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Summary

It is not uncommon that different judicial areas can be administered at the
same time. This is the case regarding trademark law and law of marketing.
The main purpose with the law of marketing is to serve as an extended
protection when the requirements within trademark law are not fulfilled.
Since these two judicial areas run alongside each other important aspects
within trademark law and law of marketing are highlighted to investigate
uncertain legal questions.

The trademark law is one of few fully harmonized areas of law within the
European Union. The demands that need to be fulfilled for a trademark to be
registered includes the earlier demand of graphical representation combined
with the still relevant criteria that a sign can be distinguished from other
undertakings. The so-called unconventional trademarks, which must be
perceived with one of the five human senses, have had difficulties meeting
the requirement of graphical representation compered to common
conventional trademarks. However, the demand of graphical representation
was rescinded the 1** of October 2017. The new definition in the directive
allows tools such as general technology to reproduce a trademark. The effect
that this change of requirement will have is uncertain, but since general
technology is a more widespread definition compared to graphical
representation, it may be argued for that this change will have a positive
effect for the part that wishes to register an unconventional trademark.

The constantly changing trademark law has resulted in that different
questions have surfaced regarding how and when a trademark can be
protected. The Court of Justice of the European Union has in important case
law, without any motivation in particular, introduced several functions that
can be protected in excess of the original function. However, the practical
effect has in many aspects proven to be the same as before the functions
were introduced.

The holders of trademarks with a reputation are often facing the problem
that less established companies are trying to free-ride on these well known
companies’ trademarks. This phenomenon goes under the term passing-off
which is regulated in 5 § Marknadsforingslagen, (2008:486), MFL, (the
general clause). Consequently, there is no substantially section of law
regarding passing-off as an infringement and the only way to deal with
passing-off is through the general clause. The lack of a legal regulation of
passing-off as a phenomenon has resulted in an insufficient law of
marketing.

Regardless if passing-off should have its own legal regulation, passing-off
includes far to high prerequisites compared to other infringement within the
illegal marketing. A statement that is strengthened due to the fact that
passing-off can be used as sole grounds for action and must not be
combined with other deceiving marketing.



It is possible for business owners to succeed older business owners repute
due to intense marketing, resulting in a higher value of attention for the new
undertaking compared to the original trademark. Since case law indicates
that such succession of repute is possible one may wonder if this should be
legally acceptable.

Based on all evaluated questions, the thesis ends in the same way as it
began, with grounds in the similarities between trademark law and law of
marketing. These similarities constitute the core when answering if the legal
trial of marketing is done free-standing from the legal trial of trademark,
based on the likelihood of confusion, reputation, passing-off within well
known concepts and based on the application of the principle of illegality.



Sammanfattning

Det &r inte ovanligt att olika rdttsomrdden kan tillimpas samtidigt och
omlott. S& dr fallet géllande varumirkesrdtt och marknadsritt.
Marknadsrétten fungerar ofta som ett utdkat skydd ndr varumérkesritten
inte dr tillaimplig. D& dessa réittsomraden 16per parallellt med varandra har
viktiga varumirkes- och marknadsrittsliga aspekter lyfts for att utreda
oklara juridiska fragor.

Varumérkesrdtten dr ett av fa fullstindigt europeiserade rittsomride.
Grundtanken dr att varumérken accepteras for registrering sa linge dessa
uppnar kravet pa sarprigel och det tidigare kravet pd grafisk dtergivning. De
sa kallade okonventionella varumérkena, vilka kan uppfattas med vara fem
sinnen, har minga ginger inte uppfyllt kravet pa grafisk atergivning jaimfort
med vanliga konventionella varumérken. Det varumairkesrittsliga
registreringskravet géllande grafisk dtergivning togs dock bort den 1 oktober
2017. Numera ér det tillatet att med hjdlp av allmin teknik aterge ett
befintligt varumirke. Hur denna fordndring kan komma att pédverka
forekomsten av okonventionella varumérken &r 6ppet for spekulation, men
dé allmén teknik &r ett krav med mer generell karaktér jaimfort med kravet
pa grafisk atergivning, kan utfallet bli positivt for den som vill registrera ett
okonventionellt varumarke.

Den stindigt fordnderliga varumérkesrdtten har inneburit frigetecken
géllande nér och hur ett varumérke kan skyddas. EU-domstolen har i viktiga
rattsfall, utan ndgon egentlig motivering, introducerat diverse skyddsvirda
funktioner som ett utdkat skydd jaimte skyddet for ett varumarkes ursprung.
Den praktiska effekten har i ménga avseenden dock visat sig innebira
ofordandrade skyddsmojligheter.

Innehavare av notoriska varumirken star ofta infér problemet att mindre
foretag forsoker aka snélskjuts pa véletablerade foretags varumérke. Ett
fenomen som gar under beteckningen renommésnyltning vilket regleras i
den allminna generalklausulen, 5 § Marknadsforingslagen (2008:486),
MFL. Foljaktligen existerar inget uttryckligt lagrum géllande
renommésnyltning. Konsekvensen av utevaron av en uttrycklig lagregel for
renommeésnyltning har resulterat i en otillrdcklig marknadsforingslag.

Oavsett om en lagreglering av renommésnyltning borde inforas eller inte
forekommer det rekvisit sammankopplat med renommésnyltning vilka dr for
hogt stillda jamfort med vad som kridvs for annan otillborlig
marknadsforing. I synnerhet med hénsyn till att renommésnyltning inte
langre behover sammankopplas med vilseledande marknadsforing utan
numera kan forekomma som ensam grund for talan.

Det dr mgjligt for ndringsidkare att Gverta andra foretags renommé pa grund
av intensiv marknadsforing, vilket i sin tur leder till att det nyare foretaget
erhaller ett hogre uppmirksamhetsvérde dn den ursprungliga niringsidkaren.



Det kan foljaktligen ifrdgasittas om ett sddant Gvertagande av renommé ar
legitimt.

Avslutningsvis, med samtliga fragestéllningar besvarade avrundas uppsatsen
pd samma sitt som den borjade, med beaktande av diverse likheter
rattsomrddena emellan. Dessa likheter ligger i sin tur till grund for att ta
stallning till om den marknadsréttsliga provningen sker fristdende fran den
varumdrkesrittsliga med héinsyn till forvéxlingsrisk, anseendeskydd,
renommeésnyltning vid kidnda koncept och till lagstridighetsprincipen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Mitt intresse for immaterialrdtt och marknadsforingsrétt uppticktes nér jag
kom 1 egentlig kontakt med &mnet under termin tva pa juristprogrammet.
Vid sidan av studierna hade jag under ett ars tid egen niringsverksamhet dar
jag sélde och marknadsférde min design i form av kldder. Jag fick dven
privilegiet att under termin sju foreldsa i immaterialrétt vid fakulteten for
modevetenskap vid Lunds universitet. Inte helt ovintat dr d&mnet darfor
ndgot som intresserar mig bade vardagligt och yrkesmassigt. Det var forst
vid skrivandet av min kandidatuppsats som jag kunde utreda intressanta
immaterialréttsliga aspekter djupare, ndgot som i sin tur resulterade i
flertalet fordjupningskurser med immaterialréttslig och marknadsrittslig
inriktning. I kandidatuppsatsen valde jag att fokusera pd immaterialrattsligt
skydd for modeprodukter, framst upphovsrittsligt samt
monsterskyddsrittsligt. Vid framtagandet av  material for min
kandidatuppsats pétriffades intressant litteratur och intressanta rattsfall pa
det varumérkesrittsliga och marknadsrittsliga omrédet, men som inte
omfattades av min kandidatuppsats frigestillningar. Redan i detta skede
bestimde jag mig for att mitt examensarbete skulle innefatta varumérkes-
och marknadsritt. Foljaktligen kommer dirfor detta examensarbete att
fokusera p4, inte bara modeprodukter, utan varumérke i dess helhet, samt de
varumdrkes- och marknadsrittsliga skyddsmojligheterna. Det bor dven
ndmnas att immaterialrétt och marknadsforingsrétt i princip dr det enda jag
vill arbeta med efter min examen, varfor det foll sig naturligt att utreda
intressanta fragestillningar pa detta amnesomréde.



1.2 Syfte

Syftet med wuppsatsen &r att utreda vilka varumirkesrittsliga och
marknadsrattsliga skyddsmojligheter som finns att tillgd for ndringsidkare
med vélkdnda varumirken. Syftet dr ocksd att granska hur utvecklingen i
praxis paverkat forordningar, direktiv och lagar. Denna aspekt vicker
intresse da domstolar ofta tvingas gora en extensiv tolkning av direktiv och
lagar pd grund av att de relevanta bestimmelserna inte stér i relation till
samhillsutvecklingen. Utvecklingen i praxis kan foljaktligen komma att
paverka modernisering av direktiv och lagar i positiv bemérkelse da
lagstiftaren uppmérksammar domstolars extensiva tolkningar av
”omoderna” bestammelser. Parallellt med denna utredning syftas det dven
till att ta stéllning till och problematisera om EU-domstolens introducerande
av de utdkade varumarkesrittsliga funktionerna (kvalitet-, kommunikations-
, reklam- och investeringsfunktionen) inneburit ett utdkat skydd for
varumirkesinnehavare. Funktioner vars dndamél enligt EU-domstolen, var
och ér, ett komplement till ursprungsangivelsefunktionen.

Syftet &r ocksa att granska hur en forandrad lag kan paverka framtida praxis.
Vid sédan utredning lidggs fokus fridmst pd hur borttagandet av det
varumarkesrittsliga kravet gillande grafisk atergivning kan komma att
paverka innehavare av kidnda varumérken samt vilken effekt denna
fordndring kan innebdra avseende registrering av okonventionella
varumdrken 1 form av férg, doft, smak och ljud. For att uppfylla detta syfte
jamfors konventionella varumérken (tvadimensionella) med okonventionella
varumarken.

For att fa en djupare prigel pd dmnet fokuseras det pa otillborlig
marknadsforing i form av renommésnyltning. Med renommésnyltning som
grundtanke dr ambitionen att utreda om ett uttryckligt lagrum géllande
renommésnyltning borde inforas i Marknadsforingslagen sé& att relevanta
repressalier hade kunnat kopplas till en konkret bestimmelse. Denna aspekt
ar intressant att utreda di andra typer av otillborlig marknadsforing
(vilseledande marknadsforing och aggressiv marknadsforing) regleras i
uttryckliga bestdmmelser. Vidare undersokning vidtas géllande det
overflodiga begreppet i mirkbar méan”, vilket méiste uppfyllas for att
renommésnyltning ska bli av relevans. Syftet &r att motivera varfor
begreppet i méirkbar mén” bor forkastas med hinvisning till att samma krav
inte forekommer vid vilseledande marknadsforing. Syftet dr sedermera att
granska om mojligheten finns for néringsidkare med vélkidnda varumirken
att Overta en ursprunglig niringsidkares renommé pa grund av stark
kinneteckensformaga utifran allménheten som betraktare.

Slutligen syftar uppsatsen till att utreda om den marknadsrittsliga
provningen de facto sker fristdende fran den varumérkesréttsliga och vice
versa, trots patagliga likheter rdttsomradena emellan. For att denna
undersokning ska vara underbyggd jamfors varumirkes- och
marknadsrattsliga krav med varandra. Dessa krav grundar i sin tur sig i
varumarkes- och marknadsrittslig praxis dar de relevanta kraven



fortydligats av savdl EU-domstolen som Marknadsdomstolen. I samband
med denna undersdkning dr dndamalet att visa pd olikheter mellan
immaterialrdttens och marknadsrittens omrdde samt hur dessa olikheter
forhéller sig till en fristdende provning.

1.3 Fragestallningar
For att uppfylla uppsatsens syfte &mnas foljande fragestéllningar besvaras:

* Har de skyddsvidrda funktionerna som introducerats av EU-
domstolen inneburit ett utdkat skyddsomfing for innehavare av
kénda varumirken?

* Hur kommer borttagandet av det varumdirkesréttsliga kravet pa
grafisk dtergivning att paverka skyddsmojligheterna for innehavare
av notoriska varumarken?

* Borde renommésnyltning uttryckligen lagregleras?

* Borde rekvisitet i midrkbar man” tas bort som krav vid
renommésnyltning?

e Ar det rimligt att en part som anspelat pd en ursprunglig
niringsidkares renommé vicker talan mot en tredje part med
renommeésnyltning som grund?

* Sker den marknadsrittsliga provningen fristdende frdn den
varumarkesrittsliga?

De olika fragestdllningarna sker 16pande genom uppsatsen och gér allt som
oftast in 1 varandra. Av detta skdl kommer svar pa de befintliga
fragestéllningarna inte ske 1 inbordes ordning i de aterkommande
reflektionerna. Ett samlat svar pé varje fragestéllning, frdn den forsta till den
sista 1 den ordning dessa presenteras, sker enbart i samband med en
sammanfattande kommentar.

1.4 Terminologi

Genomgdende 1 uppsatsen anvdnds Dbegreppen varumirke och
varukdnnetecken. Innebdrden av dessa begrepp dr i1 stort densamma men
lagstiftaren har valt att anvinda olika termer gillande om varumairket &ar
inarbetat eller registrerat. Skillnaden mellan de olika begreppen grundar sig
siledes i att skapa tydlighet i lagar och direktiv.'" Den enda egentliga
skillnaden i praktiken &r att begreppet varumirke har en snévare tolkning da
ett varumérke kan registreras. Registrering dr saledes inte mdjligt vid ett
varukinnetecken da dessa enbart kan inarbetas.’

! Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, Grundldggande immaterialrdtt, 3 uppl., Malmo,
Gleerups Utbildning, 2015, [i fortsdttningen: Maunsbach & Wennersten, Grundldggande
immaterialrdtt, 2015] s. 133.

2 Wessman, Richard, Varumdrkeslagen: en kommentar, Stockholm, Norstedts juridik,
2014, [i fortsattningen: Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014] s. 17.



1.5 Metod

For att besvara befintliga fragestdllningar, for att utreda innebdrden av
relevanta EU-rdttsliga forordningar och direktiv samt for att analysera och
granska praxis frin EU-domstolen har den EU-rittsliga metoden anvints.” I
samband med skrivandet av denna uppsats har avgdrande forandringar
gjorts 1 EU-réttsliga direktiv dér sprékliga definitioner tagits bort och ersatts.
Av forklarliga skdl finns begrdnsad forskning, ingen praxis och inga
egentliga uttalanden att tillgd angdende effekten av dessa fordndringar. Den
EU-rittsliga metoden har pa sd sitt inte varit fullstindigt vattentdt da
utredning géllande fordndringen av det relevanta direktivet i stora delar
priglas av teorier frdn framstdende immaterialréttsliga forfattare, parallellt
med mina egna spekulationer.

I kombination med den EU-réttsliga metoden har den rittsdogmatiska
metoden, de lege lata, anvints for att besvara befintliga fragestillningar.*
Den rittsdogmatiska metoden har varit anvdndbar eftersom materialet i
uppsatsen framst bestdr av lagstiftning, praxis och réttsdogmatisk doktrin,
vilka alla faller under de allmint accepterade rittskillorna.” Aven egna
asikter om hur lagen borde se ut, de lege ferenda, har forekommit for att
besvara uppsatsens fragestallningar.

1.6 Material

Materialet som anvénts vid skrivandet av denna uppsats utgors frimst av
savdl nationell som EU-rittslig litteratur, nationell och harmoniserad
lagstiftning, praxis, direktiv och forarbeten. Avseende fOrarbeten faller
framst propositioner under begreppet. Materialet som anvints grundar sig i
att pa ett sd utforligt siatt som mojligt introducera ldsaren i &mnet och dess
nddvindiga fakta. For att 4stadkomma en sddan introduktion har hjélp tagits
av domskal frén framforallt Marknadsdomstolen och EU-domstolen. I 6vrigt
har framstaende forfattare inom immaterial- och marknadsritten, 1 verk av
Marianne Levin och Ulf Bernitz med flera, varit viktiga informationskéllor
vid skrivandet av detta arbete.

? Reichel, Jane, E U-rdttslig metod, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk
metodldra, Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 131 ff.

4 Peczenik Aleksander, Juridikens teori och metod, Norstedts Juridik, Fritzes Forlag AB,
1995, s. 33 ff.

* Ahman, Karin, Grundldggande rdttigheter och juridisk metod, Stockholm, Nordstedts
juridik, 2015, s. 18.



Ytterligare en viktig faktor med hénvisning till materialet dr uppdelningen
av uppsatsen. Bortsett frdn reflektioner bestir uppsatsen i stort av tva olika
deskriptiva kapitel, varav den forsta delen behandlar varuméirkesritten och
den andra delen marknadsritten. I den varumaérkesrittsliga delen lidggs storre
fokus pé doktrin och i mindre méan pa praxis. Den marknadsrittsliga delen
déremot, dir renommésnyltning dr kirnan, bestar till stérre delen av praxis
och till mindre del av doktrin. Skélet till att avsnittet om renommésnyltning
stddjs av praxis grundar sig i att marknadsforingslagen genomgick en
fordndring for lite drygt ett decennium sedan. En fordndring som enbart
paverkade lagligen reglerade bestimmelser i marknadsforingslagen. Da
renommésnyltning inte erbjudits ndgon konkret bestimmelse i lag utan
endast regleras i 5 § MFL (generalklausulen) hade denna f6rindring inte
nagon paverkan pa fenomenet renommésnyltning. Effekten av en siddan
utveckling har resulterat i att gammal praxis rérande renommésnyltning ar
relevant dven i dagsliget.

Slutligen ska det poéngteras att bade vid forekomsten av varumérkesrétt och
marknadsritt har tidskriften nordiskt immateriellt riattsskydd (NIR) varit av
relevans. NIR har varit vigledande da detta utgdér en plattform f{or
framstdende forfattare att uttrycka sina asikter om oklarheter pa olika
juridiska omraden. Vigledning har dven funnits att tillgd 1 djupare
lagkommentarer avseende lagrum som é&r av relevans for att besvara
uppsatsens fragestéillningar. Lagkommentarerna har varit till hjdlp vid
tveksamheter om nér lagrum éar tillimpliga eller vad som krévs i praktiken
for att lagliga bestimmelser ska aktiveras.

1.7 Avgransning

For att uppsatsen ska uppfylla sitt syfte har vissa avgransningar gjorts. Till
att borja med kommer ingen vikt att fastas vid degeneration av varumarken.
Degeneration i juridiskt sammanhang innebér att ett varumérke forlorar sin
sarskiljningsforméga da allménheten borjar anvéinda ordet som beteckning
for en vara.’ Inte heller sjilva forfanget av renommé, det vill siga den
faktiska skadan pé ett varumaérke, i vilken omfattning ett varumirke skadats
eller hur allvarligt ett varumirke skadats kommer att behandlas utforligt.
Detta d& fokus framst ldggs pd den otillborliga fordel som kan vinnas da
ndringsidkare  anspelar pd ett annat varumirkes renommé.
Renommésnyltning, vilket regleras i 5 § MFL (se avsnitt 4.4), dr av storst
betydelse for att besvara uppsatsens fragestédllningar. Fokus kommer saledes
inte att fastas vid 7 eller 8 §§ MFL (vilseledande eller aggressiv
marknadsforing) i samma omfattning. Denna avgransning &r viktig att
podngtera dd 5, 7 och 8 §§ MFL utgor sa kallade generalklausuler. Den
jamforelse som gors mellan de olika generalklausulerna syftar enbart till att
granska olikheterna mellan renommésnyltning och vilseledande

®Se Nationalencyklopedin: NE, sokord: degeneration,
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/degeneration-(juridik), besékt 2017-12-
ol.

10



marknadsforing. Beslutet att utesluta aggressiv marknadsforing frdn en
sadan jamforelse grundar sig i att vilseledande marknadsforing oavkortat har
storre praktisk betydelse 4n aggressiv marknadsforing.’

Vid genomgéng av den marknadsrittsliga modellen, (se avsnitt 4.1),
forklaras enbart inneborden av den svarta listan, de preciserade lagreglerna
och 5 § MFL (generalklausulen). Nagon redogdrelse for inneborden av
annexlagar och etiska regler forekommer séledes inte.

Av utrymmesskdl kommer uppsatsen inte behandla de EU-rittsliga
bestimmelserna  om jamforande reklam och dess samspel med
renommésnyltning samt vilka konsekvenser ett sddant samspel kan resultera
1 for néringsidkare. EU-rdtten kommer forvisso att pragla uppsatsen i vid
omfattning, men stort fokus kommer séledes ocksa att féstas vid nationell
lagstiftning och nationella réttsfall. Det ska dven poéngteras att icke
vilkdnda varumérken behandlas i begridnsad utstrackning, da det framst ar
notoriska varumérken som erbjuds utrymme i denna uppsats.

Vad giller registreringshinder pa det varumarkesréttsliga omradet forklaras
dessa hinder enbart pa grundnivd. Ndgon omfattande jimforelse och analys
avseende innebdrden och samspelen mellan olika registreringshinder faller
utanfor uppsatsens syfte.

Kravet pé grafisk dtergivning har i skivandets stund tagits bort. Genomgéng
av begreppet har dock varit en nodvindighet for att forstd den slutliga
analysen och for att kunna f6lja den rdda trdden vid besvarande av
uppsatsens fragestallningar.

Relevant praxis introduceras i lopande text bortsett frain MD 2002:28 (Santa
Maria).® MD 2002:28 (Santa Maria) presenteras under en egen rubrik da
utevaron av en sddan pedagogisk och avskdrmad forklaring annars kan
innebéra att réttsfallets kérna blir svér att forsta.

Slutligen ska det tilldggas att Patent- och marknadsdomstolen samt Patent-
och marknadséverdomstolen &r tvd nya instanser. Forekomsten av dessa
instanser  befogenheter att prova bdde marknadsrittsliga och
immaterialréttsliga méal faller utanfor uppsatsens omfing.

1.8 Forskningslage

Forskning gillande savél varumirkes- och marknadsforingsrétt finns att
tillga 1 brett omfang. Det har saledes inte forelegat ndgra svarigheter att hitta
kéllor pé dessa omraden. Endast forslag och spekulationer om hur rattsliaget
kan komma att utvecklas och se ut i framtiden har resonerats kring i
litteraturen. Vad avser fragan om renommésnyltning 1 sig finns forskning att
tillgd men utan nagot egentligt svar pa hur rattsldget ska tolkas och

7 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrdtt del 2, 2013, s. 43.
$MD 2002:28, Santa Maria AB mot Sven P. Matkompaniet AB, Dnr C 31/01, [i
fortsdttningen: MD 2002:28 (Santa Maria)].
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uppfattas. Att renommésnyltning numera kan anvéndas som ensam grund
for talan och inte behover sammanlénkas med vilseledande marknadsforing
(se avsnitt 4.4), dr inte utrett sérskilt vdl i doktrin utan framgar frimst av
praxis. Inte heller marknadsrittens samspel med varumérkesrétten och om
dessa tva rittsomraden provas fristdende fran varandra dr en fraga som det
lagts mycket vikt vid i juridisk litteratur. Nagon forskning pa omrédet vad
giéller borttagandet av rekvisitet grafisk atergivning finns inte att tillgd med
stod av att denna fOrdndring nyligen inforts. Inte heller kravet vid
renommésnyltning i mérkbar man” och dess egentliga innebdrd och
dndamal har utretts utforligt i doktrin. Om renommésnyltning borde regleras
1 lag rader det likvil delade meningar om bland framstaende forfattare.

De olika skyddsfunktionerna (kvalitet-, kommunikations-, reklam- och
investeringsfunktionen) som EU-domstolen introducerat i praxis, med syftet
att ge varumirkesinnehavare utokade skyddsmgjligheter (se avsnitt 3.8.1),
ar ocksd ett oklart juridiskt fenomen. Nagot givet svar pd om dessa
funktioner inneburit ett utdkat skyddsomfing for varumérkesinnehavare
finns inte att tillgd utan stod far hdmtas i olika forfattares teorier angéende
hur introduceringen av de olika funktionerna bor tolkas.

Sammanfattningsvis kan denna uppsats bidra till fortsatt forskning pa
relevanta omrdden dd det finns manga oklara fragor att utreda. Syftet med
ett examensarbete far darfor anses vara uppfyllt.

1.9 Disposition

For att lasaren ska ges en kortare introduktion kring vad olika immateriella
rittigheterna dr och dessa réttigheters samspel med marknadsritten syftar
kapitel tva till att redogora for sédan dvergripande och nddvéndig fakta.

Arbetets tredje kapitel berér vilka delar av ett varumirke en
varumirkesinnehavare kan soka skydd for. En redogdrelse som 16per
parallellt med vilken typ av varumirke, konventionellt eller okonventionellt,
som ldttast erhéller skydd.

Direfter foljer en genomgang om hur ett varumirke kan skyddas, det vill
sdga genom registrering eller genom inarbetning samt vilka
kvalifikationskrav som maste uppfyllas for att ett varumirke ska skyddas.
Nasta delmoment i kapitel tre behandlar internationellt, EU-réttsligt och
nationellt skyddsomfang.

En redogdrelse om innebdrden av okonventionella varumérken och dessa
varumdrkens framgang att registreras faller séledes ocksa in under kapitel
tre. Efter genomgang av olika typer av okonventionella varumérken foljer
en beskrivning av kravet pd grafisk atergivning, dess innebord och
upphdrande.
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Efter introduktionen av samtliga fakta i forsta delen av kapitel tre foljer en
reflektion dér stillning tas till om borttagandet av kvalifikationskravet
grafisk atergivning kan komma att vara till fordel eller nackdel for en
varumdrkesinnehavare. Reflektionen priglas av en jdmforelse mellan
konventionella och okonventionella varumirken fore och efter avskaffandet
av det varumirkesréttsliga kravet pa grafisk atergivning. Nér reflektionen ar
avslutad redogors det for varumirke och dubbel identitet, varumérke och
forvaxlingsrisk samt for vilkdnda varumidrken. Parallellt med
kategoriseringen av dessa olika typer av varumdrken beskrivs olika
skyddsvérda funktioner. Funktioner, vilka har introducerats sporadiskt av
EU-domstolen. Nidr de relevanta och nodvédndiga fakta &r redogjorda for,
reflekteras det 6ver om de utdkade skyddsvérda funktionerna de facto har
lett till ett mer omfattande skydd for varumirkesinnehavare samt hur dessa
funktioner korrelerar med dvriga varumérkesréttsliga skyddsmojligheter.

Kapitel fyra behandlar framst marknadsforingsrétten. Ett avsnitt som bland
annat forklarar vilka parter som omfattas av lagen. Aven syftet med
marknadsforingslagen och marknadsritten i dess helhet dr foremal for
redogodrelse. Efter det att grundldggande aspekter av @mnet introducerats for
lasaren presenteras en modell dér inneborden av marknadsréttslig hierarki
forklaras. Med rotter i samma modell tydliggdrs marknadsforingslagens
tillimplighet. Innan en reflektion aktualiseras, behandlas renommésnyltning
och dess forhéllande till generalklausulen (5 § MFL) utforligt.

I reflektionen i kapitel fyra analyseras det om en uttrycklig lagreglering
gillande renommésnyltning borde introduceras i svensk lag. Aven en
diskussion dir begreppet i mdrkbar méan” jamfors med vilseledande
marknadsforing presenteras. Slutligen forekommer tankar kring varfor
innehavaren av ett nytt varumirke, pad grund av intensiv marknadsforing,
kan dverta den ursprunglige varumirkesinnehavarens renommé.

Som sista del i kapitel fyra fists det fokus vid kdnda koncept dér MD
2002:28 (Santa Maria) dr kdrnan. Varumérkesrittslig snyltning och dess
relation till marknadsréttslig renommésnyltning samt lagstridighetsprincipen
blir det sista som utvecklas innan en slutlig 16pande reflektion foretas. I
reflektionen utreds det om det borde vara acceptabelt att koncept i dess
helhet kan anses vara kidnda och om ett sddant kidnt koncept kan skyddas
mot intrang. Slutligen podngteras och problematiseras eventuella likheter
mellan den varumirkes- och marknadsrittsliga intrangsbeddmningen.

Det sista och femte kapitlet dr den slutgiltiga analysen ddr samtliga av
uppsatsens fragestillningar presenteras och besvaras i inbordes ordning med
hénvisning till tidigare introducerat material. Kapitel fem syftar ocksa till att
utgora en plattform dér slutgiltiga tankar och funderingar presenteras.

13



2 Grundlaggande
immaterialratt

2.1 Introduktion

Det finns fyra olika lagligen reglerade immaterialrétter, vilka har sina rotter
i civilritten. Dessa dr Monsterskyddslagen, (1970:485), ML, Patentlagen
(1967:837), PL, Varumirkeslagen, (2010:1877), VmL, samt
Upphovsrittslagen, (1960:729), URL. Innehavaren av en eller flera
immaterialrétter far ensamrétt till att nyttja sina immateriella rittigheter och
skyddas fran efterbildning och kopiering frdn konkurrenter.” Det 4r siledes
delar, hela produkter eller objekt som kan skyddas immaterialrittsligt.
Idéerna som legat till grund for produkter eller objekt kan aldrig erhilla
skydd varfor det blir mojligt for en konkurrent att kopiera en id¢ eller en
tanke si linge slutprodukten inte bryter mot immaterialrittsliga regler.'
Exempelvis kan en individ inte erhdlla upphovsrittsligt skydd géillande idén
att médla av en blomma, medan sjdlva malningen 1 sig kan skyddas. P&
samma sdtt kan varumaérkesritten inte ge skydd for utformningen av en
funktionellt betingad produkt, si som en skruvmejsel.'' Detta kan dven
forklaras med att ett varumirke utvecklas till ndgot skyddsvért forst i en
kommersiell miljo, d& en viss omsdttningskrets associerar varumirket
(logotyp eller forpackning) med en vara eller en tjénst.'?

Inom varumirkesritten brukar det talas om att det existerar ett formskydd.
En forutsdttning for detta formskydd &r att formen ska fungera sérskiljande
for varor eller tjanster. Formen i sig blir i sin tur inte skyddsvérd sa som vid
monsterskydd eller upphovsritt, utan det dr formens marknadsméssiga
funktion, dess ursprung, som erhaller skydd."” Skilj formskyddet fran
upphovsrittsliga verk eller patenterade uppfinningar som skyddas som ett
konkret objekt, det wvill sdga ndr ndgot skapats sjdlvstindigt
(upphovsrittsligt) eller avseende tekniska nyskapelser (patentrittsligt).'

® Bernitz, UIf m.fl., Immaterialritt och otillborlig konkurrens, 14 uppl., Stockholm, Jure,
2017, [i fortsdttningen: Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017] s 1.

19 Stenvik, Are, Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og—metoder, Norge,
<http://jura.ku.dk/njm/36/529stenvik.pdf>, besokt 2017-09-27, s. s. 548.

"' Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015] s. 23, s. 56.

'2 Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s. 134.

B Schovsbo, Jens, Varumaerketlig beskyttelse af industriellt design? NIR 1996, s. 53-68, (s.
54).

14 Levin, Marianne, Ldrobok i immaterialrdtt, 11 uppl., Stockholm, Norstedts juridik, 2017,
[1 fortsdttningen: Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017] s. 55, s. 417; Maunsbach,
Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s. 197.
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2.2 Overlappande skydd mellan
immaterialratten och marknadsratten

Immaterialrétten har historiskt sett delats upp i tvé olika delar, upphovsrétt
och industriella réttigheter (varumérkesritt, monsterskydd och patentritt).
Denna uppdelning dr pedagogisk i teorin men i praktiken &r de olika
immaterialréttsliga skydden inte atskilda, utan &verlappar varandra. Som
exempel kan det konstateras att en design kan skyddas sévil av upphovsratt
(skapande av ett verk) som av varumirkesritten (sdrskiljande fran andra
varumérken)."

Ett rittsfall som exemplifierar forekomsten av hur olika immaterialrittsliga
skydd kan Gverlappa varandra dr NJA 2009 s. 159 (Mini-Maglite).'° T fallet
konstaterade Hogsta Domstolen att det ar mojligt for en innehavare av en
immaterialrdtt att skyddas av olika immaterialréttsliga bestimmelser
samtidigt.'” T NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) redogjordes det inte enbart
for Overlappning av immaterialréttsliga skydd wutan dven for ett
marknadsrattsligt saddant. Det huvudsakliga syftet med bland annat
varumadrkesritten dr att en viss kundkrets ska kunna skilja olika varumérken
fran varandra, vilket i sin tur leder till en minskad forvirring pa marknaden.
Denna varumirkesrittsliga tanke genomsyrar &ven marknadsrétten, da
otillborlig  marknadsforing  kan  innebdra  att  konsumentens
marknadsoverblick forsdmras och forvirring okar. Foljaktligen &r det inte
ovanligt att bade varumirkesritten och marknadsritten ar parallellt
tillimpliga,'”®  varfor  immaterialrittsliga  bestimmelser ofta  kan
sammanknytas med marknadsritten.'’

Forskningen gillande Overlappning av olika skydd indikerar pa att det
framst dr brukskonst som kan dra nytta av dverlappande skyddsmdjligheter
d& upphovsrittsligt, monsterréttsligt och varumérkesrittsligt skydd ofta
16per omlott.”® En teori som styrks av Svensk Forms Opinionsnimnd (SFO)
dér SFO:s utlatande bekréftade att stolen TRIPP TRAPP uppfyllde kraven
for upphovsritt varfor intrang ocksa kunde argumenteras for.”! Med stod av
SFO:s utlatande konstaterade Svea Hovritt att TRIPP TRAPP-stolen
uppfyllde kraven for att skyddas av upphovsritten.”” Bifall blev ocksé ett
faktum for TRIPP TRAPP-stolen vid varumirkesrittsligt intrang™, vilket
stodjer forekomsten av ett 6verlappande immaterialrittsligt skydd. Att EU-

!> Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s. 21.

'*NJA 2009 s. 159, Mag Instrument, Inc, mot IKEA Svenska Forsiljnings Aktiebolag, mél
nr T1421-07, [i fortsdttningen: NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite)].

17 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s 24.

8y Lidgard, Hans Henrik, Swedish Copyright Evergreens Mini-maglite?, Lund
University Faculty of Law, Néatverket for Europaritt, bepress, 2010.

19Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s.25.

20 Borgenhéll, Dubbelt och flerdubbelt skydd — dverlappande rdttigheter angdende
bruksvaror, NIR, 2000, s. 559-564, (s. 559 ff).

21 SFO:s yttranden: 1992-2000, 2001, s. 46.

2 Jfr Hovritten for Vistra Sverige, dom 1998-12-07 (TRIPP TRAPP II) mél nr T 548-97.
= Iy Ljungby Tingsrétt, dom 1997-12-16 (TRIPP TRAPP I) mél nr T 13-96.
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domstolen besvarat tolkningsfrdgor angdende hur varumaérkesrittsliga
bestimmelser ska forstds med hénvisning till TRIPP TRAPP-stolen
forandrar inte det faktum att immateriella skydd kan 16pa omlott.**
Overgdngarna mellan olika immaterialrittsliga skydd blir pa s& sitt
glidande, vilket kan forklaras med sinkta trosklar for att erhalla skydd.*

Pa EU-rittslig nivd har dverlappningen mellan olika immaterialrittsliga
skydd likvil bekréftats. I mal C-337/95 (DIOR) konstaterade EU-domstolen
varumdrkesrittsligt  intrding 1 DIORs varumirke, parallellt med
upphovsrittsligt intrang i DIORs forpackningar.*

2 Iy C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S, ECLI: EU:C:2014:2233.

» Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 24.

26 C-337/95, Parfums Christian Dior S A o ¢ h Parfums Christian Dior B V mot Evora BV,
ECLI: EU:C:1997:517, p. 49-59.
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3 Varumarkesratt

3.1 Bakgrund

Inledningsvis bor det pépekas att varumdrkesrdtten dr den forsta
immaterialritten som #r fullstindigt europeiserad.”’ Den ursprungliga
tanken har linge varit att ordmérken och symboler som huvudregel ska
skyddas av varumérkesritten. Varumirkesskydd kan i sin tur beviljas for
olika utstyrslar. For det forsta kan skydd erhdllas for den odekorerade
formen. Detta innebdr att hédnsyn enbart tas till varu- eller
forpackningsformen vid stéllningstagande om skydd é&r av relevans.
Figurativa element eller ordmirken tillméts vid en sddan bedomning inte
ndgon betydelse. For det andra kan skydd sokas for kombinationsmérke
innefattande bade form och dekoration pa varan eller forpackningen.
Varumérket skyddas dd i sin helhet. For det tredje forekommer rent
dekorskydd dér skydd soks for olika typer av utsmyckning i form av firg
eller figurer.®® Syftet med ett varumirke kan pa sa sitt forklaras med
grundtanken att formedla ett budskap till den relevanta kundkretsen.” Pa
senare tid har det dock skett en utveckling gdllande anvdndningen och
forsok till registrering av okonventionella varumérken sa som férger, dofter
och ljud.® Lagstiftningen har dock inte modifierats tillrickligt snabbt
avseende den varumérkesréttsliga utvecklingen, varfor dessa “nyare” typer
av varumirken ofta har svart att erhalla skydd jamfort med de
konventionella symbolerna och ordmirkena. Skalet till detta bakslag beror
pa att forekomsten av den nyare typen av varumidrke manga ganger inte
uppfyller kraven pa grafisk atergivning och dérfor inte heller kravet pa
sarskiljningsformaga.”' Kravet pa grafisk &tergivning kommer dock att
upphora fran och med den 1 oktober 2017, (se avsnitt 3.6).

Det primira syftet med att naringsidkare forsoker etablera varumérke ar att
konsumenter ska associera néringsidkarens varumirke med en viss typ av
kvalitet, en s& kallad garantifunktion, vilket i sin tur genererar en
terkommande kundkrets.””> Denna kundkrets erbjuds i sig inget
sjdlvstindigt réttsskydd, utan det dr forbindelseldinken mellan ett foretag och
en kundkrets som skyddas. Skilet till denna fordelning av skydd beror pé

z Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 386.

1 unell, Erika, Okonventionella varumdirken: form, firg, doft, ljud, Stockholm, Norstedts
juridik, 2007, [i fortsdttningen: Lunell, Okonventionella varumdrken, 2007], s. 58.

» Lunell, Okonventionella varumdirken, 2007, s. 45.

0 Fsr dofter jfr C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:
EU:C:2002:748, [i fortsdttningen: C-273/00 (Sieckmann)]; for farg jfr C-104/01, Libertei
Groep BV mot Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244, [i fortsdttningen: C104/01
(Libertel)]; for ljud jfr mél 95-491, Hjem-Is Europa A/S, PRV:s nummer: 92-11287, [i
fortsattningen: mal 95-491 (Glassmelodi).

31 Lunell, Okonventionella varumdrken, 2007, s. 54 ff.

32 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 255 f; C-206/01, Arsenal
Football Club plc mot Matthew Reed, ECLI: EU:C:2002:651, [i fortséttningen: C-206/01
(Arsenal)], p. 48-51.
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konkurrensrittsliga aspekter da alla foretag ska kunna vinna kundkretsar,
forutsatt att det gors med respekt for existerande kommersiella tecken och
med lojala medel.”

For att uppna ett giltigt varumérkesskydd i Sverige kan fyra metoder vidtas:
1. EU-varumérkesregistrering hos Europeiska unionens
immaterialrdttsmyndighet (EUIPO).
2. Registrering av  ett  internationellt =~ varumédrke  enligt
Madridprotokollet hos WIPO med giltighet for Sverige.
3. Registrering hos PRV av ett svenskt nationellt varumaérke.
4. Inarbetning av tecknet i Sverige.”*

I dagsliget géller varumérkeslag (2010:1877), VML, vilken ersatte 1960 &rs
lag, SFS 1960:644.” Pa EU-rittslig nivd giller direktiv (2008/95/EG),
VMD. Férordning (EG) nr (207/2009), VMF, har i sin tur implementerats i
1 kap. 3 § VmL.

3.2 Skyddsmajligheter
3.2.1 Skydd genom registrering

Kravet pa nationell registrering regleras i 1 kap. 6 § VmL samt i 2 kap.
VmL, medan internationell registrering faller under 5 kap. VmL. Den
nationella ansdkan ska enligt 2 kap. 1 § VmL skickas skriftligen till Patent
och Registreringsverket (PRV). En saddan ansdkan kridver en atergivning av
mérket. For ordmérke krévs atergivning av det ord som vill registreras samt
for figurmérke krdvs en avbildning av varumirket. Det krdvs dven en
varuklassifikation vilken ska korrelera med den internationella
Niceklassificeringen.’® Klassificeringen syftar till att varor och tjinster ska
aterges  tillrickligt  klart och  precist’” Olika  hinder  for
varumarkesregistrering ~ kan exempelvis vara avsaknad  av
sdrskiljningsformaga, stridighet mot allmidnna intressen (absoluta hinder),
konflikt med annans rétt (relativa hinder) eller att formen pd varumérket
enbart anvinds for att uppna ett tekniskt resultat.”®

33 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 416.

e a.a., s. 407.

¥ Se a.a., s.387.

33 a.a., s.410.

37C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys mot Registrar of Trade Marks, ECLI:
EU:C:2012:361, p. 64.

8 Jfr C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products
Ltd, ECLI: EU:C:2002:377; Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 411.
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3.2.2 Skydd genom inarbetning

Ett varumirke kan undgd registrering om varumérket &r inarbetat enligt 1
kap. 7 § VmL. Kravet for inarbetning &r att varumérket ska vara ként inom
en viss omsattningskrets har i riket. Det dr dock tillrdckligt att varumarket
enbart dr kédnt i en del av landet. Varumirkets notoriska anseende i en viss
del av ett land star i relation till hur omfattande ensamritten blir. Ar ett
varumirke nationellt kint blir sdledes ensamrétten rikstidckande. (se avsnitt
3.3.2). Géllande omséttningskretsen i sig méste varumirket vara notoriskt
hos sina konsumenter, alltsd de individer som varumarkesinnehavaren riktar
sig till. Kombinationen av dessa krav leder till att varumaérket skall vara ként
1 en betydande del av omsdttningskretsen, vilken enligt mal C-109/97
(Chiemsee) ansetts vara ungefér en tredjedel.’® Det inarbetade skyddet ska
inte forvédxlas med det mer omfattande skyddet for vélkidnda varumérken (se
avsnitt 3.8.3), enligt artikel 5.2 VMD.* Skulle ett varukinnetecken anses
vara inarbetat fir denna inarbetning inte upphodra hos omséttningskretsen.
Skulle ett sadant upphorande realiseras foreligger inte ldngre skydd for
varukinnetecknet.*'

3.3 Kvalifikationskrav

3.3.1 Sarpragel

I vanligt sprakbruk kan sérskiljningsforméga forklaras med att konsumenten
har mgjlighet att upprepa sitt forvirv av varor och tjénster efter en positiv
konsumeringserfarenhet, alternativt undvika konsumtionen av samma varor
eller tjanster om den forsta upplevelsen var negativ.*

Juridiskt innebédr kravet pa sédrprigel att om ett kinnetecken visar pa
sarskiljningsformaga  4r detta kinnetecken skyddsvirt.”® For att
sarskiljningsformaga ska uppnas krévs det att varukidnnetecknet har ett eller
flera inhysta sirdrag som bidrar till distinktivitet.** Denna distinktivitet
uppnas nér varor och tjinster kan sérskiljas fran varandra och dédrmed visar

¥ Se prop. 1994/95:59, Oversyn av varumdrkeslagen m.m. Madridsystemet, s. 45; Levin,
Lérobok i immaterialrdtt, 2017, s. 414 f; jfr C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions-
und Vertriebs GmbH (WSC) mot Franz Attenberger, ECLI: EU:C:1999:230, [i
fortsdttningen: C-109/97 (Chiemsee)].

*0Jfr 1 kap. 10 § 3p. VmL.

4 Lunell, Okonventionella varumdrken, 2007, s. 31 f.

2 Mal T-128/01, DaimlerChrysler Corporation mot Byran for harmonisering inom den inre
marknaden, p. 31; Lunell, Okonventionella varumdrken, 2007, s. 16.

PSel kap. 5§ samt 2 kap. 5 § VmL; jfr artikel 7.1 b-d) Varumirkesférordningen (Radets
forordning (EG) Nr. 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumairken) samt
artikel 3.1 b-d Varumaérkesdirektivet (Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG
av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar), [i
fortsdttningen: Varumaérkesdirektivet 2008/95/EG]].

44 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 427.
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pa eget kommersiellt ursprung.” Oavsett om ett varumirke registrerats eller
inarbetats dr kravet pé sérskiljningsforméga fundamentalt dd olika varor och
tjdnster inom ndringsverksamhet maéste kunna sirskiljas for att undvika
forvirring pa marknaden.*® For att undvika forvirring och for att ta stillning
till om ett varumidrke innehar sérskiljningsforméiga ska utgangspunkt tas i
hur en normalt informerad och skiligen upplyst genomsnittskonsument
skulle uppfatta situationen.”’ Genomsnittskonsumenten ska, utan ett
analyserande och jdmforande synsétt samt utan att fasta betydelsefull
uppmaérksamhet vid ett varumadrke, kunna skilja olika foretags varor frén
varandra.*® Hinsyn ska tas till genomsnittskonsumentens oklara minnesbild
dd denne sdllan har mojlighet att gora en direkt jimforelse av olika
varumirken.* Beroende pé vilken typ av varor och tjinster det ror sig om
tillmits  konsumentens  uppmirksamhetsvirde  olika  betydelse.”
Utgingspunkten vid bedomningen av om sirskiljningsformaga foreligger
hos ett ursprungligt varukénnetecken enligt omséttningskretsen, ska grunda
sig 1 varukdnnetecknets position vid inférandet av det nya
varukinnetecknet.”' For att aterkoppla till forekomsten av konventionella
varumadrken i relation till okonventionella varumérken i1 form av farg, form
och ljud, har EU-domstolen uttalat att kravet pad sérskiljningsféorméiga ar
detsamma oavsett om det ror konventionellt eller okonventionellt
varumirke, men att det far antas vara svarare for innehavare av
okonventionella varumirken att uppfylla kravet pa sirskiljningsformaga.”
Detta tankesétt har motiverats i praxis, ndirmare bestimt i de forenade malen
C-468/01 och P 472/01 (Procter & Gamble). EU-domstolen konstaterade i
mélen att pd grund av bristande bekantskap med okonventionella
varumdrken har genomsnittkonsumenten svarighet att uppfatta en form eller
forpackning utan symbol eller text som kénnetecken for varans ursprung.”

I mal C-218/01 (Henkel)** uttalade EU-domstolen att ett varumirke kan ha
en inneboende sdrskiljningsformaga om varumérket visar pd betydande
avvikelse, frdn vad som dr vanligt forekommande i branschen samt att kravet
pa ursprungsangivelse dr uppfyllt, (se avsnitt 3.8.1). Skulle ett varumérke av
olika skél inte uppfylla kraven for sérskiljningsforméga kan en omfattande

45 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 24.

46 Se prop. 2009/10:225, Ny varumdrkeslag och éndringar i firmalagen, [i fortsittningen
prop. 2009/10:225] s.105; Lunell, Okonventionella varumdrken, 2007, s. 27.

4 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 427; Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig
konkurrens, 2017, s. 272.

B Mal C-218/01, Henkel KGaA, ECLI: EU:C:2004:88, [i fortsittingen: C-218/01
(Henkel)], p. 53.

9 Lunell, Okonventionella varumdirken, 2007, s. 88.

M3l C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, ECLI:
EU:C:1999:323, [i fortséttningen: C-342/07 (Lloyd)], p. 26.

> M4l C-145/05, Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA, ECLI: EU:C:2006:264, p. 20.

2 Ifr T-768-14, Swedish Match North Europe AB mot V2 Tobacco A/S, mal nr T 13352-11
& T 5357-12.

33 Fgrenade mélen C-468/01 och P 472/01 Procter & Gamble Company,
ECLI:EU:C:2004:259, [i fortsdattningen: C-468/01 och P 472/01 (Procter & Gamble)], p.
36.

34 C-218/01 (Henkel), p. 49.
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anviandning bota de ouppfyllda kraven och sdrskiljningsforméga kan
o 55
uppnas.

3.3.2 Ensamratt

For att en varumérkesinnehavare ska kunna tillvarata sin ratt krdvs det att
denne har ensamritt till varumarket. Inneborden av ensamrétten framgar av
1 kap. 10 § VmL. Ett fundamentalt krav for att ensamrétt ska rada &r att
varumdrket avser sérskiljande varor och tjinster som anvdnds i
nédringsverksambhet. Begreppet néringsverksamhet inom den
varumdrkesrittsliga ensamritten omfattar dven icke vinstdrivande
verksamhet och offentligt foretagande.’® Ytterligare ett krav 4r som nimnts
att ett varumérke maéste registreras eller inarbetas enligt 1 kap. 6 och 7 §§
VmL. Kénnetecken som grundar sig i en form som innebiér ett betydande
virde, ett tekniskt resultat eller som foljer av varans art omfattas inte av
ensamritten.”’

For att varumérkesanvdndning ska kunna forbjudas med hinvisning till
ensamrétten krivs det att forvaxlingsrisk rdder mellan olika varumérken, det
vill sdga att anvdndningen av varumirket leder till uppfattningen att det
existerar ett samband mellan innehavaren av det ursprungliga varumarket
och konkurrenten som anvinder dennes tecken.”® Utgangspunkt ska tas i hur
genomsnittskonsumenten uppfattar den relevanta varan eller tecknet.
Genomsnittskonsumentens uppfattning grundar sig i en helhetsbedomning
dér méarkeslikhet, varuslagslikhet, faktisk anvandning och konsumentkretsen
beaktas.”” Vid en sadan helhetsbedomning bor den sa kallade produktregeln
(se avsnitt 3.8.2) podngteras. Produktregeln stadgar att ju storre
sdrskiljningsformiga ett varumérke har, desto mer omfattande blir
ensamritten, vilket i sin tur leder till en hogre forvixlingsrisk.*

Det ligger i sin tur i varumirkesinnehavarens intresse att erhalla en
varumarkesrittslig ensamritt dd denna mer eller mindre géller utan
tidsbegriansning vid korrekt fornyelse av registrering eller sd lidnge
varumirket anvinds eller inarbetas aktivt.’' En forutsittning for detta
obegriansade tidsskydd &r att registreringen av varumérket fornyas vart
tionde &r. Det dr sdledes inte mdjligt att ansdka om registrering enbart vid
ett tillfille och sedermera erhalla ett livslangt skydd.®

33 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 27.

56 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 437.

37 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 34.

e kap 10 § 2p. VmL; artikel 5.1 b) Varumarkesdirektivet (2008/95/EG).

» Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s 461.

%0 Bernitz, Immaterialriitt och otillbérlig konkurrens, 2017, s. 2885 C-342/07 (Lloyd), p. 28.
' Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s.149.

62 Jfr 2 kap. 32-33 §§ VmL.
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3.4 Skyddsomfang
3.4.1 Internationellt och EU-rattsligt

Onskar varumérkesinnehavare uppna internationellt skydd kan varumirket,
med hjilp av WIPO, registreras genom Madridarrangemanget.”’ Sverige i
sin tur har enbart anslutit sig till Madridprotokollet, vilket gér det mojligt att
delta i internationella samarbeten inom varumirkesritten.®* Bortsett fran
Madridprotokollet dr Sverige anslutna till TRIPS-avtalet, Pariskonventionen
och Singaporekonventionen. Fordelen med att Sverige anslutit sig till dessa
avtal ar att varumadrkesskyddet inte blir nationellt begrinsat. Istillet fods
mdjligheter for varumérkesinnehavare att erhalla skydd i en stor del av
virlden utan att behova ansoka om registrering i varje enskild stat.®

Enbart genom en ensam registrering kan ett EU-varumérke erhalla skydd
inom hela EU. Skulle det dock foreligga hinder i en enda medlemsstat ar en
heltdckande EU-registrering inte mdjlig. For att fa till stdnd en registrering
maéste en ansdkan om registrering av EU-varumirke lamnas in till nationell
registreringsmyndighet (PRV) eller till EUIPO.® EUIPO:s uppgift ar att
granska om det finns nagra absoluta registreringshinder, sa som avsaknad av
sarskiljningsforméga, vid ansdkan om EU-varumirkesregistrering. Skulle
sadana hinder uppdagas kan varumérkesinnehavaren dvervinna dessa genom
att visa pid exempelvis inarbetning inom EU.” Vid uppfyllda
registreringskrav dr den konkreta anvdndningen av ett EU-registrerat
varumdrke enligt artikel 51 VMF en f{Orutséttning for att varumérket ska
vara skyddat. Efter det att registreringsforfarandet avslutats mdste ett
varumirke tas i bruk inom fem &r fOr att inte fOrlora sitt skyddsvirde.
Detsamma giller 1 enlighet med artikel 15 VMF d& en
varumdrkesanvindning frysts” men sedan inte upptagits inom de nérmsta
fem aren.®

3.4.2 Nationelit

Oavsett om ett varumadrke &r registrerat eller inarbetat dr skyddsomfanget 1
princip detsamma.” De avgorande skillnaderna ligger i att enbart
registrerade varumirke kan forses med symbolen ®°, samt att ett registrerat

%3 Qe prop. 2009/10:225, s. 456.

64 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, 397 f.

% Carlson, Per, Kommentar till varumaérkeslagen (2010:1877), Karnov: svensk lagsamling
med kommentarer 2012/13, 17 uppl., Stockholm 2012, [i fortséttningen: Carlson, Karnov,
2012/13.] s. 1166.

66 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 390.

7Se a.a., s.391.

8 Se a.a., s.394.

6 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 258 f.

70 Jfr MD 2001:22, Red Bull mot SM Group AB, Dnr C 23/00 och

C 27/00.
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varumirke kommer att skyddas i hela landet, oavsett hur notoriskt det ér,
medan ett inarbetat varumirke enbart skyddas i den delen av landet dér
inarbetning skett (se avsnitt 3.2.2). For att ett inarbetat varuméirke ska
erhalla ett heltickande nationellt skydd krdvs inarbetning i1 en vésentlig del
av landet i enlighet med 2 kap. 8 § 2 st. 3 p. VML. Som ndmnts ovan ldmnas
en nationell registrering in till PRV som direfter ex officio kontrollerar att
sokta varumérkesregistreringar inte inkrdktar pd redan befintliga
varumirken, de sa kallade relativa hindren.”' Utover detta &r PRV:s uppgift
att granska att varumarket som dr féremal for registrering inte strider mot de
absoluta hindren 1 2 kap. 7 § 1 st. VmL, vilka syftar till att virna om
allménna intressen.

Som konstaterats forekommer inget tvang gillande anvdndning av ett
varumirke 1 svensk ritt. Istdllet kan ett registrerat varumirke upphivas
enligt 3 kap. 2 § VmL, om varumirket inte anvénts efter det att
registreringen godkints.” Skilj detta fran att hivning av registrering inte far
ske om det finns acceptabla skal till varfor ett varumérke inte har brukats.’
For inarbetade varumirken &r anvidndningskravet uppfyllt sa lénge
varumirket 4r inarbetat.”

3.5 Okonventionella varumarken

Okonventionella varumirken som fenomen, &dven kallat multisensory
branding, innebdr att varumirkesinnehavare forsoker etablera sig pa
marknaden genom att paverka mottagarens sinnen i form av syn, doft, ljud,
smak eller kansel. Skélet till varfor dessa typer av varumérken far allt mer
positivt gehor beror pa den tekniska utvecklingen i dagens samhélle. Pa
grund av dagens teknik fods mgjligheterna for varumérkesinnehavare att
skydda ett varumirke trots dess okonventionella prigel. Lat vara att
utvecklingen enbart &r i sitt startskede och att dessa typer av varumérke ar
langt farre 4n de tvadimensionella.”® EU-domstolen har med beaktande av
den tekniska utvecklingen podngterat att ett tecken aldrig kan uppfattas som
ett varumérke och didrmed inte heller erhdlla skydd, om tecknet inte kan
uppfattas med nigot av minniskans fem sinnen.”’

Registrering av farg har accepterats av EU-domstolen, nagot som ocksa fatt
genomslagskraft i Sverige.”® Utmirkande for samtliga fall var att
varumirkena var inarbetade innan registrering for firg kunde erhallas.”
Ljudmarken har i viss mén beviljats varumarkesrittsligt skydd med

"'Levin, Léirobok i immaterialritt, 2017, s. 409, s. 435.

2Se a.a., s.434.

BSe a.a.,s.413.

" Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 108.

"> Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s. 149.

76 Lunell, Okonventionella varumdirken, 2007, s. 15.

""Ma&l C-321/03, Dyson Ltd mot Registrar of Trade Marks, ECLI: EU:C:2007:51, p. 29 f.
"8 Jfr C104/01 (Libertel).

” Lunell, Okonventionella varumdirken, 2007, s. 124.
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motiveringen att ljuden kan sirskiljas vid grafisk atergivelse.”” Vad avser
dofter har EU-domstolen konstaterat att dessa har svért att uppfylla kravet
pa grafisk dtergivning. Detta med motiveringen att ett varumérke maste vara
klart och precist (exakthetskriterium). Den grafiska &tergivningen maéste
ocksa vara begriplig for dem som granskar registreringsregistret
(begriplighetskriterium).®’ Vad giller smak har EU-domstolen i enlighet
med Sieckmann-kriterierna (se avsnitt 3.6) konstaterat att smaker inte kan
aterges grafiskt pa ett precist och begripligt sitt.™

3.6 Upphorande av kravet pa grafisk
atergivning

Det tidigare kravet pa grafisk dtergivning i1 1 kap. 4 § VmL, upphivs
géllande alla EU-varumérkesansokningar fran och med den 1 oktober 2017.
Formuleringen med avsaknad av kravet pd grafisk atergivning kommer till
utryck med att kinnetecken far

“aterges i valfri lamplig form med anvindning av allmdnt
tillganglig teknik, sd ldnge som dtergivningen dr klar,
precis, fullstindig i sig sjdlv, ldttillgdanglig, tydlig, bestindig
och objektiv.”¥

Uppfylls dessa nyligen inforda krav kan ett varumérke registreras utan
forekomsten av grafisk atergivelse. Detta kan jamforas med riktlinjerna som
stilldes upp 1 mél C-273/00 (Sieckmann) for grafisk atergivning med
definitionen

“att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan
utgora ett varumdrke under forutsdttning att det kan daterges
grafiskt, i synnerhet med hjdlp av figurer, linjer eller
bokstiver, varvid dtergivningen skall vara klar, precis,
Sfullstindig i sig sjdlv, ldttillgdanglig, tydlig, bestindig och
objektiv. "

Ett uppfyllt krav pa grafisk atergivning har forklarats med att ett mérke
méste kunna &terges 1 synlig beskaffenhet vid inforandet i registret for
ansokan om varumirkesregistrering.”> Oavsett med vilket sinne ett
varumdrke kan uppfattas maste dtergivelse ske grafiskt, s att mérket kan
uppfattas visuellt. Detta krav véllar inga storre svérigheter for ord- och

80yt C-283/01, Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex, ECLI: EU:C:2003:641.
81 Lunell, Okonventionella varumdrken, 2007, s. 161; jfr &ven C-273/00 (Sieckmann).

82 Lunell, Okonventionella varumdirken, 2007, s. 183.

¥ EUIPO, Grafisk dtergivning — typer av varumdrken, Law & practice,
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/elimination-of-graphical-representation-
requirement>, besokt 2017-09-12.

8 C-273/00 (Sieckmann), p. 55.

85 Sandri, Stefano & Rizzo, Sergio, Non-conventional trade marks and community law,
Thurmaston, Marques, 2003.
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figurmérken pa samma sitt som det har inneburit komplikationer for
okonventionella varumirken, da det har visat sig vara mycket svart att
aterge okonventionella varumirken med grafisk precision och exakthet. Ett
konkret svar pd hur och om okonventionella varumidrken kan uppfylla
kravet pa grafisk atergivning ér fortfarande outforskad mark.

Skillnaden pd den nya och gamla formuleringen avseende kraven som maste
uppfyllas vid varumirkesans6kan dr att tekniska hjdlpmedel numera
accepteras samt att de tidigare kraven pa figurer, linjer eller bokstdver inte
langre dr nddvindiga. Utsmyckning eller prydnad kan dock aldrig vara
sarskiljande och faller pa si sitt utanfor ensamritten.®” Utvecklingen var
véintad sett till skdl 9 i ingressen till forordning nr (EU) 2015/2424 dar
begreppet grafisk atergivning exkluderats.® Inte heller kvarstir kravet pa
grafisk atergivning i skél 13 i ingressen till direktiv 2015/2436%, vilket ska
var inforlivat i svensk nationell ritt i januari 2018.”

Oregistrerade kdnnetecken kan liksom tidigare skyddas genom inarbetning i
enlighet med 1 kap. 7 § VmL oberoende av kravet pé grafisk atergivning.

3.7 Kommentar pa upphorandet av kravet
pa grafisk atergivning

Forst och frimst ska det konstateras att for att innehavaren av ett varumaérke
ska ”sdkra” sina skyddsmdjligheter borde fokus enligt mal C-468/01 och P
472/01 (Procter & Gamble) fastas vid tvadimensionella varumérken. EU-
domstolens stéllningstagande i1 de forevarande malen grundar sig i att
genomsnittskonsumenten har svért att uppfatta okonventionella varumérken
dé dessa patréftas séllan.

Enligt min mening grundar sig ett sidant stéllningstagande fran EU-
domstolen i regler dir kravet pd grafisk atergivning varit avgorande. I takt
med réttsutvecklingen och det nyligen borttagna kravet pa att varumirken
ska kunna aterges grafiskt dr jag inte sd sdker pd att detta uttalande har
samma innebord i1 dagsldget. Skillnaden ligger i1 begreppet “allmént
tillgidnglig teknik”. Denna omformulering, som indikerar pa tekniskt
vilkomnande, Oppnar for mojligheter att registrera okonventionella
varumdrken, ndgot som tidigare enbart i undantagsfall gjorts framgéngsrikt.
Lat vara att utvecklingen av ett fullstindigt erkéinnande av allméin teknik

86 Lunell, Okonventionella varumdirken, 2007, s. 51.

8 Mal C-408/01, Adidas-Salomon AG mot Fitnessworld Trading Ltd,

ECLI: EU:C:2003:582, [i fortséttningen: C-408/01 (Adidas II)] p. 40 f.

88 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om
andring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken och av
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets forordning (EG) nr
40/94 om gemenskapsvarumaérke.

8 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning.

%0 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 419.
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kommer att ta tid men att den nya formuleringen indikerar pd att dven
okonventionella varumirken ska kunna erhalla skydd pa samma sétt och
med samma ldtthet” som tvddimensionella varumidrken. Jag anser att
borttagandet av kravet pa grafisk dtergivning visar pa ett oppet sinne for det
moderna samhéllet vilket sin tur kommer resultera i att innehavare av
varumdrken kan angripa intrdngsgorare frdn flera olika héall da fler
skyddsmojligheter utvecklas 1 takt med samhéllsutvecklingen. Att
konsumenten tidigare haft bristfillig bekantskap med okonventionella
varumdrken grundar sig naturligtvis i1 att kraven varit svara att nd for att
kunna registrera ett konventionellt varumaérke. I takt med att dessa krav inte
blir en omgjlighet att uppnd, kommer bekantskapen och acceptansen for
okonventionella varumirken 6ka hos genomsnittskonsumenten.

Noteras bor att mojligheten att skydda okonventionella varumérken enbart
géller vid registrering varfor skyddsmojligheterna for inarbetade
varukdnnetecken star sig oforandrade.

For vilkdnda varumérken, som manga ganger kan anses vara inarbetade hos
en vasentlig del av allménheten, spelar borttagandet av kravet pa grafisk
atergivning inte fullt s stor roll som for mindre etablerade foretag. Detta dé
innehavaren av viélkidnda varumirken kan falla tillbaka pa det inarbetade
skyddet likvél som pé det utdkade skyddet for kinda varumérken (for vidare
lasning om kénda varumérken se avsnitt 3.8.3).

Med hénvisning till de fakta som presenterats i avsnitt 3.5 verkar det som att
innehavare av okonventionella varumérken méste kunna visa pé inarbetning
for att registrering av detsamma ska kunna accepteras. Min forhoppning ér
att denna instéllning upphor nér grafisk atergivning inte lingre ar ett krav.
Om ett sddant upphorande inte aktualiseras innebér detta att foretag méste
visa pd inarbetning for registrering av okonventionella varumirken, nagot
som kan komma att bli mycket svért. For vélkdnda varumirken innebir ett
eventuellt inarbetningskrav inte lika forddande konsekvenser, da kénda
foretag har lattare att uppfylla kraven pa inarbetning.

Visar det sig att okonventionella varumérken kan registreras oberoende av
inarbetning  innebdr  detta en  positiv  réttsutveckling, da
registreringsmojligheter baserat pa allmén teknik vidgas jimfort med den
smala inkdrsport for registreringsskydd som erbjods nér grafisk dtergivning
var ett krav.
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3.8 Kategorisering av varumarke

3.8.1 Varumarken och dubbel identitet

For att det ska bli tal om varumédrke och dubbel identitet kravs det att det
eventuella intringet kan hirledas till kommersiell verksamhet.”' Ett
varukdnnetecken som dr identiskt med ett ursprungligt varukénnetecken
anses alltid vara forvéxlingsbart forutsatt att det ror varor och tjénster av
samma slag.”® Visar sig ett yngre varumirke vara identiskt med ett ildre
varumdrke dr den grundliggande tanken att intrang forekommit oberoende
av snyltning, skada eller forvaxlingsrisk. Dubbel identitet regleras i artikel
5.1.a VMD, ett lagrum som fOrser varumérkesinnehavaren med mojligheten
att tillvarata sin ensamrdtt nédr tredje man anvénder ett tecken som &r
identiskt med den ursprunglige varumirkesinnehavarens. Vidare foreligger
det inget krav pa att det inkrdktande tecknet ska anvéndas i direkt anslutning
till tredje mans varor eller tjanster.”

Skyddet vid dubbel identitet dr absolut,”* varfor ndgon bedomning gillande
forvixlingsrisk inte behdver goras.” For att det absoluta skyddet ska bli av
relevans krdvs det att en eller flera funktioner hos det ursprungliga
varumdrket skadas. Dessa funktioner dr ett oreglerat fenomen som EU-
domstolen enbart har exemplifierat och redogjort for i praxis. Det var i mal
C-487/07 (L’Oréal) som dessa funktioner konkretiserades uttryckligen for
forsta gangen. I fallet hade ett konkurrerande foretag kopierat en parfym
fran L’Oréal samt skapat en nést intill identisk flaska jimfort med
originalet. Det konkurrerande foretaget marknadsforde sedermera sig sjilv
genom att jamfora originalparfymen med sin egna, billigare variant.

Konsekvensen av C-487/07 (L’Oréal) var i teorin ett utokat syddomfing for
varumdrke. 1  fallet kom  EU-domstolen  fram  till  att
ursprungangivelsefunktionen inte var den enda funktion som skulle skyddas
vid dubbel identitet. Sddana funktioner som garanterade varan eller tjanstens
kvalitet-, kommunikations-, reklam- och investering, skulle ocksa falla in
under skyddsomfénget i artikel 5.1.a VMD.”® Kénneteckensritten har dven
ansetts vara en skyddsvird funktion inom juridisk doktrin. Detta da
kénneteckensrétten bidrar till individualisering vid marknadsforing samt att
konkurrensen pa marknaden frimjas nér olika tecken kan skiljas fran

! Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s. 150.

22 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 443.

93 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 36.

o4 Bjorkenfeldt, Mats, Till fragan om varumdrkets funktioner. Kommentar till Hogsta
domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon), [i fortsittningen: Bjorkenfeldt, NIR,
2014] s. 289-294, (s. 289).

95 Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 443.

% Mal C-487/07, L’Oréal SA, Lancome parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier
& Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd, ECLI: EU:C:2009:378, [i fortsdttningen:
C-487/07 (L’Oréal)] p. 58.
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varandra.”’ En omfattande kiinneteckenskraft innebir att tecken far ett
bredare skyddsomfing.”®

L’Oréal-fallet har inneburit delade meningar om hur de kompletterande
skyddsvéirda funktionerna egentligen ska tolkas. Magnus Nilsson &r av
uppfattningen att praxis visar pa att gransen har forflyttats gdllande vad som
anses vara accepterad anvindning av ett dldre varumaérke i nyare foretags
marknadsforing. Konsekvensen efter att EU-domstolen uttalande sig om
kvalitet-, reklam-, investerings- och kommunikationsfunktionen, har lett till
att skyddsomfanget for en varumérkesinnehavare blivit mer diffust. Nilsson
motiverar detta med att skyddsmojligheterna i1 artikel 5.1.a VMD
expanderat, dock utan nagon konkret definition i vilken omfattning.”

Advokat Mats Bjorkenfeldt &r av asikten att EU-domstolen, sett till
utvecklingen 1 praxis efter L’Oréal-avgdrandet, verkar stilla hogre krav pa
skada vid reklam- och investeringsfunktionen an vid
ursprungsangivelsefunktionen. Bjorkenfeldt menar att vid prévning om
skada forekommit péd reklam- och investeringsfunktionen beaktas inte risken
for skada utan fokus liggs enbart pa konkret skada.'”

Annette Kur, professor i1 immaterialridtt, menar att EU-domstolens
introducerande av nya funktioner inte har inneburit ett utdkat skyddsomféng
over huvud taget utan enbart dr ett resultat av en dokad konkurrens foretag
emellan.'”’ Kur &r av uppfattningen att varumirkesinnehavares ensamritt
alltsd inte har fatt ett bredare omfing bara for att EU-domstolen kommit
fram till att fler funktioner &n ursprungsangivelsefunktionen kan skyddas.
Kur menar att forekomsten av fler skyddsvdrda funktioner enbart har
introducerats for att skydda varumirkesinnehavare da tredje man brustit i att
iaktta lojal och fornuftig konkurrens.'*

I MD 2012:15 (Elskling) exemplifierades vad som krivs for att
ursprungsangivelsefunktionen och investeringsfunktionen ska ta skada.
Skada pa ursprungsangivelsefunktionen kan vara ett faktum dven om strid
mot god marknadsforingssed inte foreligger. Det krav Marknadsdomstolen
stillde upp var att anviandaren maste fOrsta att olika varumérken inte har ett
kommersiellt samband till varandra, utan att det ena varumairket ar ett
alternativ till det andra. Forst da denna distinktion inte kan goras av

o7 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 346.

8 Wessman, Richard, Varumdrkeskonflikter: forvixlingsrisk och anseendeskydd i
varumdrkesrdtten, Stockholm, Norstedts juridik, 2002, [i fortsittningen: Wessman,
Varumdrkeskonflikter, 2002] s. 198.

% Nilsson, Magnus, Varumdrkesrdtt i fordndring. Om varumdrkets funktioner och
Sfunktionsanalys, NIR, 2014, s. 67-79, (s. 76).

1% Bjsrkenfeldt, NIR, 2014, s. 291.

%' Kur, Annette, Harmonization of intellectual property law in Europe: The ECJ trade
mark case law 2008-2012, Common Market Law Review, Volym 50 (3), 2013, s. 790.
12 Kur, Annette, Trade Marks Function, Don’t T hey? CJEU Jurisprudence and Unfair
Competition Principles, i IIC - International Review of Intellectual Property and
Competition Law, Volym. 45(4), 2014, s. 443.

28



anvindaren riskerar ursprungangivelsefunktionen att skadas.'” I MD
2012:15 (Elskling) konstaterades det dven att skada pa den s& kallade
investeringsfunktionen ir ett faktum om ett nytt, liknande eller identiskt
varumdrkes kénnetecken motverkar ett dldre varumirkes mojlighet att
bibehélla ett gott rykte samt att lojalitet fran befintliga konsumenter
forhindras.'” 1 samma mal konstaterade Marknadsdomstolen, liksom i
fragan om skada pa ursprungangivelsefunktionen, att
inventeringsfunktionen inte kan ta skada om ett nyare varukinnetecken
enbart dr ett alternativ till ett dldre varumarke.

3.8.2 Varumarken och forvaxlingsrisk

Skulle sadan dubbel identitet vara for handen som ndmnts i foregdende
kapitel kan forvixlingsbedomningen slopas.'” Vid bedomning om
forvaxlingsrisk faktiskt foreligger mellan tvd varumidrken ska det
ursprungliga varumaérkets stillning pd marknaden och de forestdllningar
som varumirket framkallar beaktas.'”® Hinsyn ska ocksi tas till om det
finns risk for uppfattningen att det foreligger samband mellan det nya
tecknet och det ursprungliga varukinnetecknet.'”” Ett sddant samband kan
innebdra att den relevanta kundkretsen oriktigt drar slutsatsen att olika varor
och tjanster hdrstammar frdn samma foretag, foretag som gér under samma
koncern eller foretag som har ett samband pa grund av licensforhallande,'*®
trots att kundkretsen forstér att varorna eller tjansterna kommer frén olika
ursprungsplatser.'””

Aven produktregeln méste uppmiérksammas.''’ Produktregeln innebir att
mérkeslikhet och varuslagslikhet jamfors med varandra och att kravet pé
sdrskiljande produktnamn intensifieras om det rdder en omfattande
produktlikhet olika tecken emellan.'"' Konsekvensen av denna jimforelse
innebadr att produkter med liten varuslagslikhet tilldter storre mérkeslikhet

1% Se MD 2012:15, Elskling AB mot Kundkraft Sverige AB, mal nr C 26/11, [i

fortsdttningen: MD 2012:15 (Elskling)] p. 94 ff; MD 2011:29, Sony Computer
Entertainment Europe Limited mot Wechip Handelsbolag, P. M. med enskild firma PM och
Krusan AB (tidigare Rejoy AB), Dnr C 17/10, Dnr C 18/10, Dnr C 19/10, [i fortséttningen:
MD 2011:29 (Sony)].

1% Jfr C-323/09, Interflora Inc. mot Marks & Spencer plc, ECLI: EU:C:2011:604, [i
fortsattningen: C-323/09 (Interflora)] p. 62 f.

1951 kap 10 § 1p VmL; jfr Varumirkesdirektivet (2008/95/EG), preambel p. 11. Se C-
323/09 (Interflora) och EU-domstolens resonemang kring varumérkets funktioner;
Bjorkenfeldt, NIR, 2014, s. 289 ff.

106 Varumairkesdirektivet, 2008/95/EG 2015, preambel 11.

Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s. 443; Jtr C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha
mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ECLI: EU:C:1998:442, [i fortsdttningen: C-39/97
(Canon).

108 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 37.

109 Wessman, Varumdrkeskonflikter, 2002, s. 352 f.

"% Carlson, Karnov, 2012/13,'s. 1169 f.

"' Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s. 153.
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och vice versa.''> De olika begreppen kan forklaras med att varor och

tjdnster av samma slag (varuslagslikhet) kan forhindras av den ursprunglige
varumdrkesinnehavaren om det nya varumirket dr identiskt med, eller liknar
det dldre varumirket (markeslikhet).'"?

Vid beddmningen om sérskiljningsformaga foreligger ska fokus féstas vid
konsumentens minnesbild. Detta eftersom att genomsnittskonsumenten inte
kan antas ha tillgdng till bdda varumirkena samtidigt vid en
forvixlingsbedomning.''* Ett varumirke med stor sirskiljningsformaga
innebir en okad risk for forvixling.'" Lika s& okar risken for forvixling om
varumirket ar notoriskt pa marknaden.''® Anledningen till varfor
forvaxlingsrisken Okar om ett varumdrke &r ként, beror pd att detta
varumdrke innehar en mer framtridande sdrskiljningsforméga, vilket
resulterar i ett mer omfattande skydd.'” Vid bedomningen om
forvaxlingsrisk rader mellan tvd varumérken ska som nidmnts en
helhetsbedomning goras i kombination med konsumentens minnesbild. I
denna helhetsbedomning ska fokus féstas vid “sdrskiljningsformdga,
inarbetning, faktisk anvindning, likhet i skrift och tal, varornas
beskaffenhet, kipkretsens sammansdttning osv.”''"® Nagon hinsyn till
detaljer ska inte forekomma vid den befintliga helhetsbedomningen.'”” Att
faktisk forvaxling forekommer dr inte en nddvéndighet da enbart risken for
forvixling dr tillricklig for att aktivera 1 kap. 10 § VmL.'*°

3.8.3 Anseendeskydd

Kinda varumirken har ett mer omfattande skydd enligt artikel 5.2 VMD."'

EU-domstolen har konstaterat att anseendeskydd blir av relevans om
varumdrket & kidnt 1 en betydande del av den relevanta
omsittningskretsen'”> samt att den berdrda allménheten uppfattar ett
samband mellan det ursprungliga varumirket och det nyintroducerade.'”
Innehavare av anseendeskyddet har sdledes ett vidare skyddsomfang &n
innehavare av varumirke med enbart normalt anseende.'** Anseendeskyddet
stracker sig sédledes langre dn skydden som rader vid forvixlingsrisk och

112

11.
113

C-342/97 (Lloyd), p. 19, 21, 28. Se dven Varumaérkesdirektivet, 2008/95/EG, preambel

Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrditt, 2015, s. 152.

114C-342/97 (Lloyd), p. 25 f.

"5 Levin, Léirobok i immaterialrdtt, 2017, s. 461 f; jfr C-39/97 (Canon); C-342/97 (Lloyd);
'€ C-425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG, ECLI: EU:C:2000:339, p. 38 ff.

17 Varumairkeslagen, en kommentar, wessman, 2002, s. 355. Jfr C-342/97 (Lloyd) p. 20.
"8 Levin, Lirobok i immaterialrtt, 2017, s. 461.

119Wessman, Varumdrkeskonflikter, 2002, s. 27.

120 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 38.

! Jfr 1 kap. 10 § 3p. VmL.

Wessman, Varumdrkeskonflikter, 2002, s. 362; Levin, Ldrobok i immaterialrdtt, 2017, s.
443; C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, ECLI: EU:C:1999:408, p. 26.
123C-408/01 (Adidas IT), p. 31.

124 Wessman, Varumdrkeskonflikter, 2002, s. 35.
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dubbel identitet.'” Anseendeskydd #r enbart menat fr uppenbart vilkinda

varumadrken i de fall som en annan néringsidkare snyltar pa den ursprungliga
niringsidkarens renommé.'** Skillnaden pa “vanligt skydd” och det utokade
skyddet for vilkdnda varumérken dr att ensamrétten for kéinda varumérken
omfattar andra varor och tjinster, vilka inte riskerar att skada det
ursprungliga varumirkets sérskiljningsformaga.'”’ Kravet pd samma
produktmarknad har siledes suddats ut.'*®

Vid anseendeskydd talas det inte om risk for forvéxling utan om
associationsrik.'” For risk for association krévs det snyltning, nedsvirtning
eller urvattning av det kdnda varukdnnetecknet samt att anvindningen
innebir att otillborlig fordel for innehavaren av det yngre mirket.'*
Otillborlig fordel har forklarats med att locka till sig koparens
uppmairksamhet genom att utnyttja den goodwill hos ett redan etablerat
varumdrke pd marknaden. Tolkningen av anseendeskyddet i praxis har
formulerats med avsikten att sirskilt skydda kinda varumérken. I RA 2001
ref 14 (II) (Champis-maélet) ville innehavaren av mirket Champis for
laskedrycker stoppa att klidesforetag som anvénde sig av samma mérke
(Champis). Trots den patagliga olikheten mellan ldsk och kldder ansag
Regeringsritten att klddesforetaget hade dragit otillborlig fordel av
liskedrycksforetaget pa grund av den senares starka sirskiljningsformaga.''

3.9 Kommentar avseende skyddsvarda
funktioner

En stor del av uppsatsen gar ut pd att granska vilka skyddsmgjligheter som
finns att tillgd for varumirkesinnehavare av kidnda varumédrken. Det kan
saledes konstateras att ett kint varumédrke kan skyddas pa tre sitt, genom
registrering, inarbetning och genom det utokade skyddet for vilkédnda
varumdrken. Dessa tre mdjligheter forgrenar sig sedermera i olika
forutsattningar for att skydd ska erhéllas.

Som ndmndes i1 foregdende reflektion sker det en utveckling pa
varumadrkesritten omrade, dér olika typer av varumérken successivt borjar
ges samma forutséttningar for registrering.

125 Spangberg, Investeringsskyddet inom varumdrkesritten. Ar skyddet for kinda mérken

bara imagindrt? s. 610-619, (s. 610 f.)

126 Maunsbach & Wennersten, Grundldggande immaterialrdtt, 2015, s 154.

7 Jfr 1 kap. 10§ 1 st, p. 3 VmL.

128 Jfr C-408/01 (Adidas II) p. 22.

129 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 43; jfr Hovritten for Vistra
Sverige, Absolut Rent mot Absolut Vodka, mal nr T 78-97 dar Svea Hovritt inte tillmétte
forvaxlingskravet ndgon som helst betydelse i sin beddmning om Absolut Rent innebar
intrang i Absolut Vodkas rittigheter.

130 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 294; Levin, Ldrobok i
immaterialrdtt, 2017, s. 443.

B Wessman, Varumdrkeskonflikter, 2002, s. 59 f; RA 2001 ref 14 (I) (Champis).
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Inarbetning 1 sin tur dr ett bra kompletterande skydd om kraven for
registrering inte dr uppfyllda. Dock géller det inarbetade skyddet enbart dar
inarbetning skett. For mindre etablerade foretag kan det bli svart att dra
fullstdndig nytta av det inarbetade skyddet om inarbetning inte skett i stor
omfattning.

For kdnda varumérken blir givetvis ett inarbetat skydd ett bra skyddsnét och
argument for att skydda ett befintligt varumirke parallellt med
skyddsmojligheterna som existerar vid registrering.

Som ndmnts ovan i C-487/07 (L’Oréal) rader det delade meningar om de
sporadiskt introducerade skyddsvirda funktionerna har lett till ett utdkat
skyddsomfang eller inte. Enligt Kur och Bjorkenfeldt innebédr de utokade
skyddsfunktionerna enbart ett komplement till lojal konkurrens pd den EU-
rittsliga marknaden och har egentligen inget med skyddsomfanget att gora.
Min uppfattning dr att konkurrensen sdkerligen kan ha péverkats i positiv
bemairkelse tack vare inforandet av de nya funktionerna, men jag anser
andock att anledningen till varfor EU-domstolen bestimde sig for att
introducera dessa funktioner frimst har att gora med ytterligare mojligheter
att aktivera artikel 5.1.a VMD. Foljaktligen ror det sig om ett utdkat
skyddsomfing for varumérkesinnehavare i teorin.

Utokat skydd eller inte, om Bjorkenfeldts teorin stimmer betriffande att
skaderekvisitet de facto ligger hogre for reklam- och investeringsfunktionen
ar detta till varumérkesinnehavarens nackdel, framforallt om det utokade
skyddet i artikel 5.2 VMD inte dr mojligt for varumidrkesinnehavaren att
falla tillbaka pd. Denna hypotes stodjs av att varuméirkesinnehavaren
teoretiskt sett har ett utokat skyddsomfang men som i praktiken kan vara
mycket svart att uppni. Aven det faktum att EU-domstolen uttryckt
forekomsten av utokade skyddsfunktioner utan nagot egentligt stod i lag
bidrar till en osékerhet gillande om fler funktioner kommer att introduceras.
Pa sa sdtt har avsikten med utokade skyddsmojligheter for
varumdrkesinnehavare fétt ett bakslag dédr innehavare av ett varumérke
aldrig kan vara sdker pd ndr skydd foreligger, vilka funktioner som
egentligen dr skyddsvirda samt vart grinsen gér gillande lojal konkurrens.
EU-domstolen har dérfor misslyckats med att uttryckligen klargéra om de
utdkade funktionerna innebér ett utdkat skyddsomféng och i sa fall pa vilket
satt.

Foljaktligen blir det i sin tur upp till varje medlemsstat att tolka
ensamréttens grinser med fokus pa varumirkesdirektivet och de
skyddsvérda funktionerna dartill, utan att ndgot konkret svar finns att tillga.
En sadan utveckling och osdkerhet ar forrddisk da den fullstindiga
harmoniseringen for varumérken inom EU riskerar att luckras upp nér varje
medlemsstat tvingas tolka EU-rdtten allt mer sjdlvstindigt pa grund av
sporadiskt introducerade och ofullstdndigt motiverade funktioner frdén EU-
domstolen.

32



I MD 2012:15 (Elskling) gjorde Marknadsdomstolen ett forsok att forklara
nér frimst ursprungangivelse- och investeringsfunktionen kan ta skada. Det
enda riktlinjer som gavs var att dessa tva funktioner infe skadas om ett nytt
varumdrke enbart utgor ett alternativ till det ursprungliga varumirket. Min
slutsats  dr, precis som det redogdrs for 1 litteraturen, att
genomsnittskonsumenten inte far tro att det foreligger ett kommersiellt
samband mellan tva olika produkter eller varor. Att Marknadsdomstolen
anvinder sig av begreppet “alternativ” ger inte en klarare bild av réttsliget.

Slutsatsen som kan dras sett till sdvdl EU-réttsliga- och nationella

avgoranden &r att rdttsldget ar oklart avseende innebdrden av de utdkade
skyddsvérda funktionerna.
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4 Marknadsforingsratt

4.1 Grundlaggande fakta

Dagens marknadsforingslag (2008:486), MFL, ersatte lagen (1995:450).
Den nya marknadsforingslagen &r uppbyggd pd sa sitt att en preciserad
rittsregel 1 lagen enbart kan tillimpas pa den dvertrddelse som regeln avser,
medan en allmin formulering kan tillimpas pa all typ av otillborlig
marknadsforing.'*> MFL baseras huvudsakligen pa direktiv 2005/29/EG."*’
Det bor konstateras att det sd kallade néringsidkarskyddet faller utanfor
direktiv 2005/29/EG."* Niringsidkarskyddet innebir att direktivet inte
omfattar affirsmetoder som uteslutande skadar néringsidkares ekonomiska
intressen.'”> Forhallanden niringsidkare emellan skyddas saledes inte av
direktivet.*® Utformningen av niringsidkarskyddet har pi si sitt kunnat
formuleras fritt i Sverige och nagon enhetlig lag, vare sig EU-riéttsligt eller
internationellt, finns att tillga."’” Nackdelen med en sadan frihet innebir att
EU-domstolen inte befattar sig med tolkningsfrdgor gidllande en
marknadsforingsitgird som berér niringsidkare.”® Fran denna regel
undantas situationer gillande jamforande reklam."” Det svenska
genomforandet av ovan nidmnda direktiv ledde till utvecklingen av tre
generalklausuler, en allmin klausul och tvd specifika.'*” Den allminna
generalklausulen kommer till uttryck i 5 § MFL (god marknadsforingssed),
medan de specifika klausulerna regleras i 7 § MFL (aggressiv
marknadsf6ring) och 8 § MFL (vilseledande marknadsforing).'*'

Enligt 1 § MFL &r det huvudsakliga syftet med marknadsforingslagen att
forhindra otillborlig marknadsforing riktad mot konsumenter och
néringsidkare samt att marknadsforing fran foretag ska frimja det befintliga
néringslivets intressen. Enligt Levin har otillborlig marknadsforing i form
av oetiska beteenden innefattande renommésnyltning, vilseledande,
efterbildning, misskreditering och oriktiga jimforelser visat sig vara uppe

132 Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, [i fortsittningen: prop. 2007/08:115, Ny

marknadsforingslag] s. 102.

133 Direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillborliga affirsmetoder som tillimpas
av niringsidkare gentemot konsumenter pa den inre marknaden och om andring av
direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG och forordning (EG) nr
2006/2004, [i fortsdttningen: Direktiv 2005/29; Levin, Marianne, Marknadsféringslagen:
en kommentar, Stockholm, Karnov Group, 2014, [i fortsdttningen: Levin,
Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014] s. 1.

4 Jfr Direktiv 2005/29; prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, s. 1, s. 53.

133 Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, s. 54.

5361 evin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 2.

137 Gerhard, Peter, Marknadsrittens grunder, 4 uppl., Malmo, Gleerups utbildning, 2016, [i
fortsdttningen: Gerard, Marknadsrdttens grunder, 2016] s. 13.

¥ L evin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 13 f.

"Se a.a.,s. 14,s. 172.

0S¢ prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, s. 61.

Levin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 3; Gerard, Marknadsrdttens
grunder, 2016, s. 23.
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for provning 1 Over hélften av fallen rérande konkurrensrittslig
marknadsforing.'* En teori i doktrin om varfor oetiska beteende allt oftare
forekommer har att gora med den digitala utvecklingen. Forekomsten av en
uppsjo av olika mediaplattformer som kan anvédndas for marknadsforing gor
det svért for mindre foretag att nd ut till konsumenter dd dessa hamnar i
skuggan av giganterna pd den relevanta marknaden. Resultatet blir att allt
fler smé foretag viljer att dka snélskjuts pa viletablerade néringsidkare for
att slippa bygga upp sin egen kundkrets pd den hart konkurrerande
marknaden.'*’

For att formedla en nagorlunda klar bild 6ver marknadsrittens uppbyggnad
kan modellen nedan figurera som végledning.

1. Svarta listan (tillkinnagivande som ansluter till
MFL)

2. Preciserade regler (regelkatalogen)
3. Generalklausulen (5 § MFL)
4. Annexlagar

5. Etiska regler (ICC:s Grundregler, RO och RON
m.m., ingir ej i MFL)

Bild: Marknadsrittslig modell."**

Enligt bilden ovan utgdr svarta listan ett absolut forbud utan undantag. Detta
kan klassas som kérnan till vad som alltid &r oacceptabel marknadsforing.
De preciserade reglerna kommer till uttryck i 7 och 8 §§ MFL och omfattar
aggressiv och vilseledande marknadsforing, vilka &r kopplade direkt till
forbudssanktioner. Vid ouppnidda krav avseende svarta listan och de
preciserade lagreglerna kan hjilp tas av generalklausulen som fungerar som
ett komplement till svarta listan och regelkatalogen.'*

4.2 Inneborden av marknadsforing

Kravet pa kommersiellt syfte &r ett grundliggande krav for att
marknadsforing ska anses bedrivas. Marknadsforing genom olika mediala
kanaler, oavsett i vilken form, innebir kommersiell marknadsft')ring.146
Dock foreligger inget krav pa att verksamheten ska ske med vinstsyfte.'*” I
3 §, 6 st. MFL definieras marknadsforing som:

142
143
144
145

Levin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 13.

Gerard, Marknadsrdttens grunder, 2016, s. 49 f.

Bildkélla: Bernitz, Svensk och europeisk marknadsritt del 2, 2013, s. 42.
Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrdtt del 2, 2013, s. 42 ff.

7 Levin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014.
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“reklam och andra dtgdrder i ndringsverksamhet som dr
dgnade att framja avsdttningen av och tillgangen till
produkter inbegripet en ndringsidkares handlande,
underldtenhet eller ndgon annan dtgdrd eller beteende i
ovrigt fore, under eller efter forsdiljning eller leverans av
produkter till konsumenter eller néiringsidkare.”'*

En grdzon gillande vad som ér tilldten marknadsforing, sett till definitionen
ovan, ir séledes vanligt forekommande. For att skapa nagorlunda klarhet har
den nyss nimnda svarta listan introducerats i direktiv 2005/29/EG som i sin
tur inforlivats 1 4 §, 1 st. MFL. Av storts relevans for denna uppsats ar punkt
13, vilken stadgar att det rader ett forbud for en yngre tillverkare att sélja en
produkt som liknar en annan vara, vilket far konsumenten att tro att samma
tillverkare star bakom de bada produkterna, trots att sa inte ér fallet.'*

Bortsett fran renommésnyltning, (se avsnitt 4.4), bor innebdrden av
vilseledande marknadsforing enligt 8 § MFL forklaras. For att
marknadsforing ska klassas som vilseledande och dédrmed vara forbjuden
méste marknadsforingen vara otillborlig pd sd sétt att den péverkar eller
sannolikt pdverkar mottagarens forméga att fatta ett védlgrundat affarsbeslut.
Ett vilgrundat afférsbeslut innebdr ndodvindigtvis inte att konsumenten
maste utfora ett kop, utan kan likvil innebdra att konsumenten pé grund av
den relevanta marknadsforingen avstar fran att konsumera en viss produkt
eller tjanst. Lika sd anses konsumentens formaga att fatta ett vdlgrundat
affarsbeslut paverkad om marknadsforingen far konsumenten att ta sig frén
punkt A till B dven om ingen konsumering sker nir punkt B vl ar nddd."
For att komma till denna slutsats anvinds transaktionstestet,151 dér
utgangspunkt tas 1 en fiktiv genomsnittskonsument. '
Genomsnittskonsumenten  4r  “normalt  informerad samt  skdligen
uppmdrksam och upplyst i beaktande av de omgivande sociala, kulturella
och sprakliga faktorerna.”'> Syftet med transaktionstestet 4r att fa klarhet i
hur konsumenten paverkas i sitt handlande eller valfrihet samt om
konsument eller néringsidkare fattar ett sdmre beslut &n vad denne i vanliga
fall skulle ha fattat vid olika typer av marknadsforing."”* Av denna
anledning maste transaktionstestet goras i tva led. Forst ska stéllning tas till
om marknadsforingen strider mot god marknadsforingssed samt om
marknadsforingen dr vilseledande. Direfter mdste stéllning tas till om
marknadsforingen paverkar eller sannolikt paverkar mottagarens formaga att
fatta det vilgrundade affirsbeslutet.'”> Gemensamt for all reklam #r att den
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Jfr 3 §, 6 st MFL.

Direktiv 2005/29, punkt 13 svarta listan.

Svensson, Carl Anders, Praktisk marknadsrditt, 8 uppl., Stockholm, Norstedts juridik,
2010, [i fortsdttningen: Svensson, Praktisk marknadsrdtt, 2010] s. 150.

151 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 351 f; Bernitz, Svensk och
europeisk marknadsridtt del 2, 2013, s. 45 f.

152 Direktiv 2005/29/EG, preambel 18.

153 Levin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 6.

134 g a.a.,s. 84 f.

Levin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 86; prop. 2007/08:115, Ny
marknadsforingslag, s. 110 f; Svensson, Praktisk marknadsrdtt, 2010, s. 23.
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som marknadsfor nagot, inte fir missbruka kundens fortroende géllande en
vara eller tjanst samt att fordel inte fir tas av kunders bristande kunskap.
Inte heller anspelning pa kunders ridsla far forekomma.'™

4.3 Marknadsforingslagens tillamplighet

Inledningsvis poéngterades det att marknadsforingslagen ofta 16per parallellt
med en eller flera immaterialrétter. Detta ska dock inte missforstds med att
marknadsforingslagen faller inom den immaterialrittsliga familjen. En
bedomning om atgérder strider mot marknadsforingslagen gors sédledes
oberoende av immaterialrittsliga bestimmelser."”’ Skilj detta ifran att
Marknadsdomstolens  oberoende provningar girna inspireras av
varumirkesrittsliga bedémningar."® Denna skillnad brukar forklaras med
att marknadsritten skyddar néringsidkare och konsumenter mot otillborlig
marknadsforing, medan varumérkesritten skyddar en befintlig ensamritt.'>
Marknadsrétten har kommit att ge ett vidare skydd &n varumirkesrétten och
pa sd sitt blivit ett efterstrdvansvart alternativ. dd& nagon typ av
immaterialrittsligt skydd inte dr mojligt att erhalla.'® Det marknadsrittsliga
skyddet anses sédledes stricka sig ldngre dn det varumérkesrattsliga. Detta
fir som konsekvens att en varumirkesinnehavare kan skyddas mot
renommésnyltning med hjdlp av  marknadsrittsliga regler nér
varumdrkesrittsliga bestimmelser dr otillrdckliga eller dd hoga
varumirkesrittsliga krav inte 4r uppfyllda.'®!

4.3.1 Generalklausulen 5 § MFL

All marknadsforing ska som ndmnts stimma Overens med god
marknadsforingssed, ** enligt 5 § MFL (generalklausulen). Nagon konkret
definition av vad god marknadsforingssed omfattar finns inte att tillgd.
Vigledning far hamtas i ICC:s grundregler dér s kallad soft law reglerar
vilken standard som uppfyller kraven for god marknadsforingssed. Den

136 Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsféringslag, s. 70; ICC:s regler for reklam och
marknadskommunikation, Stockholm, ICC Sweden, artikel 1-3,
http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final marketing code swe.pdf,
besokt 2017-11-09.

57 Se domskilen i MD 2011:1, WeSC AB mot KappAhl Sverige AB, Dnr C 6/10, [i
fortsdttningen: MD 2011:1 (KappAhl/WeSC)]; MD 2011:27 Stiftelsen S. & Carl
Malmstens Minne mot Norrgavel E. R. Aktiebolag, Dnr C 26/10, p 32; domskélen i MD
2006:3, LEGO System A/S mot S. S., med firma B. S. Handel, Dnr C 33/04; jfr Nordell,

Per Jonas, Marknadsrdttens goodwillskydd, Stockholm, Norstedts juridik, 2003, s. 125 f.
158

Nordell, Efterbildningar och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. En kommentar
till MD 2006:19 (Vi), NIR, 2007, [i fortsdttningen: Nordell, NIR, 2007] s. 213-217, (s 213).
%9 Se prop. 2007/08:115 s. 62.

160 Borgenhill, H. & Levin, M., Infotorg, Féretagens designskydd - en strategisk tillgang,
PointLex Legala Affdrer, nummer 2/2006.

to1 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s 374 f.

2 5y 3 §, 4 st MFL for definition av god marknadsforingssed.
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svenska generalklausulen baseras i sin tur pd ICC:s grundregler.'®

Generalklausulen dr ett komplement till katalogbestimmelserna, vilka &r
detsamma som de specifikt reglerade generalklausulerna.
Marknadsforingslagens femte paragraf blir sdledes tillimplig nér det
foreligger brister 1 att wuppfylla katalogbestimmelserna men da
marknadsforingen till trots bor anses vara otillborlig. Pa sd sitt far den
allménna generalklausulen ett omfattande tillimpningsomrade dé syftet med
denna bestimmelse dr att fanga upp de situationer som faller utanfor
aggressiva eller vilseledande marknadsforingsitgirder.'®* Parallellt med god
marknadsforingssed ska dven god yrkessed uppfyllas.'® Kravet pa god
yrkessed forklaras med

“den niva av fackmdssighet och aktsamhet som en
ndringsidkare eller en grupp av ndringsidkare skdligen
kan forvintas visa gentemot konsumenterna motsvarade
hederlig  markandspraxis och/eller den allmdnna
principen om god tro i néringsidkarens bransch. "%

Skulle kraven i MFL:s generalklausul vara uppfyllda tillimpas som ndmnts
transaktionstestet i 6 § MFL,'®” (se avsnitt 4.2). Vid de fall som rekvisiten i
bade 5 § och 6 § MFL idr uppfyllda behover ingen beddmning goras
angdende forekomsten av eventuell forvixlingsrisk eller vilseledande hos
konsumenten.'*®

4.4 Renommésnyltning

Forekomsten av renommésnyltning &r ett fenomen som ligger mycket néra
varumirkesrittens omrade.'® Otillbérlig fordel av notoriska varumérken pa
det varumadrkesrittsliga omradet kan liknas vid marknadsrittslig
renommésnyltning.'®  Skyddet mot renommésnyltning kan i korthet
forklaras med att det innebédr en mdjlighet for niringsidkare att forsvara sin
marknadsposition,'”" utan att paverka konkurrensen i negativ riktning.'’
Renommésnyltning i sig innebér att en niringsidkare i sin marknadsforing,
utan att det foreligger vilseledande eller forvixlingsrisk, obehorigen
anknyter till annan néringsidkares verksamhet.'” Inneborden av
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17 Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, s. 112.

168 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrdtt del 2, 2013, 5.129.

169 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 354.

170 Wessman, Varumdrkeslagen: en kommentar, 2014, s. 47.

Wainikka, Christina, Att skydda innovationer: affirer, risker och mojligheter, Lund,
studentlitteratur, 2013, s. 87.

172 Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, s. 112.

173 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 371; jfr MD 2012:11,
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renommésnyltning har forklarats utforligt 1 MD 2008:8 (Villa Villekulla),
dér innehavaren av ett hotell marknadsforde sig under namnet Hotell Villa
Villekulla vilket Saltkrakan AB héivdade utgéra renommésnyltning och
vilseledande marknadsforing pd grund av innehav av Astrid Lindgrens
rattigheter. Marknadsdomstolen konstaterade att MFL blir tillimplig om
marknadsforing sker genom reklam eller annan atgérd i ndringsverksamhet
for att 6ka forséljningen av produkter eller tjanster. Lagen begrénsas till att
det maste rada viss aktivitet, ett aktivitetskrav som dock ar relativt lagt
stallt. Planering av att aktivt utfora en atgérd faller saledes utanfor lagens
tillimpningsomrdde. =~ Marknadsdomstolen poédngterade att for att
renommeésnyltning ska anses foreligga forutsétts det att det som utnyttjas
ska vara

“kint pd marknaden sa att det forknippas med en annan
ndringsidkares verksamhet. Det som utnyttjas mdste ha ett
kommersiellt renommé, dvs. ett gott anseende eller ett
positivt uppmdrksamhetsvirde som dr forknippat med ett
visst kommersiellt sammanhang. Ytterligare forutsdtts att en
ndringsidkare i sin marknadsforing obehérigen anknyter till
en annan ndringsidkares verksamhet, produkter, symboler
eller annat som dr bdrare av renommé. Det otillborliga i
dessa fall bestdr i att den som anses snylta pa renomméet
till sin ekonomiska fordel utnyttjar det virde som ligger i en
positiv forestillning hos konsumenterna vilken skapats
genom insatser av den andre ndringsidkaren. Utnyttjandet
dr typiskt sett dgnat att i en eller annan form skada den
utsatte ndringsidkaren och forsdmra konsumenternas
marknadsoverblick. For att en marknadsforingsatgdrd pd
detta sdtt ska anses otillborlig krdvs inte att det foreligger
ndgon forvixlingsrisk. '’

For att association over huvud ska foreligga till en annan néringsidkares
renommé, maste det objekt eller foremal som utnyttjas sdledes vara kdnt pa
marknaden.'”” Kraven som ska uppfyllas for att en vara ska klassas som
kdnd har enbart givits en allmdn forklaring i MD 2011:1
(KappAhl/WeSC).'” De riktlinjer som finns att tillga i foregaende fall 4r att
formen eller utstyrseln pd en vara maste forknippas med ett kommersiellt
ursprung, det vill sdga att omséttningskretsen antar att den ursprungliga
varan kan hérledas till en viss néringsidkare.

(Apoteket)] p. 17; MD 2013:18, SMEKAB AB mot QR International AB, mal nr C 22/12,
p. 139.

174 Se domskilen i MD 2008:8, Saltkrakan AB mot Hotell Villa Villekulla AB, Dnr C
18/06, [i fortsdttningen: MD 2008:8 (Hotell Villa Villekulla)].

175 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 374; jfr domskélen i MD
2000:25, Hastens Sangar AB mot Skeidar Mobler & Interior AB, mél nr T 8-1410-97, [i
fortsdttningen: MD 2000:25 (Héstens)]; jfr domskélen i MD 2003:16, V&S Vin & Sprit
Aktiebolag mot J&J Nordic Aktiebolag och L O Smith AB, Dnr C 25/01; jfr MD 2012:11
(Apoteket), p 17.

176 Se domskilen i MD 2011:1 (KappAhl/WeSC).
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I MD 2008:8 (Villa Villekulla) konstaterade Marknadsdomstolen att namnet
Villa Villekulla hade sina rotter 1 barnberittelsen Pippi Langstrump, en saga
som genom tiden exponerats for allmdnheten i ménga olika former. Villa
Villekulla fick dérfor anses vara mycket kédnt. Det faktum att allménheten 1
hog grad forknippade Villa Villekulla med Atrid Lindgrens verk innebar att
Hotell Villa Villekulla hade anspelat pa Villa Villekullas starka stillning
och dragit en ekonomisk fordel av densamma.

Kravet pad kommersiellt renommé maste som nidmnts vara ett faktum for att
forbudsbestimmelserna i marknadsforingslagen ska kunna aktiveras.'”” For
att renommésnyltning ska vara forhanden kriavs det att den som snyltar pé
den ursprunglige néringsidkaren drar en ekonomisk fordel genom denna
handling, frimst genom att 4&ka snalskjuts pd den ursprunglige
ndringsidkarens insatser for att stirka sin stdllning pa den relevanta
marknaden.'” Det krivs saledes att den ursprunglige niringsidkaren erhaller
en viss uppmidrksamhet, ett sda kallat uppmairksamhetsvérde.
Renommésnyltning ska i sin tur skada detta uppmirksamhetsvirde samt
forsimra konsumenternas Oversikt av marknaden.'” Med inneborden av
begreppet skada avses inte bevisad konkret skada utan det racker med att det
ursprungliga tecknet riskerar att urvattnas pa lang sikt.'® Avsaknaden av
uppsat  spelar 1 renommésnyltningssituationer ingen roll da
renommésnyltning kan forekomma med eller utan uppsat.'®'

Slutligen ska otillborliga affirsmetoder i mirkbar man” paverka
mottagarens forméga att fatta ett vilgrundat afférsbeslut. Denna forméga har
ansetts vara pdverkad 1 negativ riktning vid forekomsten av
renommésnyltning.'®* Att mottagaren ska paverkas i mirkbar man” ér ett
absolut krav och renommésnyltning kan inte forekomma enbart vid
konkurrensskada, 1at vara att en forsimrad marknadsoversikt de facto ofta
leder till forsimrad formaga for mottagaren att fatta ett vidlgrundat
affirsbeslut.'®

En viktig skillnad pd 8 § MFL och 6 § MFL, varav den senare reglerar
otillborlig marknadsforing som skett i strid med generalklausulen (5 § MFL)
ar just frasen ”1i méarkbar mén”. Kraven i 6 § MFL é&r saledes hogre stillda péa
genomsnittskonsumenten dn vad som ar falleti 8 § MFL. Vem

77 Jfr MD 1988:19 (Globen) diar marknadsdomstolen kom fram till att Globen inte var

bérare av renommé avseende Stockholm Arena AB:s varor eller tjanster. Vid uteslutande av
att Globen var saddan bérare av renommé var det tillatet for konkurrerande néringsidkare att
anvinda sig av namnet Globen; Svensson, Praktisk marknadsrdtt, 2010, s. 442.

78 Se prop 2007/08:15, Ny marknadsforingslag, s. 112.

Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 371; Nordell, Per Jonas,
Renommeésnyltning i Marknadsdomstolen, Juridisk tidskrift, 1999-2000, s. 651-658, (s. 653
ff).; jfr MD 2000:25 (Hastens).

18071 evin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s.75.

11 evin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s.75.

Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsforingslag, s. 145; se domskélen i MD 2008:15,
Rusta AB mot Mag Instrument, Inc, Dnr C 14/07.

83 Se prop. 2007/08:115, Ny marknadsféringslag, s. 112; Levin, Marknadsforingslagen: en
kommentar, 2014, s.77.
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genomsnittskonsumenten dr méste bestimmas i varje enskilt fall, det vill
sdiga hur en  genomsnittskonsument uppfattar den relevanta
marknadsforingen i den specifika situationen.'™*

Som ndmnts forekommer ingen laglig reglering gillande renommésnyltning,
utan renommésnyltning far uteslutande angripas med hjélp av den allmidnna
generalklausulen (5 § MFL).""® Foljaktligen #r renommésnyltning, till
skillnad fran aggressiv eller vilseledande marknadsforing, inte kopplat till
varken 29 § MFL om marknadsforingsavgift eller till 37 § MFL om
skadestdind. Anvédndningen av 5 § MFL blir relevant dd god
marknadsforingssed inte foretagits. God marknadsforingssed kan forklarats
med att god affirssed och andra vedertagna normer for att skydda
konsumenter och néringsidkare vid marknadsforing av varor och tjénster
iakttagits.'®® Det existerar inget krav gillande att varumirkesanvindning
méste vara ett faktum fOr att marknadsrittsliga bestimmelser ska kunna
tillimpas. Dédremot avstdr Marknadsdomstolen allt som oftast att prova
fragan gillande renommésnyltning om vilseledande efterbildning
konstaterats.'”  Den  bakomliggande tanken for skydd mot
renommésnyltning dr att nédringsidkare ska erhalla ett skydd mot otillten
anknytning till dennes varukdnnetecken nir de varumérkesrittsliga
bestimmelserna dr otillrdckliga. Marknadsforingslagen ger séledes ett vidare
skydd jimfort med varumirkeslagen.'™ Lat vara att otilliten
renommésnyltning i vissa fall kan innebéra ett varumérkesintrang samtidigt
som ett marknadsrittsligt intrang.'®

Utvecklingen pa arenan for renommésnyltning har genom éren varit relativt
omfattande. En viktig milstolpe da MD 1999:21 (Robinson) dir
Marknadsdomstolen konstaterade att renommésnyltning kan forekomma
som ensam grund for talan, ndgot som tidigare varit frammande da
renommeésnyltning skulle sammankopplas med ndgon typ av vilseledande i
marknadsforingslagen.'” Fallet rorde OLW och SVT dar OLW under det
pagaende programmet Expedition Robinson marknadsfort chipspdsar med
titeln ”Robinson Chips”. Toppen av chipspésarna var forsedda med en bild
pa en 0 med en gron palm mot en bld bakgrund kombinerat med OLW:s
rod- och vita logga. Chipspédsarnas baksida var forsedda med information
om Robinson Crusoe och mdjligheten for konsumenter att vinna en resa till
en “Robinson Crusoe 6”.

For att marknadsdomstolen ens skulle kunna avgéra om renommésnyltning
var forhanden i det forevarande maélet, var domstolen tvungen att granska
om TV-program &ver huvud kunde vara bdrare av renommé. Svaret var

'8 Jfr MD 2012:15 (Elskling).

1855 prop. 2007/08:115, Ny marknadsféringslag s. 111; Levin, Marknadsforingslagen: en
kommentar, 2014, s. 69.

86 Jfr 3 §, 4 st MFL.

187 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 372.

" Seaa.,s. 3741

189 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrdtt del 2,2013,s. 129.

MD 1999:21, Sveriges Television AB mot OLW-SNACKS AB, Dnr C 3/99, [i
fortsattningen: MD 1999:21 (Robinson)].
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saledes jakande men med motiveringen att program forlorar sitt renommé,
ndr programmet inte langre ar relevant. Marknadsdomstolen forklarade att
romanen Robinson Crusoe fick anses vara allmidnt kind samt att
programmet 1 frdga ansdgs vara vilkédnt bland allmidnheten da serien véckt
stor uppmérksamhet. Det faktum att SVT 1 sin tur knutit an till romanen
Robinson Crusoe innebar att deras utsiktmdjligheter att fora talan mot annan
ndringsidkare som huvudregel torde vara sma. Dock hade programmet
uppmérksammats i s& pass hog grad att Marknadsdomstolen var av
uppfattningen att allminheten hellre forknippade Robinson Crusoe med
SVT:s program och inte med den ursprungliga romanen. P4 grund av att
programmet utvecklats till att bli mycket kidnt hade SVT fog for sin talan
avseende renommeésnyltning mot OLW. OLW:s marknadsforing, som hade
ett tidsméssigt samband med Expedition Robinson, kunde antas associeras
till programmet d& det forekom en stark anknytning till Expedition
Robinson.

Utvecklingen av renommésnyltning star sig med hansyn till MD 2012:11
(Datoteket) ddr renommésnyltning anviandes som ensam grund for talan.
Utvecklingen till trots kan renommésnyltning enbart resultera i
vitessanktionerade forbuds- eller informationsforeldggande, dd négon
uttrycklig lagreglering av renommésnyltning inte finns att tillgs.""
Konsekvensen blir att samtliga pafoljdsbestimmelser i MFL inte kan bli
verkningsfulla pd grund av utevaron av ett sirskilt lagrum som reglerar fall
rorande renommésnyltning, oberoende av den allvarligare synen pa

renommésnyltning i praxis.'”>

I motsatts till de nyss redogjorda fallen har Marknadsdomstolen i bland
annat MD 2015:11 (Fredagsmys) kommit fram till en omvénd slutgiltig
uppfattning. I MD 2015:11 (Fredagsmys) skulle Marknadsdomstolen ta
stillning till om begreppet “fredagsmys” var ként inom kategorin for
snacksprodukter och didrmed kunde anses ha ett kommersiellt ursprung och
vara birare av renommé. Marknadsdomstolen konstaterade forst och framst
att marknadsforing som strider mot god marknadsforingssed enligt 5 § MFL
ar att anse som otillborlig enligt 6 § MFL om marknadsforingen i “mdrkbar
mdan eller sannolikt paverkar mottagarens formdga att fatta ett vilgrundat
affiirsbeslut.”"”> Marknadsdomstolen definierade i fallet att renommé ska
forklaras med den goodwill en viss kommersiell produkt har. Snyltning &r
sedermera for handen om en néringsidkare utnyttjar konsumenters positiva
instéllning till ett dldre kdnnetecken eller produkt pa samma kommersiella
marknad. Som konstaterats i MD 1999:21 (Robinson) ska ett begrepp vara
ként for att kunna inneha renommé. Marknadsdomstolen konstaterade att for
att OLW skulle ha fog for sin talan krdvdes det att begreppet "fredagsmys”
kopplades till OLW:s snacksprodukter av en betydande del av
omsdttningskretsen. Marknadsdomstolen ansag att OLW forvisso var ett
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vilkant foretag men att OLW inte lyckats wvisa att allménheten
forknippade "fredagsmys” med OLW.

Avslutningsvis ska det podngteras att liksom inom all juridik féorekommer
diffusa grinser. Géllande marknadsritten, i likhet med varumairkesritten, ar
det tillitet att ange en annan mirkesvara om vederborande séljer reservdelar
till samma vara. Vid sddana situationer blir inte renommésnyltning relevant,
om att den information som kopplas till ett kdnt varumérke ar nédvéndig for
att allménheten ska forsta andamalet med den befintliga varan.'”*

4.5 Kommentar pa den framtida
utvecklingen av renommésnyltning

Innan nagon utforlig diskussion fOretas méiste det klargdras att
renommeésnyltning blir av relevans forst om varumirket dr ként pa den
relevanta marknaden. Foljaktligen innebdr detta att mindre etablerade
foretag inte kan dra nytta av den aktuella bestimmelsen.

Levin menar att oetiska beteende vid marknadsforing dr ett vanligt problem
och ofta uppe for provning i rittslig bemirkelse. Enligt min mening
indikerar denna omstindighet pa en omfattande problematik. Da
lagreglering  forekommer  gdllande  aggressiv  och  vilseledande
marknadsforing ser jag inget hinder till att infora en bestimmelse géllande
renommésnyltning, dér repressalier kopplas direkt till ett specifikt lagrum.
Att 1 dagsldget enbart kunna forlita sig pd en generalklausul vilken kan
resultera 1 vites- och forbudssanktioner, indikerar pd renommésnyltning kan
uppfattas som en slasktratt avseende situationer som inte anses vara viktiga
nog att uttryckligen lagreglera. Det faktum att renommésnyltning borde
lagregleras ér inte synonymt med att generalklausulen ska tas bort i dess
helhet, utan enbart att renommésnyltning ska frigoras frén generalklausulen,
d& generalklausulen fortfarande fungerar som ett viktigt komplement vid
bristfillig god marknadsforingssed. En lagreglering av renommésnyltning
kommer saledes inte innebdra att generalklausulen inte kan tillimpas
Overlappande mellan olika rattsomraden.

En positiv aspekt med att ladta renommésnyltning falla under
generalklausulen kan forklaras med att den intrdngsdrabbades intresse
enbart ligger 1 att intrangsgdraren upphor med sitt uppforande. Nagot krav
pa ekonomisk erséttning 6nskas sdledes inte att realiseras. Vid uppkomst av
sadana situationer dr generalklausulen en fullt tillracklig bestimmelse att
forlita sig pa. Oavsett om manga ndringsidkare ndjer sig med att
intrangsgoraren upphdr med sitt forfarande stéller jag mig positiv till att en
uttrycklig reglering hade bidragit till en allminpreventiv verkan. Att
renommésnyltning inte utrycks specifikt i lag kan leda till uppfattningen att
denna typ av intrdng inte &r lika allvarligt som resterande brott i

194 Bernitz, Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2017, s. 376; jfr C-228/03, The

Gillette Company mot LA-Laboratories Ltd Oy, ECLI: EU:C:2005:177.
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marknadsforingslagen.

En viktig skillnad som ocksd mdiste uppmérksammas dar begreppet i
mérkbar man” géllande renommésnyltning kontra utevaron av samma
definition vid vilseledande marknadsforing. Négon uttrycklig anledning till
varfor denna skillnad existerar har inte forklarats av lagstiftaren, eller i
relevant praxis eller i litteraturen. Enligt mig &r denna differens stelbent och
omodern med hénvisning till bland annat MD 1999:21 (Robinson), da
Marknadsdomstolen for forsta gangen accepterade renommésnyltning som
ensam grund for talan. Att tillita ett hogre krav vid forekomsten av
renommésnyltning, ndgot som tidigare inte kunde vara for handen, utan att
vilseledande marknadsforing forekom samtidigt (vilket inte innehéller det
hogre kravet) dr motségelsefullt och ogenomténkt. Foljaktligen kan
slutsatsen dras att lagstiftningen inte hangt med i takt med utvecklingen av
praxis pd omradet, dels i form av utevaron av en uttrycklig lagreglering och
dels i form av omotiverade rekvisit for fenomen som tidigare lopte i
symbios. Konsekvensen, med beaktande av motiveringen i MD 1999:21
(Robinson) och MD 2012:11 (Datoteket), &r att Marknadsdomstolen
uttryckligen har d@ndrat synen pa renommésnyltningen till den strangare for
intrangsgoraren. Denna slutsats drar jag da bland annat SVT 1 MD 1999:21
(Robinson) kunde vinna framgéng med stdd av renommésnyltning, utan att
vilseledande marknadsforing var av relevans.

Det bor dven papekas att i fallet fran 2015, MD 2015:11 (Fredagsmys) féste
Marknadsdomstolen storre fokus pa bevisbordan @n pa begreppet i markbar
mén”. En omstindighet som 1 sig tyder pa att frasen ” i mérkbar mén” inte
tillméts omfattande betydelse.

Av doktrin och praxis framgér det att Marknadsdomstolen ofta véljer att
avstd frén att prova frdgan om renommésnyltning vid konstaterande av
vilseledande marknadsforing. Detta blir nist intill paradoxalt da rekvisiten 1
renommésnyltning &r hogre stdllda dn rekvisiten 1 vilseledande
marknadsforing.  Samtidigt fungerar  generalklausulen om  god
marknadsforingssed som ett komplement till katalogbestimmelserna, (se
modellen i avsnitt 4.1). Om renommésnyltning ska anvidndas som ett
komplement till katalogbestimmelserna far det anses vara anmarkningsvart
att denna bestimmelse innefattar hogre rekvisit dn en katalogbestimmelse
som innehdller allvarliga repressalier vid eventuellt intring.
Sammanfattningsvis borde kravet ”’i mérkbar man” vid renommésnyltning
tas bort samtidigt som renommésnyltning uttryckligen lagregleras.

Ett uttalande som jag finner intressant med hdnvisning till MD 1999:21
(Robinson) och som fortfarande stdr sig i enlighet med resterande praxis ér
begreppet ’kidnd”. Marknadsdomstolen har konstaterat att om allmidnheten
hellre forknippar en nyare forekomst av ett ord eller ett begrepp, vars
notoriska pragel uppkommit pa grund av anspelande pé ett dldre varumairke,
kan innehavaren av det nyare varumidrket vinna bifall med stod av
renommésnyltning som grund for talan. Sa kan bli fallet om en tredje part
snyltar pa det renommé som den andra parten har uppnatt pa grund av
alluderande pa den ursprungliga varumirkesinnehavarens renommé. Denna
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utveckling dr skev och oforutsdgbar. For att en ny anvindare av ett tidigare
renommé ska kunna vécka talan om intrdng mot en tredje part kriavs det att
den allra dldsta réttighetsinnehavaren inte védcker talan mot den snyltande
varumdrkesinnehavaren. Foljaktligen blir det mgjligt for den snyltande
varumdrkesinnehavaren (med anspelande pd den ursprunglige innehavaren
av ett varumarke) att marknadsfora sitt varumérke med sadan intensitet att
varumadrket blir mycket ként. S4 pass ként att talan kan vdckas mot en tredje
part avseende samma renommé som har utvecklats till att hellre forknippas
med den part som fran borjan anspelade pa det ursprungliga varumaérkets
renomme.

For att dterkoppla till MD 1999:21 (Robinson) och gora mina asikter tydliga
blir utfallet av situationen den som foljer. SVT har fran bdrjan anspelat pa
romanen Robinson Crusoe for att marknadsfora programmet Expedition
Robinson. Innehavaren av rittigheterna till romanen Robinson Crusoe
vickte inte talan mot SVT med renommésnyltning eller annan vilseledande
marknadsforing som grund. SVT marknadsforde sig sedermera mycket vél
och deras program blev sa pass kint, med hjilp av ndgon annans varumérke,
att SVT “6vertog” den ursprungliga innehavarens rittigheter. Foljaktligen
kunde SVT 1 sin tur vdcka talan mot en tredje part (OLW) gillande
renommésnyltning. Detta oberoende av att SVT:s program Expedition
Robinson fran borjan hade anspelat pd romanen Robinson Crusoe.

Jag stiller mig kritisk till denna utveckling d& renommésnyltning enbart
borde kunna goras géllande av den ursprungliga innehavaren av ett
varumdrke. Att en ny part verkar kunna Gverta en annan innehavares
rittigheter skapar enbart en bredare ovisshet d&n den som redan rader
géllande fenomenet renommeésnyltning. Foljaktligen borde
ett “Overtagande” av annan néringsidkares renommé inte vara majligt.

4.5.1 Kanda koncept

I fallet MD 2002:28 (Santa Maria) uppkom frdgan om ett helt koncept
kunde skyddas mot marknadsrittsligt intrdng. Parterna 1 malet var
Matkompaniet, vilka sélde kottflarn med texmex-prigel samt Santa Maria,
vilka sdlde texmex-tillbehor. Santa Maria ansag att Matkompaniet hade
anvint sig av vilseledande efterbildning, samt att renommésnyltning forelag
dd Matkompaniet hade anspelat pa Santa Marias kénda forpackningar.
Marknadsdomstolen tog forst stillning till fragan gillande vilseledande
efterbildning. Rekvisitet for att vilseledande efterbildning ska vara ett
faktum dr att forvixling kan ske med en annan nédringsidkares kénda
produkter samt att sdrdragen inte enbart dr funktionellt betingade. I malet
konstaterade Marknadsdomstolen att Santa Maria inte hade dndrat sin typ av
forpackning sedan 1992 samt att samma foretag innehade en marknadsandel
om 60 %. Slutligen konstaterades det att Santa Maria hade haft
reklamkostnader motsvarande ett belopp om 10 miljoner kronor de senaste
tva aren. Med hénvisning till dessa omstindigheter drog
Marknadsdomstolen slutsatsen att Santa Maria var ett vilkant foretag pé
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marknaden. Betriffande Santa Marias forpackning konstaterade

Marknadsdomstolen att en rektanguldr forpackning anses vara funktionellt

betingad. Aven Santa Marias firgsittning, det vill siga rott och gult for

mexikanska produkter, fick anses vara vedertaget for diverse foretag att

anvinda sig av. Dock fick Santa Marias utformning av forpackning anses ha

sarpragel 1 enlighet med MFL tack vare “den enhetliga bottenfirgen,

produktnamnen i gula bokstiver, Santa Marias firma i morkbla oval och &
framtridande kant av gula taggar.”'”

For att tvd forpackningar ska anses vara forvixlingsbara ska dessa jamforas.
Denna jamforelse grundar sig i att konstatera om fOrpackningar skapar
visentligen samma minnesbild hos konsumenten, sett till en
helhetsbedomning av forpackningarnas sdrdrag. Marknadsdomstolen har
tidigare konstaterat att nir det giller varor i sjdlvbetjdningsbutiker ska
helhetsbedomningen grundas i flyktigt paseende oavsett om forpackningar
kan sirskiljas sedda samtidigt. I MD 2002:28 (Santa Maria) ansag
Marknadsdomstolen att det forekom pafallande likheter mellan
Matkompaniets och Santa Marias forpackningar och att dessa forpackningar
déarfor riskerade att forvixlas vid ett flyktigt pdseende. Det faktum att
produkterna, (kottfarsflarn kontra texmex-tillbehdr) inte var wutbytbara
resulterade dock i att ndgon forvéxlingsrisk enligt 8 § MFL inte var ett
faktum.

Angdende fragan om renommésnyltning ska sddan otillborlig
marknadsforing resultera i en ekonomisk fordel pa grund av utnyttjande av
det ursprungliga foretagets positiva forestillning pa marknaden. D4 Santa
Maria var och dr vdlkdnda pa den relevanta marknaden hade foretagets
produkter ett renommé enligt MFL. Matkompaniet anknot séledes till Santa
Marias produkter vilket innebar en ekonomisk fordel for Matkompaniet.
Foljaktligen kunde Matkompaniet &ka snélskjuts pa konsumenters positiva
forestillning om  Santa Marias ursprung, varfor kraven for
renommésnyltning ansdgs vara uppfylla trots att det rorde sig om olika
produktmarknader.

4.5.2 Varumarkesrattslig snyltning och dess
relation till marknadsrattslig
renommeésnyltning

Aven detta samspel har forklarats i MD 2012:15 (Elskling). 1
varumarkesrittslig mening talas det om urvattning eller snyltning. Det
tidigare begreppet forklaras med att det ursprungliga varumaérkets
sarskiljningsformaga forsdmras dd kundens associationsforméga paverkas i
negativ bemirkelse pd grund av ett nyare varumérkes etablering pa
marknaden.'”® Snyltning i sin tur kan forklaras med att det sker ett

%S MD 2002:28 (Santa Maria), s. 11.

196.C-487/07 (L’Oréal), p. 39.
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utnyttjande av ett dldre varumérkes kolvatten dd innehavaren av ett nytt,
identiskt eller liknande varumirke kan dra nytta av de egenskaper ett dldre
varumirke har for att i sin tur erhalla framgang."”’ Foreligger mojligheten
for en normalt informerad och skéligen uppmirksam anvédndare att forsta att
det ena fOretaget enbart erbjuder ett alternativ till ett annat foretag sd ska
inte det ursprungliga varuméirkets sérskiljningsformiga anses vara
paverkad."”® Star det klart for konsumenten att ett varumérke enbart utgér ett
alternativ till ett annat varumérke foreligger som huvudregel inte heller
snyltning da det dldre varumirkets egenskaper inte kan anses ha dverforts
till det nya identiska eller liknande varumirket.'”

I MD 2012:15 (Elskling) togs det ocksd sikte pa forekomsten av
renommésnyltning i enlighet med MFL. Marknadsdomstolen konstaterade
att renommésnyltning inte kan foreligga om det finns en konkret skillnad
mellan ett varumérkes anseende och den varumairkesrittsliga renommé som
tillkommer ett varumérke. Uppdagas inte en séddan skillnad brister inte heller
kravet pa god marknadsforingssed och generalklausulen (5 § MFL) blir inte
tillaimplig. Marknadsdomstolen har vidare konstaterat i MD 2012:15
(Elskling) att om ett varumérke enbart utgdr alternativ till ett annat
varumdrke forekommer inget intrdng 1 ett varumidrkes anseende.
Forekommer inget intrang i ett varumérkes anseende kan inte heller ett
varumdrkes renommé péverkas negativt. Sdledes brister inte kravet pd god
marknadsforingssed i sddana situationer.

4.5.3 Lagstridighetsprincipen

Marknadsforing som strider mot annan lag dn marknadsforingslagen far
(min kurs.) stoppas med hjdlp av 5 § MFL, om marknadsforingen strider
mot god marknadsforingssed.’”’ Vitessanktionen i marknadsforingslagen
kan séledes komma att anvindas parallellt med de sanktioner som rdder vid
speciallagstiftning *"' Detta  fenomen  gir  under  begreppet
lagstridighetsprincipen, vilken har ett brett tillimpningsomrdde inom ramen
for den allménna generalklausulen.””* Den vil inarbetade forekomsten av
lagstridighetsprincipen har resulterat i att lagstiftaren funnit att en uttrycklig
reglering 4r Overflodig.”” Huvudregeln #r som nidmnts ovan att
Marknadsdomstolens marknadsrittsliga provning sker oberoende av
immaterialritten, vilket ocksé ar huvudregeln sett till
lagstridighetsprincipen.** I MD 2011:29 (Sony) fann Marknadsdomstolen

Y7 Jfr C-487/07 (L°Oréal), p. 41.

198 C-323/09 (Interflora) p. 81.

' MD 2012:15 (Elskling), p. 112 ff.

20ge prop. 2007/08:115, Ny marknadsféringslag, s. 70; Bernitz, Svensk och europeisk
marknadsrdtt del 2, 2013, s. 149; Levin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s.
71. Marknadsrittens grunder, Gerhard, 2016, s. 24.

201 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrdtt del 2,2013, s. 149.

221 evin, Marknadsforingslagen: en kommentar, 2014, s. 72.

203 Svensson, Praktisk marknadsrdtt, 2010, s. 172.

2 MD 2012:15 (Elskling), p 92.
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att det intrangsgdrande bolagets marknadsforing hade stridit mot
upphovsritten och pa sa sitt varit otillborlig och dédrmed stridit mot
lagstridhetsprincipen och darfér mot god marknadsforingssed enlighet med
punkt 9 i svarta listan.””> Trots att det frimst rorde sig om upphovsritt
kunde 5 § MFL tillimpas. Aven i MD 2012:15 (Elskling) konstaterade
Marknadsdomstolen att forfarande som strider mot ndgon immaterialréttslig
bestimmelse, vilken inte uppfyller kraven pa god marknadsforingssed, kan
forhindras med hjélp av 5 § MFL.

4.6 Kommentar pa Marknadsdomstolens
fristaende provning

Med hénvisning till MD 2002:28 (Santa Maria) ldggs det fokus pd tva
viktiga fragor, forvixlingsbedomningen vid vilseledande efterbildning och
bedomningen gillande renommésnyltning inom marknadsrétten.

Marknadsdomstolen har i diverse avgoranden varit noga med att podngtera
att en marknadsrittslig  provning sker fristdende frdn  den
varumarkesrittsliga. D4 begreppet forvéxlingsrisk forekommer 1 béde
varumarkes- och marknadsrétten kan tydliga likheter urskiljas. Vid provning
av  forvixlingsrisken inom varumdrkesritten ska vikt féstas vid
genomsnittskonsumentens minnesbild och det forekommer inget krav pé att
konsumenten ska ha tillgang till bdda varumérkena samtidigt. I kombination
med detta ska hinsyn tas till bland annat hur ként varumérket Aar,
sarskiljningsformaga samt inarbetning. Ser vi till det marknadsrattsliga
kravet pa vilseledande efterbildning grundar sig helhetsbedomningen utifran
genomsnittskonsumenten i minnesbilden hos konsumenten i kombination
med sirdrag hos varumérket. Inte heller i1 dessa fall krdvs det att de olika
produkterna maste ses samtidigt. Vidare méste de olika produkterna vara
utbytbara for att intrdng ska foreligga. Att just begreppet utbytbara
produkter inte anvénds inom varuméirkesrétten betyder inte att detta inte kan
utronas implicit. Det framgér av litteraturen att det utdkade skyddet for
vilkdnda varumirken omfattar dven andra typer av varor och tjénster.
Séledes kan slutsatsen dras att det vanliga skyddet som uppkommer vid
registrering eller inarbetning enbart reglerar intrang géllande varor och
tjdnster av samma slag. Denna iakttagelse dr intressant da det utokade
varumadrkesrittsliga skyddet for kéinda varumérken kan liknas vid skyddet
for renommésnyltning da de béda skydden spénner &ver olika
produktmarknader. Den uttryckliga forekomsten av begreppet renommé i
artikel 5.2 VMD stodjer observationen att varumirkesritten och
marknadsritten har ett samband. Att sedan olika krav for skada forekommer,
beroende péd vilken bestimmelse som tillimpas, bidrar naturligtvis till att
den  marknadsrittsliga  provningen sker fristdende frdn  den
varumadrkesrittsliga och vice versa. Lat vara att mycket inspiration kan
himtas fran bada rattsomradena d4 ménga likheter forekommer.

25 MD 2011:29 (Sony), p. 71; jfr MD 2012:15 (Elskling).
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Enligt Marknadsdomstolens nutida tolkning av lagstridighetsprincipen visar
denna tillampning péd nytdnkande och ett dppet sinne for forédndring. Detta dr
en fordndring 1 rdtt riktning d& innehavare av varumérkesritt eller annan
immaterialrétt egentligen inte ska behdva forlita sig pd antingen det ena eller
det andra skyddet. Att kunna avvénda sig av generalklausulen (5 § MFL)
trots att fragan till storre del ror varumarkesritt menar jag 6ka mojligheten
for innehavare av immateriella ensamritter att tillvarata sin ritt ndr intrdng
begatts. Foljden av denna moderniserade syn och tillimpning av
lagstridighetsprincipen innebér inte att en marknadsrittslig provning inte
sker fristdende fran en immaterialrattslig. Konsekvensen resulterar enbart 1
att en extra provning foretas av Marknadsdomstolen for att forsdkra sig om
att god marknadsforingssed respekteras inom immaterialrétten, savil som
marknadsratten.

En annan viktig iakttagelse som bekridftar Marknadsdomstolens péstdende
om att den immaterialrittsliga provningen sker fristdende frdn den
marknadsrattsliga stodjs av MD 2012:15 (Elskling). I fallet poéngterades det
att intrang inte forekommer 1 ett ursprungligt varumérkes anseende om ett
nytt varumdrke enbart utgér ett alternativ till ett redan existerande
varumdrke. Utevaron av ett anseendeintrdng medfor att det ursprungliga
varumdrkets renommé inte heller kan paverkas i negativ bemirkelse da
kravet pd god marknadsforingssed far anses vara uppfyllt. Nagon hjilp av
lagstridighetsprincipen i den forevarande situationen blir inte av relevans.
Anledningen till detta beror pa att lagstridighetsprincipen enbart realiseras
om situationen skulle varit den omvénda, det vill siga om god
marknadsforingssed inte varit uppfyllt i ett varumirkesréttsligt fall dar
bristande god marknadsforingssed foretagits.
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5 Sammanfattande kommentar

Nedan foljer svar pa samtliga frdgestillningar i den ordning de presenterats i
avsnitt 1-3.

e Har de skyddsvirda funktionerna som introducerats av EU-
domstolen inneburit ett utdkat skyddsomfing for innehavare av
kinda varumirken?

De varumirkesrittsliga skyddsmojligheterna dr relativt manga till antalet
vilka syftar till att skydda forbindelselénken mellan foretag och foretagets
kunder. Registrering av varumirke kan ske pa tre nivaer, nationell, EU-
rittslig och internationell. Bortsdtt frén de tre mojligheterna att registrera ett
varumirke kan ett varumirke dven inarbetas i olika omfattning. Slutligen
kan varumirkesrittsligt skydd uppnds med hjélp av de skyddsvirda
funktionerna, vilka introducerats i praxis av EU-domstolen. Att det rader
oenighet mellan framstdende forfattare pd varumirkesrittens omrade
betraffande om dessa funktioner inneburit ett mer omfattande skyddsomfing
for varumirkesinnehavare bekrdftar att inget givet svar finns att tillga
angdende vad de skyddsvirda funktionerna innebér. Det blir saledes upp till
EU-domstolen att ge ett klart och tydligt svar géllande vilka skyddsvérda
funktioner som existerar och om dessa resulterat ett bredare skyddsomfang
for varumarkesinnehavare.

* Hur kommer borttagandet av det varumdirkesrittsliga kravet pa
grafisk dtergivning att paverka skyddsmojligheterna for innehavare
av notoriska varumérken?

Att nya mojligheter fods for registrering av okonventionella varumirken bor
uppfattas som en positiv utveckling oavsett om varumérket ar notoriskt eller
inte. Anledningen till detta stillningstagande beror pd att nytdnkande och
nyskapande uppmuntras vilket i sin tur fir en konkurrensfrdmjande effekt.
Nér nymodigheter framjas, pd grund av en positiv fordndring i lagstiftningen
fungerar detta som en morot for foretag att satsa sina resurser pa
marknadsforing av okonventionella varumirken. Foljden blir i1 sin tur att
dessa okonventionella varumérken, som tidigare betraktats som ett undantag
hellre &n en huvudregel, kommer forefalla som allt mer naturliga nir denna
typ av varumdirke Okar. Parallellt med en sddan utveckling torde dven
acceptansen for okonventionella varumérken 6ka da dessa korrelerar med
lagstiftningen pé ett réttsenligt sétt jamfort med lagstiftningens tidigare
lydelse.

En negativ effekt med hénvisning till borttagandet av grafisk dtergivning
kan komma att innebéra att kraven for att uppnd det varumérkesrattsliga
skyddet skjuter i hdjden pa grund av att ménga olika typer av varumérken
accepteras. Skulle en sddan teori bekréftas foreligger risken att innehavare
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av varumirken i allt storre bemirkelse kommer behdva forlita sig pé
marknadsrattsliga bestimmelser.

* Borde renommésnyltning uttryckligen lagregleras?

Med hénvisning till frimst MD 1999:21 (Robinson) har det konstaterats att
renommeésnyltning kan vinna bifall utan forekomsten av ndgon annan typ av
vilseledande marknadsféring. Ovrigt material i uppsatsen bekriftar att olika
typer av otillborlig marknadsforing regleras i konkreta lagrum, dock inte
renommésnyltning. Utvecklingen gédllande att vissa typer av otillborlig
marknadsforing lagreglernas kan ifragaséttas, i1 synnerhet till Levins
stallningstagande om att otillborlig marknadsforing i alla dess former ar ett
aterkommande problem 1 domstol. Enbart foreteelsen att otillborlig
marknadsforing dr en vidxande problematik borde figurera som en
varningsklocka, varfor problemet maste hanteras pd ett noga och utforligt
satt. Att enbart reglera renommésnyltning i generalklausulen kan innebéra
att foretag drar sig fran att forlita sig pa renommésnyltning som ensam
grund for talan. Samtidigt kan utevaron av en lagreglering av
renommésnyltning resultera i att intrangsgorare inte avskrdcks fran att snylta
pa ett annat varumirke. Sammanfattningsvis ser jag inget hinder till att
renommeésnyltning frigors fran generalklausulen och regleras i en uttrycklig
bestimmelse kopplat till uttryckliga repressalier.

* Borde rekvisitet i midrkbar man” tas bort som krav vid

renommésnyltning?

Som poidngterats tidigare forekommer kravet i mirkbar man” inte vid
ndgon typ av vilseledande marknadsforing. Innan avgoérandet i MD 1999:21
(Robinson) kunde renommésnyltning inte vinna bifall utan att vilseledande
marknadsforing forekom. Med hénvisning till modellen i avsnitt 4.1 kan det
for det forsta ifragasattas varfor en bestimmelse av lagre rang (regleringen
av renommésnyltning 1 generalklausulen) innehaller ett hogre krav dn en
allvarligare bestdmmelse (vilseledande marknadsforing). Ett sddant
samband &r fullkomligt ologiskt d4 utformningen borde vara den motsatta.

For de andra, i MD 2002:28 (Santa Maria), berérde Marknadsdomstolen
inte frdgan om genomsnittskonsumenten hade paverkats i mirkbar man”,
vilket jag tolkar som att begreppet inte tillmdts stor betydelse. Med
beaktande av dessa omstédndigheter kan slutsatsen dras att lagstiftningen inte
moderniserats pd samma nivd som utvecklingen av praxis varfor kravet i
mérkbar mén” borde slopas i sin helhet vid renommésnyltning.

e Ar det rimligt att en part som anspelat pd en ursprunglig
niringsidkares renommé vicker talan mot en tredje part med
renommeésnyltning som grund?

For att renommésnyltning ska bli av relevans mdste det réra sig om

kommersiell verksamhet. Intrdngsgoéraren maste i sin tur bedriva nidgon typ
av aktivitet parallellt med att intrdngsgorares marknadsforingsdtgirder i
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mérkbar man pdverkar mottagarens formaga att fatta ett vilgrundat
affarsbeslut. Vidare maste det ursprungliga varumirket vara kint pa
marknaden samt bdrare av ett positivt uppmérksamhetsvirde.

Samtliga av kraven i1 foregdende stycke var uppfyllda i MD 1999:21
(Robinson). Bide kravet pa kommersiellt ursprung och aktivitetskravet var
ett faktum da SVT marknadsforde sig pa bekostnad av romanen Robinson
Crusoe. Romanen Robinson Crusoe var i sin tur en kénd roman och hade ett
positivt uppmirksamhetsvirde. Att SVT anspelade p& ndgon annans
renommé och lyckades bli s pass kénda att talan kunde vickas mot tredje
part dr enligt mig en missvisning av hur juridik bor tilldimpas.
Omsténdigheterna i fallet indikerar pa att anspelande pa annans varumérke
kan vara acceptabelt sd linge den snyltande nidringsidkaren lyckas bli
tillrackligt kénd. Ett beteende som varken &r rimligt eller bor uppmuntras
och inte heller ett beteende som pé lang sikt hanterar det vdxande problemet
med renommésnyltning pé ett effektivt sitt.

* Sker den marknadsrittsliga provningen fristdende frdn den
varumarkesrittsliga?

Att likheter har konstaterats mellan varumérkes- och marknadsrétten och att
Marknadsdomstolen kan hémta vidgledning ur varumairkesrittsliga
bestimmelser vid marknadsrittsliga intrang (jfr MD 2012:15 (Elskling)) ar
inte synonymt med att den fristdende prévningen har slopats. Att en mer
gener0s tillimpning av lagstridighetsprincipen vuxit fram diar 5 § MFL kan
tillimpas vid bristande god marknadsforingssed i1 immaterialrattsliga
situationer, med koppling till marknadsritten, innebdr inte heller att den
fristiende  provningen  exkluderats.  Aven  det  faktum  att
lagstridighetsprincipen enbart aktiveras och kan anpassas i en riktning
indikerar pa att en fristdende provning alltid maste ske for att komma till en
rattfardigad slutsats.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det rader forvirring vad kvalitet-
, kommunikations-, reklam- och investeringsfunktionen har haft for praktisk
betydelse vad giller ett utokat varumirkesrittsligt skyddsomfidng. Denna
forvirring kan enbart botas med hjélp av konkreta forklaringar frdn EU-
domstolen. Oavsett om det ror sig om ett ként varumérke eller inte, kommer
borttagandet av kravet pa grafisk dtergivning bidra till att okonventionella
varumdrken med tiden kan erhédlla skydd pa samma premisser som
tvaddimensionella. Forvirring kan dven anses rdda vid forekomsten av
renommeésnyltning, dels i form av att renommésnyltning inte uttrycks i lag
och dels 1 form av en otydlig innebdrd av begreppet i mérkbar mén”. For
att komma till ratta med denna forvirring och for att komma till ritta med
det stindigt véixande problemet med renommésnyltning borde
renommésnyltning uttryckligen lagregleras och darmed frigoras fran
generalklausulen. Begreppet i mérkbar min” borde i sin tur tas bort som
rekvisit for renommésnyltning, dd en sddan justering hade resulterat i
fortydligande av hur renommésnyltning forhéller sig till annan otillborlig
marknadsforing. Som sista synpunkt avseende renommeésnyltning borde inte
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en niringsidkare pd grund av omfattande marknadsforing kunna overta en
annan niringsidkares renommé, nagot som i dagsldget dr mojligt (jfr MD
1999:21 (Robinson)). Slutligen kan det konstateras att med beaktande av det
material som foretagits for att ge svar pd de fem forsta fragestdllningarna
gér Marknadsdomstolen alltid en fristdende provning pa det
marknadsrattsliga och varumérkesréttsliga omradet.
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