for andra
marknader) kan ofta utgora ett hot for rattsinnehavare. Aven om
parallellhandlarna i sjalva verket utgor en viktig kanal for andra klassens
produkter och utgangna modeller kan varumarkesinnehavaren i dessa fall
vanligtvis inte &ta sig samma service gentemot kdparna.>® Harigenom kan
sdledes varumarkets garantifunktion urholkas och dess goodwill dventyras.™
Installningen till parallellhandel &r dock positiv da den gynnar effektiv
internationell priskonkurrens samt forhindrar konkurrensbegréansande
marknadsuppdelningar mellan tillverkare och generalagenter.

*8 Dev Gangjee & Robert Burrell: Because You 're Worth It: L’Oréal and the Prohibition on
Free Riding, The Modern Law Review, Oxford, 2010, 73 (2), s. 282 — 304, 295.

* En varumérkesinnehavare kan inte motsitta sig annans anvandning av kinnetecknet pa
produkter som med dennes samtycke har sléppts ut inom EU och EES
(konsumtionsprincipen). Ensamratten for varor under ett visst kdnnetecken konsumeras i
och med att produkterna for forsta gdngen fors ut pa marknaden och det star darefter vem
som helst fritt att parallellimportera produkterna till en annan medlemsstat samt att
tillhandahalla dem dar for forsaljning under samma (ursprungligen, lagligen, pasatta)
varumarke (1 kap. 12 § VML).

% Lidgard, Hans Henrik: Parallellhandel: konsumtion av immaterialratt i Europa och USA,
Institutet for rattsvetenskaplig forskning, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002, s. 18.

5! Genom parallellhandel sker en omvandling fran anseendegrundad konkurrens till
priskonkurrens. Eventuell imageskada som kan uppsté begransar rattsinnehavarens
mojlighet att kunna ta ut hogre pris pa produkten.
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Enligt konsumtionsprincipen ar det endast i samband med produktens forsta
marknadsintrdde som réttsinnehavaren kan bestdmma om forutséttningarna
for en produkt och dess fortsatta omsattning. Konsumtionsreglerna galler
dock inte om varans skick har forandrats eller forsdmrats (sedan de fordes ut
pa marknaden) eller om rattsinnehavaren har annan skalig grund att motsétta
sig anvandningen av kannetecknet eller den fortsatta marknadsforingen av
produkten (1 kap. 12 § 2 st. VML). Skélig grund har i praxis utvecklats till
att inbegripa bl.a. vardslos anvandning av ett varumarkes anseende samt
vallande av skada pa dess renommeé.

Att en parallellimportor faktiskt kan anvénda originalproduktens varumarke
I reklamframstallning &r emellertid en forutsattning for att den fria
parallellhandeln inte ska forefalla meningslos. Tidigare har naringsidkare
som marknadsfort parallellimporterade varor emellertid inte tilltits att
anvanda den aktuella produktens varumarke pa ett sadant satt att importoren
tillagnar sig den goodwill som forknippas med tecknet.”® Av Dior-fallet
foljer dock att en parallellimportér numera har rétt att anvénda det
varumaérke som ar utmarkande for de parallellimporterade varorna forutsatt
att det sker i enlighet med vad som ar vedertaget inom den aktuella
branschen. Detta géller dock inte om anvandningen leder till att mérket
tillfogas allvarlig skada eller om det felaktigt ger intrycket att det féreligger
ett kommersiellt samband mellan varuméarkesinnehavaren och
parallellimportérens rorelse.*

Malet géllde en lagpriskedjas marknadsforing av ékta, parallellimporterad
Diorparfym i en séljkampanj dar d&ven andra mindre k&nda mérken var
inblandade. | butikens reklamblad hade bl.a. Diors skyddade ordmérken och
parfymférpackningar avbildats. Dior distribuerade sin parfym till selektivt
utvalda distributtrer vilka i sin tur endast fick sélja vidare produkterna till
slutanvandare eller godkanda aterforséljare. Dior stimde lagpriskedjan
under aberopandet att den icke auktoriserade aterforsaljarens
marknadsforing skadade det exklusiva markets image. Den ”dragningskraft,
prestigefyllda framtoning och aura av lyx”” som Diorkannetecknet praglades
av var ett, enligt Dior, resultat av foretagets medvetna satt att presentera och
lansera sina produkter. EG-domstolen anforde att aterforséljarens sedvanliga
marknadsforingsstandard skulle tjana som mattstock; reklam som ar forenlig
med de regler som &r vedertagna inom aterforséljarens bransch kan i och
med det inte motséttas av varumarkesinnehavaren aven om dessa inte ligger
I linje med de reklamaktiviteter som denne (eller de auktoriserade
aterforséljarna) anvander. Detta galler forutsatt att det inte kan styrkas att
aterforsaljarens marknadsforing placerar market i en miljo “’som riskerar att

°2 NJA 1988 s. 543 (Levi Strauss). Malet gallde en ickeauktoriserad terforséljares
anvéandning av en réttsinnehavares ord- och figurmérke i samband med marknadsforing av
parallellimporterade jeans. Parallellimportoren lat trycka upp informationsblad till
detaljister i vilka Levi’s varumarkesskyddade ldderetikett tergavs. Enligt domstolen fick
varumarket inte anvandas pa ett satt som innebar att parallellhandlaren drog fordel av
Levi’s goodwill (for sin egen rorelse) genom att det egna foretaget ssmmankopplades med
det kanda varumarket. Varumarkesanvandningen ansags utgora intrang.

53 MAl C-337/95, Parfums Christian Dior v Evora, 4 november 1997.
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gravt forringa den bild av market som innehavaren av detta har lyckats
skapa”. Trots att vikten av att skydda kanda varumérkens goodwill och
reklamfunktion betonades i fallet gavs den fria varurorelsen foretréade.

3.1.4 Sanktioner

Uppsatliga eller grovt oaktsamma intrang i annans ensamrétt kan medféra
straffansvar. | syfte att forhindra fortsatt intrang kan aven forbud vid vite
meddelas. Slutligen kan skadestand utdémas dar ersattningens storlek
bestams med beaktande av bl.a. rattsinnehavarens uteblivna vinst, skadan pa
varumarkets goodwill samt intrangsgorarens vinst till foljd av
varumarkesanvandningen (8 kap. 1-2 och 4 §§ VML).>

Marknadsforing av produkter som liknar en annan naringsidkares vélkanda
produkter och dar efterbildaren tydligt anger att de &r imitationer anses
likaledes utgdra varumarkesintrang. En intrangsbedémning ar saledes
oberoende av huruvida konsumenterna luras vid koptillféllet eller inte. Detta
illustreras i La Copie-mélet.> Ett foretag bedrev forsaljning av piratkopior
av vélkanda markesprodukter vilka hade forsetts med roda etiketter med
lydelsen: ”OBS. Den hér varan ér endast en kopia. Ej att forvixlas med
originalet. Far ej avldgsnas.” Dartill hade i butiken placerats en skylt dér det
framgick att endast kopior saldes. Domstolen uttalade att
varumarkesskyddets andamal dels var att varna om den goodwill
varumarkesinnehavaren har upparbetat for sina varor, dels att kunna
garantera konsumenterna om att en produkt som saljs under ett visst
varumarke ar den 6nskade varan och inte ndgon imitation; *Fér innehavaren
av ett varumarke skulle ensamrétten bli illusorisk om andra naringsidkare
kunde anvanda market pa sina varor i den man allmanheten inte blev
vilseledd av anviandningen”. Varumérkesanvéandningen i det aktuella fallet
kunde enligt domstolen enbart motiveras av att dra nytta av markets
goodwill och att medvetet 6verfora denna pa de egna varorna. Ett sadant
goodwillutnyttjande ansags utgora intrang dven da allméanheten inte hade
vilseletts.

3.2 Skydd for parfymprodukts delmoment

3.2.1 Doft

Pa senare ar har det blivit mojligt att kunna varumarkesregistrera dofter. Till
exempel har doften av nyklippt gras accepterats som doftmarke for
tennisbollar.”® Doften godtogs inte initialt som en registrerbar s&dan men
godkandes efter att beslutet dverklagats till OHIM’s 6verklagandendmnd.

> Levin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 425 f.
% Svea hovritt, avd. 2, dom den 9 oktober 1989 (La Copie).
60OHIM Board of Appeal i m&l R 156/1998-2 den 11.2.1999 (Smell of fresh cut grass).
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Fragan gallde huruvida doften hade atergivits grafiskt eller inte. Enligt
OHIM hade s6kande genom doftbeskrivningen ”doften av nyklippt gras”
inte gjort det. Atergivningen anségs utgdra enbart en beskrivning av tecknet
och medférde svarigheter i att forsta hur langt ett ensamréattsskydd skulle
stracka sig. Overklagandenamndens uppfattning var daremot en annan:
syftet med en grafisk atergivning ar att betraktaren av denna ska fa en tydlig
och Klar uppfattning av hur mérket fungerar som kénnetecken for en viss
vara. ”Doft av nyklippt gris” ansags uppfylla detta syfte eftersom det rorde
sig om en doft som majoriteten av erfarenhet kénner till och kopplar med
angenama upplevelser, sasom t.ex. sommar och nyklippta grasmattor.
Utgangen visar darmed pa att en grafisk atergivning ska vara bade latt att
forsta och att ta till sig.

Nagra ar senare i det s.k. Sieckmann-fallet konstaterades att dofter kan bli
foremal for registrering forutsatt att de fungerar sarskiljande samt kan
aterges grafiskt, i synnerhet med hjilp av figurer, linjer eller bokstéver,
varvid atergivningen ska vara klar, precis, fullstandig i sig, begriplig,
lattillgénglig for tredje man, tydlig, bestéindig och objektiv”.>" | mlet
ansags en skriftlig doftbeskrivning med ord®®, en kemisk formel samt
deponerandet av ett doftprov dock inte tillfredsstalla kravet pa grafisk
atergivning. Domstolen anforde att en kemisk formel definierar en substans
i sig och inte dess doft. Darutdver skulle endast ett fatal personer kunna
identifiera doften genom formeln. | syfte att halla sig uppdaterad om tredje
mans rattigheter maste emellertid aktorer med intresse (t.ex. myndigheter,
tillverkare och konsumenter) ocksa kunna identifiera den. Den skriftliga
beskrivningen var visserligen grafisk men ansags inte tillrackligt klar, precis
och objektiv medan doftprovet brast saval grafiskt som i varaktighet.
Deponeringens kemiska struktur och komposition skulle sannolikt férandras
over tid vilket innebar att doftméarket (om det inte redan hade gatt forlorat)
skulle framtrada annorlunda an vid ansokningstillfallet. Den var saledes inte
tillrackligt stabilt eller bestandigt. Domstolen fann att ingen av
atergivningssatten uppfyllde kravet pa grafisk atergivning och dven
mojligheten att tillampa en kombination av dessa avfardades. For icke-
traditionella mérken som inte kan uppfattas med synsinnet och som inte
stammer helt 6verens med den grafiska atergivningen kan kraven pa
begriplighet och exakthet innebéra problem.

Huruvida varumarkesregistrering kan bli aktuellt beror dven pa vilken
funktion doften har i relation till produkten. Dofter som utgér en central
egenskap hos en produkt ar starkt ifragasatta som varumarkesobjekt da de
utgor en inneboende del av varan och brister i formagan att fungera som
individualiseringsmedel (dvs. ha sarskiljningsférmaga).”Varan kan inte vara
sitt eget varumirke”: ett marke maste vara fristaende fran produktens
konstruktion.>® Lunell har dock pekat pa att en dofts inneboende karaktar
inte bor utgora ett absolut hinder for varumarkesskydd eftersom det ar drag
som delas med farger och ickedekorerade varuformer. Dessa kan normalt

57 MAl C- 273/00, Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt, 12 december 2002.
%8> Balsamisk fruktig med en litt anstrykning av kanel”.
% |evin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 395.
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varumarkesregistreras efter demonstrerad inarbetning.®® Faktum kvarstar
emellertid att en parfymprodukt utan doften inte kan uppfylla dess
huvudfunktion och andamal, att gora bararen valdoftande.

Dofters identifieringskapacitet ligger normalt i formagan att framkalla
minnen eller kénslor — inte det motsatta.®* Som framgétt ovan ska
konsumenter med hjalp av ett varumérke kunna associera till en viss
produkt, tjanst eller naringsidkare. Relevant ar saledes vad som férknippas
med kannetecknet. Varumarkesskydd for dofter ar darfor endast tankbart om
en konsument genom doften kan identifiera ett visst kommersiellt ursprung.
Barare av parfymen Chanel No 5 maste kunna fa omgivningen att associera
doften med foretaget Chanel, inte med ett generellt minne (t.ex. en
sommarromans). Utover att en parfymprodukts huvudsakliga funktion (dvs.
valdoftande) forsvarar for konsumenter att uppfatta doften som ett
ursprungsutmarkande kannetecken, ar en parfymdoft sallan av sadan
exceptionell karaktar att det omedelbart gar att forlita sig pa den for att
identifiera det kommersiella ursprunget. En parfym &r en sammansatt doft
som i sjalva verket utgor en variant av tidigare kanda essenser. Da antalet
tillgangliga grunddofter dessutom &r fa forekommer ofta alternativa
parfymprodukter med samma véldoftande funktion p& marknaden.®?

Aven doftupplevelsers subjektiva karaktar ter sig problematiskt vid
avgransning av eventuella ensamratter i forhallande till varandra.®® Hur en
doft uppfattas kan skifta kraftigt fran person till person. Sandri/Rizzo havdar
dock att dofter inte ska uteslutas fran registrering pga. det subjektiva
mottagandet av en doft. Det ar enligt dem ingenting som ar vetenskapligt
pavisat och en noggrann bedémning bor saledes goras i varje enskilt fall.®*
Att en dofts beskaffenhet ofta forandras till foljd av yttre faktorer (t.ex. vind,
fukt samt andra dofter) utgor ytterligare en forsvarande omstandighet i att
uppfylla ett varumérkes primara funktion: att fungera sérskiljande.
Sarskiljningsférmaga utgar fran att langsiktig stabilitet kan astadkommas i
en forbindelselank mellan ett marke och en produkt.®® Dofter sdsom
varumarkesobjekt anses ofta inte vara bestaende pa det satt som kravs.

Parfymdofter séljs normalt emballerade och det ar forst ndr férpackningen
Oppnats (vanligen efter koptillfallet) som konsumenten kommer i kontakt
med doften. Produkten har da redan natt konsumenten och eventuell
forbindelselank mellan doft och varumarke skapas inte i naringsverksamhet.
| definitionen av ett varumarke stadgas emellertid att en sadan lank ska
uppsta redan i naringsverksamhet (det s.k. tillganglighetsrekvisitet).
Forbindelser som uppstar forst efter koptillfallet, dvs. att produkten har
lamnat naringslivsverksamhet, blir darmed ovésentliga eftersom varumarket

% |_unell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 156, 171.

%% Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 157.

%2 |_unell; Okonventionella varumarken, 2007, s. 172 f.

% Lunell; Okonventionella varuméarken, 2007, s. 259.

% Sandri, Stefano & Rizzo, Sergio: Non-conventional trade marks and community law,
Thurmaston: Marques, 2003, s. 118.

% Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 158.
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da har fallerat i att uppfylla syftet med att vagleda konsumenten vid kopet.
Risken att konsumenten tolkar ett varumarke som en del av produkten okar
dessutom nar denne uppfattar market forst efter kopet.® Genom att
tillgangliggora doftprov av parfymer ges emellertid konsumenten mojlighet
att anvanda doften for att (eventuellt) kunna identifiera en parfymprodukts
kommersiella ursprung innan ett kop fullbordas.®’

I Sverige och England har resultatlgsa forsok gjorts till registrering av
doftmarke for parfym. PRV avslog Lancomes anstkan da parfymdoften
ansags brista i saval den grafiska atergivningen (de tekniska
forutsattningarna hade inte preciserats tillrackligt) som kravet pa
sarskiljningsformaga; ”En inneboende forutsittning hos en parfym ér att den
avger en doft. Pa sa satt ar market beskaffenhetsangivande for
parfymerivaror. Darmed saknar det sokta mérket sirskiljningsforméga”. En
nodvandig egenskap hos en produkt ansags inte vara avsedd att fungera som
individualiseringsmedel i relation till andra naringsidkares produkter. Efter
att sokande hade alagts att uttala sig i vissa fragor aterkallade foretaget sin
ansokning, varpé arendet avskrevs.”® | Storbritannien avslogs Chanels
registreringsansokan for parfymdoften Chanel No 5 med motiveringen att
doftbeskrivningen®®ansags bristfallig.” Varumérkesskydd nekades
foljaktligen i bagge fall da parfymdoften ansags utgora sjalva produkten och
brast som ursprungsangivare. Annan nationell praxis har dock pa senare ar
dppnat upp méjligheterna for upphovsréttsligt skydd for parfymdofter.”

3.2.2 Flask- och férpackningsutformning

Produkt- och férpackningsutstyrslar kan varumarkesskyddas forutsatt att de
utgdr kannetecken, dvs. fungerar sarskiljande for en viss naringsidkares
varor eller tjanster. Dock &r det inte formen i sig sjalv som utgor

% Lunell: Okonventionella varumérken, 2007, s. 223.

%7 Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 159.

% PRV, ansokningsnummer A-98-822 (Lancome).

% Doften hade beskrivits som “a scent of aldehydic-floral fragrance product, with an
aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle
note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine
note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent is also being known by
the written name No 5.”

" Ahuja, V.K: Non-traditional trade marks: new dimension of trade mark law, E.I.P.R.
2010, 32(11), 575-581: 576.

™ Lancdmes parfymdoft Trésor har beviljats upphovsrattsligt skydd i Nederlanderna.
Doften och dess sérskilda kombination av ingredienser anségs tillrackligt originell for att
anses utgora ett verk. Vidare konstaterades att ett foretags marknadsforing av ”Female
Treasure” (en billig kopia av Trésorparfymen) utgjorde intrang. Domstolen fastslog att
sjalva doften utgjorde upphovsriattsligt skyddsobjekt - inte flaskans innehéll, de i vétskan
befintliga luktdmnena, den kemiska formeln eller receptet. Se Lancome Parfumes et Beauté
et cie S.N.C. v. Kecofa B.V., mal nr LJN AU8940. Dom meddelad den 16 juni 2006. |
Frankrike fastslog dock kort dérpa i ett liknande drende att Diors parfymdoft ”Dune” inte
kvalificerade for upphovsrattsligt skydd pga. att dofter som sédana inte ansdgs majliga att
skydda genom upphovsratt. Se Case no 1006, Mme Nejla X v société Haarmann et Reimer,
Cour de Cassasion. Dom meddelad den 13 juni 2006.
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skyddsforemal utan formens marknadsméssiga funktion sdsom
ursprungsangivare.

I 1 kap. 4 § VML stadgas att skydd kan ges for formen eller utstyrseln pa
en vara eller dess forpackning”. Med form asyftas den odekorerade ’nakna”
formen - beaktas gor inte eventuellt befintliga ord eller figurativa element i
en bedomning géllande sarskiljningsformagan. Med utstyrsel menas bade
kombinationsmarken och dekorskydd. Forstnamnda utgors av bade form
och dekoration pa en produkt eller dess forpackning (dvs. helhetsutseendet).
Detta medfor att &ven en enkel form kan komma att falla in under den
skyddade helheten om produktens aterstaende dekorativa element ar
tillrackligt sarskiljande. Dekorskyddet avser istallet de utsmyckande
element som finns pa produkten eller forpackningen, sasom etiketter, figurer
och farg. Medan skyddet for en form enbart kan vara tredimensionellt kan
utstyrselskyddet saledes vara saval tvadimensionellt (dvs. platta monster)
som tredimensionellt.”

Huruvida ifrdgavarande skyddsobjekt ar att se som en egentlig produkt eller
forpackning tydliggors genom de varuklasser inom vilka naringsidkaren
sOker skydd. Ifall en flaskas utstyrsel registreras som varumarke for
varuslaget flaskor ror det sig om en varuutstyrsel. Om samma behallare
istallet ska registreras for flaskans innehall (t.ex. kolsyrat vatten) ar det en
forpackningsutstyrsel.” Om en férpackning anses utgéra forpacknings- eller
produktutstyrsel kan namligen ha effekt pa prévningen av skyddsféremalets
sarskiljningsformaga. Anledningen dartill &r den som anses utgdra s.k.
genomsnittskonsument samt hur omséttningskretsen ska faststéllas varierar.

Det varumarkesréttsliga kravet pa grafisk atergivning utgor sallan hinder for
tva- och tredimensionella former. Det huvudsakliga problemet ligger istéllet
i att kunna pavisa att formen har praktisk sarskiljningsférmaga.” For
varumarkesskydd forutsatts att avnhamarna upplever market som
ursprungsangivande (for produkten eller tjansten), vilket i sin tur kréaver
nagon form av lank mellan tecknet i fraga och produkten eller tjansten.
Saknas en klar forbindelse anses tecknets sarskiljningsformaga otillracklig
for att omfattas av skydd enligt VML."® Dartill kravs dven att varumarket
ager sjalvstandighet i relation till produkten; varan kan inte vara sitt eget
varumarke. Harigenom poéangteras att en produkts form maste innehélla
nagot godtyckligt inslag som gor att formen kan atskiljas fran sjalva
produkten. | Philips-malet konstaterade emellertid EG-domstolen att det inte
fordras att en produkts form innehaller ett sadant godtyckligt sarpraglat
drag.”” Darmed kan, mot bakgrund av detta, en produkt i sjalva verket sidgas

2 Holmquist, Lars: Varumarkens sarskiljningsférmaga, Nordstedts Juridik, Stockholm,
1999, s. 528 ff.

3 Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 57 ff.

™ Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 62.

™ Lunell: Okonventionella varumérken, 2007, s. 59.

"8 |unell: Okonventionella varumérken, 2007, s. 53.

" Mal C- 299/99, Philips v Remington, 18 juni 2002.
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fungera som sitt eget varumarke. Utifran ett juridiskt perspektiv ar det dock
alltjamt av vikt att kunna séra pa begreppen varuméarke och produkt.
Huruvida ett mérke tjanar som individualiseringsmedel &r ju beroende av
om konsumenterna mentalt upplever en lank mellan produkten och tecknet.
Allmanheten maste darmed kunna halla isar upplevelsen av produkten som
s&dan fran det varumarkesbudskap som produkten férmedlar.”

Huruvida ett marke ager ursprunglig sarskiljningsférmaga provas av PRV.
Bedoms gor om market (som sadant) vid registreringstidpunkten (utan
demonstrerad inarbetning) besitter kapaciteten att sérskilja det kommersiella
ursprunget hos produkterna market asyftar. Forutspas gors saledes om det ar
sannolikt att konsumenterna enbart utifran foreliggande form kommer att
kunna pavisa en produkts kommersiella identitet.”” Anses market brista i
ursprunglig sarskiljningsférmaga kan sadan emellertid uppnas genom
inarbetning. Bevis gallande hur allménheten de facto uppfattar ett marke kan
i dessa fall tillmétas stor vikt.®

| situationer da en form tjanar saval som kannetecken som produkt kan det
vara svart for allmanheten att uppfatta sjalva formen som en
ursprungsangivare och inte enbart sdsom en del av produktens utseende.
Men vad galler forpackningsutstyrslar utgor kannetecknet och produkten tva
separata foreteelser — en omstandighet som underlattar for konsumenterna
att se en forpackningsutstyrsel sésom ursprungsangivande.®* Inte sallan har
en tredimensionell form emellertid andra funktioner &n att tjana som
kannetecken. Vid tillfallen da en form besitter konkurrerande funktioner
minskar dessutom chansen for att allménheten ser formen som ett
ursprungsangivande kannetecken.®? Exempelvis har varumarkesskydd
nekats i ett rattsavgorande géllande en ketchupflaskas vagliknande design.
Dess utformning ansags gc‘jra flaskan lattare att klamma pa, vilket talade
emot skydd enligt VML.* Vad galler forpackningar till produkter i flytande
form brukar de av kdpare framst betraktas inneha en forpackningsfunktion.
Detta pga. att behallarna utgor en absolut nédvandighet for saluforandet.®

EG-domstolen har i ett rattsavgorande konstruerat det s.k. Henkel-testet som
tillampas i syfte att ta reda pa huruvida en odekorerad, tredimensionell form
kan anses aga ursprunglig sarskiljningsformaga.® Ett varumarke anses
enligt detta test endast ha sarskiljningsférmaga nar det “pa ett betydande sitt
avviker frdn normen eller fran vad som é&r sedvanligt inom branschen”.
Héarigenom uppfyller mérket ndmligen sitt frimsta syfte, dvs. att ange
kommersiellt ursprung. Provet har bl.a. tillampats i ett mal géallande

78 LLunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 59.

™ Lunell; Okonventionella varuméarken, 2007, s. 87 f.

8 Mal C- 136/02 P, Mag Instrument v OHIM, 7 oktober 2004.

8 Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 88.

82 T .ex. kan en butelj som &r insnord harigenom skénkas en sarskiljande estetisk utformning
men dven goras funktionell da snérningen gor flaska mer behaglig att halla i och lattare att
greppa.

% OHIM Board of Appeal i mal R 66/2004-1 den 6.10.2004 (Ketchup bottle).

8 Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 90.

8 Mal C-218/01, Henkel, 12 februari 2004.
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registrering av ficklampsformer sésom tredimensionella tecken.®® Rétten
fann att lampornas cylindriska form var en sadan som anvandes av andra
producenter pa marknaden samt att ficklampornas dvriga element utgjorde
varianter av vanliga ficklampor. En variant av en for ett varuslag traditionell
form konstaterades inte vara nog for att innebéra sérskiljningsformaga.

Nyss namnda mal visar att det i praktiken alltsa kréavs att det undersoks vilka
former ifragavarande produkt figurerar i pa marknaden for att denna darefter
ska kunna jamforas med de ovrigt existerande. Sarskiljningsformaga kan
anses foreligga enbart om jamforelsen demonstrerar att det aktuella market
karakteriseras av en sadan formgivning att det fangar avnamarnas
uppmarksamhet och av dem memoreras (sasom ett kdnnetecken) sa att dessa
senare kan upprepa kdpet (eller undvika varan) baserat pa upplevelserna
fran det forsta koptillfallet.®” | en bedémning géllande
sarskiljningsformagan ska domstolen darfor 6vervaga om den sérskilda
formen utgor en vanlig standardform, huruvida den &r ovanlig eller unik
inom gallande produktomrade, alternativt om formen enbart utgor en
forbattring eller en variant av en redan kand form. Ju mer formen (som
registreringsansokan asyftar) ar lik en form som avspeglar en
standardisering pa marknaden, desto mindre &r sannolikheten att formen gor
att varan avviker i méngden (dvs. att konsumenter identifierar formen med
en enda, specifik kélla).*® Bevis gallande p& marknaden liknande
forekommande former kan darmed medfora att ratten finner att ursprunglig
sarskiljningsformaga inte foreligger.®

I regel brukar forpackningsutstyrslar anses registrerbara i stérre utstrdckning
an egentliga produktutstyrslar. Detta da distinktivitet ofta ar enklare att visa
gallande de forstnamnda.*® Variationsmojligheterna ar dessutom farre for
varor da deras utformning i sjélva verket begransas beroende pa dess
funktion. Féljaktligen synes det enklare att astadkomma en originell och
darigenom sarskiljande férpackningsform 4n en sallsynt produktform.®*
Praxis tyder dessutom pa att kravet pa distinktivitet ar mindre strangt for
forpackningsutstyrslar jamfort med produktutstyrslar.®?

OHIM:s praxis pekar pa att konsumenter i regel forlitar sig pa ordmarket
(och inte produktformen som sadan) i syfte att identifiera en produkts
ursprung. Framforallt anges sa vara fallet nar massproducerade
konsumtionsvaror avses sdsom t.ex. rengéringsmedel och chokladkakor.
Sarskilt betraffande produkter som kannetecknas av hog méarkeslojalitet
(t.ex. cigaretter) antas konsumenter inte dgna produktférpackningar sarskild

8 Mal C- 136/02 P, Mag Instrument v OHIM, 7 oktober 2004.

87 Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 91.

8 Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 94 f.

8 vad galler flaskor finns det finns det manga flaskformer som enbart skiljer sig ndgot fran
den mest trolliga formen pa en flaska - en omstandighet som talar emot att konsumenter kan
uppfatta en flaskform sdsom en ursprungsangivelse.

% Holmaqvist: Varumarkens sarskiljningsformaga, 1999, s. 529 f.

% Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 113.

% Mal C-218/01, Henkel, 12 februari 2004.

27



uppmarksamhet.®® Tredimensionella former tillerkanns séledes omedelbart
varumarkesskydd forutsatt att koparna enbart forlitar sig pa utformningen
for att identifiera produktens kommersiella ursprung. En form kan som
bekant varumarkesskyddas endast om den genuint anses formedla ett
varumarkesbudskap, nagot som i regel forutsatter inarbetning. Branschvana
kan emellertid gora att en form anses tjana som ett ursprungsangivande
kannetecken. Detta ar fallet om det finns bevis om, eller synes vara allmant
kant, att producenter inom den aktuella sektorn anvander former i syfte att
sérskilja ursprunget for sina produkter och att képarna inom denna bransch
normalt aven forlitar sig pa formgivningen (och inte ordmarkena) for att
identifiera det kommersiella ursprunget.*

Genomsnittskonsumentens uppfattning av ett mérke ar det som ar avgérande
I beddmningen gallande dess ursprungsangivelsefunktion och eventuell
forvaxlingsrisk. Vid bedémningen tas det i beaktande att konsumenten
undantagsvis far majlighet att genomfora direkta jamforelser mellan
produkter. Istallet maste denna forlita sig pa en oklar minnesbild.
Bedomningen paverkas dessutom av vilket produktslag det galler; asyftar
market dagliga konsumtionsvaror antas konsumenten vara mindre
uppmarksam betraffande form och farg an i fall da market avser dyrare
sallankopsvaror, sasom t.ex. parfymflaskor. Konsumentens uppmarksamhet
kan &ven paverkas av om denne besitter mer eller mindre specialiserad
kunskap, n&got som beror pé varutypen i fraga.*

Parfymflaskors sarskiljningsformaga har prévats av PBR vid tre tillfallen.

I mal 02-347 bedomdes huruvida s6kandes parfymflaskor (se nedan) ansags
ha sérskiljningsformaga. Ratten framholl att flaskornas grundform var
uppbyggd p& samma sétt som vriga flaskor p& parfymmarknaden.®® Den
vanstra flaskan ansags daremot “genom sin detaljutformning distansera sig i
betydande man frin andra forpackningar som anvinds pa marknaden”.
Formen pa parfymflaskan till hoger brast i sarskiljningsformaga eftersom
den inte skiljde sig pd nagot vasentligt satt fran andra pd marknaden
forekommande flaskor.

Sarskiljningsformaga Bristande sarskiljningsformaga

% Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 100.
% Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 99.
% Lunell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 87.
% PBR den 26.9.2005 i mal 02-347 (Parfymflaska).
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Aven i mal 08-210 beddmdes en parfymflaska sakna sarskiljningsformaga.
Ratten anférde att flaskans grundform (rektangulér platt flaskkropp) inte
skiljde sig i betydande man fran vad som var normalt forekommande inom
produktslagsomradet (se bild nedan till vanster).” Dess detaljutformning
kunde inte anses bidra till utstyrselns sarpragel pa sadant satt att den i
betydande man skulle komma att avvika fran andra forpackningsutstyrslar
som forekom pa marknaden. Det saknades darmed anledning att utga ifran
att konsumenter skulle uppfatta utstyrseln som ett tecken pa kommersiellt
ursprung.

=) =] !_’
E
% | = S
0 0 " ! Classification of figurative elements:
- 19.7; 29.1.
Mal 08-210 Mal 09-156

I mal 09-156 bedomdes ytterligare en parfymflaska (se bild ovan till hoger)
sakna erforderlig sérskiljningsformaga eftersom &ven den inte avvek fran
vad som var vanligt.%®

Vad galler eventuell forvaxlingsrisk provas den (som redogjorts fér ovan)
utifran en helhetsbedémning. Utgangspunkten &r den s.k. produktregeln; ju
storre varuslagslikheten ar desto mindre blir kravet pa markeslikhet och vice
versa. Ar produkterna identiska stalls saledes inte kraven lika hogt pa
markeslikhet. VVad galler forpackningar ar det séllan varuslagslikheten som
medfor svarigheter i beddmningen, snarare markeslikheten. Eftersom
marken med hogre sarskiljningsformaga anses riskera forvaxling i storre
utstréckning tillerkédnns emellertid renommerade varumarken ett bredare
skydd. Det utokade skyddet for kdnda varumarken (anseendeskyddsregeln)
kraver inte heller att markena &r sa lika att de ar forvaxlingsbara. Tillrackligt
ar att det hos omsattningskretsen skapas en uppfattning om att ett samband
foreligger mellan det yngre och det dldre market samt att det forstn&mnda
drar otillborlig fordel av eller utan skélig anledning skadar det senare
tecknets sarskiljningsformaga eller renommé.

Mal T-24/08 gallde en laskdrycksproducents registreringsansokan for en
flaska med spiralformad flaskhals.®® OHIM godkande ansékan eftersom
flaskutformningen ansags sarpraglad och skiljde sig fran gangse former pa

% PBR den 22.11.2010 i mal 08-210 (Parfymflaska).
% PBR den 8.12.2010 i mél 09-156 (Parfymflaska).
% Mal T-24/08, Weldebrau GmBh & Co v. OHIM, 4 mars 2010.
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flaskor. Ett bryggeri invande mot registreringen med motiveringen att den
var forvéaxlingsbar med deras redan registrerade flaska med skruvad hals (se
nedan). Grundat pa helhetsintrycket konstaterades att risk for forvéaxling inte
foreldg. Detta da genomsnittskonsumenten skulle uppfatta det aldre méarket
som smalare och langre och darigenom som mer émtalig jamfort med den
andra flaskan som gav ett "tungt intryck” genom en mer kompakt och
tjockare kontur. Flaskproportionerna var saledes avgorande. Fargerna
diskuterades aldrig - istallet var det av stor betydelse att den &ldre flaskan
hade tva varv runt halsen medan den nyare hade fyra. Domstolen understrok
att det aven var relevant att flaskorna skulle saluféras i sddana kontexter
(t.ex. i matbutik) d&r avnamarna snarare lagger marke till flasketikettens
ord- eller figurmarke &n flaskans form.

Aldre flaska Nyregistreringen

Fran huvudregeln om att praktisk taget all formgivning kan
varumarkesskyddas undantas denna majlighet for marken som endast bestar
av en form som (a) foljer av varans art, eller (b) som kravs for tekniskt
resultat, eller (c) som ger varan betydande vérde (2 kap. 4 § VML).
Anledningen dartill ar att konkurrenter inte ska forhindras tillgang till det
allmant tillgangliga formforradet samt effektiv teknik. De nyssnamnda
formerna utgor registreringshinder och kan inte ens genom inarbetning
dverkommas.'® | lagen uttrycks explicit endast att en varas form avses,
dock inbegrips dven forpackningsformer.*™*

For att ett marke ska vara registrerbart kravs saledes att dess form bestar av
nagra andra kannetecknande egenskaper utéver de som foljer naturligt med
beaktande av den aktuella varans art. Skalet till detta &r att sadana
produktutformningar i regel saknar sarskiljningsférmaga (t.ex. bollar). Det
kan rora sig om former som &r antingen naturgivna (t.ex. en citronform)
eller artificiellt framstallda (t.ex. en géngse flaskkonstruktion). Om tecknet
har en grundform bedoms utifran en jamforelse med de pa marknaden
befintliga formvarianterna for produkten. Praktiskt sett har bestammelsens

199 Normalt kan mérken som har svag ursprunglig sarskiljningsfsrmaga uppna skydd genom
inarbetning och dérefter registreras.
191 |_unell: Okonventionella varumérken, 2007, s. 65.
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vikt varit begransad; enkla varuformer nekas i regel registrering pga.
otillracklig sarskiljningsférmaga snarare 4n genom detta stadgande.*®?

Varuformer vilkas vésentliga sardrag kravs for att uppna ett tekniskt resultat
ska fritt kunna anvéndas av alla och tillerkénns féljaktligen inte
varumarkesskydd.'®® Ambitionen dartill &r att forhindra uppkomsten av
varaktiga monopol pa tekniska losningar. Praxis fran OHIM visar att det
inte ar mojligt att undga detta registreringshinder genom att addera mindre,
godtyckliga element (t.ex. dekoration eller farg) till en form som annars &r
uteslutande funktionell. Bedéms déremot de godtyckliga inslagen inte vara
av mindre betydelse kan skydd for den tredimensionella formen
aktualiseras. | verkligheten anvander emellertid producenter ofta en
kombination av flera olika tecken (t.ex. ordmarke, fargkombinationer och
speciell produkt- eller forpackningsform) i syfte att uppna ett karakteristiskt
yttre som sarskiljer produkterna fran konkurrenternas.'®

| syfte att tillgodose intresset av lojal konkurrens nekas &ven registrering av
former som pga. sitt vérde (helt eller vasentligen) ar avgorande for inkop av
den aktuella produkten. Vérdet kan avse det estetiska eller ekonomiska
vérdet men dven vérden som dndamalsenlighet och skénhet.'® Former som i
forsta hand kops pga. tilltalande utseende kan inte varumarkesregistreras. %

Huruvida en produkts form har ett betydande vérde bedéms utifran en
jamforelse med dvriga (pa marknaden befintliga) former for likvardiga
varor. | en sadan bedémning ska emellertid bortses fran sadana varden som
anknyter till kvalité eller varumarkesfunktionen som sadan. Att gora detta
kan i praktiken vara forenat med svarigheter eftersom en viss design kan
vara attraktiv just pga. ett kant varumarke. | en prévning ska saledes
undersokas varfor en avnamare koper en viss produkt - &r det for att denne
appelleras av formen som sadan eller for att formen uppfattas som angivelse
for ett kommersiellt ursprung?

3.2.3 Ord- och figurmarke

Den moderna varumarkesanvandningen domineras idag av ordmarken, dvs.
tecken som enbart bestar av ord. Kravet pa grafisk atergivning utgor i regel
aldrig nagot problem for dessa och sarskiljningsformaga kan uppnas
forutsatt att markena bl.a. inte anger varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvandning, pris, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Den

102} unell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 70.

193 Detta galler dven om alternativa former som kan uppn& samma tekniska resultat finns
tillangliga. Se Mal C- 299/99, Philips v Remington, 18 juni 2002.

1941 unell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 64.

1951 unell: Okonventionella varuméarken, 2007, s. 68.

106 PBR mal 94-525 (Olga). Bestickménstret "Olga”, en dekor fran 1600-talet, utgjorde
registreringshinder pga. att den ansags utgora en utstyrsel som gav besticken ett betydande
varde. Ratten fann att just denna dekor efterfragades pa marknaden utan hansyn till
bestickens kommersiella ursprung. Ett frihaliningsbehov ansags alltsa foreligga.
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varumarkesrattsliga ensamrétten avser emellertid enbart det registrerade
ordmarket i dess helhet, inte dess separata bestandsdelar.

Vad géller ordmarken (och kombinerade ord- och figurmarken dar
figurelementet &r underordnat) ser man i en forvaxlingsbedémning framst
till huruvida det foreligger en krankande likhet i mérkenas utseende, uttal,
stavning och meningsinnehall. | prévningen jamfors det helhetsintryck
markena formedlar - bortses ska fran eventuella skillnader i detaljer enligt
principen om den bleknande minnesbilden. Normalt 6vervéger synbilden
men dven ljudbilden tillméts stor betydelse. Ordmarken som uttalas pa ett
fonetiskt snarlikt satt utan att vara visuellt lika kan saledes betraktas
forvaxlingsbara.’®” Bl.a. har ENCO ansetts komma i konflikt med den
inarbetade versionen av varuhuset NK (uttalat ENKA).** | beddmningen
ska tonvikten laggas pa den bestandsdel av markena som dominerar och har
sarskiljningsformaga.'® Identitet mellan ords begynnelse tillmats emellertid
storre betydelse an likhet mellan slutet. Dock bortses ofta fran allmanna ord
eller stavelser. ™

| situationer da varuslagslikheten ar fullstandig kravs, enligt produktregeln,
enbart en minsta likhet for att forvaxling mellan ordmérken ska anses
foreligga. Belysande exempel pa sadana forvaxlingsbara tecken ar JOCKEY
och JACKI (klader), Sperry och Fred Perry Sportswear (klader), WYZO och
WUZZI (kosmetiska preparat), Mackburgaren och BigMac (snabbmat),
Jagarbrannvin och Jagermeister (alkoholhaltiga drycker), Brelett och
Bregott (matfett), Vitafruit och Vitafrut (drycker), GOD NATT och GOD
MORGON (juice) samt Odd Molly och Odd Nooah (klader).** | de tva
sistnamnda papekades sarskilt risken for eventuell sambandsférvéxling da
allménheten gavs anledning att tro att produkterna hade gemensamt
kommersiellt ursprung. Att det stalls sarskilt hoga krav pa markesolikhet da
det ror sig om produkter av exakt samma slag framgick redan i NJA 1979 s.
121 dé&r ordmérket BiC for strumpor konstaterades forvaxlingsbart med Bi
(&ven det for strumpor). Domstolen anforde att ”En helhetsbeddmning
utifran nu angivna synpunkter leder narmast till att bokstaven C i BiC spelar
en i forhallande till de for bada kombinationerna gemensamma
begynnelsebokstidverna bi underordnad roll”.

Betraffande figurmarken forekommer atskilliga bedémningsprinciper, dock
ar synintrycket i forsta hand avgorande for forvaxlingsbedomningen. Nagon
bestammelse av innebord att tecken med samma motiv automatiskt anses
forvaxlingsbara finns inte; VML innefattar inte nagot motivskydd som
s&dant.*? Normalt anses synintrycket av marken med samma motiv dock
likartat vilket i praktiken darfér medfor ett varumaérkesréattsligt motivskydd.

17 NJA 1991 s. 23 (Gatt).

18 RA 1972 H 51 (ENCO).

109 | NJA 2003 s. 163 bedémdes dominanten “Jagar” forvixlingsbar med “Jager” och dven
med dominanten i "Jagermeister”.

10 RA 1970 H 24 anségs Elisabeth of Sweden inte férvéxlingsbart med Elizabeth Arden.
11 evin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 458 ff.

12 \Wessmann, Richard: Varumarkeskonflikter: forvéxlingsrisk och anseendeskydd i
varumarkesratten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 28.
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Emellertid ska ett sadant skydd under alla omstandigheter avgransas snavt
eftersom andra néringsidkares lojala varumarkesanvandning annars stavjas i
alltfor stor utstrackning.'*® Vid en jamforelse ska de aktuella figurmarkena,
liksom vad galler for ordmérken, undersokas var for sig i sin helhet och inte
enbart en bestandsdel.

Forvéxling kan intraffa mellan olika typer av méarken, dvs. att ord och figur
kan anses komma i konflikt. T.ex. har ett figurmarke bestaende av bilden av
en elefant bedomts forvaxlingsbart med ordmarket HIAB Elefant.*** Vidare
har ett figurméarke innehallandes en tiger ansetts forvaxlingsbart med ett
kombinerat ord- och figurméarke som utgjorts av ordet TIGER intill bilden
av en tiger.'®

| praxis poangteras aterkommande att bedomningen ska differentieras efter
produktens art och kdparkretsens egenskaper. Konsumenter antas agna
storre uppmarksamhet vad galler dyrbara séllankdpsvaror an vid alldagliga
smainkop. T.ex. presumeras kopare av kosmetik vara markesmedvetna. |
s&dana fall snavas markesbeddmningen in.**®

Gemensamt for ord- och figurmarken ar att de anses riskera forvaxling i
storre utstrackning om de har hog sarskiljningsformaga (ursprunglig eller
upparbetad genom anvéndning). Starka och fantasifulla marken tillerkanns
darfor ett bredare skyddsomfang jamfort med svaga. Vidare utgor graden av
inarbetning en central faktor; inarbetade marken atnjuter storre
skyddsomfang om samma slags produkter avses eftersom de anses ha
forstarkt forvarvad sarskiljningsformaga.''’ Det utdkade skyddet for kanda
varumarken (anseendeskyddsregeln) kraver inte att markena ar sa lika att de
ar forvaxlingsbara. Tillrackligt ar att det hos omsattningskretsen skapas en
uppfattning om att ett samband foreligger mellan det yngre och det dldre
market alternativt att det yngre market far kunderna att associera till det
aldre, samt att det forstndmnda drar otillborlig fordel av eller utan skalig
anledning skadar det senare tecknets sarskiljningsformaga eller renommé.

3.2.4 Slogan

Slogans, eller slagord, anvénds flitigt i samband med lanseringar av kénda
markesparfymer. Ett exempel utgér L’Oréals ”Because you’re worth it”.
Satserna syftar till att hos allménheten inprénta ett sarskilt budskap och kan
bli foremal for varumarkesskydd forutsatt att de inrymmer ord som &r
distinkta i sig sjalva.’*® Fantasiord, ironi och ordlekar anses vara ord av
sadan natur. Slogans far emellertid inte vara deskriptiva, dvs. beskriva
karaktéaren av de produkter eller tjanster som varumarket saljs under.

113 Bernitz et. al.: Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, 2007, s. 260 ff.
1 RA 1974 A 318 (HIAB Elefant).

15 RA 1980 Ab 97 (Tiger).

118 ) evin: Larobok i immaterialratt, 2011, s. 460.

1T \Wessmann: Varumarkeskonflikter, 2002, s. 40.

118 SOU 1958:10, s. 95.
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Praxis pekar pa en restriktiv installning till varumarkesregistrering av
slogans. Motivet dartill har varit att de har ansetts brista i ursprunglig
sarskiljningsformaga. Registrering har bl.a. nekats ”Du blir vad du iter” och
“En riktig bank p& hemmaplan”.**> Emellertid har PBR bifallit Abro
Bryggeriers registreringsansokan av sloganen ”Livet har sina ljusa stunder”
for ol eftersom den ansdgs inarbetad.'?° Férutsatt att annan naringsidkares
slogan medfor forvaxlingsrisk kan varumarkesintrang saledes foreligga
enligt VML.

119 PBR den 7.12.2007 i mal 02-140, resp. PBR den 21.4.2009 i mal 07-280.
120 pBR den 7.3.1995 i mal 95-397.
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4 Marknadsrattsligt skydd

4.1 Skyddet mot otillb6rlig konkurrens

Den immaterialrattsliga lagstiftningen skyddar mot att nagon annan &n
rattsinnehavaren utnyttjar dennes k&nnetecken eller prestationer. VML:s
krav pa sarpréagel eller uppnadd inarbetning utgdr dock exempel pa
begransningar som kan medfora att kannetecken och produkter lamnas att
sta utan rattskydd. Huvudregeln &r att immaterialrattsligt oskyddade
prestationer fritt kan efterbildas av envar. Mot detta uppstalls emellertid
vissa granser genom reglerna mot otillbérlig konkurrens.'*

Pariskonventionen for industriellt rattsskydd har varit av stor betydelse for
marknadsutvecklingen och dess utformning. Overenskommelsen har
ratificerats av 173 lander (inklusive samtliga EU-l&nder) vilka harigenom
forbinder sig att tillforsakra anslutande lander skydd mot andra
naringsidkares otillborliga konkurrensatgarder. Konventionens innehall har i
svensk ratt inforlivats framst genom MFL:s regler mot otillborlig
marknadsforing. Den viktigaste regeln med inriktning pa illojal konkurrens
ar artikel 10bis som stadgar att ”varje konkurrenshandling som strider mot
god affarssed utgor en handling av illojal konkurrens” (p. 2). Vidare fastslas
att samtliga handlingar (genom vilket medel det &n ma vara) som kan
framkalla forvaxling med en konkurrents foretag, varor eller verksamhet
inom handel &r forbjudna. Detta galler dven oriktiga pastaenden i utdvning
av affarsverksamhet dgnade att misskreditera en konkurrents foretag, varor
eller verksamhet samt angivelser eller pastaenden vilka ar dgnade att
vilseleda allménheten rérande varors beskaffenhet, framstallningssatt,
egenskaper, anvandbarhet och myckenhet (p. 3).

4.1.1 Huvuddragen i marknadsfdringslagen

Inforlivandet av EU:s fullharmoniseringsdirektiv (2005/29) om otillbérliga
affarsmetoder resulterade i ikrafttradandet av en ny marknadsféringslag ar
2008 (SFS 2008:486). I linje med principen om fri rorlighet var syftet dels
att avlagsna forekommande handels- och konkurrensbarridrer till foljd av
olikheterna i medlemsstaterna marknadsfoéringslagstiftningar, dels att uppna
en regelrétt fungerande inre marknad med garanti om ett hdgt och enhetligt
konsumentskydd pa gemenskapsniva. % Direktivet ar enbart tillampligt pa
forhallandet mellan néringsidkare och konsumenter. Dock Gverensstammer
konsument- och konkurrentintresset ideligen vilket har medfort att lagen

indirekt &ven anses inbegripa naringsidkare sasom lagens skyddsobjekt.

121 Bernitz et. al.: Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, 2007, s. 243.
122 Nordell, Per Jonas: Marknadsratten — en introduktion, 5:e uppl., Nordstedts Juridik,
2010, s. 20.
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Forfaranden som utgor direkt skada for konsumenters finansiella intressen
betraktas séledes indirekt valla konkurrenter ekonomisk skada.'??

| juridiska sammanhang avses med marknadsforing avsattningsframjande
atgarder. Lagen inrymmer alla former av marknadsforingsatgarder. 1 3 §
MFL definieras marknadsforingsbegreppet som ”reklam och andra étgéarder
i naringsverksamhet som &r dgnade att framja avsattningen av och tillgangen
till produkter, inbegripet en naringsidkares handlande, underlatenhet eller
nagon annan atgard eller beteende i 6vrigt fore, under eller efter forsaljning
eller leverans av produkter till konsumenter eller naringsidkare”. Enbart att
inneha en vara till forséljning innebar marknadsforing enligt lagens mening,
t.0.m. i fall d& det sker helt passivt."** Noteras bor att det vidstrackta
begreppet &ven omfattar efterkdpssituationer, dvs. handlingar som foretas
efter ett avtalsslut.

Huruvida en marknadsféringsatgard anses vara otillborlig bedéms med
utgangspunkt i det tanka helhetsintryck som vid en flyktig kontakt kan
uppfattas av en fingerad genomsnittskonsument — en normalt informerad
samt skaligen uppmarksam och upplyst person.'?> Om denne upplever en
marknadsforingsatgard som vilseledande i fraga om varans kommersiella
ursprung och att forfarandet kan antas paverka konsumentens ekonomiska
beteende &r den att anse som otillborlig (det s.k. transaktionstestet). Detta
innebar att den som marknadsforingsatgarden har riktats mot som resultat
ska ha tagit ett annat kopbeslut &n vad den annars skulle ha gjort, dvs. haft
en kommersiell effekt. En affarsmetod kan dérmed inte betraktas som
otillborlig om den inte haft nagon reaktion pa mottagarens
handlingsménster.*?°

| provningen tas hansyn till de sarskilda egenskaperna i varje enskilt fall
(t.ex. sociala, kulturella och sprakliga faktorer) liksom vilken malgrupp
marknadsforingen adresserats till. Asyftas naringsidkare eller sakkunniga
stélls hogre krav i beddmningen jamfért med om marknadsforingen riktats
till barn."?” Konsumentbegreppet ar darmed inte statiskt.

Transaktionstestet innebar en nyhet fér 2008 ars MFL. Mot bakgrund av
dess korta existens har det forelegat viss osakerhet kring dess innebord. 1
forarbetena och doktrinen anges att kravet pa kommersiell effekt inte
kommer att medfora att skyddsnivan forsamras for varken naringsidkare
eller konsumenter. Inom néringslivet har emellertid transaktionstestet och
dess oklara innebdrd pekats ut att bidra till en markbar férsvagning av
skyddet for naringsidkare och i synnerhet mot renommeésnyltning.

I prévningen tas hansyn till de sérskilda egenskaperna i varje enskilt fall
(t.ex. sociala, kulturella och sprakliga faktorer) liksom vilken malgrupp
marknadsféringen adresserats till. Asyftas naringsidkare eller sakkunniga

123 Bernitz, et. al.: Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, s. 130.

124 Nordell: Marknadsratten — en introduktion, 2010, s. 20.

125 MA1 C-210/96, Gut Springenheide & Tusky, 16 juli 1998.

126 Sveriges Marknadsforbund: “Naringslivets sjilvstindiga skydd mdste dterskapas”.
127 Nordell: Marknadsratten — en introduktion, 2010, s. 58.
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stélls hogre krav i beddmningen jamfért med om marknadsforingen riktats
till barn."?® Konsumentbegreppet ar darmed inte statiskt.

MFL ar uppbyggd kring tre vitessanktionerade generalklausuler. Den forsta
avser god marknadsforingssed och &r pga. dess allmanna hallning tillamplig
pa all marknadsforing och alla affarsmetoder (5 - 6 88). De tva aterstaende
ar i hogre grad detaljerade och asyftar aggressiv respektive vilseledande
marknadsforing (7 — 8 88). Harutover tillkommer en forteckning med mer
preciserade, direktsanktionerade forbudsbestammelser (katalogforbuden)
samt den s.k. svarta listan — en forteckning 6ver 31 affarsmetoder som alltid
betraktas som otillborliga. Da de sistnamnda &r forbjudna per se kravs ingen
prévning av deras kommersiella effekt i det enskilda fallet.'?®

Enligt 37 § MFL kan saval naringsidkare som enskilda konsumenter fa
ersattning for skador som orsakats genom otillborliga affarsmetoder. KO, en
sammanslutning av konsumenter eller naringsidkare, eller en naringsidkare
som paverkas av marknadsforingen far véacka talan om forbud eller
&laggande i MD.**°

4.1.2 Generalklausulen om god
marknadsforingssed

5 § MFL stadgar att marknadsforing ska 6verensstdmma med god
marknadsforingssed.*** God marknadsforingssed forklaras i 3 § och beskrivs
som god affarssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda
konsumenter och néringsidkare vid marknadsforing av produkter.
Harigenom asyftas sarskilt de utomrattsliga bestaimmelser som utformats
inom naringslivet, t.ex. existerande branschkoder samt den internationella
hederskodexen ICC:s grundregler for reklam och marknadskommunikation.
| det sistndmnda fastslés att kommunikationen pa marknaden ska vara
vederhaftig, laglig och hederlig.** | 6 § MFL framgar det att
marknadsforing som inte ar forenlig med god marknadsforingssed ar
otillborlig om den i markbar man paverkar eller sannolikt paverkar en
genomsnittskonsuments formaga att fatta ett valgrundat affarsbeslut
(transaktionstestet). Uppstar ingen kommersiell effekt till foljd av
affarsmetoden ar den inte otillborlig - detta dven om den anses strida mot
god marknadsforingssed. Varken uppsat eller oaktsamhet kravs for att en
handling ska anses strida mot regeln. Dock bortses fran forsumbara och
bagatellartade forseelser. Den grad av aktsamhet och yrkesmaéssighet vilken

128 Nordell: Marknadsratten — en introduktion, 2010, s. 58.

129 prop. 2007/08:115, s. 106 ff.

130 Noteras bor att MD:s bedémnings ska ske helt fristdende frn den immaterialréttsliga
(om sadan foreligger parallellt). Utgangspunkten i MFL &r att spérsmal om sadan ensamratt
och skydd som darigenom ges helt ska lésas inom det immaterialrattsliga regelverket. Dock
anses reglerna mot otillborlig konkurrens tjana saisom komplement till immaterialratten och
i synnerhet som utfyllande skydd for kdnnetecken. Se Prop. 1994/95:123, s. 57.

31 paragrafen genomfor art. 5.1 och del av 5.2 i direktiv 2005/29.

132 prop. 1994/95:123, s 42.
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naringsidkare forvantas anvanda gentemot konsumenter &r den som
dverensstammer med arlig marknadspraxis i naringsidkarens bransch.**®

En néringsidkare vars marknadsforing bryter mot generalklausulen kan vid
vite antingen forbjudas att fortsatta med den, eller alaggas att lamna
information som &r vasentlig for att forstd marknadsforingsatgardens
korrekta innebdrd (t.ex. om produktens beskaffenhet och kommersiella
ursprung). Ett forbud (vid vite) eller aldggande kan meddelas saval den
naringsidkare som star bakom sjalva marknadsforingen som anstéllda eller
andra som handlar & dennes véagnar. Forbud kan dven meddelas andra som i
ovrigt vasentligt har bidragit till marknadsforingen, t.ex. reklambyraer som
utformat reklam och tidningsforetag som tar in vilseledande annonser.*3*
Skadestand kan utdomas enbart vid dvertradelse av forbudet.

4.1.2.1 Renommeésnyltning

Renommeésnyltning uppstar nar en naringsidkare i sin marknadsforing
obehdrigen anknyter till en annan naringsidkares affarsrorelse, produkter,
kannetecken eller andra symboler, figurer eller specifika koncept utan att
forvaxlingsbarhet eller vilseledande i 6vrigt foreligger.*> Att i bakgrunden
for en armbandsursannons placera en Rolls Royce utgor ett klassiskt
exempel: hdrigenom kan oberattigade associationer framkallas hos
konsumenterna och statushéjning ske till foljd av att forebildens positiva
laddning éverfors till den marknadsforda produkten.**®

Med undantag av skyddet mot renommeésnyltning i jamférande reklam (se
nedan 5.4) stadgar MFL inget uttryckligt forbud mot sadana forfaranden.
Genom MD:s praxis har renommeésnyltning emellertid utvecklats till en
sjalvstandig grund for otillborlighet som kan aktualisera ett férbud med stéd
av generalklausulen i 5 § MFL."*" Renommésnyltning behandlas &ven i
ICC:s grundregler for reklam (art. 15):

”Marknadskommunikation far inte obehdrigt utnyttja namn, namnférkortning,
logotyp och/eller varukénnetecken som tillhér annat foretag, annan organisation
eller institution. Marknadskommunikation far inte utformas sa att det goda
renommé (goodwill) som &r férknippat med andra foretags, organisationers,
personers eller institutioners namn, kannetecken eller ensamratt i vrigt, utnyttjas
pa ett otillborligt satt. Detsamma galler ifraga om utnyttjande, utan foregaende
medgivande, av renommé som andra upparbetat genom kampanjer.”

Mojligheterna att angripa renommésnyltning med hjalp av MFL framstod
lange som snavt begransade. Bedomningarna byggde da huvudsakligen pa
konsumentskyddsintresset och ett vilseledandeperspektiv hamnade i fokus.
Endast om ett beteende var “dgnat att pa ett forkastligt sétt suggerera

133 50U 2006:76, s. 16.

13 Nordell: Marknadsrétten — en introduktion, 2010, s. 60.
135 MD 1999:21 (Robinsonchips), MD 2001:16 (Hastens).
136 prop. 1970:57, s. 72.

137 MD 1988:19 (Globen).
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allminheten” kunde det anses otillbérligt, knappt annars.**® Under 90-talet
skedde emellertid en vandning da aven naringsidkarintresset tydligt borjade
uppmarksammas i tillampningen. Installningen till renommeésnyltning har pa
senare &r vidgats och moderniserats pa ett patagligt satt.*>

Otillbdrlighetsmomentet vid renommeésnyltning ligger i den ekonomiska
fordel den snyltande erhaller genom att utnyttja det positiva varde hos
konsumenterna vilket den utsatta naringsidkaren skapat genom omfattande
investeringar.*° Utnyttjande av annan naringsidkares uppmarksamhetsvarde
kan vid en forsta anblick verka otillborlig enbart i forhallande till den utsatte
naringsidkaren som lider skada men da avnamarnas marknadsoverblick
forvarras anses agerandet otillborligt &ven mot dem som mottagargrupp.

En bred uppsattning foreteelser kan vara renommeébdrare: produkter med ett
sarskilt utseende, en affarsrorelse som sadan, tjanster med framtradande
karaktar eller innehall, kannetecken, symboler, personfigurer etc. Vidare
kravs det inte att den utsatta naringsidkaren och snyltaren ar konkurrenter.***

Aven om varken uppsat, oaktsamhet eller nagot vilseledandemoment kravs
for att en affarsmetod ska kunna forbjudas enligt 5 § MFL kravs det att
konsumenten far sin beslutsformaga markbart paverkad (transaktionstestet).
Marknadsforing som innebar renommésnyltning har i regel ansetts paverka
mottagarens formaga att fatta ett valgrundat affarsbeslut. Férsamrad
marknadsdversikt (dvs. svarigheter att orientera sig pa marknaden) anges
har vara tillrackligt. Samre 6verblick kan emellertid inte presumeras
foreligga utan maste konstateras, nagot som kan ske genom en hypotetisk
uppskattning. En goodwilloverforing till snyltaren, med resultatet att den
egna produkten uppvérderas av konsumenterna, kan emellertid antas
paverka kdparnas ekonomiska beteende pa ett mérkbart satt.**?

Ett ingripande forutsétter att det som utnyttjas ar kant pa marknaden, nagot
som vanligen faststélls genom marknadsundersdkningar. Bakomliggande
tanke dartill &r forekomsten av ett uppméarksamhetsvarde och anseende vart
for nagon annan att utnyttja. Dock maste det rora sig om ett kommersiellt
renommé, dvs. ett gott anseende férknippat med visst foretag eller
kommersiellt sammanhang.**®

I MD 2003:16 menade Vin & Sprit att tvd andra foretag hade snyltat pa det
renommé som tillkom deras produkt Absolut Vodka. Svarandeféretagen
hade i marknadsforingen av sina spritdrycker bl.a. anvént k&nnetecknen
”Brinnvinskungen” och ”L.O. Smith” samt avbildningar pa den sistndmnda.
L.O. Smith, dven kallad just Brannvinskungen, finns portratterad pa

138 prop. 1970:57, s. 72.

139 MD 1999:21 (Robinsonchips).

10 prop. 1970:57 s. 71 f.

141 svensson, Carl Anders; Stenlund, Anders; Brink, Torsten; Strém Lars-Erik, Carlén-
Wendels Thomas: Praktisk marknadsratt, 8:e upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm,
2010, s. 438.

142 prop. 2007/08:115, s. 145.

1431 MD 1988: 19 (Globen).
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Absolutflaskans sigillmarke da han pa 1800-talet inférde den
destillationsmetod som anvénds for att producera Absolut VVodka. Det
konstaterades att konsumenter och fackmén i hog grad associerade
sigillmarket med Absolut VVodka men att enbart ett fatal kande till namnet
pa den avbildade personen pa sigillet eller ens visste vem Brannvinskungen
eller L.O. Smith var. Portrattet bedomdes darmed inte framkalla nagon
association till varken Brannvinskungen eller L.O. Smith. Foretagens
marknadsforing ansags inte anknyta till Absolut Vodka (och
rattsinnehavaren V & S) pa ett satt som utgjorde renommeésnyltning.

All anknytning till en annan naringsidkares renommé &r inte otillaten. Sker
det med rattinnehavares medgivande genom licensiering eller
samarbetsavtal finns det i regel inga invandningar. Den som pastar sig ha
ratt att begagna sig av annans renommé maste dock kunna pavisa detta.
Vidare foreligger inte otillaten renommésnyltning enbart for att det
paminner om eller till stor del liknar en annan naringsidkare
renommeébarande kannetecken. Det kravs att upplagget ar av sadan karaktar
att det starkt anknyter och sammankopplas till férebilden i fraga (dvs.
karandens affarsrorelse eller produkt). Risken for detta anses dessutom
minska i situationer da verksamheterna eller produkterna &r av olika slag,
nagot som belyses i MD 2006:19. En grupp dagligvaruhandlare brot sig ur
den samverkan som bedrevs under bendmningen Vivo och skapade
kollaborationen ”Vi-butikerna”. De anklagades for att pa detta sétt obehorigt
utnyttja den renommé som tillkom Kooperativa Forbundets publikation
”Tidningen Vi”. MD fann att tidningens kénnetecken ”Vi” var bdde vil
inarbetat och tillrackligt kant att det ansags besitta ett renommé samt
forknippas med visst kommersiellt ursprung. MD fastslog dock att
forvaxlingsrisk inte forelag eftersom marknadsféringen avsag olika
produkter och inte hade nagon koppling med Tidningen Vi. Bendmningen
”Vi” hade dessutom inte figurerat fristdende samtidigt som att vésentliga
skillnader forelag vad gallde designen, saval fargmassigt som typografiskt.
Dé handlarna utgjorde en stor och kand grupp med eget gott anseende
framstod det som mindre troligt att de skulle vinna ekonomiska fordelar pa
att utnyttja tidningens uppmarksamhetsvarde. Utifran en helhetsbedémning
konstaterades att Vi-butikernas symbol inte gav sken av att nagon koppling
forelag till Tidningen Vi eller Kooperativa Férbundet. Nagon obehdrig
anknytning forelag inte och féljaktligen inte ndgon renommésnyltning. Stora
olikheter mellan foretags verksamheter utgor dock nédvandigtvis inget
hinder.**

Lagstridig renommésnyltning kan uppsta genom en reklamutformning som i
kombination med ett namn forknippas med ett visst foretag. | det forsta

1441 MD 2008:8 har domstolen funnit att anvandningen av ordet Villa Villekulla pé en néra
Vimmerby beldgen hotellanldggning utnyttjade det positiva uppmérksamhetsvérde som
egentligen tillhorde innehavarna av rattigheterna till Astrid Lingrens verk, bolaget
Saltkrdkan AB. Detta da konsumenter generellt forknippade Hotell Villa Villekulla med
Astrid Lindgren och darigenom i andra hand Saltkrékan AB. Aven omstandigheten att
hotellet var lokaliserat i en region som associerades med forfattarinnan var av betydelse.
Renommeésnyltning bedémdes vara for handen.
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grundldggande MD-avgorandet om renommésnyltning aktualiserades ett
forsékringsbolags annons for en gruppforsakring som gick under namnet
Boss.** Utdver att det valda annonsmediet riktade sig till varumarket Hugo
Boss’ klientel hade dven ett typsnitt snarlikt rattsinnehavarens anvants.
Ordet Boss hade dven en framtradande placering. Mycket talade for att det
till Hugo Boss knutna renommé lockade lasare att ta ndrmare del av
upplysningen om forséakringstjansten. Forsakringsbolaget hade saledes
utnyttjat den goda renommé som tillkom Hugo Boss i syfte att ge en
gynnsammare bild av forsakringen.

Som redogjorts for ovan kravs inte nagon forvaxlingsrisk for att otillborlig
renommesnyltning ska kunna konstateras. Innebdrden av detta har kommit
till uttryck bl.a. i MD 1996:3. Malet rorde Partyman’s saluférande av
likbressensen Liquore Galanto vars etikett var lik den for likéren Ligoure
Galliano. Galliano, som var saval sarpraglad som kand, forknippades av
kunderna med exklusiv karaktér och kvalitet. Essenstillverkaren hade i sin
marknadsforing uttryckt ”...smaker som ofta forviaxlas med kdnda mérken. I
blindprovningar far dessa smaker ofta bittre betyg dn originalmérken”. Da
produkterna saldes via separata saljkanaler foreldg ingen forvaxlingsrisk.
MD fann emellertid att Partyman, genom valet av produktnamn samt
etikettens utformning, hade utnyttjat Gallianos goda anseende i syfte att
formedla en fordelaktig bild av foretagets essens.

Genombrottet fér en utokad och mer rigords syn pa renommésnyltning
skedde i Robinson-domen da MD for forsta gangen utformade de
bedémningsprinciper som tillampas i en prévning.**® | samband med SVT:s
tv-serie "Expedition: Robinson ” marknadsférde OLW
s6derhavsmotivprydda chipspésar med beteckningen “Robinsonchips”.
Enligt MD hade programmet blivit sa ként att konsumenter direkt
associerade ordet Robinson och séderhavsmiljon med SVT. Tv-konceptet
hade baserats pa romanfiguren Robinson Crusoe och innebar saledes att
aven SVT anvénde sig av en redan vélkand figur. Allméant tillgangliga namn
och figurer halls dock tillgangliga och kan anvandas fritt av samtliga
naringsidkare. Daremot hade Robinsonbegreppet fatt en ny aktualitet och
innebord vilket innebar att programmet ansags vara barare av ett
kommersiellt varde som var av betydande roll i samband med
marknadsforing av produkter. Da lanseringen skedde i nara anknytning med
sédndningarna fann MD att OLW hade dragit nytta av det
uppmarksamhetsvérde som SVT hade skapat hos konsumenterna genom
programserien. Noteras bor att malet avsag tva pa marknaden lika valkanda
och etablerade foretag.

Att pa sangar anvanda ett blavitt rutmonster snarlikt det pa Hastens sangar
(s.k. Gripsholmsrutor) har inneburit renommésnyltning.**” Enligt MD
utnyttjade Skeidar Mdbler & Interior det av Hastens upparbetade
kommersiella uppmarksamhetsvarde genom att pa sina egna séangar anvanda

%5 MD 1993:9 (Boss).
146 MD 1999:21 (Robinson Chips).
17 MD 2001:16 (Hastens).
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ett monster som starkt anknoét till Hastens (pa marknaden) kanda dekor.
Hastens monster hade genom omfattande marknadsforingsatgérder vackt
uppmarksamhet och blivit kdant pa marknaden. Det kommersiella
utnyttjandet ansags besta i att associationer skapades till den kéanda
séngtillverkaren. Foretaget forbjods foljaktligen att anvanda monstret.

I MD 2002:10 konstaterades att Hemglass, genom att bendmna en isglass
for Hygglo, otillatet snyltade pa glasstillverkaren GB:s (sedan en lang tid
tillbaka) valkanda och storséljande isglass Igloo. Detta trots att den sist
namnda inte hade marknadsforts pa drygt ett ar. Férutom att Hyggloglassen
var uppbyggd pa ett likartat satt som GB:s Igloo (tva isglassar med pinnar
hopsatta till en isglass) hade &ven flera tidningar uppmarksammat
lanseringen av Hemglass nya produkt och gjort kopplingar till just Igloo.
MD anforde att det korta uppehallet i marknadsfaringen av isglassen Igloo
inte innebar att beteckningen dess vélkandhet hade upphort. Det goda
anseende som tillkom namnet Igloo hade saledes bestatt &ven om market for
tillfallet inte hade varit i bruk. Trots att glassprodukterna saldes genom olika
forsaljningssystem fann MD att namnlikheten pa de likartade varorna var sa
pafallande att renommésnyltning forelag.

Ett senare mal rorde huruvida sloganen for den smartstillande gelen ”Zon”
hade blivit foremal for renommésnyltning ("Om du vet var du har ont,
varfor behandla hela kroppen™).**® En konkurrent hade i en reklamfilm for
medicinskt plaster bl.a. angivit ’Om du vet var du har ont — och dessutom
vill slippa kladdig gel och lukt”. Dartill hade ytterligare ett foretag som
marknadsforde en liknande lagprisgel anvant sig av formuleringen ”Om du
vet var du har ont, varfor gora planboken illa?”. Undersdkningar visade att
Zon som resultat av omfattande marknadsforing var val kand bland
konsumenterna i sadan positiv bemarkelse att den atnjot ett renommé som
tillkom foretaget bakom produkten. MD fann att renommeésnyltning forelag
och marknadsforingen var darmed otillborlig. Svarandeféretagen ansags ha
anknutit mycket néara till Zons slogan enbart i syfte att fanga
konsumenternas uppmérksamhet kring de egna produkterna.

I MD 2002: 28 beddémdes huruvida Sven P. Matkompaniet utnyttjat det
varde som lag i den positiva forestallning som avnamarna hade av Santa
Marias mexikanska matproduktskoncept (s.k. tex-mex). Svarandens frysta
kottfarsflarnsprodukt lanserades i en forpackning vars front hade forsetts
med en i6gonfallande etikett med orden "TEX-MEX”. Etiketten var (liksom
karandens) rod samt omramad av en gul bard och orden var skrivna i gult.
Domstolen ansag att Santa Marias produktkoncept som helhet var saval
sarpraglad som valkand pa marknaden. Matkompaniets forpackning ansags
vara sa slaende lik Santa Marias att konsumenterna vid ett flyktigt paseende
sannolikt skulle féra tankarna till det kdnda foretagets sortiment.
Forvaxlingsrisk forelag inte trots Overensstaimmelsen da varorna inte ansags
substituerbara (Santa Maria salde inte kottfars). Matkompaniets

148 MD 2006:27 (Zon).
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kottfarsforpackning konstaterades dock anknyta till karandens tex-mex-
varor pa sadant satt att renommésnyltning ansags foreligga.

4.1.3 Generalklausulen om vilseledande
marknadsforing

Marknadsforing som enligt bestdmmelserna i 9, 10 eller 12- 17 8§ MFL
betraktas som vilseledande &r otillborlig om den paverkar eller sannolikt
paverkar mottagarens formaga att fatta ett valgrundat beslut (8 § MFL).*
Troskeln (for transaktionstestet) ar saledes lagre har an vid tillimpningen av
generalklausulen i 5 8 MFL som kraver paverkan i markbar man. Uppsatliga
och oaktsamma Overtrédelser av bestdmmelserna ar direkt
skadestandsgrundande och den skyldige riskerar dven att fa betala
marknadsstorningsavgift (37 § resp. 29 § MFL). Avgiften ska faststallas till
lagst fem tusen och hogst fem miljoner kronor, men far inte 6verstiga tio
procent av naringsidkarens arsomséattning (31 § MFL).

4.1.3.1 Vilseledande efterbildning

Néringsidkare forbjuds att i marknadsforing anvanda (i sig lovliga)
efterbildningar som &r vilseledande genom att de latt kan forvéxlas med
annan naringsidkares kdanda och sarpréglade produkter (14 8 MFL).
Harigenom uppfylls kravet i PK art 10bis p. 3. Aven i den svarta listan p.
13 stadgas att det ar en (under alla omstandigheter) otillbérlig affarsmetod
att ”forsoka sélja en produkt som liknar en annan produkt, som gors av en
sarskild tillverkare, pa ett sitt som avsiktligen forespeglar konsumenten att
produkten ér gjord av samma tillverkare, trots att sa inte ar fallet”.

ICC:s grundregler for reklam stadgar dessutom att “efterbildning av
marknadskommunikation — t.ex. ifraga om komposition (layout), text,
slogan, illustration, musik eller ljudeffekter — inte far ske pa ett satt som ar
agnat att vilseleda eller framkalla forvéaxling.”(art. 16).

Inforandet av det s.k. transaktionstestet medfor att beddmningen av
vilseledande efterbildningar enligt 14 8 MFL ska ske i tva led. Forst prévas
huruvida foreteelsen &r vilseledande varpa det provas huruvida och i vilken
utstrackning metoden har effekt pa genomsnittskonsumentens férmaga att
fatta ett valgrundat affarsbeslut. Noteras bor att kravet pa kommersiell effekt
inte galler svarta listans p.13. | férarbetena framgar det dock att detta
stadgande enbart &r tillampbart pa mer solklara fall av efterbildning.
Exempelvis kréavs det att efterbildningen medvetet far kopare att tro att
varan harror fran tillverkaren av originalprodukten. Svarta listans regel ska
saledes appliceras pa situationer som ror forfalskningar, rena plagiat eller
andra efterbildningar som estetiskt har lagt sig valdigt néra annans
sarpraglade alster.™

149 paragrafen implementerar art. 6 i direktiv 2005/29.
%0 prop. 2007/08:115, s. 102 ff.
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Immaterialrattsligt kan vilseledande efterbildningar &ven anses utgora
varumarkesintrang. Vid tillimpningen av 14 § MFL &r det emellertid utan
betydelse huruvida det efterbildade ar foremal for immaterialrattslig
ensamratt eller inte. | samband med bestdmmelsens inférande betonades
sarskilt att forbudet mot vilseledande efterbildning inte skulle utgdra ett
utvidgat objektsskydd dven om skyddets effekt (i det enskilda fallet) kan
likstallas med den immaterialrattsliga ensamratten.™" Stadgandets
huvudsakliga syfte &r istallet att skydda rattinnehavare mot konkurrenters
otillborlig utnyttjande av deras goodwill och investeringar men aven
konsumenterna mot vilseledande marknadsféring.**

Med efterbildning asyftas sadana kannetecken samt varu- och
forpackningsutformningar som ar forvaxlingsbara med hénsyn till att
kdparen enbart har en bleknande minnesbild av originalprodukten. Avses
gor darmed situationer da en naringsidkares produktutstyrsel ligger nara en
marknadsledande konkurrents ansedda forpackning utan att vara helt
identisk. Uppkomsten av en sadan minnesbild (och darigenom risk for
forvaxling) forutsatter att originalvaran ar sarpraglad och sa kand pa
marknaden att den forknippas med en viss néringsidkare.

Med sérpragel menas att produkten besitter en sérskiljande funktion, dvs.
har en estetisk form eller framtoning som skiljer den fran andra pa
marknaden. Sadan kan vara ursprunglig men dven uppnas genom
marknadsbearbetning. Exempelvis framgick i MD 1995:9 (Knorr) att en
forpackningsutformning som ursprungligen &r svagt sérpraglad kan végas
upp av en stark inarbetning. Detta d&ven om férvaxlingsrisken &r ringa.™*
Enbart en viss farg har emellertid inte ansetts ge sarpragel.™*

En utformning som huvudsakligen ar tekniskt eller funktionellt betingad
(och darigenom gor produkten andamalsenlig) anses inte sarpraglad och
faller utanfor 14 § MFL. Detta ar fallet &ven om alternativa tekniska
l6sningar finns att tillga. 1 syfte att uppréatthalla en effektiv konkurrens bor
inte marknadsréttsliga hinder oméjliggora naringsidkares anvandning av
tekniskt och funktionella foreteelser som halls allmant tillgangliga.

Vad galler kravet pa kandhet fordras inte att inarbetning i varumarkesrattslig
mening foreligger; forvaxlingsrisk kan foreligga trots en lagre

*1'SOU 1993: 59, s. 618 f.

152.50U 2006:76, s. 238 f.

153 MD har funnit att sarpragelsbegreppet gar att likstalla med VML :s beddmning av
sarskiljningsformaga, ndgot som bematts med kritik i doktrinen. Lunell menar att ordvalet
sarpragel framstar mindre passande i marknadsrattsligt ssmmanhang da detta antyder att
foreteelsen &r séllsynt och originell med anledning av dess inneboende egenskaper. |
forarbetena har anforts att sarpragelsbegreppet bor avse hur en produkt uppfattas som
helhet i sitt marknadssammanhang — inte, som i varumérkesrattslig mening, begransat till
specifika konkreta egenskaper hos den marknadsforda varan. Sadan sarpragel kan namligen
existera i marknadsféringshandlingar men ocksa i originella egenskaper hos varan som
sadan. Se Lunell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 38 och SOU 1993:59 s. 536.

154 Bernitz et al.: Immaterialratt och otillborlig konkurrens, 2009, s. 321.ff.
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kannedomsniva.'*® I praxis har kravet dessutom inte satts alltfor hogt. Hoga
forsaljningssiffror, stor kannedom hos konsumenterna som efterfragar
produkten, marknadsfoéring i likartad férpackning under langre tid,
omfattande butiksexponering, stor marknadsandel och hdga
marknadsforingskostnader utgor dock faktorer som indikerar pa att den
efterbildade produkten eller forpackningen &r kand pa marknaden.
Konsumentkretsen behover inte veta vilket specifikt foretag som star bakom
varan. Tillrackligt ar att det inom denna grupp ar allmént ké&nt att market,
formen eller utstyrseln tillhor en viss produkt av visst kommersiellt
ursprung och vad det ar for slags vara.’® Vidare racker det att det
efterbildade objektet (likt vad galler enligt varuméarkesratten) ar kand pa en
viss geografiskt avgransad marknad och inte nédvandigtvis i hela landet.*’

Utifran ett bevisbordeperspektiv innebar kravet pa kdnnedom att det aligger
kdranden att styrka att denne var forst pa marknaden med sin sarpraglade
produkt. Darefter ankommer det pa svaranden att pavisa att denne inte har
efterbildat originalvaran och om efterbildning anda anses foreligga, att den i
vart fall inte vilseleder konsumenterna.**®

Bristen pa tillracklig bevisning gallande kannedom uppges ofta vara ett
vanligt skal till varfor rattsinnehavare forlorar i mal géllande vilseledande
efterbildningar. Bl.a. har tillverkaren av Whiskas kattmat inte lyckats styrka
att dennes forpackning (eller anvandande av djuplila farg) var tillrackligt
kand p& marknaden att vilseledande efterbildning kunde bli aktuellt.*
MD:s installning till marknadsundersdkningar ar i regel aven kritisk. Enligt
domstolen utgér de osakra bevismedel och ska beddmas med forsiktighet.'®

For att en vilseledande efterbildning ska foreligga kravs slutligen att varan
latt kan forvaxlas med en annan naringsidkares kanda och sérpréglade varor.
Vilseledandemomentet ligger saledes i att det uppstar ett vilseledande
betraffande det kommersiella ursprunget; forvaxlingen resulterar i att
konsumenten felaktigt uppfattar efterbildningen som den originalprodukt
denne minns, uppskattar och hade for avsikt att inforskaffa pga. dess kanda
ursprung. Vilseledandet kan &ven utgoras av indirekt forvéxling, dvs. att ett
felaktigt intryck formedlas om foreliggande kommersiell samhdrighet
mellan efterbildningen och férebilden (t.ex. genom dgarsamband/licens).*®
Huruvida en efterbildning framkallar samma bestaende minnesbild hos
konsumenten som en originalprodukt och dérigenom kan resultera i
forvaxlingsfara beror pa hur foreteelsen tolkas som helhet, inte likheten i
detaljer. En utstyrsel som ger ett vilseledande helhetsintryck kan exempelvis
inte neutraliseras (dvs. undanrdja forvéxlingsfaran) av att produkten forsetts

15| unell: Okonventionella varumarken, 2007, s. 38.

1% Bernitz et. al: Immaterialratt och otillborlig konkurrens, 2007, s. 321.ff.
17 MD 1985:5 (Perstorps attika).

%8 SOU 1993:59, s. 538.

19 MD 2005:13(Whiskas).

160 MD 2006:19 (Vi).

161 Svensson et. al.: Praktisk marknadsrétt, 2010, s. 345.
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med ett annorlunda och tydligt ordméarke som skiljer sig fran originalets.
Dock har skillnader i distributionssatt och pris, sarskilt vad galler dyrare
séllankdpsprodukter, ansetts ha utslagsgivande betydelse som
neutraliserande omsténdigheter vid beddmningen av forvéxlingsrisken. Vad
galler distributionen kraver emellertid MD att stora skillnader foreligger.'®?
Vidare &r det irrelevant om produkterna kan skiljas at om de &ar sedda
samtidigt. Hansyn tas till att genomsnittskonsumenten inte har mojlighet att
genomfora en direkt jamforelse mellan de olika varumarkena utan maste
forlita sig pa en oklar minneshild. Daremot tillméats den konkreta
kdpsituationen och produktkaraktaren betydelse i bedémningen. Asyftas
varor som inforskaffas rutinmassigt laggs tyngdpunkten pa helhetsintrycket
da konsumenten oftast inte 4gnar dem stérre uppmarksamhet. Avses istallet
dyrarle6 3sélllank('jpsvaror forutsatts att en mer omsorgsfull undersékning

gors.

Nagot krav pa faktisk forvaxling uppstalls inte; tillrackligt &r att en
beaktansvard del av konsumentkretsen loper risk att ta fel pa varorna.
Dessutom behodver produkterna som forvéaxlas inte vara av lika slag, dvs.
substituerbara. Dock tyder praxis pa att det fordras en mycket nargangen
efterbildning i friga om graden av forvéxlingsbarhet.®*

Vid forvaxlingsbeddmningen kan vissa faktorer anses vara formildrande
eller forsvarande. Obestridlig snyltning eller parasitering pa annan
naringsidkares investeringar utgor férsvarande omstandigheter. Som
exempel kan ndmnas liknade direkta avbildningar av annan néringsidkares
kommersiellt sarpraglade varor.*®

MD:s forsta efterbildningsmal rérde en efterbildning av en registrerad och
inarbetad utformning av ett jackfoder.'® En néringsidkare bérjade
producera och marknadsfora en jacka som till sin yttre utformning néstan
var identisk med den s.k. Catalinajackan. Som monster i fodret anvéndes ett
flygméarke som paminde om det varumarkesskyddade flygfiskmonster som
jackan anvéande och var kénd for. MD fastslog att en produktefterbildning
som sadan (dvs. hela jackan) eller varje marknadsforing av denna inte kan

162 Bengtsson, Henrik: Det moderna marknadsrattsliga formskyddet, Festskrift

till Marianne Levin, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 118 ff.

183 MD 2000:25 (Hastens). Skeidar Mobler & Interidr anvande som utstyrsel pa sina sangar
ett rutmonster som var mycket likt den s.k. Gripsholmsrutan som sedan en langre tid
tillbaka hade anvénts av Hastens Sangar. MD konstaterade att Hastens rutménster ansags
valkant pd marknaden samt sirpraglad. Domstolen anforde att sangar utgér relativt dyra
sdllankopsvaror och att sddana inkop skiljer sig fran rutinmassiga dagligvaruinkop. MD
utgick ifrn att konsumenten antas skaffa sig narmare information och kunskap om sadana
produkter men att den dven dvervager faktorer som komfort och anvandning. Mot bakgrund
av detta beddmdes att enbart rutmdnstret inte kunde framkalla forvéxling hos
konsumenterna gallande Skeidarsangarnas kommersiella ursprung. Séngarna var i en annan
prisklass och i reklam, samt pa forsaljningsstallena, hade produkterna forsetts med
namnskyltar. Inte heller anségs det ha formedlats att kommersiell koppling med Hastens
foreldg. Dock fann MD att rutmdnstret utgjorde otillaten renommésnyltning.

164 Svensson et. al.: Praktisk marknadsrétt, s. 346.

1%S0U 1993:59, s. 540.

166 MD 1972:10 (Catalinajackan).
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forbjudas med stod av MFL da lagens syfte inte ar att ge immaterialrattsligt
oskyddade alster ett objektsskydd. Emellertid kan ett forbud riktas mot att
sadana efterbildningar anvands i marknadsforing pa ett satt som vilseleder
genom att frammana forvaxling med en annan naringsidkares produkt eller
verksamhet.'®” Utnyttjandet av flygmarket i fodret ansdgs ha skett
avsiktligen och i syfte att vilseleda konsumenterna om jackornas
kommersiella ursprung. Det forvéaxlingsbara fodermdnstret forbjods.

Ett klassiskt exempel pa vilseledande efterbildning av forpackningsutstyrsel
utgér MD 1974:5, ett mal som till dags dato fortfarande &r vagledande.
Véxtnaringspreparatet Blomin saldes i gula plastforpackningar med sérskild
form pa saval flaska som tillhorande skruvkork. Etiketten, i vilken
produktnamnet angavs, kantades av en farggrann blomstergirlang. En
konkurrent hade pa sin vaxtnaringslosning (VéxtVital) anvant sig av samma
flaskform, farg samt ett mycket snarlikt monster och etikett. Behallarna
Overensstdmde i stora delar och uppfattades som nastintill identiska.
Etikettexten skiljde dock mellan produkterna och de saldes dven via olika
detaljhandelskanaler: Blomin saluférdes i livsmedelsaffarer medan
VaxtVital saldes i konkurrentens egna butiker. MD fann Blomins
forpackning vara sarpraglad och tamligen val kand pa marknaden. Detta da
den stod i kontrast till férpackningsformer som tidigare anvants for
vaxtnaring. Domstolen betonade att det vid forvaxlingsriskbedémningen var
ovasentligt huruvida forpackningarna, om sedda samtidigt, kunde atskiljas.
Avgorande vikt fastes istdllet vid om det forelag sadan likhet att
efterbildningen gav upphov till vasentligen samma bestdende minnesbild
hos konsumenterna som originalprodukten. Detta da sma olikheter i detaljer
ofta inte faster sig i koparnas minne. Flaskans fargsattning, form, storlek
och utstyrsel i dvrigt utgjorde faktorer som i kombination med varandra
ansags skapa samma bestaende helhetsbild hos konsumenterna. Uppenbar
forvaxlingsrisk ansags foreligga och konkurrentforpackningen forbjods. Att
forpackningen hade forsetts med en tydlig markering gallande produktens
kommersiella ursprung tillmattes ingen betydelse. Tillaggas bor att MD
efter detta mal har fortsatt vidmakthalla en strikt bedomningslinje
betraffande efterbildning av forpackningsutstyrslar.'®®

Gransen for funktionell betingning och sarpragel stélldes pa sin spets i MD
1983:3 dar Ajax rengdringsprodukter hade efterliknats till farg och form.
Bade Ajax och konkurrentprodukten Zak saldes i vita plastflaskor forsedda
med en inbuktning och réda skruvkorkar (doseringsmatt). Flasketiketterna
hade dven liknande fargsattning. MD fann att det pa marknaden hade
utbildats ett vanligt forekommande monster i fraga om utformningen pa
forpackningar avsedda for flytande rengoringsmedel. Forutom att dessa
preparat ofta var forpackade i vita plastflaskor utrustade med stora
doseringskapsyler, hade de ofta en greppvanlig flaskmidja. Eftersom ett
sadant monster bedémdes vara huvudsakligen funktionellt betingat var
Ajaxflaskans form med skruvlock inte tillrackligt sarpraglad i sig. Trots
detta ansags dess etikett vara sa sarskiljande att Ajaxférpackningen (sedd

167 Bernitz et. al.: Immaterialratt och otillbérlig konkurrens, 2007, s. 147.
168 Bernitz et al.: Immaterialratt och otillborlig konkurrens, 2007, a. 323.
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som helhet) bedémdes vara sarpréaglad. Ajaxflaskan var dessutom valkand
pa marknaden. Utifran forpackningarnas helhetsintryck, det gangse
inkGpsmonstret av rengoringsprodukter samt kdparnas bestaende minnesbild
av Ajaxforpackningen fann MD att forvaxlingsrisk forelag mellan
forpackningsutstyrslarna (trots namnolikheten).

| Select-avgorandet forbjod MD en naringsidkares marknadsféring av
fotbollar under varunamnet Jelect, vilka till bade farg och monster paminde
mycket om det valkanda och marknadsledande fotbollen Select.*®
Beteckningarna Jelect och Select uppfattades vara narmast identiska i
stavning, grafik och uttal. MD konstaterade att namnlikheten uppenbart
hade i syfte att vilseleda konsumenterna genom att framkalla forvaxling med
Selects fotbollar som var kanda for sin hoga kvalitet. MD understrok att
dekoren i vart fall inte var dgnad att minska den forvéxlingsrisk som
namnlikheten gav upphov till”. Harigenom hade Select-fotbollarnas goda
anseende utnyttjats. Noteras bor att MD i viss man lyfte fram Select-
tillverkaren intresse av att skydda sitt varumérke och sin goodwill.

| det kontroversiella Hemglass-malet aktualiserades Glasshilens
efterbildning av konkurrenten Hemglass marknadsfoéringskoncept. Likheter
foreldg i sdval produktsortiment som varubilarnas utseende.!”® Av MD
godtogs den langtgaende efterbildningen som genom liknande skyltning,
fargsattning samt ljudsignal i sin helhet 1ag anméarkningsvart nara Hemglass
form. De skilda elementen i Hemglass marknadsforing ansags i det stora
hela ha storre sarskiljningsformaga an bedémda separat. Dock menade
domstolen att dess marknadsforingsmetoder utgjorde naturliga element i
denna affarsverksamhetsform och dérmed inte kunde anses ha en
sérskiljande funktion. En tungt vagande faktor till domstolens instéllning
tycktes vara 6nskan om okad konkurrens pa marknaden for glassforséljning
fran ambulerande bilar — en omstandighet som bemo6ttes med hard kritik da
konkurrensréattsliga aspekter inte ska anses réttfardiga forekomsten av
vilseledande efterbildningar.

| MD 2001:22 ansags marknadsforingen av en energidryck under market
RED BAT utgora vilseledande efterbildning av den pa marknaden kénda
energidrycken RED BULL. Férutom att samma dominerande farger
forekom pa bada produkterna (silver och bld), var ordméarket RED BAT
(liksom RED BULL) centralt placerad ovanfor en djurlogo samt angiven i
rod text. MD fann att férpackningarna vid ett flyktigt beskadande skapade i
huvudsak samma bestaende minnesbild hos koparna. Ett flertal element med
stark signalverkan gjorde att en tydlig forvéaxlingsrisk ansags foreligga
mellan produkterna. Svarandens aberopanden gallande skillnader i pris och
inkOpssituationer &ndrade inte domstolens bedémning. RED BAT-
forpackningen ansags utgdra en vilseledande efterbildning och forbjods.

I MD 2005:12 fann domstolen att Swedish Matchs snusdosor, trots deras
funktionellt betingade runda form, var sarpraglade till f6ljd av en

169 MD 1987: 30 (Select).
170 MD 1993:26 (Hemglass).
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helhetsbedémning av foretagets marknadsforingskoncept. Formen ansags i
kombination med 6vriga element (t.ex. symboler och text) sk&nka
forpackningarna sarpréagel. Vid en jamférelse mellan den marknadsledande
aktéren Swedish Matchs dosor och en konkurrents konstaterade MD att
vasentligen samma helhetsintryck formedlades. Stora likheter forelag vad
géllde storlek, farg och utformning - konsumentens minnesbild var darmed i
princip densamma. Forvéxlingsrisk ansags foreligga da konsumenterna
kunde vilseledas betraffande det kommersiella ursprunget eller felaktigt
uppfatta en kommersiell samhérighet mellan efterbildningen och det
valkénda foretaget Swedish Match.

I MD 2005:33, dar en mycket tydlig efterbildning av k&randens sko av
market Puma hade &gt rum, konstaterades att direkta avbildningar bedéms
vara sarskilt allvarligt och utgor en férsvarande omstandighet vid
forvaxlingsbedémningen. Puma hade salufort produkter under samma
kannetecken sedan 1950-talet och bedrivit omfattande marknadsforing.
Foretagets sko var i hog grad inarbetad pa marknaden och var darmed bade
vélkand och sarpréaglad. Efterbildningen var till fargsattning, material och
design (sarskilt avseende en karaktaristiskt vagformad rand pa Pumaskons
sida) mycket snarlik Pumaskon. Vid en helhetsbedémning syntes
efterbildningen utgora plagiat av karandens sko. En undersdkning visade
dessutom pa att konsumenterna spontant associerade efterbildningen med
foretaget Puma. MD fann det darfor uppenbart att forvaxlingsrisk forelag.

I MD 2009:12 fastslog domstolen att den flaskhals och flaskkropp som
paronlikoren XANTE hade utgjorde en funktionellt betingad grundform
som anvants pa marknaden under lang tid. Emellertid bedomdes dess design
som helhet ge XANTE:s forpackningsutstyrsel en egen stil och darigenom
sarpragel. Avgorande blev estetiska dvervaganden sasom bl.a. formen pa
flaskskuldrorna och en guldféargad etikett. Enligt en marknadsundersdkning
hade emellertid ett mycket litet antal identifierat den aktuella flaskan sdsom
XANTE. Istallet hade en procentuellt stor kvot (48 %) uppgett att de nér de
sag flaskan forde tankarna till paronkonjak. MD fann det darmed inte styrkt
att XANTE var ként bland konsumenterna, vilket medforde att vilseledande
efterbildning inte kunde foreligga.

4.1.4 Jamforande reklam

Med jamforande reklam avses att en naringsidkare i sin marknadsforing,
direkt eller indirekt, jamfor sig eller sin egen produkt med en konkurrent
alternativt med en konkurrerande vara (18 § MFL).}"* Vanligen sker sidana
aberopanden i syfte att méata sin styrka eller att understryka t.ex. kvalitets-
eller prismassiga skillnader i forhallande till konkurrenterna.

171 18 § MFL implementerar fullharmoniseringsdirektivet 2006/114/EG om vilseledande
och jamférande reklam vilken dven avser atgarder B2B. For svensk del innebar
inkorporeringen inga storre lagstiftningsforandringar da jamforande reklam lange ansetts
tilldtet i Sverige. Aldre MD-praxis ar darmed alltjamt relevant.
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Utgangspunkten &r att jamforelser ar tillatna eftersom de, om korrekt
utforda, fungerar konkurrensstimulerande samt utgor vardefull
konsumentinformation vid produktval p& marknaden.'’® En naringsidkare
som vill jamfora sina egna produkter med en konkurrents kan darmed uppge
dennes varumarke forutsatt att allménheten inte ges uppfattningen att det
aberopade tecknet avser annonsérens produkter. Da forfarandet antas
formedla ett objektivt intryck som kan framkalla fértroende hos
mottagarkretsen stalls emellertid hoga krav pa vederhéaftighet samt att en
relevant, rattvis och korrekt helhetsbild ges.*” Jamforelser ska tillampas
med aktsamhet samt préaglas av lojala och legitima intressen. Detta framgar i
ICC:s grundregler (art. 11) som stadgar att jamforelser ska ”vara sa
utformade att de inte &r &gnade att vilseleda och skall vara forenliga med
god sed i konkurrensen naringsidkare emellan. De punkter som ingar i
jamforelsen skall vara utvalda pa ett rattvisande satt och bygga pa fakta som
kan styrkas”.

18 § MFL uppstaller atta kumulativa krav vilka samtliga maste tillgodoses
for att en jamforelse ska tillatas. En jamforelse far bl.a. inte vara
vilseledande och den maste pa ett objektivt satt asyfta vasentliga, relevanta,
kontrollerbara och utmérkande egenskaper hos produkterna. Endast varor
som motsvarar samma behov eller ar avsedda for samma andamal far
jamforas.}™ Harmed avses i praktiken objekt inom samma produktkategori
med i huvudsak samma anvéandningsomrade.!”® Avsikten harmed ar att
forhindra illojal anvandning av jamforelser som kan motverka den fria
konkurrensen. Vidare far en jamforelse inte peka ut en annan naringsidkare
eller dennes produkter pa ett satt som kan resultera i forvaxling, verkar
misskrediterande eller medfor att otillborlig fordel dras av den andra
naringsidkarens renommeé (18 § p.7). Det &r dven forbjudet att i jamforande
reklam uppge att en produkt utgor ett plagiat av ett varumarkesskyddat
original (18 § p. 8).1"°

250U 1993:59, s. 278.

173 Begransning till en eller ndgra aspekter &r tillatet savida tydlig upplysning gors om att
det inte &r en totaljamforelse. | prisjamforelser ska t.ex. anges att olikheter i produktkvalitet
inte har beaktats. Att utelamna den konkurrerande produktens starka sidor och framhéva
faktorer som enbart gynnar den egna produkten ger en ofullstandig jamforelse. Se Bernitz,
et. al.: Immaterialratt och otillborlig konkurrens, 2007, s. 337.

174 Bernitz menar att en konkurrensrelation mellan den jamférande naringsidkaren och den
som blir jamférd méste foreligga. Aven om det faller sig naturligt att jamforelser i regel
&ger rum mellan konkurrerande produkter menar han att det inte kravs att sjalva
produkterna konkurrerar sinsemellan for att en konkurrenssituation ska existera. T.ex.
raknas dven konkurrens i reklamsammanhang. Ingen specifik konkurrent behdver séledes
pekas ut. Nordell menar att Bernitz tolkning ger upphov till en motségelsefull situation
betraffande kravet pa att en jamférelse ska avse produkter som motsvarar samma dndamal
eller behov. Detta da naringsidkare som inte ens konkurrerar pa samma varumarknad skulle
kunna séga réra produkter som avser olika andamal. Se Nordell: Marknadsréttens
goodwillskydd, 2003, s. 83 och Nordell i NIR 1992 s. 500.

> MD 2002:20 (Champagnesmak-mélet). Stallning skulle tas till bl.a. huruvida
marknadsfaringen av en yoghurt med smak av champagne ansags vara jamforande reklam i
relation till vinet champagne. MD fann champagne och yoghurt utgora icke-konkurrerande
varor vilket gjorde att forfarandet inte kunde utgtra jdmforande reklam.

176 Fgrfarande dé& annans skyddade kannetecken anges omfattas dven av VML. D& MFL:s
forbud &r absolut kan den emellertid uppfattas som strangare.
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18 § MFL reglerar endast sjalva jamforelsen. MFL:s aterstaende regler ar
darmed tillampliga for dvrigt reklaminnehall som tillsammans med
jamforelsen figurerar i marknadsféringen. Jamférande reklam omfattas inte
av det s.k. transaktionstestet enligt 8 8 MFL men anses likval ha
kommersiell effekt da det kravs att de utgér marknadsforing. Det intryck
som den s.k. genomsnittskonsumenten upplever dr avgorande i
bedémningen huruvida en jamférelse ar lovlig.*’”’

Vid en otillborlig jamforelse kan en naringsidkare alaggas vitessanktionerat
forbud, skadestand och marknadsstérningsavgift. Noteras bor att
renommésnyltande forfaranden som uteslutande bedéms enligt
generalklausulen om god marknadsféringssed (5 8 MFL) endast kan
resultera i forbud vid vite och skadestand forst om évertradelse av forbudet
skett, medan forbudet mot renommeésnyltande inslag i jamforelser i 18 §
MPFL &r direktsanktionerat. Nordell pekar dock pa att det finns anledning att
Overvaga huruvida renommesnyltning i allmanhet inte bor inbegripas av
MPFL:s direktsanktionerade omrade. Mot bakgrund av att aven indirekta
jamforelser inryms i definitionen av jamforande reklam ifragasatter han om
det i sjalva verket ar mojligt att &gna sig at renommeésnyltning utan att nagon
sorts indirekt jamforelse kan urskiljas.’

4.1.4.1 Snyltningsinslag

For att en jamforelse ska vara effektfull kan det vara en absolut nédvandigt
att peka ut en konkurrents produkter genom en hénvisning till dennes
varumarke. Emellertid kan mindre seriost utformade jamforelser foranleda
att konsumenter uppfattar ett kommersiellt samband mellan de olika
produkterna och darigenom medfora en risk for produktforvaxling. Manga
ganger sker utpekande av konkurrerande kannetecken enbart i syfte att
anvanda det som blickfang for det egna, obekanta varumarket.

I MD 1987:10 uppmarksammades Naturmedicas marknadsforing av ett
naturmedelspreparat (Maxglandin) déar anknytning gjordes till det pa
marknaden kénda och védlrenommerade preparatet Pre-Glandin. | en annons
(riktad till Pre-Glandinkonsumenter) uppgavs halsokostpreparaten vara
likvardiga. Maxglandin pastods ha dubbla styrkan av fettsyran GLA vilket
innebar en mérkbar prisskillnad genom att dosen halverades. MD fann att
Pre-Glandins goda anseende hade utnyttjats enbart i syfte att framkalla en
positiv uppfattning om Maxglandin. Marknadsforingen av Maxgladin hade
aven formedlat intrycket om att det var en ny och battre produkt. Av reklam
hade det inte framgatt att Pre-Glandin i sjalva verket utgjorde en
konkurrerande vara - en faktor som kunde foranleda konsumenter att tro att
bada preparaten hade samma kommersiella ursprung. Da preparaten inte var
identiska i fraga om sammansattningen av fettsyror hade de olika
hélsoeffekt. Eftersom den pastadda likvardigheten och darmed preparatets
substituerbarhet inte hade styrkts kunde Maxglandin inte pastas ha battre

Y77 MA1 C-210/96, Gut Springenheide & Tusky, 16 juli 1998.
178 Nordell: Marknadsrattens goodwillskydd, 2003, s. 90 f.
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egenskaper an Pre-Glandin. Naringsidkare som ger sken av att dennes vara
ar likvardig med en konkurrerande maste kunna styrka att sa verkligen ar
fallet (omvénd bevisbérda). De ovederhéftiga uppgifterna gjorde
jamfarelsen otillborlig och forbjods.

MD 1987:11 géllde KappAhls annons som indirekt pekade ut Armani — ett
varumarke forknippat med kvalitetsklader av exklusiv karaktar.'® >ARMA
NI som fortsétter att betala for mycket. Jamfor garna vara kostymer med de
dyra kusinerna fran Italien. Det ar inte mycket som skiljer. Kanske &r det
bara den lilla skrytetiketten i nacken och tusenlappar pa priset.”
Annonstextens inledande ord hade &ven framstallts i ett typsnitt snarlikt
Armanis. MD anvande inte uttryckligen begreppet renommé men
konstaterade att det var uppenbart att annonsen hade anspelat pA Armani och
att ett utnyttjande av namnet hade skett. Jamforelsen ansags inte utgora
nagot vilseledande gallande det kommersiella ursprunget eftersom
konsumenterna inte uppfattat ndgot samband mellan KappAhls kostymer
och Armanis. Efter en helhetsbedémning fann dock domstolen att
annonsens hansyftningar pa kannetecknet i kombination med den oklart
formulerade pris- och kvalitetsjamforelsen var otillbérlig.

EG-domstolens konkurrensvanliga installning till jamférande reklam kom
till uttryck i Toshiba-fallet.*® Ett priskonkurrerande foretag som sélde icke-
originalreservdelar till kopiatorer av market Toshiba hade i sin egen
varukatalog uppgett saval namnet Toshiba som originalreservdelsnumren
intill foretagets egna ordernummer. Katalogen innehdll dven prisjamforelser
och pastaenden om att kvaliteten pa reservdelarna motsvarade Toshibas.
Domstolen fann att anvandningen av annan néringsidkares varumérke &r
beréttigad om det ar nédvandigt for att informera allménheten om en
produkts art eller om dndamalet med en erbjuden tjanst. Angivandet av
Toshibas produktnummer hade mojliggjort for konsumenter att identifiera
overensstammande produkter - en indikation pa att jamforelsen avsag
produkter med motsvarande tekniska funktioner. Konkurrenten hade darmed
pa ett objektivt satt jamfort produkternas vasentliga, relevanta,
kontrollerbara och utmarkande egenskaper. Nagon produktférvéxling hade
dessutom inte skett. Vidare framgick att annonséren med svarighet hade
kunnat jamfora sina varor med Toshibas utan att hanvisa till varunumren.
Angivandet av originalreservnumren jamte det egna underlattade &ven for
konsumenter att jamfora varorna. Annonsdren kunde inte anses dra
otillborlig fordel av Toshibas renommeé om en hanvisning till tecknen var en
forutsattning for att kunna uppna en effektiv konkurrens inom marknaden.
Ett otillborligt renomméutnyttjande hade, enligt detta mal, enbart kunna
foreligga om aberopandet hade haft till f6ljd att reklamens malgrupp
uppfattat att en forbindelse forelag mellan huvudproduktens tillverkare

1% MD 1987:11 (Armani.). Noteras bor att malet &r frn tiden innan MFL hade inréttat en
speciell bestdimmelse som reglerade jamférande reklam. Vid tidpunkten fér avgorandet foll
jamforande reklam endast under generalklausulen om god marknadsféringssed i 5 § MFL.
180 MaI C-112/99, Toshiba Europe v Katun Germany, 25 oktober 2001.
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respektive tillbehorstillverkaren, samt att varumarkets anseende darigenom
kom sistndmnda foretag till del.

| ett senare avgoOrande, den s.k. Siemens-domen, konstaterade EG-domstolen
att man i en bedémning géllande huruvida en annonsor drar otillborlig
fordel av en konkurrents kdnnetecken ska ta hansyn till den férdel som
jamforelsen innebar for konsumenterna.® Ju gynnsammare jamférelsen ar
for den presumtiva kundkretsen desto hogre grad av snyltande synes tillatas.
Emellertid kan fordelarna aldrig resultera i att den jamférande reklamen blir
lagenlig.'®®

Mal C-533/06 gallde en prisjamforande tv-reklam dar ett foretag pastod att
deras mobiltelefontjanster var kostnadsmassigt fordelaktigare &n dess
konkurrent 02.'# Reklamen anvénde namnet O2 tillsammans med en bild
forestallandes bubblor - en tydlig hanvisning till O2’s varumérke. O2
menade inte att reklamen i sig var vilseledande men argumenterade att
konkurrentens anvandning av bubblor snarlika deras bubbelvarumarke inte
var nodvandig i ljuset av bedrivandet av lojal konkurrens. EG-domstolen
konstaterade inledningsvis att anvandning av annan naringsidkares marke i
jamforande reklam utgdr varumérkesanvandning i naringsverksamhet, vilket
eventuellt kan angripas med stdd av varumarkesratten. Dock kan en
varumarkesinnehavare inte utnyttja sin ensamratt till att férhindra annan
naringsidkares anvandning av ett identiskt eller liknande k&nnetecken om
reklamen i 6vrigt uppfyller kraven for tillaten jamforande reklam och savida
allménheten inte vilseleds. Jamforelser som exempelvis understryker
prisskillnader anses dnskvéarda utifran ett konkurrensperspektiv dven om det
oundvikligen attraherar negativ uppmarksambhet till det andra varumérket.
Nér avsikten ar att jamfora, inte att renommésnylta, har réattsinnehavaren
saledes inga lagliga befogenheter att forhindra jamforande reklam.

| L’Oréal-malet fastslog EG-domstolen innebdrden av att dra otillborlig
fordel av annan naringsidkares renommé (se ovan 4.1.2.1).%* Dartill
konstaterades att n&r en néringsidkare i sin marknadsforing anger att den av
honom saluférda produkten utgér en imitation av en kdnd markesprodukt,
eller att jamforelsen sker i syfte att beskriva en specifik egenskap (i detta
fall doft) som (den i sig lagliga) efterbildningen besitter, skildras
ifrdgavarande vara som en ersattning eller imitation. Mot sadant handlande
uppstaller 18 8§ MFL ett absolut forbud; tredje man far inte i jamforande
reklam framstélla sin egen vara sasom en ersattning eller imitation for en
produkt som bar originalvarumérket.

181 MAl C-59/05, Siemens v VIPA, 23 februari 2006, REG 2006, s. | — 02147.

182 pehrson, Lars: Jamférande reklam i EG-domstolens tappning, NIR 4/2006, s. 319.
183 Mal C-533/06, 02 Holdings Limited v. Hutchinson 3G UK Limited, 12 juni 2008.
184 M&l C-487/07, L°Oréal SA v Bellure NV, 18 juni 2009.
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4.1.4.2 Jamforelser mellan lagpris- och
markesprodukter

Uppfattningen i doktrinen har genomgaende varit att jamforelser mellan
lagprisprodukter och markesprodukter generellt sett ar otillborliga. Detta
mot bakgrund av 18 § 2 p. MFL som uttrycker en avgransning av
konkurrensdefinitionen genom att stadga att jamforelser i reklam maste avse
produkter som motsvarar samma behov eller andamal.*® Nordell har dock
fragat sig huruvida lagpris- och méarkesprodukter kan anses motsvara samma
behov. Han menar att ju storre skillnaden ar i goodwillvarde mellan varorna
som jamfors, desto ovederhaftigare blir jamforelsen.'® Enligt Bernitz
medfor detta resonemang emellertid vissa gransdragningsproblem. For
honom star det klart att en sann jamforelse inte kan géras mellan en exklusiv
kvalitetsbil av prestigemarke (Rolls Royce) och en billig folkbil (Smart Car)
da de utgor varandras motsatser. Men var ska gransen dras for nar varorna
ska anses rikta sig mot samma behov eller samma malgrupp? Situationerna
ar ytterst séllan lika tydliga som i ovan ndmnda exempel. T.ex. kan en
lagprisprodukt vara av forhallandevis god kvalitet och anda anses ha
sarskild status. EG-domstolens nagot undvikande svar i Pippig-avgorandet
l6d att lagpris- och markesprodukter kan jamforas forutsatt att samtliga krav
pa tillborlighet enligt lagens bestammelser om forvaxling, misskreditering
och renommésnyltning ar uppfyllda.’®” Det synes féljaktligen svart for en
naringsidkare att inte aka snalskjuts pa en konkurrents renommé da den
egna billighetsprodukten jamférs med dennes dyrare markesprodukt.

Malet géllde en prisjamfarelse i reklamblad i vilken glasgon fran en
lagpriskedja jamfordes med en lokal optikers (Pippig) som saluférde
markesprodukter. Resultatet visade att genomsnittspriserna for
lagpriskedjans glasdgon var mycket lagre dn optikerns. Att Pippig salde glas
av kvalitetsmarke tydliggjordes i reklambladen, dock inte i reklaminslagen i
TV och radio. Domstolen fann att prisjamforelser inte kan anses nedlatande
enbart med anledning av att prisskillnaden visar sig vara storre &n den
genomsnittliga. Vidare konstaterades att jamforelser mellan lagpris- och
markesprodukter kan betraktas lovliga forutsatt att reklamen lever upp till
villkoren pa tillborlighet enligt foreskrifterna om forvéxling,
renommeésnyltning eller misskreditering. Nagra anvisningar géllande
eventuell gransdragning gavs dock ej. Daremot framgar att det inte finns
nagot som utgor hinder for att en jamforelse genomfors mellan produkter
som skaffats via skilda distributionskanaler.

185 Nordell: Marknadsrattens goodwillskydd, 2003, s. 80.

186 Nordell, Att &beropa, anvéanda, begagna eller utnyttja annans varukannedom, NIR,
1992 s. 500.

187 Mal C-44/01, Pippig Augenoptik v Hartlauer Handelsgesellschaft, 8 april 2003.
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5 Tort of Passing off

| Storbritannien har skyddet for naringsidkare mot otillborlig konkurrens
huvudsakligen vuxit fram genom domstolarnas utveckling av s.k. torts.'®
Ett viktigt Common law - instrument mot snyltningsforfaranden &r tort of
passing off:’nobody has any right to represent his goods as the goods of
somebody else.”*®° Passing off 4ger rum nar en naringsidkare falskeligen
utger sig for att vara forknippad med ké&randens affarsverksamhet och
harigenom fororsakar dennes goodwill eller rorelse skada.

Skyddet avser kannetecken med ett renommé pa den brittiska marknaden
oberoende av registrering.'*® Skyddas gérs emellertid inte ett varumarke per
se. Skyddsobjektet ar den med ett kannetecken forknippad goodwill*** som
existerar mellan en naringsidkare och dennes kunder samt rétten att halla
den intakt.*? Principen innebér féljaktligen inget skydd mot att annan
naringsidkare producerar en motsvarande produkt. Istallet tjanar den som en
skdld mot konkurrenters forséaljning av t.ex. ”look-alikes” dér tillrackliga
&tgarder inte vidtagits i syfte att sarskilja varorna fran rattsinnehavarens.'*?
Det praxisbaserade skyddet mot passing off har saledes som centralt syfte
att forhindra ett vilseledande géllande produkternas kommersiella ursprung.

Tort of passing off utgor ett till den lagfasta varumarkesratten (UK TMA)
vardefullt komplement da den i egenskap av ett Common law-instrument
kan vara mer flexibel och darmed anpassningsbar till skiftande affarsvillkor.
Laran erbjuder ett skydd i de fall ett tecken inte kan uppfylla kraven for
varumarkesregistrering och kan aven ingripa mot fler féreteelser, sasom
marknadsforingskampanjer.'** VVarumarkeslagstiftningen och passing off
I6per sida vid sida och kan aberopas parallellt eller alternativt i en process.

188 Norstedts fackordlista Law preciserar uttrycket tort sésom “krankning som medfor
skadestandsratt”. Vidare framgar att enbart utomobligatorisk skadestandstalan avses.

1891 ord Halsbury i Reddaway v. Banham, [1896] R.P.C. 13.

190 Norman, Helen: Intellectual property law: directions, Oxford University Press, New
York, 2011, s. 323.

191 «“The attractive force which brings in custom” enligt IRC v Muller & Co’s Margarine
Ltd [1901] AC.

192 philips, Jeremy & Firth, Alison: Introduction to Intellectual Property Law, Fourth
edition, Oxford University Press, New York, 2006, s. 278.

193 United Biscuits v Asda [1997] R.P.C. 513. “There is a good deal of authority for the
proposition that long use of a particularly distinctive get-up does (without creating
monopoly) place on a new competitor (minded to use a similar get-up) a special obligation
to avoid confusion”.

9% Introducerandet av 1994 &rs UK TMA resulterade i en 6kad 6verlappning mellan den
lagfasta varuméarkesrétten och passing off. Omstandigheten att skyddet mot passing off &r
oberoende av ett kdnneteckens form utgjorde forr en betydande faktor. Kategorin av
registrerbara kannetecken inkluderar (till skillnad fran tidigare) numera dock samtliga
tecken som kan aterges grafiskt. Att passing off-skyddet galler oberoende av likheten
mellan produkterna utgjorde ytterligare en betydelsefull omstandighet tidigare. Detta
motsvaras dock numera av UK TMA:s utvidgade skydd for ansedda mérken.
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5.1 The Classic Trinity of Passing off

| det s.k. Jif-malet utvecklades tre omstandigheter som samtliga maste
pavisas av karanden for att passing off ska kunna anses tillampligt:

(1) att dennes kannetecken (t.ex. forpackningsdesign, ordmarke, framtoning)
eller rorelse har viss goodwill eller visst anseende pa marknaden,

(ii) att svarandes garning, avsiktligt eller oavsiktligt, har vilselett eller
riskerar att vilseleda allménheten till att tro att de erbjudna produkterna &r
karandens (dvs. vilseledande gallande det kommersiella ursprunget), och
(iii) att kérandes goodwill har lidit (eller troligen kommer att lida) skada pa
grund av svarandes vilseledande handlande.®

Samtliga rekvisit ska dga rum i ett kommersiellt sammanhang och ar
beroende av varandra. En starkare omstandighet kan kompensera for en
nagot svagare. Bestammelsen innebar strikt ansvar; den efterbildandes
avsikt tillmats foljaktligen ingen betydelse.'*® Passing off 4r inte forbehallet
produkter som anses vara av Overlagsen kvalitet — att erkanna annat skulle
forneka karandens goodwill skydd.

Det forsta rekvisitet, goodwill, kan inte existera isolerat utan maste
forknippas med en viss affarsverksamhet. Den ar till skillnad fran
registrerade varumarken icke-separerbar fran den rorelse vilken den tillfor
ett varde. Vidare ar goodwill begransad saval i tid som geografiskt. Den ar
aven delbar. Ett foretag som bedriver verksamhet i flera lander innehar
darfor separat goodwill i varje enskilt land. Ett passing off-ingripande kan
emellertid aktualiseras endast om k&randen har goodwill i Storbritannien.
Saledes maste det dar finnas en potentiell marknad for rattsinnehavarens

195 Reckitt & Colman Products Ltd. v Borden Inc. [1990] 1 WLR 491. Malet gallde
huruvida svaranden, genom att anvinda en forpackning vilken till bade farg och form starkt
paminde om karandens kanda citronformade plastbehallande for citronjuice, var skyldig till
passing off. Bada produkterna saldes i dagligvarubutiker. Eftersom karanden hade
demonstrerat att dennes citronformade behallare var valkand pa marknaden samt att
forvaxlingsrisk foreldg vad gallde produkternas kommersiella ursprung fann domstolen att
anvandningen av den yngre forpackningen utgjorde passing off. Det understroks att bade
beskrivande ord samt beskrivande symboler (t.ex. varuutformningar) kan uppna en andra
betydelse (secondary meaning) som ett resultat av anvandning pd marknaden. | malet visas
att passing off-ingripandet i praktiken gav kdranden ett monopol i citronfargade
plastférpackningar for citronsaft. Emellertid kunde konkurrenterna fortfarande sélja
citronsaft, men d i férpackningar av annan farg och form. Att svaranden hade forsett sina
produkter med etiketter med sareget ordmarke anségs i detta fall inte tillrackligt for att
undvika att konsumenterna vilseleddes ("Housewives buying plastic lemons in
supermarkets do not read the labels but assume that whatever they buy must be Jif”).

19 Motivet till svarandens mérkesval betraktas alltid utgdra en hogst vasentligt faktor,
varfor frga géllande detta alltid maste stéallas av domstolen samt besvaras av svaranden.
Detta handlande synes starka skyddet for valrenommerade varumarken da det satter press
pa svaranden att ge en skalig forklaring till valet av kannetecken. Eftersom ond tro inte
forutsatts for intrang ar det inte mojligt att undvika intrdng genom att enbart uppge en bra
motivering dartill. Franvaron av en rimlig forklaring pekar istallet pa intréng. Se
Sodastream Ltd v.Thorn Cascade Co Ltd [1982] RPC 42.
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produkt.’®” Allmanheten maste inte ha kdnnedom om vilken specifik

naringsidkare goodwillen tillkommer — tillrackligt &r att det uppfattar att
karandens produkter harror fran en viss kalla (inte nodvandigtvis vilken).
Att pavisa existerande goodwill kan vara sarskilt problematiskt da en pa
marknaden nyintroducerad produkt hansyftas. Detta da allmanheten
sannolikt kommer ha svart att kunna harréra produkten fran en viss kalla.

198

| sallsynta fall kan en och samma goodwill delas av tva eller flera olika
foretag. Detta ar fallet om tva foretag, oberoende av varandra, borjar
anvanda samma tecken vid mer eller mindre samma tidpunkt. Bada
foretagen erhaller da en separat goodwill och ingen av dem kan forhindra
den andre fran att anvanda tecknet. Ett illustrerande exempel utgér ett mal
gallande anvandningen av varumarket BUDWEISER av tva rivaliserande
foretag, ett amerikanskt och ett tjeckiskt. Utgangen blev att foretagen
tvingades att samexistera.®

Etablerad goodwill upphor nédvandigtvis inte att existera da den
naringsverksamhet den &r anknuten till 14ggs ner. Det centrala ar huruvida
affarsrorelsens goodwill fortfarande ar vid liv. Att allmanheten
sammanblandar en ny verksamhet med en aldre pekar pa att den
sistnamndas goodwill &nnu inte har upphdrt. Om kéranden har for avsikt att
i framtiden anvéanda tecknet eller ateruppta affarsverksamheten talar det for
att dennes goodwill fortfarande &r vid liv. Finns det inte sadana intentioner
fran karandens sida star det dock annan naringsidkare fritt att anvanda ett
identiskt eller snarlikt tecken.?®

Det andra rekvisitet, vilseledande, kan utgoras av saval verbal som icke-
verbal kommunikation.?* Det avgdrande ar huruvida
genomsnittskonsumenten pga. likheterna mellan intrangsmarket och det
skyddade originalméarket och mot bakgrund av évriga forhallanden, vid
koptillfallet felaktigt kan uppfatta att det foreligger ett samband mellan
produkterna i den mening att de harrér fran samma naringsidkare eller fran
olika naringsidkare med en ekonomisk lank. Det &r inte tillrackligt att
konsumenterna vilseleds enbart betraffande nagra likheter i varorna; ett
vilseledande géllande det kommersiella ursprunget maste &ga rum.
Naringsidkarens goodwill maste saledes vara inarbetad till den grad att det
foreligger en risk att konsumenterna vilseleds (eller kommer att vilseledas)
av svarandens handlingssatt. Det kravs inte att konsumenten har narmare
kunskap om naringsidkarnas verksamhet eller agarforhallanden for att
misstanka en sadan lank. Svarigheter kan dock uppsta i att bevisa ett
eventuellt vilseledande. De brittiska domstolarnas instéllning till
anvandningen av marknadsundersokningar har i regel varit skeptisk och de

1971994 &rs UK TMA har dock i viss utstrackning forandrat situationen genom att erbjuda
begransat skydd for valkanda varumérken som inte ar registrerade i Storbritannien dven om
varumarkesinnehavaren varken bedriver verksamhet eller har goodwill i detta land.

1% Davis, Jennifer: Intellectual Property Law, 3" ed, Oxford University Press, 2008, s. 152.
19 philips & Firth: Introduction to Intellectual Property Law, 2006, s. 221.

29 Davis: Intellectual Property Law, 2008, s. 156.

201 philips & Firth: Introduction to Intellectual Property Law, 2006, s. 294.
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tillmater istéllet vittnesforhor stor vikt i syfte att préva hur konsumenter
uppfattar ett varumarke.?*

Ett illustrativt exempel pd associationsskapande utgér Penguin-fallet.?%® Det
aldre, valkanda ordmérket Penguin anvandes i kombination med en bild
forestallandes pingviner medan ett yngre ordmérke, Puffin, anvandes
tillsammans med figuren av en annan sjofagel. Bagge tecknen asyftade
kexchokladprodukter. I (aldre) varumarkesréttsligt hanseende ansags inte
forvaxlingsrisk foreligga. Grundat pa en helhetsbedomning dar samtliga
omsténdigheter beaktades fann emellertid domstolen att svaranden hade
salufort sina produkter som om de vore kdarandens. Réttsinnehavaren till
Penguin fick harigenom rétt att férbjuda svarandens marknadsforing.

Svarandens handling maste ha riktats till konsumenter. Dessa i sin tur
forvantas inte att vara “morons in a hurry”.?** Utg&ngspunkten &r istéllet en
genomsnittskonsument som bedéms utifran faktorer sasom groduktkategori,
marknad och konsumenternas handlingsmonster p& denna.?”

Det tredje och sista rekvisitet, skada pa karandens goodwill, kan uppenbara
sig pa olika satt. Den behdver inte vara faktisk, dock maste den intraffade
eller forvantade skadan vara storre an minimal. Normalt avses klientbortfall
och darigenom den inkomstforlust som uppstar da konsumenten (genom
vilseledandet) koper svarandens produkter istéllet for kdrandens. Detta sker
oftast nar parterna star i direkt konkurrensrelation till varandra. Att hos
omséttningskretsen framkalla en felaktig uppfattning om att ett féreliggande
ekonomiskt samband existerar mellan parterna kan ocksé utgora skada.?*®
Hérigenom riskerar kdranden att forlora kontrollen 6ver sitt anseende till
foljd av svarandens produktkvalitet och/eller affarsmetoder. Innehavaren av
ett dldre marke har ansetts lida skada dven i fall da foretaget bakom det
yngre mérket ar kand for god kvalitet. Forutom att svarandens aktiviteter
kan resultera i att rattinnehavaren felaktigt exponeras for konsumenters
klagomal begransas dven karandens mojligheter till framtida expansion,
saval geografiskt som till relaterade produktomraden.?”

En talan om passing off I6per manga ganger parallellt med en talan rérande
varumarkesintrang. En naringsidkare som vill forsékra sig om ett starkare
skydd for sin goodwill &n det som erbjuds av passing off kan ansdéka om

202 Norman: Intellectual property law: directions, 2011, s. 328.

203 United Biscuits (UK) Ltd. v. Asda Stores Ltd [1997] R.P.C. 513.

24 Foster i Morning Star Co-operative Society v Express Newspapers Ltd [1979] FSR 113.
205 Norman: Intellectual property law: directions, 2011, s. 329.

206 Karanden i Annabel’s (Berkeley Square) v Schock [1972] RPC 838 drev en valkand och
respektabel nattklubb under bendmningen ”Annabels”. En eskortagentur med samma namn
hade startats upp av svaranden. Mot bakgrund av eskortagenturers sarskilda allménna
image fann domstolen att kdrandens anseende kunde skadas.

27 | Neutrogena v Golden Ltd Garnier [1996] RPC. 473 hade svarandens NEUTRALIA
duschkram marknadsforts pa ett, enligt manga konsumenter, smaklost satt. Ett flertal
personer som framférde klagomal forvéaxlade svarandens produkter med karandens
hudvardsserie NEUTROGENA. Domstolen fann att kdrandens goodwill genom detta
agerande hade orsakats skada.
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varumarkesskydd under UK TMA genom registrering. Fordelarna med
registrering av ett varumaérke &r att (1) det ar skyddat f.r.o.m.
registreringsdatumet dven om det &nnu inte har anvénts, (2) det inte
uppstalls nagot krav pa att bevisa férekomsten av goodwill, vilket
underlattar att vacka tala mot de som begar varumarkesintrang, (3) det ar
mindre sannolikt att en konkurrent kommer att anvéanda ett liknande mérke
(men om en rival anvander samma eller liknande tecken kommer det vara
svart for denne att rattfardiga eventuell fortsatt anvandning av det), (4)
skyddet for ett registrerat varumérke stracker sig nationellt medan passing
off kan visa sig vara lokalt begransat.”%®

Mot bakgrund av det anforda sammanfattas passing off-principen bést
genom atergivande av foljande citat:

“Broadly speaking, the choice between relying on passing off and trade mark
infringements proceedings is analogous to the choice between pushing one’s
bicycle and riding it: the latter makes for a smoother, swifter journey, but there are
some destinations which cannot be reached without dismounting.”*

208 philips & Firth: Introduction to Intellectual Property Law, 20086, s. 307.
299 phillips & Firth: Introduction to Intellectual Property Law, 2008, s. 279.
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6 Konklusion

Syftet med denna uppsats &r att utrona hur utsatta tillverkare av kédnda
markesparfymer kan angripa andra néringsidkares renommeésnyltande smell-
alikes enligt géllande svensk rétt. Inom ramen for denna utredning inryms
en immaterialrattslig och en marknadsrattslig dimension. Medan skyddet
enligt VML utgor ett tidsobegransat objektsskydd (dvs. ger innehavaren en
ensamratt till originalet och dven till identiska eller liknande efterbildningar
av denna) utgér MFL:s bestdammelser mot otillborlig konkurrens ett till
immaterialratten kompletterande skydd genom att forbjuda otillborliga
affarsmetoder mot néringsidkare och konsumenter. Det sistnamnda utgor
saledes ett objektstomt skydd oberoende av eventuell ensamratt.

Som redogjorts for ovan ar doften, en parfymprodukts mest centrala
egenskap, starkt ifragasatt som varuméarkesobjekt. Dess subjektiva, subtila
samt inneboende karaktar i produkten gor att den anses brista i
sarskiljningsformaga och kan darigenom inte tjana sasom
individualiseringsmedel - ett varuméarke maste &ga sjalvstandighet i
forhallande till den produkt den ska kanneteckna. Aven manniskors
bristfalliga formaga att identifiera ett visst kommersiellt ursprung enbart
grundat pa en doft talar emot varumérkesrattsligt skydd. De i Sieckmann-
malet formulerade kraven pa grafisk atergivning understryker tydligt den
radande trenden i EU att kategoriskt exkludera dofter fran varumarkesskydd.
Franvaron av ett accepterat system for att precisera en doft (oberoende av
adressat) ter sig foljaktligen sarskilt problematiskt da mojligheterna att
aterge dofter pa ett tillfredsstallande satt ar ytterst begransade. Pa senare ar
har ett fatal dofter forvisso beviljats varumarkesregistrering (bl.a. doften av
nyklippt gras for tennisbollar) men vad géller parfymdofter har flera
framgangslosa forsok till registrering gjorts. Att kopiera en annan
naringsidkares parfymdoft (dvs. att framstélla en doft som luktar identiskt
med eller mycket snarlikt en beromd lyxparfym) kan saledes inte angripas
av en rattsinnehavare eftersom utgangspunkten ar att immaterialrattsligt
oskyddade alster fritt kan efterbildas av envar. En parfymdoft som trots allt
anses fungera sarskiljande skulle moéjligen kunna ges skydd genom
varumarkesrattslig inarbetning hos omsattningskretsen. Fordelen med skydd
som féljer av inarbetning ar att det inte ar begrénsat till det som
representerats grafiskt. For en parfymtillverkare som utformat en unik doft
kan en exakt grafisk atergivning (med kemiska formler och precisa
mangdangivelser) vara ofordelaktig da publicering av denna skapar
gynnsamma forutséttningar for konkurrenter som 6nskar att plagiera
produkten. Ett inarbetningsskydd kan dock aktualiseras enbart om doften
fyller en kénneteckensfunktion pa marknaden. Mot inarbetingsskydd talar
emellertid (aterigen) manniskors bristande formaga att associera en viss
parfymdoft med ett visst kommersiellt ursprung. Detta mot bakgrund av
parfymprodukters primara funktion: valdoftande.
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Gallande mojligheterna till varuméarkesskydd for de évriga delmoment som
typiskt sett ingar i en parfymprodukt kan konstateras att de kan ges ett starkt
sjalvstandigt skydd. Att anvénda sig av annan néringsidkares skyddade
kannetecken (eller med detta identiskt eller mérke) utan samtycke utgor i
regel intrang i dennes varumarkesratt. Dock visar utgangen i Dior-malet att
parallellimportorer tillats nyttja annans lyxvarumarke i sin egen reklam
forutsatt att anvandningen sker i enlighet med vad som &r vedertaget inom
den aktuella branschen, dvs. préaglas av lojala och hederliga intressen.

Ord- och figurmarken, produkt- och forpackningsutstyrslar och slogans kan
uppna varumarkesstatus genom inarbetning eller registrering. Den grafiska
atergivningen (som satter granserna for vad den eventuella ensamrétten ska
avse) utgor i praktiken sallan nagot problem for dessa markestyper, istallet
ar det pavisandet av praktisk sarskiljningsformaga som kan vara férenat med
svarigheter. T.ex. visar praxis pa att PBR vid sarskiljningsbedémningen av
parfymflaskor (dvs. tredimensionella marken) lagger betydande vikt sarskilt
vid detaljutformningen nar de representerar en pa marknaden vanligt
forekommande grundform. Aven sammanflatningen av form och funktion
gor att konsumenter normalt inte betraktar forpackningar till produkter i
flytande form sdsom ursprungsangivande kannetecken utan snarare som en
ofrankomlig nodvandighet for att kunna salja varan i fraga. | syfte att uppna
ett karakteristiskt, sarskiljande utseende som pa ett betydande satt avviker
fran vad som ar sedvanligt inom branschen, &r det dock vanligt att en
parfymprodukt inte enbart bestar av ett ordmarke utan dven ett figurmotiv,
en viss fargkombination samt specifik form pa flaska eller forpackning. Att
en parfym manga ganger utgor ett fantasifullt, nastintill konstnarligt alster,
ter sig darfor naturligt pga. VML:s krav for eventuell ensamratt.

Det varumarkesrattsliga skyddet har traditionellt priméart varit inriktad pa
varumarket i dess egenskap av individualiseringsmedel (for olika
foretagares produkter av samma slag) och att forhindra ursprungsforvaxling.
Varumarkeslagstiftningen har emellertid genom EG-réatten i praktiken
overgatt fran att ursprungligen skydda sjéalva varumarket till att numera dven
fungera som skydd for ett varumarkes ekonomiska varde, dvs. for de
investeringar som rattsinnehavaren har lagt ner for att bygga upp, lansera
samt halla vid liv sitt varumarke. Genom den s.k. anseendeskyddsregeln ges
rattsinnehavare till kdnda varumarken numera ett kompletterande skydd for
markets garanti-, reklam- och kommunikationsfunktion frikopplat fran
eventuell produkt- och ursprungsforvaxling. Meningen med bestdammelsen
ar att skydda den av réttsinnehavaren dyrt uppbyggda goodwill mot andras
otillborliga utnyttjanden. En varumérkesinnehavare ges harigenom en
langtgaende ratt att under alla omstandigheter forbjuda ett yngre méarke
som &r identiskt med eller liknar det valkdnda market om det drar otillborlig
fordel av det aldre markets distinktivitet eller goodwill. Da parfymprodukter
i regel forknippas med just ansedda lyxvarumarken utgor detta stadgande ett
utomordentligt starkt vapen i kampen mot smell-alikes. Sddana marken
anses namligen ha ett specifikt skyddsbehov savél inom som utanfor
granserna for varuslagslikhet (dvs. den direkta konkurrensrelationen).
L’Oréal-malet, i vilken renommeésnyltande parfymimitationer
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uppmarksammades, ar i sammanhanget av sarskilt intresse for
parfymtillverkare. Utgangen pekar pa att det varken krévs forvaxlingsrisk,
skada eller ekonomiskt forlust for att en rattsinnehavare ska kunna géra
gallande att annan naringsidkare har dragit otillborlig fordel av dennes
renommeé. FOr varumarkesintrang ar det tillrackligt att en risk for
associationsskapande foreligger, dvs. att en lank mellan imitationen och
originalprodukten framkallas i medvetandet hos den krets handlingen riktar
sig till. En sadan forbindelse anses vara for handen da konsumenten, genom
att se det yngre market (t.ex. ord-, figurmarke, forpackning, slogan etc.)
direkt for tankarna till det &aldre market. Att dra otillbdrlig fordel av ett ként
markes goodwill anses enligt EG-domstolens mening darmed sa brett att det
I princip forbjuder alla former av snyltning. Bestdimmelsen tycks vara
formulerad for en flexibel tillampning da det i varje enskilt fall ska utforas
en helhetsprévning som grundar sig pa samtliga foreliggande
omsténdigheter. Innehavare av valrenommerade varumarken tillerkanns
genom varumarkeslagstiftningens anseendeskydd saledes ett omfattande
(nast intill granslost) goodwillskydd. Domstolarna skyddar markena som
sadana utan bedrivandet av alltfor langtgaende analyser kring huruvida
forvéaxling foreligger eller inte.

Vad géller det marknadsrattsliga skydd som parfymtillverkare atnjuter kan
det konstateras att 4ven detta, genom att erbjuda atskilliga mojligheter att
forhindra snalskjutsakande naringsidkare, ar starkt. Genom MFL kan
naringsidkare namligen ges skydd for annat an sjalva kannetecknet. De i
sammanhanget mest relevanta bestammelserna (som dven gréansar till VML)
ar de betraffande renommésnyltning (5- 6 88 MFL), vilseledande
efterbildningar (14 § MFL) och jamforande reklam (18 § MFL).

Skyddet mot renommésnyltning i 5 § MFL ligger sarskilt nara det
immaterialrattsliga skyddet; en bedémning om renommésnyltning enligt
generalklausulen om god marknadsforingssed l6per till viss del parallellt
med anseendeskyddet enligt 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VML. Hérigenom skyddas
foretagare fran att andra i sin marknadsforing obehorigen knyter an till t.ex.
dennes kannetecken, rérelsen som sadan, symboler, marknadsforings- och
produktkoncept, slogans eller varor utan att forvaxlingsrisk eller
vilseledande foreligger. Praxis visar att renommésnyltning successivt genom
aren har utvecklats till att bli en sjalvstandig grund for otillborlighet och att
naringsidkarintresset alltmer har kommit att sta i fokus. | en bedémning
huruvida renommesnyltning foreligger &r omstéandigheterna i det enskilda
fallet manga ganger avgorande. Bestammelsens breda och flexibla karaktar
ger utrymme for en vid tolkning som erbjuder ett timligen omfattande
skydd for kdnda kannetecken med ett uppmarksamhetsvérde vart att
utnyttjas. Marknadsféringsmetoder som exempelvis inte kan beddmas under
MFL.:s mer specifika forbudsbestdammelser (t.ex. mot vilseledande
efterbildningar) kan harigenom inbegripas. Generalklausulen kan &ven ge
néringsidkare ett skydd mot obehdriga associationer till deras kédnnetecken i
fall som sannolikt ligger utanfor VML:s skydd mot varumarkesintrang.
Varken uppsat eller oaktsamhet kravs fran snyltarens sida. Dock aligger det
kdranden att kunna pavisa att det som utnyttjas ar kant, att forfarandet sker
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till den snyltande néringsidkarens ekonomiska nytta samt att affarsmetoden
har haft till foljd att genomsnittskonsumentens kopbeteende paverkats i
markbar man (det s.k. transaktionstestet). Eftersom ekonomisk vinning med
storsta sannolikhet utgdr framsta anledningen till varfor en néringsidkare
valjer att knyta an till en annan aktor kan sadan i princip presumeras. Vidare
anses marknadsforingsatgarder som innehaller tydliga moment av
renommeésnyltning normalt ha inverkan pa genomsnittskonsumentens
formaga att fatta ett valgrundat affarsbeslut. Detta sarskilt i fall da snyltarens
egen vara (till foljd av en goodwilloverforing) uppvarderas av avnamarna.

Skyddet mot vilseledande efterbildning tar sikte pa att skydda mot
marknadsforing som medfor ett utnyttjande av konkurrenters goodwill och
investeringar genom bl.a. lagliga varu- och forpackningsefterbildningar.
Avgorande ar huruvida en sadan efterbildning, sett i sin helhet, tenderar att
hos genomsnittskonsumenten framkalla i princip samma minnesbild som
forebilden och att en forvaxlingsrisk uppkommer som foljd. Aven tillfallen
da konsumenten felaktigt uppfattar att kommersiell samhorighet existerar
mellan efterbildningen och originalprodukten omfattas. For regelns
tillamplighet forutsatts att det som efterbildats ar sarpraglat men éven sa
ként att det forknippas med en viss naringsidkare. Det aligger karanden att
kunna bevisa forekomsten av dessa omstandigheter. Kraven for skydd mot
vilseledande efterbildningar ar i manga fall valdigt lagt stallda, framforallt
vad galler kravet pa kannedom. Avsaknaden av tillracklig bevisning
géllande k&ndhet bland allménheten brukar emellertid vara framsta faktorn
till att rattsinnehavare forlorar i efterbildningsmal. Vidare maste dven det
s.k. transaktionstestet infrias; anvandningen av en efterbildning som anses
vilseledande anses otillborlig endast om den paverkar eller sannolikt
paverkar konsumenters férmaga att fatta ett valgrundat affarsbeslut.
Troskeln dr darmed I&gre &n i bedomningen enligti 5 8 MFL.

| forvaxlingsbedémningen anses obestridlig snyltning pa annan
naringsidkares investeringar utgora en forsvarande omstandighet; direkta
avbildningar beddms sarskilt allvarligt. Vikt tillmats dock dven skillnader i
pris, distributionssatt och inkopssituationen. Asyftas dyrare varor av
séllankdpskaraktar antas forvaxlingsrisken bli mindre eftersom konsumenter
da normalt foretar en mer omsorgsfull undersokning. Praxis tyder dock pa
att det géllande graden av forvéaxlingsbarhet kravs en mycket nargangen
efterbildning.

EG-domstolens konkurrensvanliga approach i savél Toshiba-fallet som
Hutchinson-malet demonstrerar att tredje part i regel tillerkénns en
langtgaende rétt att anvanda annan naringsidkares symboler i jamforande
reklam. Detta forutsatt att den ar vederhéftig, objektiv samt praglas av lojala
intressen (t.ex. i syfte att informera allmanheten om en produkts art).
Beaktas ska alltid de fordelar som en sadan jamforelse innebéar for
konsumenter. For att framgangsrikt kunna héavda att en jamforelse i reklam
ar otillborlig maste karanden foljaktligen kunna bevisa att jamforelsen inte
ar nodvandig utifran ett konsumentperspektiv, dvs. att den enbart gjorts i
syfte att exempelvis framkalla en positiv uppfattning om en annan
naringsidkares mindre kanda varumarke eller att som blickfang locka till sig
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potentiella kdpares uppmarksamhet. For att understka huruvida den
jamférande reklamen gor det mojligt for en naringsidkare att dra otillborlig
fordel av nagon annans goda renommé maste det utrénas huruvida den kan
medfdra att en koppling (med renommédverforing) framkallas i
medvetandet hos den mottagarkrets marknadsforingsatgarden har riktats till
(L’Oréal-malet). Bestar malgruppen av specialiserade naringsidkare ar det
mindre troligt att association om renommedverforing kan faststallas medan
fallet blir annorlunda om slutférbrukare ar involverade. En néringsidkare
som i sin reklam pastar att ’om du tycker om Chanel No 5 kommer du éven
att gilla var parfym X" bor darfor anses gora sig skyldig till en otillborlig
jamforelse. Detta da naringsidkaren utan svarigheter kan beskriva sin egen
parfymprodukts doft annorlunda (t.ex. ”med doft av vanilj och viol”) istéllet
for att referera till en pa marknaden valkand doft. Naringsidkaren synes i ett
sadant lage endast ha som syfte att dra nytta av de fordelaktiga egenskaper
som forknippas det aldre varumérket. Forutom att otillborlig fordel inte far
dras av den andre naringsidkarens renommé foljer av 18 § MFL &dven ett
absolut forbud mot imitationer i jamférande reklam; réttsinnehavare kan
harigenom forbjuda tredje man fran att i jamférande reklam framstalla sin
egen vara sasom en ersattning eller imitation av dennes markesprodukt.

Sammantaget kan fastslas att kombinationen av ett varumarkesrattsligt
skydd (sarskilt det utvidgade anseendeskyddet) och reglerna mot otillb6rlig
marknadsforing ger parfymtillverkare vidstrackta, valutvecklade och
generdsa skyddsmdajligheter i kampen mot renommésnyltande smell-alikes.
Omstandigheten att ett och samma handlande processuellt kan bli foremal
for bedomning enligt tva skilda system férefaller emellertid opraktiskt
utifran en varuméarkesinnehavares perspektiv. Detta da vissa typer av
otillborliga marknadsforingsatgarder inte séllan samtidigt aven utgor
varumarkesintrang (t.ex. vilseledande efterbildningar). Da MD:s beddmning
ska ske helt fristdende fran immaterialrattsliga Overvaganden kan denna inte
meddela forbud grundat pa att en viss foreteelse utgor varumarkesintrang.
En processuell kumulationsmdjlighet hade, forutom att kunna férebygga
kostsamma dubbelprocesser, &ven eventuellt inneburit fordelaktigare
helhetsbedémningar utifrdn en rattsinnehavares perspektiv. Harigenom hade
saval ensamratten som marknadsféringsrelaterade snyltningsmoment kunnat
beaktas i samma veva. Med MD som enda instans for marknadsréttsliga
rattsprocesser kan handlaggningstiden dessutom bli langvarig. Dock kan just
eninstansforfarandet innebara en fordel; en immaterialrattsprocess i allman
domstol (flerinstansforfarande) kan ta mycket langre tid och innebér ofta
som foljd stora kostnader for forlorande part. FOreligger ett starkt intresse av
att sa snabbt som mojligt fa stopp pa snyltningsaktiviteterna kan véagen
genom VML saledes framsta som mindre effektiv. Trots att MD inte har i
uppgift att ta stallning i kanneteckensrattsliga fragor, pekar
rattsutvecklingen dock pa hur MD:s tankegangar pa sistone alltmer har
fargats av ett immaterialrattsligt synsatt med naringsidkares
investeringsskydd i fokus.

Sanktionerna &r det som huvudsakligen skiljer en talan om
varumarkesintrang fran en talan om férbud mot otillborlig marknadsforing.
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Ett immaterialrattsintrang som begatts uppsatligt eller av grov oaktsamhet
kan resultera i straffansvar. Detta aktualiseras emellertid enbart vid véldigt
grava intrangsfall, sasom vid t.ex. utbredd piratkopieringsverksamhet.

Reglerna mot passing off synes utgéra den engelska motsvarigheten till den
svenska lagstiftningen mot otillborlig konkurrens och dess skydd mot
oregistrerade varumarken (generalklausulen i 5 8 MFL). Liksom MFL:s
generalklausul for god marknadsforingssed utgor &ven tort of passing off ett
flexibelt redskap som tjanar som en utfyllnad av férekommande luckor i
varumarkeslagstiftningen. Framférallt ger den ett kompletterande skydd mot
anvandningen av kénnetecken i forvaxlingssyfte. Karandens bevisbérda, dér
denne maste visa pa att konsumenterna i princip forvéaxlar svarandens
efterbildning med dennes varumérkesprodukt, har emellertid ofta beskrivits
som nastintill omojlig att uppfylla. FOr varumarkesinnehavare innebar
passing off-ingripanden ofta langa, kostsamma processer som sallan ar
framgangsrika. Domstolarnas aldre (i varje enskilt fall) faktaspecifika
avgoranden kan inte med enkelhet korreleras till att bilda en sammanhallen
rattspraxis ifran vilken tydliga principer kan harledas. Hanvisningar till
andra avgoranden ar saledes ofta inte till ndgon verklig hjalp inom detta
rattsomrade, mojligen analogt. Understyrkas bor att &ven om svarandens
agerande bestar av ett tydligt vilseledandemoment kan en passing off-talan
aldrig vinna framgang om karanden varken har naringsverksamhet eller
goodwill i Storbritannien. Att eventuellt inforliva delar av passing off till
svensk ratt anses inte behovligt da motsvarande regler redan finns. For
tillampning av 5 8 MFL kravs dessutom inget vilseledandemoment.

Tillverkare av kdnda markesparfymer har i mangt och mycket ett
fordelaktigt 1age i kampen mot renommeésnyltande parfymimitationer. Den
senaste tidens rattsutveckling med ett alltmer starkare skydd for goodwill
ger varuméarkesinnehavare langtgaende kontrollmojligheter. For att aven
fortsattningsvis kunna atnjuta detta starka skydd kravs att innehavaren
kontinuerligt skapar (och aven uppratthaller) goodwillassociationer och att
dessa i sin tur férknippas med dennes varumaérke. Samtidigt som att ett
starkt anseendeskydd innebdr en hogre grad av forutsagbarhet for
naringsidkare (betraffande skyddsomfanget) kan pa samma gang
varumarkens langa livslangd (med ett skydd som i praktiken kan besta for
evigt) ge upphov till konkurrensbegransande effekter. Majoriteten av de
mest valkanda varumarkena harstammar idag fran ett fatal multinationella
foretag vilka i princip har monopolpositioner i sina respektive branscher. Ett
starkt anseendeskydd kan saledes medféra monopolisering av marknaden —
nagot som den effektiva konkurrensen ju stravar efter att motverka.
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