JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Agnes Jakobsson

Varumarkesanvandning

En undersdkning av begreppets innebord och inverkan pa ensamrat-
tens omfattning

JURMO2 Examensarbete

Examensarbete pa juristprogrammet
30 hogskolepoang

Handledare: Ulrika Wennersten

Termin for examen: Period 1 VT2019



Innehall

SUMMARY
SAMMANFATTNING
FORORD
FORKORTNINGAR

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och fragestallningar
1.3 Avgransningar
1.4 Metod och material
1.5 Terminologi
1.6 Forskningslage

1.7 Disposition

2 RATTSLIGA UTGANGSPUNKTER
2.1 Inledning
2.2 Centrala regelverk

2.3 Ensamritt enligt 1 kap. 10 § VML

3 VARUMARKETS SYFTE OCH FUNKTIONER
3.1 Inledning
3.2 Varumarkets grundlaggande funktion
3.3 Varumarkets ovriga funktioner

3.4 Funktionernas betydelse for ensamratten

4 SARSKILT OM REKVISITET "ANVANDNING”
4.1 Inledning
4.2 Allmant om handlingar som utgor "anvandning”

4.3 Debranding och rebranding

12

15

16

17

17

17

19

26
26
26
27

30

33

33

33

36



5 SARSKILT OM REKVISITET "FOR VAROR ELLER TJANSTER”
5.1 Inledning
5.2 Tredje mans relation till varor eller tjanster

5.3 Handlingar som utgor anvandning ”for varor eller tjanster”

6 SARSKILT OM REKVISITET ”I NARINGSVERKSAMHET”
6.1 Inledning

6.2 Handlingar som utgor anvandning ”i naringsverksamhet”
7 SAMMANFATTANDE ANALYS
KALL- OCH LITTERATURFORTECKNING

RATTSFALLSFORTECKNING

46

46

46

61

65

70



Summary

A trademark owner's exclusive right means a right to prevent others from us-
ing the protected trademark. However, the exclusive right only covers use in
the course of trade in relation to goods or services. Trademark law contains
only examples of which actions a trademark owner may object to. For this
reason, the courts’ interpretation of the necessary conditions "use", "in rela-
tion to goods or services" and "in the course of trade" are of great importance

for the scope of the exclusive right to a trademark.

A trademark can be used in many ways and it is impossible for the courts to
give the exclusive right any precise meaning. The European Court of Justice
has also found the trademark’s functions important when assessing the law-
fulness of an act by a third party. However, in order for trademark owners and
third parties to be able to comply with the law, it is important that the meaning
of the exclusive right appears consistent and as predictable as possible. The
purpose of the thesis is to examine the meaning of the necessary conditions

use", "in relation to goods or services" and "in the course of trade" included
in the concept of trademark use.

The debates on the extension of the exclusive right to a trademark have in-
creased since the Mitsubishi case! in 2018. The decision means that a removal
of a trademark, debranding, combined with the affixing of a third party's own
trademark, rebranding, is covered by the trademark owner’s exclusive right.
The Mitsubishi case gives reason to examine how the ruling relates to past
case law and what impact it may have on the scope of the exclusive right.
The thesis states that the necessary conditions "use", "in relation to goods or
services" and "in the course of trade" have an extensive meaning. However,
the courts often find, without further analysis, that one or more of the neces-
sary conditions are fulfilled. This particularly applies to the necessary condi-
tion "use". The case law regarding the condition is almost nonexistent. How-
ever, the Mitsubishi ruling is groundbreaking regarding trademark use. Alt-
hough it can be discussed whether debranding and rebranding meets the other
necessary conditions, it is mainly the interpretation of the term "use" that ap-
pears to be questionable. In the ruling, the European Court of Justice gave the
exclusive right a meaning and scope that will be difficult to foresee and relate
to for both trademark owners and third parties.

' Case C-129/17 Mitsubishi EU:C:2018:594, hereafter Mitsubishi.



Sammanfattning

En varumaérkesinnehavares ensamrétt medfor en rétt att hindra andra fran att
anvinda det skyddade varumirket. Ensamrétten omfattar dock endast an-
vindning som sker for varor eller tjénster i ndringsverksamhet. Varumérkes-
ritten innehdller endast exempel pa vilka handlingar som en varumarkesinne-
havare kan motsitta sig. Domstolarnas tillimpning av rekvisiten ’anvénd-

ning”, ’for varor eller tjdnster” och i niringsverksamhet” ar dérfor av stor
betydelse for ensamrittens omfattning.

Ett varumérke kan anvéndas pd manga sétt och det 4r omgjligt for domsto-
larna att ge ensamrétten nagon exakt innebord. I praxis har EU-domstolen
dessutom lagt vikt vid varumarkets funktioner vid bedomningen av tillatlig-
heten av tredje mans handling. For att varumérkesinnehavare och tredje méin
ska kunna folja varumirkesritten dr det dock viktigt att ensamréttens inne-
bord framgér sa konsekvent och forutsebart som mgjligt. Syftet med uppsat-
sen &r att undersoka inneborden av rekvisiten “anvindning”, ’for varor eller
tjénster” och 1 ndringsverksamhet” som inbegrips i begreppet varumaérkes-
anvindning.

Diskussionerna om hur ldngt ensamrétten egentligen stracker sig har blivit
allt fler sedan Mitsubishi-avgorandet? ar 2018. Avgorandet innebér att ett av-
lagsnande av ett varumirke, debranding, kombinerat med ett anbringande av
tredje mans egna varumérke, rebranding, omfattas av varumérkesinnehavares
ensamrétt. EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-mélet ger anledning att un-
dersoka hur avgorandet forhéller sig till tidigare praxis och vilken inverkan
avgorandet kan ha pé ensamritten.
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I uppsatsen konstateras att rekvisiten “anviandning”, ’for varor eller tjénster”
och "1 ndringsverksamhet” har en vidstrickt innebord. Ofta konstaterar dock
domstolen, utan ndrmre analys, att ett eller flera av rekvisiten &r uppfyllda.
Det géller sérskilt rekvisitet “anvindning”. Praxis kring rekvisitet ar néstintill
obefintlig. Mitsubishi-avgorandet dr dock banbrytande avseende varuméirkes-
anvindning. Aven om det kan diskuteras huruvida debranding och rebranding
uppfyller ovriga rekvisit dr det framforallt tolkningen av rekvisitet ”anvind-
ning” som framstér som tvivelaktig. I avgérandet gav EU-domstolen ensam-
ritten en innebdrd och omfattning som kan bli svér att forutse och forhélla sig
till for sdvil varumérkesinnehavare som tredje mén.

2 M3l C-129/17 Mitsubishi EU:C:2018:594, hidanefter Mitsubishi.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumirken har en naturlig plats i dagens samhélle och det &r svart att fore-
stilla sig en tillvaro utan dem.’> Med ett skyddat varumérke foljer en ensam-
rétt, enligt vilken en varumérkesinnehavare kan hindra andra fran att anvinda
varumirket.* For att balansera varumérkesritten mot intressen som sund kon-
kurrens och yttrandefrihet dr ensamrétten dock i viss man begriansad. Varu-
mirkesinnehavares ensamritt omfattar inte all anvindning av det skyddade
varumirket.’

For att tredje mans handling ska omfattas av ensamrétten i 1 kap. 10 § 1 st.
varumérkeslag (2010:1877), VML, krévs att tredje mans handling utgor va-
rumirkesanvindning. Det innebér att varumirket “anvénds for varor eller
tjdnster” och “anvénds i ndringsverksamhet”. VML innehéller dock endast
exempel pa vilka handlingar av tredje man som kan utgdra varumaérkesan-
vindning.® Av den anledningen far rittstillimpningen sdgas spela en bety-
dande roll for tolkningen av ensamréttens innebdrd.

Da ensamréttens innebord ar harmoniserad inom EU har EU-domstolens tolk-
ning av ensamréttens innebord i Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
2015/2436 av den 16 december 2015 {or tillndrmning av medlemsstaternas
varumérkeslagstiftning, varumérkesdirektivet, stor betydelse for svensk va-
rumérkesritt.” Det senaste avgorandet avseende varumirkesanviandning har
uppméirksammats av jurister runtom i EU.® Mitsubishi-avgorandet kan kriti-
seras for den vidstrackta ensamrétt som tillerkéndes varumérkesinnehavaren
i malet. Genom att konstatera att debranding och rebranding omfattas av en-
samritten till ett varumirke skilde sig EU-domstolens tolkning av ensamrat-
tens innebord frén savil generaladvokatens som flera nationella domstolars

3 Hjertqvist m.fl. (1996) s. 23.

41 kap. 10 § VML.

5 Arnerstél (2018) s. 19.

61 kap. 10 § 2 st. VML.

7 Arnerstél (2018) s. 42.

8 Se till exempel Rus och von Bomhard: De-branding and rebranding are trademark in-
fringements! CJEU on Mitsubishi forklifts trucks matter <http://trademark-
blog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-
mitsubishi-forklift-trucks-matter/> besokt 2019-05-21.



syn pa ensamritten.’ Det kan ifrAgasittas om ett varumirke verkligen kan an-
ses anvédndas nir tredje man avldgsnar varumirket frdn en vara innan varan
nar marknaden.'”

Da 1 kap. 10 § VML och art. 10 varumérkesdirektivet endast innehaller ex-
empel pa handlingar som kan utgdra varuméarkesanvindning finns det anled-
ning att undersoka innebodrden av rekvisiten “anvdndning”, ”for varor eller
tjdnster” och i ndringsverksamhet”. Till foljd av EU-domstolens avgdrande
1 Mitsubishi-malet dr det dessutom av intresse att utreda hur domstolarna ti-
digare har tolkat de ovanndmnda rekvisiten samt vilka konsekvenser som kan
forvéntas avseende ensamréittens omfattning.

1.2 Syfte och fragestallningar

Uppsatsen syftar till att undersoka vad som utgér varumérkesanviandning en-
ligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och analysera vilka konsekvenser som rittsut-
vecklingen kring tolkningen av 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML kan {4 for ensam-
rattens omfattning.

For att uppfylla uppsatsens syften ska foljande fragestéllningar besvaras:
e Vad har rekvisiten “anvindning”, ”for varor eller tjdnster” och i ni-
ringsverksamhet” 1 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML f6r innebord?

e Hur forhéller sig EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-malet till ti-
digare praxis géllande art. 10.2.a varumérkesdirektivet och 1 kap. 10
§ 1st. 1 p. VML?

e Vilka potentiella foljder kan tolkningen av begreppet varumirkesan-
vandning i Mitsubishi-avgérandet {4 for ensamrittens omfattning?

1.3 Avgransningar

EU-domstolen har i rattspraxis tillmétt varumaérkets funktioner betydelse vid
bedomningen av tillatligheten av tredje mans varumérkesanvéindning.!! T
doktrin redogors for fler av varumérkets funktioner 4n de som EU-domstolen

® Se vidare i avsnitt 4.3.

10 Se till exempel GA Sanchez-Bordona i mél C-129/17 Mitsubishi, hidanefter generalad-
vokatens forslag till avgorande i Mitsubishi.

11 Se till exempel mal C-206/01 Arsenal ECLI:EU:C:2002:651, hiidanefter Arsenal, p. 51.



hittills har klassificerat som rittsligt relevanta.'> Den hér framstéllningen ut-
gér dock endast fran de funktioner som har ansetts vara rittsligt relevanta av
EU-domstolen.

Attrekvisiteni 1 kap. 10 § 1 st. VML ér uppfyllda forutsitts vid tilldimpningen
av till exempel konsumtionsregeln i 1 kap. 12 § VML. Av utrymmesskal &r
dock undersokningen av innebdrden av rekvisiten “anvéndning”, ’for varor
eller tjdnster” och i ndringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML begrén-
sad till avgoranden frdn EU-domstolen som innehaller tolkningsfragor ro-
rande varumérkesanviandning enligt art. 10.2.a eller 10.3 varumérkesdirekti-
vet. Av samma skil dr undersokningen av svensk praxis begrinsad till avgo-
randen ddr HD har utvecklat inneborden av nagot av rekvisiten “anvindning”,
”for varor eller tjanster” och i ndringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.
VML eller de exempel pa varumirkesanvindning som finns i 1 kap. 10 § 2
st. VML. Se vidare om urvalet av praxis i avsnitt 1.4.

P& grund av uppsatsens begriansade omfattning har det inte varit mojligt att ta
hénsyn till konkurrensréttsliga fragor som kan aktualiseras vid tredje mans
anvindning av ett skyddat varumérke.

Utover varumirkesdirektivet och Rédets forordning (EU) nr 2017/1001 av
den 17 juni 2017 om EU-varumérken, varumérkesforordningen, ar Protokol-
let den 27 juni 1989 till Madridéverenskommelsen den 14 april 1891 om den
internationella registreringen av varumirken, Madridprotokollet, Pariskon-
ventionen for industriellt réttsskydd, Pariskonventionen, och Avtal om han-
delsrelaterade aspekter av immaterialrétter, TRIPs-avtalet, av betydelse for
svensk varumirkesritt. Varumarkesdirektivets bestimmelser om det grund-
laggande skyddet for registrerade varumérken ticker dock de ataganden som
Sverige har gjort enligt Pariskonventionen och TRIPs-avtalet nir det géiller
varumarkesskyddets omfattning.!® I den praxis som r relevant for uppsatsen
har EU-domstolen och HD tillimpat VML, varumérkesdirektivet och varu-
mérkesforordningen. Av den anledningen saknar Pariskonventionen, Madrid-
protokollet och TRIPs-avtalet ndgon storre betydelse for uppsatsens syfte och
behandlas darfor inte i framstéillningen.

Vid undersdkningen av inneborden av rekvisiten “anvéndning”, “for varor
eller tjénster” och i ndringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML aktua-
liseras gransdragningar till andra bestimmelser. For att forstd rekvisitens om-

12 Qe till exempel Nordell (2004) s. 72-100 om exempelvis varumirkets marknadsstyrande
funktion och konkurrensfunktion.
13 Prop. 2009/10:225 s. 120.



fattning &r det i viss man nodvéndigt att redogdra for dessa angridnsande om-
rdden. Det giller till exempel tillimpningsomradena for Europaparlamentets
och rédets direktiv 2000/31/EG om vissa rittsliga aspekter pd informations-
samhdllets tjanster, sirskilt elektronisk handel, pé den inre marknaden, e-han-
delsdirektivet, Europaparlamentets och rddets direktiv 2006/114/EG av den
12 december 2006 om vilseledande och jamforande reklam, direktivet for
jdmforande och vilseledande reklam. P& grund av utrymmesskél finns dock
ingen mojlighet att genomfora ndgon djupare undersokning av ensamrittens
relation till dessa omraden. Av den anledningen behandlas sddana angrian-
sande omraden och bestimmelser endast i den mén det &r nddvindigt for att
forsta hur rekvisiten “anviandning”, ”for varor eller tjanster” och i ndrings-
verksamhet” ska tolkas.

1.4 Metod och material

Vid utarbetandet av uppsatsen har den rattsdogmatiska metoden anvénts. Me-
toden tar sin utgdngspunkt i de allmént accepterade réttskdllorna lagstiftning,
forarbeten, praxis och juridisk doktrin. Den rittsdogmatiska metoden &r dock
inte endast en metod for att faststélla géllande rétt, utan kan dven anses inne-
fatta en kritisk analys av rittsliget.'*

1 kap. 10 § VML syftar till att inforliva art. 10 varumérkesdirektivet. Utdver
den rittsdogmatiska metoden har en EU-rittslig metod anvints. Aven om en
EU-rittslig regel har genomforts i svensk lag bor ndmligen tolkningen av re-
geln 1 sista hand styras av tolkningsunderlag och réttskdllor som har en auk-
toritativ stdllning inom EU-rdtten. Nationella tolkningsmaterial fyller i sam-
manhanget en slags deskriptiv funktion och ska ge vika for EU-réttsliga tolk-
ningskéllor med annat innehdll.!> Det framgér dessutom sillan av svenska
lagregler i vilka fall och i vad man de har EU-réttslig bakgrund och inte ar ett
resultat av det sedvanliga svenska lagstiftningsforfarandet. Det kan &ven ifra-
gasittas om genomforandet av direktivbestimmelser genom &ndringar i dldre
svenska immaterialrittslagar alltid har skett med den exakthet som har varit
onskvérd. !¢

De framsta tolkningskéllorna till art. 10 &r direktivtexten i varumirkesdirek-
tivet tillsammans med dess beaktandesatser.!” Beaktandesatserna anger kort-
fattat vad som sirskilt har tagits i beaktande vid utfardandet av varumérkes-
direktivet. Beaktandesatserna ar visserligen inte juridiskt bindande men utgor

14 Kleineman (2018) s. 21-24.
15 Reichel (2018) s. 125-126.
16 Bernitz m.f1. (2011) s. 27.
17 Reichel (2018) s. 126.



likvél en del av direktivet. Genom att fortydliga inneborden av en bestim-
melse kan de bidra med visentlig tolkningshjilp.!® Beaktandesatserna i varu-
mérkesdirektivets ingress har dirfor varit av betydelse for att forstd innebor-
den och omfattningen av ensamritten i art. 10.2.a varumirkesdirektivet och
saledes ocksa 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.

Vid utarbetandet av uppsatsen har doktrin och svenska forarbeten anvénts i
syfte att forstd bakgrunden till varumérkesritten och ensamrittens omfatt-
ning. Ddrutdver har framforallt internationell doktrin anvénts for att belysa
handlingar av tredje man som &nnu inte provats av EU-domstolen men som i
doktrin uppfattas, eller inte uppfattas, som varumérkesanvindning. Pa grund
av praxis avgdrande betydelse for undersokningen av inneborden av rekvisi-
teni 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML har dock materialet som anvénts huvudsakli-
gen bestitt 1 avgoranden fran EU-domstolen och HD.

Riéttspraxis har dessutom varit av central betydelse for den kritiska analys
som kan inbegripas i den rittsdogmatiska metoden. Den kritiska analysen be-
star frdmst i en undersdkning av, och diskussion kring, EU-domstolens och
HD:s tillimpning av rekvisiten “anvdndning”, ”for varor eller tjdnster” och i
nédringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Som anges ovan i avsnitt
1.3 behandlar de utvalda avgérandena fragan om tredje mans handling skett i
enlighet med art. 10.2.a varumérkesdirektivet respektive 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.
VML. Pa grund av den uppmairksamhet som senaste aret har givits at EU-
domstolens avgorande i Mitsubishi-mélet laggs dven, betrdffande rekvisitet
“anvindning”, ett sirskilt fokus pa debranding och rebranding. For att analy-
sera Mitsubishi-avgorandet har tidigare avgéranden om rebranding anvénts
for att undersoka om, och isafall hur, EU-domstolen tidigare har resonerat
kring rebranding som “anvindning”. De tidigare avgdrandena har visserligen
inte grundats pd art. 10.2.a eller art. 10.3 varumérkesdirektivet, men har &nda
kunnat anvindas i de delar EU-domstolen har diskuterat huruvida tredje mans
agerande utgoér “anvindning”.

Vid utarbetandet av uppsatsen har mélséttningen varit att hitta samtliga avgo-
randen ddr innebdrden av ndgot av de tre rekvisiten “anvindning”, for varor
eller tjdnster” och i ndringsverksamhet” utvecklas. Samma maélséttning har
funnits avseende de mal dar EU-domstolen uttalat sig om rebranding och rek-
visitet “anvdndning”. Den EU-praxis som har undersokts har féorekommit i
doktrin géillande varumirkesanvindning. Med forhoppning om att inte ute-
lamna nagra avgoranden som dr av relevans for undersokningen har den
praxis som EU-domstolen hanvisar till i Mitsubishi-avgorandet undersokts.

18 Bernitz och Kjellgren (2018) s. 199.

10



Som exempel hinvisas i domskélen till Portakabin-avgorandet!® och Daimler-
avgorandet?®. Portakabin-avgorandet och Daimler-avgorandet foljt av déri
angiven praxis har da undersokts. Genom att pa sé sitt, med start i Mitsubishi-
maélet, folja hanvisningar i EU-domstolens praxis rorande varumirkesanvénd-
ning, har forhoppningen varit att undersokningen ska omfatta samtliga avgo-

randen dér rekvisiten “anvindning”, ’for varor eller tjinster” och i nérings-
verksamhet” vid dubbel identitet utvecklas.

Aven betriffande svensk praxis omfattar undersdkningen de mal om varu-
mérkesanvdndning som framgér av den doktrin som har anvénts. Darutover
hénvisar Per Carlson till ndgra svenska avgdranden rérande varumérkesan-
vindning i kommentaren till 1 kap. 10 § VML.2! Aven de avgérandena har
granskats och i den mén HD har behandlat nagot av de tre rekvisiten "anvénd-
ning”, ”for varor eller tjanster” och i nidringsverksamhet” framgér det i
undersokningen.

Nér Mitsubishi-malet analyseras i uppsatsen diskuteras dven generaladvoka-
tens forslag till avgorande. En generaladvokats forslag till avgorande har som
utgéngspunkt inte samma rattskélleviarde som ett avgérande fran EU-domsto-
len. Ett forslag till avgorande far endast rittskéllevirde i den mén EU-dom-
stolen direkt hanvisar till generaladvokatens argumentation eller nér det klart
framgér av skélen att domstolen har f6ljt generaladvokatens argument. Gene-
raladvokaters forslag kan dock vittna om en svarighet att tillimpa EU-rdtten
pa ett sétt som dverensstimmer med EU-domstolens avgoranden.?? General-
advokatens forslag till avgérande i Mitsubishi-avgorandet har i uppsatsen sé-
ledes inte tillmitts lika stor vikt som ett uttalande av EU-domstolen, men har
anvénts for att belysa argument rérande om debranding och rebranding bor
utgora varumirkesanvéndning.

Avseende varumérkesanvindning, i synnerhet begreppet i naringsverksam-
het”, belyses 1 uppsatsen en rekommendation av Word Intellectual Property
Organization, WIPO. WIPO-rekommendationen, WIPO:s rekommendation
om skydd for kdnnetecken pa internet, ir en icke bindande réttsakt. Vilken
rittskillestatus en sddan rekommendation har kan diskuteras.?® T uppsatsen
har rekommendationen inte givits samma rattskéllevirde som varumaérkesdi-
rektivet. Rekommendationen har istéllet endast anvénts for att analysera och
problematisera inneborden av rekvisitet i ndringsverksamhet”.

19 M4l C-558/08 Portakabin EU:C:2010:416, hidanefter Portakabin.
20 Mal C-179/15 Daimler EU:C:2016:134, hiidanefter Daimler.

2l Kommentar till 1 kap. 10 § VML, Karnov (besokt 2019-05-20).

22 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 117-118.

23 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 46-47.
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Slutligen ska ségas att uppsatsen inte innehaller ndgon samlad analys 1 slutet
av framstéllningen. Uppsatsens deskriptiva delar analyseras istéllet 16pande.
Syftet ér att 14saren pa ett sa tydligt sdtt som mojligt ska fi en uppfattning av
de oklarheter och problem som kan belysas i forhéllande till de avgoranden
som presenteras. Enligt min mening &r det dessutom enklare att forsta och
skapa sig en uppfattning om domstolarnas skél och rattsutveckling om avgg-
randena analyseras lopande.

1.5 Terminologi

I 1 kap. 67 §§ VML gors skillnad pa ”varumérken”, som erhélls genom re-
gistrering, och “varukénnetecken”, som erhalls genom inarbetning. Medan
ensamrétten i VML omfattar savél registrerade som inarbetade kdnnetecken
reglerar varumirkesdirektivet och varumirkesforordningen endast ensamrét-
ten till registrerade varumarken. I den praktiska réttstillimpningen har de nat-
ionella domstolarnas tolkningsfragor gillande varumirkesanvindning dock
rort tolkningen av art. 10.2.a varumaérkesdirektivet och registrerade varumér-
ken. Aven de avgdranden fran HD som #r av relevans for uppsatsens syfte har
berdrt registrerade varumérken. Begreppet “varumirke” anvinds darfor ge-
nomgaende i uppsatsen, d&ven om ensamrétten i VML dven géller inarbetade
kinnetecken. I uppsatsen gors inte heller ndgon skillnad pa olika typer av va-
rumirken, till exempel ordmarke eller figurmérke.

I praxis har det typiskt sett inte ansetts rdda nagra tveksamheter kring att ett
varumarke dverhuvudtaget anvinds och det har sdllan ifrdgasatts om rekvisi-
tet “anvindning” har varit uppfyllt.>* Begreppet “anvdndning” har dock
ibland givits en egen, om #n kortfattad, forklaring i réttspraxis och doktrin.?
Med anledning av EU-domstolens senaste tolkning av innebdrden av varu-
mérkesinnehavarens ensamrétt i Mitsubishi-avgorandet finns det anledning
att diskutera anviandning” som ett sjdlvstindigt begrepp som dr av betydelse
for ensamrittens omfattning. I syfte att diskutera och problematisera domsto-
larnas tolkning av begreppet “varumirkesanvindning” presenteras dérfor
“anvindning” som ett eget rekvisit i uppsatsen.

Begreppet “varumérkesanvindning” anvénds 1 uppsatsen som ett uttryck for
handlingar av tredje man som uppfyller rekvisiten “anvdndning”, ”for varor
eller tjénster” och i ndringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. VML. I uppsatsen

24 Se till exempel Arsenal och mal C-63/97 BMW EU:C:1999:82, hiidanefter BMW.
5 Se till exempel Daimler p. 29-30.
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inbegriper begreppet “varumérkesanviandning” dérfor inte avsaknaden av till-
stand fran varumirkesinnehavaren eller det i praxis uttalade kravet pa skada
pa varumairkets funktioner.

Som anges ovan i avsnitt 1.2 syftar uppsatsen till att undersoka ensamrittens
innebord sa som avses i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML, nirmare bestdmt nér det
foreligger sa kallad dubbel identitet. Med “’dubbel identitet” asyftas situat-
ioner dér tredje man anvinder ett varumédrke som r identiskt med varumarket
for varor eller tjdnster av samma slag enligt 10 § 1 st. 1 p. VML.?

Med begreppet debranding” menas i uppsatsen det forfarande dér tredje man
avldgsnar ett varumarke fran en vara. ”Debranding” anvinds i uppsatsen till-
sammans med begreppet “rebranding”. ”Rebranding” anvinds for att besk-
riva en situation ddr tredje man efter debranding anbringar ett nytt varumérke
pa varan i fraga.

For att de delar av uppsatsen som behandlar import ska bli sé begripliga som
mojligt dr det nddvéndigt att klargora nagra begrepp géllande import av varor.

e Begreppet “icke unionsvaror” anvénds for varor som inte har sitt ur-
sprung i EU eller som inte har importerats till EU.?” I och med 2016
ars tullkodex anvénds “icke unionsvaror” istdllet for “icke gemen-
skapsvaror”.?® T uppsatsen anvinds endast det nu géllande begreppet
’icke unionsvaror”.

e Med “fri omséttning” asyftas att varors tullstatus @ndras fran “icke
unionsvaror” till ”unionsvaror”. Dérefter kan varan utan hinder rora
sig fritt inom unionens tullomréde.?

e Att varor “placeras i tullager” innebdr att icke unionsvaror placeras i
ett lager 1 vantan pa import. Tull och skatt betalas forst nir varorna
anmals till import. Anledningen till att placera varor i tullager kan vara
att varorna inte ska anvindas eller siljas direkt vid inforseln.°

26 Mal C-323/09 Interflora EU:C:2011:604, hidanefter Interflora, p. 33.

27 Tullverket: T2L/T2LF, <www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/trans-
porteravaror/t21t21f.4.782a922815794d801e2225 .html> besokt 2019-05-21.

28 Tullverket: Begrepp i nya tullkodexen, <www.tullverket.se/sv/omoss/begreppinyatullko-
dexen.4.792224361590183a4d3c32.html> besokt 2019-05-21.

2 Tullverket: Tullférfaranden m.m., <www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edit-
10n/2015.2/329399.html#h-Overgang-till-fri-omsattning> besokt 2019-05-22.

30 Tullverket: Tullager, <www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/lagrava-
ror/tullager.4.6ac2c843157b7beb007480.htmI> besokt 2019-05-23.
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e Med “transitering” asyftas ett tullforfarande dir varor kan transporte-
ras Over grianser och genom omraden utan att betala tullar eller skat-
ter.3! Det finns flera olika typer av transitering. Uppsatsen berér dock
endast “extern transitering”, vilket innebér att varor som inte har an-
madlts eller deklarerats fors in i EU fran ett land utanfor EU eller flyttas
inom EU.%

e “Uppskovsforfarande for punktskatt” innebidr att skattskyldighetens
intrdde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, lagring eller forflytt-
ning av skattepliktiga alkoholvaror inom EU.*3

e Med “upplagshavare” menas nagon som fatt ett godkédnnande att till-
verka, bearbeta, lagra, ta emot och sdnda ivig varor utan att punktskatt
faller till betalning.>*

I svenska dversittningar av EU-domstolens avgdranden har rekvisitet in re-
lation to goods or services” ibland Oversatts till ”for varor eller tjénster”,
ibland till “avseende varor och tjinster”.’® D4 den engelska lydelsen har varit
”in relation to goods or services” sedan det forsta varumirkesdirektivets
ikrafttradande &r 1989 borde det inte foreligga ndgon innebordsmassig skill-
nad mellan de tvéd svenska uttrycken. I uppsatsen anvéinds darfor for enkel-
hetens skull uttrycket ”for varor eller tjédnster” vid bendmningen av rekvisitet.

Bendmningen pd EU respektive EU-domstolen har dndrats sedan Lissabon-
fordraget om dndring av fordraget om Europeiska unionen och fordraget om
upprittandet av Europeiska gemenskapen, Lissabonfordraget.® I uppsatsen
anvénds dock begreppen "EU” och "EU-domstolen” genomgaende, dven om
kéllan i fradga hanfors till tiden fore Lissabonfordraget.

3! Tullverket: Transitera varor, <www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagrava-
ror/transporteravaror/transiteravaror.4.782a922815794d801e2143.html> besokt 2019-05-
21.

32 Tullverket: T1- och T2-transiteringar, <www.tullverket.se/sv/foretag/transpor-
teraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror/tlocht2transite-
ringar.4.782a922815794d801e218e.html> besokt 2019-05-21

33 Skatteverket: Rittslig vigledning — Uppskovsforfarandet, <wwwd4.skatteverket.se/ratt-
sligvagledning/edition/2015.6/322025.html> besokt 2019-05-21.

34 Skatteverket: Godkiind upplagshavare, <https://www.skatteverket.se/foretagochorganisat-
ioner/skatter/punktskatter/alkoholskatt/yrkesmassighanteringunderskatteuppskov/god-
kandupplagshavare.4.77dbcb041438070e039602f html> besokt 2019-05-21.

35 Se till exempel de forenade mélen C-236/08-238/08 Google EU:C:2010:159, hidanefter
Google, p. 60 angdende “avseende varor och tjanster” och Daimler p. 20 angéende ”for va-
ror och tjénster”.

36 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 39.

14



Utover reglerna i varumérkesdirektivet och VML aterfinns bestimmelser om
ensamréttens omfattning i varumérkesforordningen. Vid hianvisning till den
EU-rittsliga varumérkesritten hinvisas dock genomgaende till varumérkes-
direktivet. Anledningen &r att inneborden av art. 10.2 varumarkesdirektivet
och art. 9 varuméirkesforordningen dr densamma.’’

Slutligen ska sdgas att alla hdanvisningar till EU:s varumérkesdirektiv gors till
det nuvarande varumirkesdirektivet, 2015 &rs varumérkesdirektiv. Det géller
dven vid redogorelse for avgoranden som har provats enligt lydelsen i dldre
varumarkesdirektiv. Syftet dr att uppnd en enhetlighet i uppsatsen eftersom
det inte skett nagra materiella dndringar i direktivets art. 10.2 och 10.3.

1.6 Forskningslage

Varumirkesanvéindning &r pé intet sitt ett outforskat omrade for jurister. Sen-
ast bidrog Stojan Arnerstél till forskningen ar 2018 med sin bok ”Varumar-
kesanvindning”. Aven om Arnerstal berdr 1 kap. 10 § VML ir boken centre-
rad kring varumédrkesanvéndning i form av marknadsforing samt inskrénk-
ningarna i 1 kap. 11-12 §§ VML. I boken ldgger Arnerstal dessutom ett sar-
skilt fokus pa rattstillimpningen av varumaérkets funktioner.

Tidigare analyser av varumérkesanvandning har ofta kretsat kring de funkt-
ioner som EU-domstolen har ansett vara rittsligt relevanta i sin réttstillimp-
ning.’® I 6vrigt ar artiklarna begrénsade till en viss typ av varuméarkesanvind-
ning, till exempel internetanvéndning eller marknadsforing.>® Sammanfatt-
ningsvis har, savitt kint, ingen tidigare kartlagt innebdrden av tre rekvisiten
“anvindning”, ”for varor eller tjinster” och i néringsverksamhet” i syfte att
utreda vad som egentligen utgdr varumérkesanvéndning enligt 1 kap. 10 § 1

st. 1 p. VML.

Rekvisitet ”anviandning” har inte tidigare varit foremal for djupare studier. |
praxis och doktrin konstateras ofta direkt, utan nirmare analys, att rekvisitet
ar uppfyllt. I fokus hamnar istéllet ofta rekvisiten ”’for varor eller tjanster” och
1 ndringsverksamhet”. Som ndmns ovan i avsnitt 1.5 inbegrips dessutom an-
viandningsbegreppet ofta i de tvé andra rekvisiten, varfor ingen sdrskild dis-
kussion tidigare har forts gillande begreppet “anvindning ”. Aven frigan om
varumérkesanviandning vid rebranding och debranding far anses vara outfors-
kad. Trots att Mitsubishi-malet har blivit uppmirksammat sedan avgorandet

37 Se till exempel mal C-62/08 UDV North America mot Brandtraders, EU:C:2009:111, hi-
danefter UDV North America, p. 42.

38 Se till exempel Nilsson (2014) och Nordell (2010).

39 Se till exempel Arnerstdl (2018) och Maunsbach (2010).

15



ar 2018 utgdr de artiklar som finns publicerade om domen huvudsakligen re-
ferat av avgorandet. Analyserna i artiklar om avgoérandet ror ofta funktioner-
nas Okade, och inte sillan ifradgasatta, betydelse for ensamrittens omfatt-
ning.*® Det finns med andra ord ett sirskilt nyhetsvirde i uppsatsens kartligg-
ning av inneborden av de rekvisit som inbegrips i begreppet varumirkesan-
vindning, anvindningsbegreppet som ett sjidlvstindigt rekvisit samt varumaér-
kesanvindning vid debranding och rebranding.

1.7 Disposition

I uppsatsens nésta kapitel redogors for ndgra réttsliga utgdngspunkter for
framstillningen. Dér belyses inledningsvis de centrala regelverken varumar-
kesdirektivet och varumérkesforordningen och deras relation till VML. I ka-
pitlet redogdrs dven generellt for tillimpningsomradet for 1 kap. 10 § 1 st. 1
p. VML och innebdrden av varumérkesinnehavares ensamrétt.

I kapitel tre behandlas varumirkets syften och funktioner. Kapitlets syfte ar
att ge lasaren en forstéelse for de intressen som ligger till grund for varumar-
kesrétten och som har givits en stor betydelse i EU-domstolens rittspraxis vid
beddmningen av tredje mans varumirkesanvindning.*!

Medan kapitel tvd innehéller en generell redogorelse for varumérkesanvind-
ning innehéller kapitel fyra, fem och sex en mer djupgéende undersdkning av
inneborden av rekvisiten 1 kap. 10 1 st. 1 p. § VML. Med stéd av huvudsak-
ligen praxis undersoks saledes i kapitel fyra, fem och sex vart och ett av rek-

2% 9

visiten “anvéndning”, ”for varor eller tjédnster” och i ndringsverksamhet”.

Kapitel sju sammanfattar det som har framforts 1 uppsatsens 16pande analys i
syfte att besvara fragestdllningarna i avsnitt 1.2. I kapitlet framgér &ven nagra
personliga tankar betrdffande ensamrittens omfattning med utgangspunkt i
uppsatsens kartldggning.

40 Qe till exempel Rus och von Bomhard: De-branding and rebranding are trademark in-
fringements! CJEU on Mitsubishi forklifts trucks matter, <trademark-
blog.kluweriplaw.com/2018/08/27/de-branding-rebranding-trademark-infringements-cjeu-
mitsubishi-forklift-trucks-matter/> besokt 2019-05-19 och Giannino: Parallel Imports: The
Court of Justice of the EU Rules That Debranding and Rebranding of Imported Products
While Stored in Customs Warehouse Constitutes Trade Mark Infringement <ssrn.com/ab-
stract=3289132> besokt 2019-05-22 och Senftleben (2014) s. 518-524.

41 Se till exempel Arsenal och Mitsubishi.
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2 Rattsliga utgangspunkter

2.1 Inledning

Inom varumairkesritten styrs regleringen i betydande delar av EU-rdtt som
harmoniserar delar av varuméirkesritten i syfte att frimja den inre marknaden.
Det innebér att svenska domstolar och myndigheter ar skyldiga att tillimpa
EU-ritten vid tolkning av ensamrittens omfattning.*? Enligt bdde EU-rétten
och den svenska varumarkeslagstiftningen har varuméirkesinnehavare som ut-
gangspunkt rétt att motsdtta sig att tredje man anvinder det skyddade varu-
mérket utan tillstdnd. Enligt EU-domstolens praxis har EU-rétten foretrade
framfor svenska regler, varfor svenska domstolar inte ska tillimpa en nation-
ell bestdmmelse som strider mot EU-rétten.*? For att EU-rétten ska fa en kor-
rekt och enhetlig tillimpning ska de svenska domstolarna analysera hela den
svenska réttsordningen i ljuset av EU-rétten och inte bara de regler som anta-
gits i syfte att genomfora den.*

Det hir kapitlet syftar inledningsvis till att belysa de regelverk som dr av cen-
tral betydelse for ensamréttens omfattning for att ge lasaren en dversikt av
regleringen pa omradet. Darefter 14ggs fokus pa ensamritten i 1 kap. 10 § 1
st. 1 p. VML i syfte att ge ldsaren en uppfattning av begreppet varumérkesan-
vindning och de tre rekvisiten “anvindning, ’for varor eller tjédnster” och i
nédringsverksamhet”.

2.2 Centrala regelverk

Ett av de mest centrala regelverken for svensk varumérkesrétt dr varumérkes-
direktivet. Det forsta varumirkesdirektivet trddde i kraft och harmoniserade
delar av EU:s varumarkesritt i syfte att frimja den inre marknaden.*> De be-
stimmelser om ensamréttens innebord som behandlas i denna uppsats (se av-
snitt 1.3 ovan for avgrénsningar) aterfinns i art. 10.2.a och art. 10.3 varumér-
kesdirektivet.

Precis som med EU:s ovriga direktiv behdver medlemsldanderna inforliva va-
ruméirkesdirektivet i nationell ritt.* De bestimmelser om ensamrittens inne-
bord som ir relevanta for den hér uppsatsen aterfinns i svensk rétt i 1 kap. 10

42 Arnerstél (2018) s. 42.

43 MAl C-6/64 Costa EU:C:1964:66; Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 173.
44 Reichel (2018) s. 125.

4 Bernitz m.fl. (2011) s. 21.

46 Bernitz m.fl. (2011) s. 21; Bernitz och Kjellgren (2018) s. 58.
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§ 1 st. 1 p. och 2 st. VML. Till skillnad frdn varumirkesdirektivet skyddar
VML enligt 1 kap. 6-8 §§ savil registrerade som inarbetade varumarken samt
nédringskdnnetecken och namn som é&r skyddade som varukdnnetecken. Den
svenska regleringen erbjuder siledes ett vidare skydd dn varumérkesdirekti-
vet betrdffande varumérken som inte ar registrerade.

Utover att varumirkesdirektivet ska inforlivas i nationell rétt &r domstolar och
myndigheter i EU:s medlemsldnder skyldiga att s& 1dngt mdjligt tolka nation-
ell ratt i ljuset av innehdll och syfte i de pd omradet géllande direktiven. EU:s
bestimmelser inom varumairkesrétten ska dessutom ges en sjélvstindig och
enhetlig tolkning inom hela EU, varfor tolkningen inte fir variera mellan
medlemsstaterna.*” Varumarkesdirektivet innefattar en fullstédndig reglering
av de omraden som beroérs i direktivet. Det innebér att medlemslénderna inte
har ndgon mojlighet att ge ett mer eller mindre omfattande skydd &n det som
erkdnns i direktivet.* Bestimmelserna om ensamrittens omfattning utgor
ddrmed en yttre ram for den ensamrétt som medlemsstaterna far lov att tiller-
kdnna registrerade varuméarken.*’

Ensamrittens innebord regleras dven i varumérkesforordningen. Den forsta
varumirkesforordningen antogs av EU-radet &r 1993.5° Med stod av varumir-
kesforordningen dr det mgjligt att genom ett enda forfarande anséka om ett
sa kallat EU-varumérke som ger samma skydd och rittsverkan inom hela
EU.%! Forordningens bestimmelser rérande EU-varumérkens skyddsomféng
svarar mot bestdimmelserna i varumérkesdirektivet och darfor dven i huvud-
sak mot bestimmelserna i VML.*? Varumirkesférordningen &r, precis som
EU:s dvriga forordningar, bindande till alla delar och direkt tillaimplig i EU:s
medlemsstater. Forordningen far darfor inte formuleras om till nationella reg-
ler. Varumérkesforordningen ska tillimpas av svenska domstolar och myn-
digheter som géllande rétt och kan aberopas av bdde enskilda personer och
foretag.>> Som ndmns i avsnitt 1.5 hinvisas for enkelhetens skull i fortsétt-
ningen till varumarkesdirektivets bestimmelser avseende den EU-réttsliga
ensamréitten.

47 Bernitz m.fl. (2011) s. 26-27.

48 MA&l C-355/96 Silhouette EU:C:1998:374, p. 25 och 29 och de forenade malen C-414/99-
C-416/99 Davidoff EU:C:2001:617, hiadanefter Davidoff, p. 39; Bernitz m.fl. (2011) s. 239.
4 Davidoff p. 39; Bernitz m.fl. (2011) s. 239.

50 Bernitz (2011) s. 21.

5! Beaktandesats 4-5 i varumirkesforordningen.

52 Prop. 2009/10:225 s. 77; Bernitz m.fl. (2011) s. 241 och s. 251.

53 Bernitz m.fl. (2011) s. 21.
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2.3 Ensamratt enligt 1 kap. 10 § VML

I'1kap. 10 § VML anges att ett skyddat varumérke ger rattighetsinnehavaren
till varuméirket en ensamritt. Ensamrétten innebar enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.
VML att rittighetsinnehavaren kan forhindra att tredje man utan varumérkes-
innehavarens tillstdnd, i ndringsverksamhet” och ”for varor eller tjénster”,
“anvéinder ” ett varumadrke i fall av dubbel identitet. Bestimmelsen tar alltsa
sikte pa situationer ddr varumérket som anvinds &r identiskt med det skyd-
dade varumirket och anvinds for varor eller tjdnster som &r identiska for dem
for vilka varumarket &r registrerat.

I doktrin framfors att tanken med ensamrétten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML ar
att det alltid ska vara fraga om varuméirkesintrang vid varumarkesanvindning
vid dubbel identitet, oavsett om det rdder forvixlingsrisk eller inte.>* Synsit-
tet Overensstimmer med beaktandesats 16 1 varumérkesdirektivet som anger
att ensamrétten enligt direktivet bor vara absolut vid dubbel identitet. Vid
dubbel identitet saknas dérfor betydelse huruvida omséttningskretsen, pa
grund av till exempel prisskillnader, riskerar att férvixla varorna eller tjans-
terna.>> Helt absolut kan dock ensamritten vid dubbel identitet inte sigas
vara. EU-domstolen har i praxis uttalat att ensamrétten endast omfattar sddan
varumérkesanviandning som skadar ndgon av varumairkets funktioner, se ka-
pitel tre.>¢

Varumérkesinnehavarens ensamritt omfattar inte all anvindning av ett
skyddat varumérke. Ett sdidant omfattande skydd skulle innebéra en alltfor
stor begransning av konkurrensfriheten pd marknaden, varfor det 4r nddvian-
digt att balansera ensamritten mot intressen som sund konkurrens och yttran-
defrihet.’” For att en handling ska utgéra varumarkesanvindning enligt 1 kap.
10 § 1 st. 1 p. krdvs darfor att tredje man utan varumérkesinnehavarens till-
stand:

1. anvénder varumarket
2. for varor eller tjanster
3. indringsverksamhet

Om ovanstdende rekvisit dr uppfyllda foreligger varumérkesanvandning och
varumdrkesinnehavaren har som utgidngspunkt mojlighet att motsétta sig

5 Wessman (2014) s. 36.

55 Wessman (2014) s. 36; Arnerstal (2018) s. 39.

%6 Se till exempel Arsenal p. 54, mél C-487/07 L’Oréal EU:C:2009:378, hidanefter
L °Oréal, p. 60 och Google p. 76.

57 Arnerstél (2018) s. 19.
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tredje mans handling. Fragan dr vilka handlingar av tredje man som inbegrips
i rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML och darfor utgdr varumérkesanvéndning.
Rattsutvecklingen rorande rekvisiten har varken varit klar eller konsekvent.
Omfattningen och inneborden av rekvisiten har &dndrats under &rens lopp och
det dr inte alltid givet att tredje man har anvédnt varumérket “for varor eller
tjdnster” eller i naringsverksamhet”.® T vissa situationer kan det dven ifré-
gasittas om varumairket dverhuvudtaget har “anvints”.>® Inneborden och till-
lampningen av de tre rekvisiten kommer att undersdkas nérmre i kapitel fyra,
fem och sex.

Redan hér kan dock ségas att varumérkesinnehavarens ensamritt i viss man
konkretiseras 1 bestimmelsens andra stycke. 1 kap. 10 § 2 st. VML lyder en-
ligt foljande:

Som anvéndning anses sérskilt att:

1. forse varor eller deras forpackningar med tecknet,

2. bjuda ut varor till forsiljning, fora ut dem pad marknaden, lagra dem for
dessa dndamal eller bjuda ut eller tillhandahélla tjénster under tecknet,

3. importera eller exportera varor under tecknet,

4. anvinda tecknet som ett foretagsnamn eller ett annat niaringskdnnetecken
eller som en del av ett foretagsnamn eller ett annat ndringskédnnetecken, och

5. anvénda tecknet i affarshandlingar och reklam.

Ordalydelsen i 1 kap. 10 § 2 st. VML indikerar att handlingarna som anges 1
punkterna dr exempel pa vad uppfyller rekvisitet “anvindning” av ett varu-
mérke. Varumérkesdirektivets art. 10.3, vilken 1 kap. 10 § 2 st. syftar till att
inforliva, har dock inte samma lydelse. Den EU-riéttsliga bestimmelsen ex-
emplifierar istéllet "handlingar som sdrskilt far forbjudas” med stod av art.
10.2.a varumérkesdirektivet. Ordalydelsen i art. 10.3 varumérkesdirektivet
pekar pa att handlingarna i listan utgér exempel pd handlingar av tredje man
som varumdrkesinnehavare kan motsétta sig eftersom dessa uppfyller rekvi-
siten i art. 10.2.a varumarkesdirektivet. Syftet verkar dérfor inte vara att be-
greppet anviandning i 1 kap. 10 § 2 st. VML ska forstds som rekvisitet “an-
viandning”. Begreppet i bestimmelsens andra stycke bor dérfor istéllet, 1 over-
ensstimmelse med art. 10.3 varumirkesdirektivet, ge exempel pa handlingar
som en réttighetsinnehavare kan motsitta sig eftersom de uppfyller rekvisiten
ilkap. 10§ 1st. 1 p. VML.

38 Se till exempel Google p. 71 respektive NJA 2008 s. 1082.
59 Se till exempel Mitsubishi och generaladvokatens forslag till avgdrande i samma mal; se
vidare i kapitel fyra.
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Listani 1 kap. 10 § 2 st. VML &r inte uttommande, varfor fler handlingar kan
omfattas av ensamritten.®® Det framgdr av forarbeten att 4ven annan anvind-
ning, exempelvis muntlig sddan, kan utgdra varuméirkesanvindning.®! 1960
ars varumirkeslag, varumérkeslag (1960:644), inneholl en bestimmelse om
att varumirkesinnehavare kunde motséitta sig muntlig anvindning av ett va-
rumdrke. I forslaget till VML anforde dock regeringen att lagtexten skulle
utformas som varuméirkesdirektivet. Av den anledningen var det inte lampligt
att bygga ut den svenska bestimmelsen med ytterligare exempel som muntlig
och elektronisk anvindning. Som elektronisk anvidndning anges i forarbeten
varumirkesanvindning pa internet. Dessutom uppméarksammade regeringen
1 forslaget till VML att listan inte var uttommande och att bade muntlig och
elektronisk anvéndning helt klart kunde utgéra varumérkesanvindning, trots
att det inte uttryckligen anges i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.%?

Att listan 1 1 kap. 10 § 2 st. VML inte dr uttdmmande medfor en oklarhet
kring vilka handlingar som en varumérkesinnehavare egentligen kan motsétta
sig med stod av sin ensamritt i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.%® Som framgar
ovan i avsnitt 2.2 utgdr varumirkesdirektivet en fullstédndig reglering av en-
samrattens innebord, varfor Sverige inte far tillerkénna rattighetsinnehavare
ett vidare skydd 4n det som direktivet erbjuder. Da en varumérkesinnehavare
endast kan motsétta sig sddana handlingar som faller inom tillimpningsom-
radet for 10 § 1 st. 1 p. VML, har rittstillampningen av bestimmelsen en stor
betydelse for ensamrittens omfattning. Oforutsebarheten for bade varumér-
kesinnehavare och tredje mén blir dessutom storre av att EU-domstolen har
klassificerat handlingar som inte aterfinns i listan som varumérkesanvind-
ning. Som ndmns ovan omfattas till exempel elektronisk anvéndning av en-
samritten.®* Efter Mitsubishi-malet kan dven debranding och rebranding hén-
foras till ensamritten, se kapitel fyra, fem och sex.

Forutom att ensamritten inskrénks av rekvisiten “anvindning”, for varor el-
ler tjénster” och i niringsverksamhet” i 1 kap. 10 § I st. 1 p. VML finns
ndgra explicita inskrdnkningar i ensamrétten i 1 kap. 11-12 §§ VML. Reg-
lerna tillater uttryckligen viss varumirkesanvéndning av tredje man. Enligt
inskrdnkningarna far tredje man i viss man anvénda ett skyddat varumarke
forutsatt att anvdndningen sker i enlighet med god affarssed. Bland annat kan
varumdrkesinnehavaren under vissa fOrutséttningar inte hindra tredje man
frén att i ndringsverksamhet beskriva sina varor eller tjinster eller ange deras
avsedda dndamal, sérskilt nir det ror sig om tillbehor eller reservdelar. Den

60 Prop. 2009/10:225 s. 406; Kur och Senftleben (2017) s. 368.

61 Prop. 2009/10:225 s. 406.

62 Prop. 2009/10:225 s. 129 och s. 379-380.

63 Brdarski (2007) s. 255.

6 Prop. 2009/10:225 s. 379; se till exempel Google och NJA 2004 s. 624.
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EU-rittsliga motsvarigheten till 1 kap. 11 § VML éterfinns i art. 14 varumaér-
kesdirektivet och syftar till att férena det grundléggande intresset av varumar-
kesskydd med det grundldggande intresset av fri rorlighet inom EU pa ett sa-
dant sitt att varumérkesritten kan fylla sin funktion som ett vésentligt inslag
i EU:s system med sund konkurrens.®> Tredje man kan ocksa lovligen an-
vénda varumirket nar varumérkesinnehavaren, eller nigon med dennes sam-
tycke, har fort ut varumérket pd marknaden i EES. En tillimpning av begrins-
ningarna i 1 kap. 11-12 §§ VML forutsétter att en varumérkesanviandning
enligt 1 kap. 10 § VML ar for handen. Inneborden av begreppet varumérkes-
anvindning dr sdledes av betydelse dven for tillimpningen av inskrédnkning-
arna.

Till skillnad frén varumairkesdirektivet innehdller VML ingen bestimmelse
som stadgar att jamforande reklam utgdér varumérkesanviandning. Med jim-
forande reklam asyftas marknadsforing varigenom en annonsor antingen ut-
tryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller dennes produkter eller
tjanster. Tillatligheten av jimforande reklam har historiskt sett bedomts ur ett
rent marknadsforingsrittsligt perspektiv. Jamforande reklam ligger dock i
gransytan mellan marknadsforingsrétt och varumérkesrétt eftersom en hin-
visning till en konkurrent inte séllan inkluderar en anvindning av denne kon-
kurrents namn eller varumirke. De tvé rittsomradena har kommit att harmo-
niseras alltmer.%® T och med ikrafttridandet av det nuvarande varuméirkesdi-
rektivet infordes en punkt i art. 10.3 som stadgar jamforande reklam som en
sédan handling som varumérkesinnehavare kan motsitta sig.®” Enligt bestdm-
melsen har en varumérkesinnehavare rétt att forbjuda anvindning av varu-
mérket 1 jdmforande reklam om anvindningen strider mot direktivet om vil-
seledande och jimforande reklam. Det bor dock ndmnas att bestimmelsen
inte innebdr att en handling som strider mot direktivet om vilseledande och
jamforande reklam automatiskt utgor varumérkesintrang.®

Som framgér ovan i avsnitt 2.1 dr svenska domstolar skyldiga att folja EU-
domstolens praxis. De uttalanden som EU-domstolen gjort i avgéranden ro-
rande jimforande reklam &r dérfor givetvis av betydelse for tolkningen av
ensamréttens innebord. Att VML inte innehaller nagon bestimmelse om jim-
forande reklam innebdr dock att EU:s varumérkesrétt inte har inforlivats fullt
ut i Sverige. I ett betdnkande fran ar 2016 foreslds att bestimmelsen i art.

85 BMW p. 62, mdl C-100/02 Gerolsteiner Brunnen EU:C:2004:11 p. 16, mal C-228/03 Gil-
lette ECLI:EU:C:2005:177 p. 29 och mél C-102/07 Adidas ECLI:EU:C:2008:217 p. 28.

6 Arnerstél (2018) s. 207-209.

7 Den nya punkten i art. 10.3 varumérkesdirektivet ir en kodifiering av EU-domstolens av-
gorande i mal C-533/06 O2 Holdings EU:C:2008:339 p. 45.

8 Arnerstél (2018) s. 216.
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10.3.f om jamforande reklam ska infGrlivas i svensk rétt i form av en in-
skrinkning av ensamritten i 1 kap. 11 § VML.® Arnerstal har riktat kritik
mot forslaget och foresprakar istdllet att bestimmelsen bor inforas som en
punkt i 1 kap. 10 § 2 st. och déarfor exemplifiera anvindning. Bestimmelsens
placering som en inskrankning i 1 kap. 11 § VML har betydelse for domsto-
larnas metod vid en rattsprovning. Fragan om ett varumérkesréttsligt intrdng
foreligger ska nimligen provas innan en invindning om inskriankning enligt
1 kap. 11 § VML provas.”

I och med det nuvarande varumaérkesdirektivet har réttsldget géllande varu-
mirkesinnehavares mojlighet att hindra tredje man fran att féra in varumaér-
kesforsedda varor i en medlemsstat dndrats. EU-domstolen har tidigare pape-
kat att ensamrétten i art. 10.2.a och art.10.3.c omfattar varumirkesforsedda
varor som passerar genom en medlemsstat om varorna inte importeras till lan-
det.”! Anledningen ir att olika tullférfaranden formellt sett inte innebér att
varorna kommer in i medlemsstaten i fraga eftersom de dr avsedda for mark-
naden i ett annat land.” For att varorna ska anses ha slippts ut pad marknaden
forutsitts att varorna genom ett tullférfarande 6vergatt till fri omséttning’3.
Nér varorna befinner sig i till exempel ett tullager’* eller extern transitering’
ar det visserligen mojligt att varorna dvergér till fri omsidttning. Det dr dock
inte den enda mojligheten. S lange den mdjligheten inte har valts utgor inte
en faktisk inforsel av varorna till en medlemsstat “import” i den mening som
avses med art. 10.3.c varumarkesdirektivet.” En varuméirkesinnehavare be-
hover, for att "import” ska foreligga enligt praxis, bevisa att avsikten &r att
varorna egentligen ska slippas ut i den specifika medlemsstaten.”” Mot bak-
grund av den tunga bevisborda som &ligger rittighetsinnehavare och i syfte
att effektivt bekdimpa varumarkesforfalskning har varumarkesdirektivet dock
forandrat rittslaget.”

Det finns numera en bestimmelse i art. 10.4 varumarkesdirektivet respektive
1 kap. 10 § 3 st. VML som skérper ansvaret for tredje man vid tullférfaranden.
Varumérkesinnehavare har numera inte endast rétt att hindra andra fran att
importera varumérkesforsedda varor. Dérutdver kan varumérkesinnehavare

% SOU 2016:79 s. 456-457.

70NJA 2014 s. 580 p. 19; Arnerstal (2018) s. 216-217.

71 Mal C-405/03 Class International ECLL:EU:C:2005:616, hidanefter Class International,
p. 44 och 50.

2 Prop. 2017/18:267 s. 149; Se till exempel Class International.
3 Se terminologi i avsnitt 1.5.

74 Se terminologi i avsnitt 1.5.

75 Se terminologi i avsnitt 1.5.

78 Class International p. 33-34.

"7 Class International p. 34.; Prop. 2017/18:267 s. 149.

8 Prop. 2017/18:267 s. 149; Se till exempel Class International.
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forhindra att tredje man for in varumarkesforsedda varor i en medlemsstat dér
varumadrket dr skyddat, &ven om varorna inte dvergar till fri omséttning och
didrmed importeras.”® Det anfoérda har betydelse eftersom dndringen innebér
en mer omfattande ensamritt for varumarkesinnehavaren.

Betréaffande tullforfaranden kan omfattningen av begreppen “utbjuda” och
“marknadsfora” i 1 kap. 10 § 2 st. 2 p. och 5 p. belysas. Att marknadsfora
eller bjuda ut varumirkesforsedda varor till forséljning utgoér handlingar som
en varumdrkesinnehavare kan motsétta sig med stod av sin ensamrétt. EU-
domstolen uttalade i Class International®® att begreppen dven inbegriper den
situation dar varumirkesforsedda icke unionsvaror®! befinner sig i extern
transitering®? eller tullager nér anbudet har ldmnats och/eller forséljningen har
skett. Som framgér ovan innebér extern transitering och tullagring att en vara
formellt sett inte anses ha kommit in i en medlemsstat. Enligt avgorandet 1
Class International kan dock “utbjuda” och "marknadsfoéra” i 1 kap. 10 § 2 st.
2 p. och 5 p. 4nda omfatta varor i sddana tullférfaranden nir anbud har 1am-
nats och/eller forséljningen har skett. S4 &r fallet nér ett utbjudande eller en
forséljning forutsitter att de varumérkesforsedda varorna slipps ut i EU.33
EU-domstolen anforde att det dock inte kan forutsdttas att varorna kommer
slappas ut pd marknaden endast baserat pd omstédndigheter som att varornas
dgare, anbudsmottagaren eller koparen bedriver parallellhandling.®* Mer dn
sa utvecklade EU-domstolen dessvirre inte sina skal.

Utover varumérkesinnehavares rétt att motsitta sig varor i extern transitering
eller tullager medforde 2015 ars varumarkesdirektiv en ny bestimmelse i art.
10.3.d. Bestimmelsen anger att anviandning av ett varumérke som firma- eller
foretagsnamn, eller som en del av en firma- eller foretagsnamn, utgdr en sa-
dan handling som varumaérkesinnehavare kan motsitta sig med stod av art.
10.2.a varumérkesdirektivet. Till f6ljd av den nya bestimmelsen infordes
vissa dndringar i VML i syfte att lagen skulle dverensstimma med varumar-
kesdirektivet.® I forarbetena till dndringen i VML uttalades att det av 2008
ars varumaérkesdirektiv och EU-domstolens praxis framgér att varumérkesin-

' SOU 2016:79 s. 234.

80 Class International p. 58.

81 Se terminologi i avsnitt 1.5.

82 Se terminologi i avsnitt 1.5.

8 Class International p. 58.

8 Class International p. 59.

85 Varumirkesinnehavare kunde dock redan innan éndringen motsitta sig sidan anviindning
av ett skyddat varumirke med hjélp av det s kallade korsvisa skyddet. Skyddet innebér att
en réttighetsinnehavare till ett varumérke dven har ensamritt till varumérket som foretags-
namn, medan den som innehar ett foretagsnamn har rétt till varumaérket, se prop.
2017/18:267 s. 148.
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nehavare har ritt att motsitta sig anvindning av varumérket som foretags-
namn om foretagsnamnet anvénds for att sdrskilja varor och tjanster.®¢ Enligt
forarbeten syftar darfor den nya bestimmelsen 1 art. 10.3.d till att klargora
rittsldget, utan att medfora nagon saklig fordndring av réttsldget. Varumar-
kesinnehavare kan dirfor hindra att varumérket anvénds som foretagsnamn
om namnet anvinds for att sérskilja varor eller tjdnster, se vidare i avsnitt
5.3.87 Det ska nimnas att det foreligger en begreppsmaissig skillnad mellan
art. 10.3.d varumérkesdirektivet och 1 kap. 10 § 2 st. 4 p. Istéllet for “firma-
eller foretagsnamn” anges i VML “foretagsnamn eller annat niringskénne-
tecken. Av forarbetena till andringen 1 VML framgar dock inte att det fore-
ligger ndgon materiell skillnad i forhéllande till varuméarkesdirektivet.

Aven om en handling uppfyller rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML och ingen
inskrdankning i 1 kap. 11-12 §§ VML ir tillimplig kan varumérkesanvénd-
ningen vara tilldten. EU-domstolen har ndmligen konstaterat att varumérkes-
innehavare endast kan motsétta sig sdidan varumirkesanvindning som skadar
ndgon av varumérkets funktioner.?® EU-domstolens angreppssitt att forsoka
definiera inneborden av ensamritten i termer av funktioner har problematise-
rats 1 doktrin, se ndstkommande kapitel.

86 Mal C-17/06 Céline EU:C:2007:497, hidanefter Céline, p. 21-23; SOU 2016:76 s. 231.
87 Céline p. 21-23; Prop. 2017/18:267 s. 147-148.
88 Se till exempel Arsenal p. 51.
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3 Varumarkets syfte och
funktioner

3.1 Inledning

Att anvinda sig av varumarken é&r ett sétt for niringsidkare att kommunicera
med konsumenter genom exempelvis reklam. Ett varumérke kan dven vara
birare av en goodwill som varumaérkesinnehavaren har upparbetat for sina
varor, underldtta identifieringen av produkter som konsumenter efterfragar
samt hjilpa konsumenter att associera reklam och erfarenheter med réitt vara
i kdpprocessen.®

Det hér kapitlet syftar till att ge ldsaren en dversikt av varumirkets syfte och
funktioner. Trots att det kan finnas medvetna 6vervidganden bakom ett varu-
mérke syftar nimligen varumaérkesritten normalt sett inte till att skydda intel-
lektuella prestationer. Det skiljer varumérkesritten fran andra immaterialrét-
ter.”® Varumérkets funktioner har i praxis ansetts vara av central betydelse for
lovligheten 1 tredje mans varumérkesanvdndning och det kan i vissa fall
frdgas om funktionerna ir av storre betydelse én rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st.
1 p.91

3.2 Varumarkets grundlaggande funktion

Historiskt sett har varumaérket sa kallade ursprungsangivelsefunktion haft en
central stéllning inom varumérkesritten.”?> Funktionen fastslogs for forsta
gangen av EU-domstolen i Arsenal-avgdrandet och bendmns dven som varu-
mirkets grundldggande funktion.”> T Arsenal-avgorandet konstaterade EU-
domstolen att det inte &r tillrackligt att tredje man uppfyller rekvisiten 1 art.
10.2.a varumirkesdirektivet. For att en varumirkesinnehavare ska ha rétt att
motsdtta sig handlingen krdvs dven att tredje mans varumérkesanviandning
skadar ursprungsangivelsefunktionen.’*

Ursprungsangivelsefunktionen innebidr att ett varumirke ska garantera det
kommersiella ursprunget hos en vara eller tjanst for att konsumenter, utan risk
for forvéxling, ska kunna identifiera och sirskilja varan fran andra med ett

% Bemitz (2011) s. 242.

%0 Arnerstél (2018) s. 44.

91 Se till exempel mélen Arsenal, Google och Mitsubishi.

92S0U 1958:10 s. 73; Arnerstal (2014) s. 27; Nordell (2004) s. 77.
%3 Arnerstél (2018) s. 44.

% Arsenal p. 51.
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annat ursprung.”® Ett varumérke skyddar dirfor forbindelsen mellan né-
ringsidkarens foretag och kundkretsen. Tanken dr att varor med samma kén-
netecken ska hirstamma frén ett gemensamt ursprung. Dessutom kan omsétt-
ningskretsen forvédntas forutsitta att varor med ett varumirke har ett och
samma ursprung.”®

Ursprungsangivelsefunktionens betydelse idag har diskuterats i doktrin. En-
ligt Nordell har funktionens betydelse forandrats pa sé sitt att den tidigare har
uppfattats som en angivelse av faktiskt ursprung, medan den idag huvudsak-
ligen syftar pd varans kommersiella ursprung, det vill sdga varumérkesinne-
havaren. Aven om ursprungsangivelsefunktionen fortfarande kan utpeka en
viss plats eller ett visst tillverkningsstélle har den numera ofta ett 16sare band
till det faktiska ursprunget, varfor den materiella férbindelsen mellan pro-
duktion och varumérke enligt Nordell har forsvagats.”” Arnerstal ansluter sig
till Nordells synsétt och anfor att betoning numera ligger pa forestdllningen
att det finns ett foretag som utdvar kontroll 6ver de varor och tjénster som ér
forsedda med varumirket pad marknaden.”®

Enligt Bonnier, Liman och Stattin har den dkade licensieringen av varumar-
ken gjort att ursprungsangivelsefunktionen i viss mén har fatt trida tillbaka.
Varors diversifiering gor det svdrare for konsumenter att forsékra sig om va-
rans ursprung. Varumadrkesritten har darfor istdllet kommit att véirna om ga-
rantin for en varas egenskaper och kvalitet. Enligt Bonnier, Liman och Stattin
har dérfor den sa kallade garantifunktionen vuxit i betydelse, se nedan.””

3.3 Varumarkets ovriga funktioner

Ursprungsangivelsefunktionen &r inte den enda funktionen som EU-domsto-
len har klassificerat som rattsligt relevant. Redan i det ovan nimnda Arsenal-
avgorandet indikerade EU-domstolen att fler funktioner &n ursprungsangi-
velse-funktionen kan vara av betydelse for ensamréttens omfattning.!% T Ar-
senal-avgorandet var dock ursprungsangivelsefunktionen den enda funkt-
ionen som namngavs och utvecklades av EU-domstolen.

% Arsenal p. 48-50; C-102/77 Hoffman La-Roche ECLI:EU:C:1978:108, hiidanefter Hoff-
man La-Roche, p. 7; C-143/00 Boehringer Ingelheim ECLI:EU:C:2002:246, hidanefter
Boehringer Ingelheim, p. 12; Arnerstal (2018) s. 44.

% Nordell (2004) s. 77-78.

7 Nordell (2004) s. 81-82

%8 Arnerstél (2014) s. 32.

% Bonnier m.fl. (1996) s. 79.

100 gysenal p. 42.
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I L’Oréal-avgorandet behandlade EU-domstolen fragan om ensamritten kan
utnyttjas ndr en niringsidkare anvinder en konkurrents registrerade varu-
mérke pa ett sitt si ursprungsangivelsefunktionen inte skadas.!®! Generalad-
vokaten argumenterade i sitt forslag till avgorande att syftet med ensamrétten
endast dr att skydda ursprungsangivelsefunktionen.!’> EU-domstolen holl
dock inte med och hinvisade till bland annat Arsenal-avgorandet. Domstolen
uttalade att art. 10.2.a varumérkesdirektivet syftar till att ge varumarkesinne-
havaren en mojlighet att skydda de sérskilda intressen som vederbdrande har
1 egenskap av varumirkesinnehavare. Dessa sérskilda intressen innebér att
varumadrket ska kunna fylla sin egentliga funktion, varfoér ensamrétten endast
ska utovas nar tredje mans varuméirkesanvandning skadar varumérkets funkt-
ioner. EU-domstolen uttalade att de relevanta funktionerna inte endast utgdrs
av ursprungsangivelsefunktionen utan dven garanti-, kommunikations-, inve-
sterings- och reklamfunktionerna.!®?

Utover att utgora en symbol for en varas kommersiella ursprung kan varu-
mirket symbolisera en viss kvalitet eller vissa egenskaper. Varumirket kan
uppfattas som en slags garanti for att de varor eller tjanster som &r forsedda
med varuméirket har framstéllts eller tillhandahallits under kontroll av ett f6-
retag.!%* Forsta gdngen EU-domstolen kan séigas ha nimnt en garantifunktion
var i Centrafarm-avgorandet'%. T avgorandet uttalade domstolen att varumér-
kets funktion huvudsakligen var att garantera varans ursprung for att kunna
skilja varan fran andra varor av annat ursprung.'’ Som nimns ovan hade ga-
rantifunktionen betydelse dven i Arsenal-malet. EU-domstolen uttalade att
det krdvs en garanti for att alla produkter som bér ett visst varumirke har
framstillts eller tillhandahdllits under kontroll av ett enda foretag som har
ansvarat for deras kvalitet.!”” En sddan garanti var enligt domstolen nédvén-
dig for att ursprungsangivelsefunktionen skulle kunna fa genomslag och for
att varumaérket skulle kunna verka for en sund konkurrens inom EU. Garantin
ar alltsé ett sorts skydd for enhetlig kvalitet.!® Nir ett varumérke garanterar
varornas eller tjédnsternas kommersiella ursprung erhaller konsumenter en in-
direkt form av garanti for att det bakomliggande foretaget har kontrollerat att
varan eller tjansten dverensstimmer med konsumenters férvintningar fran ti-
digare inkop eller marknadsforing.!%

101 1."Oréal p. 30.

102 GA Mengozzi i mal C-487/07 L’Oréal, hidanefter generaladvokatens forslag till avgo-
rande i L 'Oréal.

103 1.°Oréal p. 58.

104 Mal C-9/93 Ideal-Standard EU:C:1994:26 p. 37; Arnerstal (2018) s. 77.

105 Mal C-16/74 Centrafarm EU:C:1974:115.

196 Hoffinan-La Roche; Nordell (2004) s. 88.

197 grsenal p. 48.

108 Bernitz m.fl. (2011) s. 325.

109 Arnerstal (2018) s. 76.
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I doktrin ifragasétts garantifunktionens sjélvstdndighet i forhdllande till ur-
sprungsangivelsefunktionen. Enligt Nordell och Arnerstil antyddes det nim-
ligen i Hoffman-La Roche-avgorandet att det finns en koppling mellan de
bada funktionerna eftersom begreppet garanti kan innebira en garanti att en
varumarkesforsedd vara har ett visst kommersiellt ursprung. Med garanti kan
dven menas att varan ska ha viss given kvalitet.!'® Enligt Nordell ar garanti-
funktionen dubbelbottnad eftersom den dr en ursprungsgaranti som avser att
varor med visst varumérke dr av den kvalitet som forknippas med varor av

visst kommersiellt ursprung.!!!

EU-domstolen har dven erként reklamfunktionen som rittsligt relevant.'!'? P&
senare tid har varuméirket blivit en viktig bestandsdel i marknadsforingen av
varor eller tjanster. Nordell framfor att ett varumaérke &r av stor vikt for mark-
nadsforingen. Varan eller tjdnsten som ska marknadsforas ér inte langre alltid
den dominerande bestandsdelen i marknadsforingen. Istéllet har sjédlva varu-
mérket 1 sig en sjélvstindig betydelse i olika marknadsforingsprocesser.
Starka varumérken kan sjilva erhalla tillrdckligt mycket uppmaérksamhet for
att ge avsittning till varorna som marknadsfors under varumarket.!'> Reklam
for varor och tjénster &r pa sa sétt ett viktigt granssnitt mellan varumérkesha-
vare och konsumenter. For att marknadsforingen ska vara givande bor det
dessutom finnas en strategi. I strategin bor varumérket vara av central bety-
delse.!* Varumérkets reklamfunktion innebér darfor att uppgifter om varans
egenskaper och beskaffenhet formedlas till konsumenterna pa samma géng
som ett mervéirde byggs upp kring varumirket. Med reklamfunktion menas
saledes att varumaérket i sig paverkar avsittningen av varorna som marknads-
fors under det.!®

I Google-avgorandena uttryckte EU-domstolen sig angdende reklamfunkt-
ionen genom att konstatera att en varuméirkeshavare, utover maélet att ange
ursprunget med sina varor och tjdnster med sitt varumérke, d&ven har som mal-
sittning att bruka sitt varumérke i reklam for att informera och overtyga kon-
sumenter.'!® Trots EU-domstolens utveckling av funktionens innebord anser
Nordell att domstolen inte i tillracklig utstrackning forklarar vad reklamfunkt-

119 Nordell (2010) s. 268; Arnerstél (2018) s. 76.

11 Nordell (2004) s. 102; Nordell (2010) s. 269.

112 M3l C-337/95 Dior EU:C:1997:517, hidanefter Dior.
113 Nordell (2004) s. 93.

114 Nordell (2010) s. 269.

115 Nordell (2004) s. 94; Jfr Riis (2000) s. 21.

116 Google p. 91.
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ionen nirmare innebér och att funktionen darfor inte har ndgon klar definit-
117

ion.
Utover ovanndmnda funktioner har EU-domstolen konstaterat att investe-
ringsfunktionen kan vara réttsligt relevant fér bedomningen av tredje mans
varumérkesanviandning. Investeringsfunktionen har av EU-domstolen moti-
verats med att varumérkesinnehavare kan anvénda ett varumarke for att skaffa
eller behélla ett gott rykte som i sin tur kan attrahera konsumenter och gora
dessa lojala mot varuméarkesinnehavarens varumarke.!'® Enligt Levin finns
det numera en Okad villighet att acceptera att investeringar i sig kan utldsa
skyddsbehov.!'!” Skillnaden gentemot reklamfunktionen dr enligt EU-domsto-
len att inte endast reklam kan bidra till ett gott rykte, utan dven andra kom-
mersiella tekniker.'? EU-domstolen har dock inte dnnu givit nigra exempel
pa vilka andra kommersiella tekniker det skulle kunna réra sig om.

Slutligen har EU-domstolen tillméatt kommunikationsfunktionen réttslig rele-
vans. Kommunikationsfunktionen nimndes for forsta gangen i L’Oréal-av-
gorandet men inneborden av funktionen har &dnnu inte klargjorts i praxis. I
generaladvokatens forslag till avgorande i L’Oréal-malet beskrev generalad-
vokaten dock att varumérket kan sprida upplysningar om varan till konsu-
menter.!?! Sddana upplysningar skulle till exempel kunna siga nigot om fo-
retaget, sdsom kvalitet, stil eller lyx. Enligt Arnerstél finns ingen klar samsyn
1 doktrin kring innebdrden av kommunikationsfunktionen och enligt honom
verkar funktionen utga frdn samma &vervidganden som reklam- och investe-
ringsfunktionen.!??

3.4 Funktionernas betydelse for
ensamratten

Anledningen till funktionernas dkade betydelse i rattstillimpningen antas i
doktrin vara att anvindningen av varumérken éndras i takt med att marknads-
monster dndras.!?® Rittsutvecklingen som innebir en 6kad betydelse for va-
rumérkets funktioner har varit foremal for omfattande diskussioner.!?* Som
kritik framfors bland annat att gransdragningen av de foreteelser som kan an-
ses leda till ett intrdng kan forsvaras nér fler funktioner erkinns rattsligt skydd

17 Nordell (2010) s. 271.

18 mnterflora p. 60; Arnerstal (2018) s. 91.

119°S0U 2001:26 s. 148.

120 mnterflora p. 61.

12 Generaladvokatens forslag till avgdrande i L’Oréal p. 54-58.
122 Arnerstal (2018) s. 95-96.

123 Riis (2010) s. 246 ff.

124 Arnerstal (2018) s. 126 ff.
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av EU-domstolen. Aven om en utveckling av lagstiftningen 4r nddvindig for
att hantera ny anvindning av varumérken krévs att en del former av anvénd-
ning fortsittningsvis faller utanfor ensamritten.'?> Enligt Nordell och Ohly
medfor rittsutvecklingen en réttsosdkerhet med hénsyn till att det inte ar fast-
slaget hur manga av varumirkets funktioner som i framtida avgoranden kan
bedomas som rittsligt relevanta av EU-domstolen.!?® Arnerstél papekar att
EU-domstolen aldrig motiverade varfor just dessa funktioner var réttsligt re-
levanta.'?” Enligt Nilsson ér det dessutom oklart hur funktionerna forhéller
sig till ensamréttens ramar samt ifall det finns fler réttsligt relevanta funkt-
ioner 4n vad EU-domstolen har identifierat idag.!?® Gréinserna mellan olika
funktioner dr i ménga fall dessutom vaga och olika funktioner kan i vissa fall
overlappa.'?

Kur och Senftleben anfor att EU-domstolens tillimpning av funktionerna
framstar som ett sétt for domstolen att hantera luckor i lagstiftningen som ror
varumérkesintrdng. De papekar att ensamritten vid dubbel identitet historiskt
sett har ansetts vara alldeles for omfattande pd grund av en tidigare avsaknad
av intresseavvigningar. I och med inskridnkningarna i till exempel art. 14 va-
rumirkesdirektivet har dock sddana intresseavvéigningar stadgats i direktivet,
varfor behovet av en tillimpning av varumérkets funktioner minskat géllande
atminstone beskrivande varuméirkesanvindning sd som i jimforande re-
klam.!3°

Aven EU-kommissionen har riktat kritik mot EU-domstolens tillimpning av
varumadrkets funktioner. I kommissionens forslag frdn 2013 gillande omar-
betning av varumérkesdirektivet framholls att EU-domstolens erkdnnande av
ytterligare funktioner hade skapat réttslig osdkerhet. Mot bakgrund av rétts-
sdkerhetens intresse och av konsekvensskaél foreslog darfor kommissionen att
det skulle klargoras att det i fall av dubbel identitet endast var ursprungsangi-
velsefunktionen som hade betydelse.!?! Varumirkets funktioner har dock
dven 1 senare avgoranden spelat en central roll for frdgan varumérkesinneha-
vares ensamritt vid fall av dubbel identitet.!3?

125 Nilsson (2014) s. 68.

126 Nordell (2010) s. 273; Ohly (2010) s. 881.

127 Arnerstal (2018) s. 54.

128 Nilsson (2014) s. 78.

129 Riis (2000) s. 20.

130 Kur och Senftleben (2017) s. 293.

131 Forslag till Europaparlamentets och rddets direktiv om tillnirmning av medlemsstaternas
varumérkeslagar, KOM (2013) 162 slutlig s. 7.

132 Qe till exempel Mitsubishi.
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Funktionernas 6kade betydelse har inte endast bemétts med kritik. Det fram-
hélls i1 doktrin att EU-domstolen genom sin réttstillimpning tar 6kad hénsyn
till att varumérket dr ndgonting mer &n bara en symbol for kommersiellt ur-
sprung.'*3 Kur anfor dessutom att ensamrittens omfattning inte breddats sir-
skilt av EU-domstolens tillimpning av funktionerna. Genom att stélla upp
hoga krav for att skada pa till exempel reklam- eller investeringsfunktionen
ska anses foreligga skapas enligt Kur en typ av komplement till svartillam-
pade inskridnkningar i art. 14 varumarkesdirektivet. Tillimpningen av de olika
funktionerna medfor enligt Kur att ensamrétten endast kan goras géllande nér
tredje man har agerat i strid med sund och lojal konkurrens, varfor funktions-
laran bidrar till att upprétta en avvdgning mellan varumérkesinnehavarnas och
konkurrenternas intresse.!3*

133 Se till exempel Walther och Malmberg (2012) s. 75.
134 Kyur (2013) s. 790; Kur (2014) s. 442.
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4 Sarskilt om rekvisitet
"anvandning”

4.1 Inledning

For att en varumérkesinnehavare ska kunna motsitta sig tredje mans anvéind-
ning av ett skyddat varumaérke forutsitts att varumérket “anvénds” for varor
eller tjanster respektive “anviands” i niringsverksamhet. Inneborden av rekvi-
sitet "anvindning” diskuteras sillan for sig sjdlv. Pa négra hall i doktrin och
1 vissa avgdranden frdn EU-domstolen har begreppet dock diskuterats separat
frén Ovriga rekvisit och det kan ibland ifragasdttas om tredje mans handling
overhuvudtaget utgor anvindning”.!3® Fragan har blivit sdrskilt aktuell efter
EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-mélet. I avgorandet faststidllde dom-
stolen att &ven avldgsnande av ett varumaérke i kombination med ommérkning
av varor kan omfattas av ensamritten i art. 10.2.a varumirkesdirektivet och
ddarmed ocksa 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Det hér kapitlet syftar déarfor till att
klargdra och diskutera inneborden av rekvisitet “anviandning” i 1 kap. 10 § 1
st. VML.

4.2 Allmant om handlingar som utgor
”’anvandning”

Fragan huruvida ett varumirke “anvinds” har behandlats rérande marknads-
foring genom sa kallad sokordsannonsering. Genom att anvinda till exempel
Googles avgiftsbelagda soktjanst Google AdWords kan niringsidkare vélja
ett eller flera sokord. Nér internetanvindares sokord i en sokmotor samman-
faller med det kopta sokordet visas niringsidkarens link till sin webbplats
tillsammans med ett reklammeddelande om att det pa webbplatsen dr mojligt
att kopa varor som &r forsedda med varumérket.!36

I Google-avgorandena uttalade sig EU-domstolen om huruvida det utgdr ”an-
viandning” av ett varumérke att lagra sokord som &r identiska med skyddade
varumérken och se till att annonser visas utifran dessa sokord. Domstolen
menade dock att rekvisitet “anvéndning” forutsitter att varumérket anvénds i
tredje mans eget reklammeddelande, oavsett om kunderna betalar leveranto-
ren for sin anvdndning. Det &r séledes inte tillrdckligt att ett skyddat varu-
mirke anvéinds i en kunds reklammeddelande for att en tjénsteleverantors

135 Qe till exempel Mitsubishi och Daimler.
136 Google p. 22-23; Maunsbach (2010) s. 739.
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handling i form av lagring av sdkord och tillhandahallande av annons ska an-

ses utgdra “anviandning”. '3

Att det skyddade varumérket ska anvéndas i tredje mans egen marknadskom-
munikation for att rekvisitet “anvdndning” ska vara uppfyllt konstaterades
dven i Top Logistics'*® gillande import.'*° I mélet hinforde tredje man varor
till ett uppskovsforfarande for punktskatt'#? efter att ha latit infora dem till
EES och varorna hade overgétt till fri omsittning!*!. Nér en ndringsidkare
importerar varumdrkesforsedda varor eller verlamnar sddana varor till en
upplagshavare!*? for att slippa ut dem pé marknaden anses det utgora “an-
viandning”. Anvindningen ansigs ske i tredje mans egen marknadskommuni-
kation. EU-domstolen uttalade att import och lagring uttryckligen utgor sad-
ana handlingar som varumairkesinnehavare kan motsitta sig enligt art. 10.3
varumdrkesdirektivet. Handlingarna innebdr visserligen inte négon direkt
kontakt med potentiella kunder men anges specifikt i art. 10.3 varumaérkesdi-
rektivet. EU-domstolen konstaterade att varumérket inte anvindes i transakt-
ioner med konsumenter. EU-domstolen konstaterade dock att begreppen “an-
vinda” och i ndringsverksamhet” inte far tolkas s att de endast avser direkta
relationer mellan en ndringsidkare och en konsument.!'#?

Da Google i de ovannidmnda Google-avgdrandena inte anvdnde varumérket i
sitt eget reklammeddelande ansags Google endast skapa de tekniska forutsatt-
ningarna for att annonsorerna skulle kunna anvéinda varumarket.!** Tjénste-
leverantorers eventuella anviandning” av varuméirken aktualiserades dven 1
L’Oréal mot eBay'#> och Top Logistics. I L’Oréal mot eBay ansags inte den
elektroniska marknadsplattformen eBay “anvénda” L’Oréals skyddade varu-
mérken genom att tillhandahalla mojligheten att anvéinda varumérken genom
att sdlja och marknadsfora varumirkesforsedda varor pa marknadsplattfor-
men. 46 Att endast tillhandahélla en tjinst for lagring ansdgs i Top Logistics
inte utgora “anvindning” av ett skyddat varumirke. Domstolen konstaterade
istéllet 1 L’Oréal mot eBay och Top Logistics att tjédnsteleverantorens age-
rande i sddana fall far bedomas utifrn andra réttsregler, till exempel reglerna
i e-handelsdirektivet.'*” Art. 14 e-handelsdirektivet stadgar ndmligen under

137 Google p. 56.

138 M&l C-379/14 Top Logistics EU:C:2015:497, hddanefter Top Logistics,
139 Top Logistics p. 41.

140 Se terminologi i avsnitt 1.5.

141 Se terminologi i avsnitt 1.5.

142 Se terminologi i avsnitt 1.5.

93 Top Logistics p. 40—42.

144 Google p. 55-58.

145 M3l C-324/09 L’Oréal mot eBay ECLI:EU:C:2011:474, hidanefter L 'Oréal mot eBay.
146 1."Oréal mot eBay p. 102-105.

147 [.”Oréal mot eBay p. 104 och Top Logistics p. 45.
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vissa fOrutséttningar ansvarsfrihet for tjdnsteleverantdrer nar verksamheten
begrinsas till att endast vara en sa kallad tjanstelevererande mellanhand.!*®

I avgorandet L.’Oréal mot eBay gjorde dock eBay i vissa fall dven reklam for
vissa varor som utbjudits pa plattformen genom annonser pd till exempel
Google.!* Det var enligt domstolen dérfor mojligt att eBay hade antagit en
for aktiv roll vid marknadsforing och saluforing av kundernas varor for att
kunna anses vara en tjinstelevererande mellanhand och dirmed kunna omfat-
tas av tillimpningsomradet for art. 14 e-handelsdirektivet.!>° T de fall dir
tjdnsteleverantdrer som eBay spelar en sadan aktiv roll borde saledes leveran-
toren sjilv kunna anses “anvinda” varumarket i enlighet med art. 10.2.a och
art. 10.3 varumirkesdirektivet.

Utover att varumaérket ska anvindas 1 tredje mans egen marknadskommuni-
kation har EU-domstolen 1 praxis uttalat tva kriterier for nér “anviandning” ar
for handen.!>! Svaranden i Daimler-mélet hade enligt avtal haft ritt att an-
vinda Mercedes Benz varumérke och hade darfér marknadsfort sin verksam-
het i annonser som inneholl 16d “verkstad auktoriserad av Mercedes Benz”.!52
Niér parternas avtal sades upp begirde svaranden att aktéren som hade tillhan-
dahallit internetannonserna skulle &dndra dessa sé att det inte langre framstod
som att svaranden var auktoriserad av Mercedes Benz. Trots dtgidrderna fort-
satte annonser med varumarket att cirkulera pé internet. EU-domstolen kon-
staterade att svarandens bestéllning av annonsen utgjorde “anvindning” av
varumarket.!>

I Daimler-maélet rorde det sig ddremot inte om “anvindning” nér en tjdnstele-
verantOr inte réttade sig efter annonsdrens begiran om att annonsen eller an-
givandet av varumaérket i annonsen skulle tas bort. EU-domstolen anforde att
det skulle sta i strid med syftet med art. 10.2.a varumirkesdirektivet samt
principen att ingen kan forpliktas att géra ndgot som dr omojligt om en varu-
mirkesinnehavare skulle kunna forbjuda anvindning enbart pa grunden att
anvindningen eventuellt kan ge annonsoren en ekonomisk fordel. EU-dom-
stolen uttalade darfor att det forutsitts att en aktiv handling vidtas och att
tredje man har direkt eller indirekt kontroll 6ver handlingen for att ett varu-
mérke ska anses “anvéndas”.!>*

148 Se art. 14 e-handelsdirektivet, Google p. 118 och L’Oréal mot eBay p. 116.

199 [.”Oréal mot eBay p. 31.

130 1" Oréal mot eBay p. 112-116. Det var i mélet dock upp till den nationella domstolen att
avgora huruvida eBay antagit en sidan aktiv roll eller inte.

51 Daimler p. 39 och p. 41-42.

152 Daimler p. 8-9.

153 Daimler p. 29.

154 Daimler p. 39-42.
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I doktrin framfors att det formodligen inte utgdr “anvindning” av ett varu-
mirke att endast transportera varumérkesforsedda varor. S& ldnge transporto-
ren inte anvander varumérket pa sitt transportmedel utan endast mottar, trans-
porterar och levererar varorna “anvinder” transportoren inte varumérket ef-
tersom denne inte marknadsfor sina egna produkter eller tjdnster.!>® Uppfatt-
ningen dverensstimmer troligen med EU-domstolens krav pa att varumérket
ska anvindas i tredje mans egen marknadskommunikation och kriterierna ak-
tiv atgérd och kontroll. Varumirket anvinds inte i marknadskommunikat-
ionen for transportdrens varor och en transportor kan inte sdgas vidta nagon
aktiv dtgidrd med varumairket i friga.

4.3 Debranding och rebranding

Fragan vad som egentligen kan anses utgdra “anvindning” av ett varumérke
ar sarskilt aktuell med hédnsyn till EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-av-
gorandet. I malet provade EU-domstolen for forsta gdngen huruvida ett av-
lagsnande av ett varumirke kombinerat med en ommérkning av varor kan
utgdra varumirkesanvdndning och darfor inverka pa ensamréttens omfatt-
ning. I malet avldgsnade svaranden Mitsubishis skyddade varumérke medan
varorna befann sig i ett tullager, och &nnu inte hade sldppts ut inom EES, for
att anbringa sitt eget varumérke pd varorna och slidppa ut dem pd mark-
naden. !¢

Som framgér i avsnitt 2.3 anges i 1 kap. 10 § 2 st. VML att en varuméirkesin-
nehavare kan motsitta sig tredje mans anbringande av ett skyddat varumérke.
En anledning till att anbringande av ett skyddat varumirke pé en vara anses
utgdra varumirkesanvindning kan vara mojligheten att stoppa varumérkes-
forfalskning, eftersom anbringande av varumérken inte sédllan sker i samband
med produktionen av varor.'>” Bestimmelsen stadgar dock ingenting om av-
lagsnande av ett varumérke, debranding, eller ommérkning av varor, rebran-
ding. Forfarandena kan dérfor inte hinforas till nigon av punkterna i 1 kap.
10 § 2 st. VML. Som ovan framgér i avsnitt 2.3 &r listan i 1 kap. 10 § 2 st.
VML dock inte uttommande. Andra handlingar kan saledes uppfylla de tre
rekvisiten och ddrmed utgora varumérkesanviandning enligt 1 kap. 10 § 1 st.
1 p. VML.!58

155 Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 253.
156 Mitsubishi p. 16.

157 Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 247.
158 Prop. 2009/10:225 s. 406.
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Trots att EU-domstolen inte tidigare har provat debranding och rebranding i
forhallande till art. 10.2.a och 10.3 varumirkesdirektivet har sddana hand-
lingar aktualiserats i nationella domstolar. I flera EU-medlemsstater har
debranding och rebranding ansetts falla utanfor tillimpningsomradet for art.
10.2.a varumérkesdirektivet och ddrmed 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. 1%

Fragan huruvida debranding eller rebranding utgér varumérkesanviandning
ar, sa vitt ként, knappt behandlad i1 doktrin. Cohen Jehoram, van Nispen och
Huydecoper anfor dock kort att debranding inte uppfyller rekvisitet ”anvind-
ning” av ett varumarke.!%® Kur och Senftleben ar av samma uppfattning och
menar att ett avldgsnande av ett varumérke snarare visar pa en ovilja att an-
vénda varumérket. Kur och Senftleben stddjer sin argumentation pa EU-dom-
stolens avgorande i Portakabin-mélet.!®! T malet avldgsnades Portakabins
skyddade varumirke frin varorna medan varorna fortsatte marknadsforas
som bland annat begagnade Portakabin-varor.'®? P4 varor och i annonser fo-
restillande varorna syntes istillet svarandens varumérke. EU-domstolen an-
forde att svaranden inte hade ritt att anvdnda det skyddade varumaérket i re-
klam efter att ha avligsnat varumarket fran varorna.'®* Att Kur och Senftleben
argumenterar med stod av Portakabin-avgorandet har att géra med ett utta-
lande som EU-domstolen gjorde i Dior-avgdrandet!'®*. I Dior-avgorandet pa-
pekade domstolen att en aterforsdljare har ritt att anvidnda ett varumérke i
form av sdvil saluforing som marknadsforing nir ensamrétten ér konsume-
rad.!®> Att svaranden i Portakabin-malet inte hade ritt att anvinda det skyd-
dade varumérket i marknadsforing medfor enligt Kur och Senftleben att
debranding inte utgér “anvindning” av varumirket.'®¢

I min mening dr dock inte Kur och Senftlebens argumentation helt dverty-
gande. I Dior-avgorandet uttalade EU-domstolen visserligen att ensamrétten
till sévil saluforing som marknadsforing konsumeras enligt konsumtionsre-
geln i art. 15 varumérkesdirektivet nar varorna fors ut pd marknaden.'¢” Enligt
min uppfattning betyder det dock inte att en otilldten marknadsfoéring medfor
att varumaérket i fraga inte kan anses “anvédndas”.

159 Storbritannien: Boehringer Ingelheim KG mot Swingward p. 51-53. Tyskland:
CORDARONE punkt 24; se generaladvokatens forslag till avgorande i Mitsubishi p. 62—64.
160 Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 253.

161 Kur och Senftleben (2017) s. 278.

162 Portakabin p. 17.

163 Portakabin p. 93.

164 M3l C-337/95 Dior ECLI:EU:C:1997:517, hidanefter Dior.

165 Dior p. 38 och p. 46.

166 Kur och Senftleben (2017) s. 278.

167 Dior p. 36.
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I Portakabin-maélet rorde en av tolkningsfrdgorna huruvida en varumérkesin-
nehavare enligt art. 10.2.a varumérkesdirektivet kan motsétta sig tredje mans
registrering av ett sokord som innebdr att en annons visas i sokresultaten.!®8 T
tolkningsfragan nidmndes inte konsumtion. Domstolen svarade pé fragan ge-
nom att konstatera att det utgér varumérkesanvindning nér tredje man regi-
strerar ett sokord och later en annons visas i sdkresultaten.!®® Senare i avgo-
randet, rorande en tolkningsfrdga om konsumtion, uttalade domstolen dére-
mot att en aterforsdljare som har rétt att salufora dven har ratt att marknads-
fora med hjdlp av ett skyddat varumirke nér ensamritten ar konsumerad. For
att undantas fran konsumtionsregeln kravs enligt art. 15 att det foreligger ska-
lig grund.'”® T avgorandet diskuterades dérfor huruvida en sidan skélig grund
foreldg i fallet.

Min tolkning av Portakabin-malet 4r att EU-domstolen inledningsvis besva-
rade fragan om huruvida en registrering av ett sokord och tillhérande mark-
nadsforing kan utgora varumirkesanvindning. Svaret blev jakande eftersom
rekvisiten i art. 10.2.a 1 en sddan situation kan anses uppfyllda och registre-
ringen av ett sokord med tillhdrande annons kan skada varumérkets funkt-
ioner. Domstolen uttalade sig betrdffande en annan tolkningsfraga om varu-
mérkesinnehavarens mojlighet att, med hjélp av art. 15 varumirkesdirektivet,
motsdtta sig varumirkesanvindningen ndr ensamrétten dr konsumerad. Av-
lagsnande av ett varumérke anségs i fallet utgora en sadan skélig grund som
kréavs for att en varumérkesinnehavare ska kunna motsétta sig varumérkesan-
viandningen, trots att ensamritten dr konsumerad.!”! Mot bakgrund av det
ovan anforda &r inte Kur och Senftlebens argumentation om att Portakbin-
malet medfor att debranding inte utgoér “anvindning” helt 6vertygande. Porta-
kabin-avgorandet sdger dérfor, enligt min uppfattning, inte mycket om EU-
domstolens syn pa huruvida debranding utgér “anvindning” av varumérket.

Trots att EU-domstolen innan Mitsubishi-avgdrandet inte tidigare hade pro-
vat huruvida debranding och rebranding utgdr varumérkesanviandning enligt
art. 10.2.a varumaérkesdirektivet var rebranding inte helt obekant for EU-dom-
stolen. Rebranding har i praxis behandlats rérande EU:s regler om fri rorlighet
och konsumtion. For att reglerna om fti rorlighet och konsumtion ska kunna
tillimpas forutsitts att varumérket “anvinds”. Av den anledningen kan EU-
praxis rorande rebranding anvidndas i den man domstolens skil beror begrep-

168 Portakabin p. 21.
169 Portakabin p. 26-28.
170 Portakabin p. 77-78.
7 Portakabin p. 93.
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pet "anvindning”. EU-domstolen uttalade sig om “anvindning” vid rebran-
ding i Upjohn-avgorandet!’?. Svaranden paketerade i mélet om kirandens 14-
kemedel och anbringade ett annat av kirandens varumérken pa forpack-
ningen. EU-domstolen konstaterade foljande:

”saval att ater anbringa det ursprungliga varumaérket pa den ompake-

terade produkten som att byta ut det mot ett annat varumérke innebar

att parallellimportéren anvéinder ett varumérke som inte tillhor ho-
9 173

nom”.

Uttalandet kan indikera att domstolen redan &r 1997 klassificerade rebranding
som “anvdndning”. Varumérket som anbringades vid ommaérkningen till-
horde dock varumérkesinnehavaren och som framgér ovan anses anbringande
av ett skyddat varumérke utgora varuméarkesanviandning enligt art. 10.3 varu-
mérkesdirektivet. Domstolen kan darfor mycket vil ha syftat pa att ommérk-
ningen i det specifika fallet utgjorde “anvindning” eftersom svaranden forsag
varan med ett skyddat varumaérke.

Ett annat avgérande som ror rebranding &r Boehringer Ingelheim. En paral-
lellimportor hade dndrat forpackningar och bipacksedlar pé ldkemedel. Paral-
lellimportoren hade bland annat packat om varan i askar som utformades av
parallellimportéren och som inte var forsedda med tillverkarens varumérke
men med varans generiska namn.!’* Tolkningsfrdgan som stilldes till EU-
domstolen géllde ett krav i reglerna om fri rorlighet rérande underréttelse till
varumdrkesinnehavaren vid viss anvidndning. Den nationella domstolen
stdllde fragan om kravet pd underrittelse géller vid all anvindning av varu-
maérket, bland annat ommarkning och ompaketering, eller endast vid viss an-
vindning. Av fragan framstir det som att den nationella domstolen réknade
rebranding som anvéndning av varumérket. Dessvirre varken fornekade eller
bekriftade EU-domstolen att atgérderna utgjorde “anvdndning”. Domstolen
konstaterade endast att parallellimportoren under alla omstdndigheter maste
iaktta kravet pa underrittelse.!”

I Mitsubishi-avgorandet fran &r 2018 stélldes fragan till slut pa sin spets. Som
framgar ovan har EU-domstolen inte tidigare i praxis bekriftat eller fornekat
att rebranding kan utgora “anvindning”. | sammanhanget &r det intressant att
uppmirksamma generaladvokatens forslag till avgorande. Generaladvokat
Sanchez-Bordona framholl tidigt och tydligt 1 sitt forslag till avgdrande att

172 Mal C-379/97 Upjohn EU:C:1999:494, hiidanefter Upjohn.
173 Upjohn p. 38.

174 Boehringer Ingelheim p. 7.

175 Boehringer Ingelheim p. 63.
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tolkningsfragorna i malet handlade om huruvida varumérket har “anvints”
enligt art. 10.2.a varumérkesdirektivet. Rekvisitet "anvdndning” var dérfor av

central betydelse i generaladvokatens forslag till avgorande.!”®

Generaladvokaten hénvisade till Portakabin-malet. Som framgér ovan fast-
slog EU-domstolen i Portakabin-avgdrandet att en varumérkesinnehavare kan
motsitta sig att en annonsor som gor reklam anvénder varumaérket i reklam
nir det skyddade varumaérket inte ldngre syns utan har blivit ersatt med tredje
mans varumérke. Enligt generaladvokaten handlade den nationella domsto-
lens tolkningsfragor inte om avligsnandet av varumérke utan om anvénd-
ningen av ett skyddat varumérke i reklam.!”” Han anforde dven att Portakabin-
avgorandet inte heller innehdll ndgon uppgift om att varumérkesinnehavaren
skulle ha gjort géllande att avldgsnandet och ommaérkningen av varumarket
utgjort varumirkesintrang. Det skulle enligt generaladvokaten tyda pé att for-
farandet i Mitsubishi-malet inte utgjorde “anvindning”.!”® Det generaladvo-
katen anforde betrdffande att kdranden inte framhdll att debranding eller
rebranding skulle utgdra varumaérkesintrdng &r visserligen riktigt. Det innebér
dock inte att EU-domstolen genom Portakabin-malet avfardat att debranding
eller rebranding anses vara varumirkesanvéndning.

Generaladvokaten tolkade begreppet “anvindning” ur ett semantiskt, syste-
matiskt och teleologiskt perspektiv. I den semantiska tolkningen gjorde ge-
neraladvokaten en bokstavstolkning av begreppet “anvindning” och pépe-
kade att begreppet betyder att utnyttja nadgot for ett visst syfte. Att anvénda
ett varumérke 1 syfte att identifiera en tillverkares varor utgér dérfor enligt
generaladvokaten “anviandning” av ett varumérke. Generaladvokaten pekade
sedan pa att det omvént mdste vara sa att ett avldgsnande av ett varumirke
innebdr motsatsen till anvidndning” och att rekvisitet inte kan vara uppfyllt
nédr det varumérke som gjort att varan kunnat séirskiljas frén andra avldgs-
nas.!” Generaladvokaten verkar dirmed hélla med Kur och Senftleben om att
debranding indikerar att tredje man inte vill anvéinda varumairket utan endast
vill utnyttja varorna som varumérkesinnehavaren framstéllt som i sig inte dr
skyddade som ett varumérke. Samma tanke kan hénforas till den rebranding
som aktualiserades i Mitsubishi-mélet. Genom att anbringa tredje man sitt
egna varumérke pd varorna indikerar tredje man en ovilja att anvinda rattig-
hetsinnehavarens varumirke.

176 Generaladvokatens forslag till avgorande i Mitsubishi p. 42.

177 Generaladvokatens forslag till avgorande i Mitsubishi p. 49; jfr. Kur och Senftlebens
tolkning av EU-domstolens uttalande om Portakabin ovan.

178 Generaladvokatens forslag till avgorande i Mitsubishi p. 49.

179 Generaladvokatens forslag till avgorande i Mitsubishi p. 51.
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Négon spraklig tolkning av begreppet “anviandning” har, sdvitt ként, inte ti-
digare gjorts av EU-domstolen men inget tidigare avgérande har heller be-
handlat frdgan om det utgdr “anvindning” att avldgsna ndgons varumaérke for
att anbringa sitt eget. Precis som generaladvokaten anforde &r det svart att
forestélla sig hur ett skyddat varumérke utnyttjas i ett visst syfte vid avldgs-
nandet av varumirket. Ddremot utnyttjas varorna i frdga och den arbetskraft
som kravts for att tillverka dem. En sddan handling borde i forléngningen
kunna bidra till att svarandens eget varumairke forstdrks och drar nytta av va-
rumirkesinnehavarens varor. Givetvis skulle ocksé en sddan anvéndning efter
en ldngre period kunna bidra till att konsumenter koper svarandens varor istél-
let for kdrandens, vilket i langden skulle kunna forsvaga ett starkt varumérke.
Det dr dock, som generaladvokaten anforde, inget forfarande som angrips
med stdd av varumirkesritten forutsatt att varorna i fraga inte ar skyddade
som ett tredimensionellt varumérke. '3

Som ndmns ovan gjorde generaladvokaten dven en systematisk tolkning av
begreppet "anviandning”. Vid en systematisk tolkning betraktas réttsordning-
ens hela systematik och EU-domstolen faster sarskild vikt vid bestimmelsens
placering i ett storre sammanhang.'8! Generaladvokaten papekade att den ex-
emplifierande listan pd handlingar som varumérkesinnehavare kan motsitta
sig enligt art. 10.3 varumérkesdirektivet inte stadgar ndgonting om avlags-
nande av varumérke. Han anforde att skélen till att avldgsnande inte finns med
i listan dr att det enligt bestimmelsens logik krivs att varumérket maste finnas
pé marknaden for att kunna fa verkan som kommunikationsinstrument. 32

Generaladvokatens anforande i den systematiska tolkningen &r intressant ur
flera avseenden. Det verkar inte som att EU-domstolen tidigare har uttalat sig
om nigon forutsittning att varuméirket ska finnas pd marknaden for att hand-
lingen ska omfattas av art. 10.2.a varumirkesdirektivet. I ovannimnda Top
Logistics och Google-avgorandena uttalade EU-domstolen visserligen att an-
viandningen av varumairket ska ske i tredje mans egen marknadskommunikat-
ion.!®3 Det &r svart att se hur tredje man anvinder det skyddade varumarket i
sin marknadskommunikation nir varumaérket avldgsnas innan varorna har natt
marknaden. I Top Logistics-avgorandet uttalade dock domstolen att ensam-
rittsinnehavaren kan motsitta sig vissa atgérder som vidtas redan innan va-
rorna slipps pd marknaden.'®* Som ndmns ovan ska, enligt samma avgorande,
inte heller “anvindning” och i ndringsverksamhet” endast avse direkta relat-

130 Generaladvokatens forslag till avgdérande Mitsubishi p. 59.
131 Hittne och Otken Eriksson (2011) s. 167.

182 Generaladvokatens forslag till avgdérande Mitsubishi p. 55.
183 Google p. 56 och Top Logistics p. 41.

184 Top Logistics p. 38.
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ioner mellan niringsidkare och konsument. Avgdrandet rorde visserligen im-
port och lagring av varumirkesforsedda varor, men EU-domstolen angav att
sddana handlingar endast utgjorde exempel pé atgdrder som tredje man kan
motsdtta sig innan varorna finns pa marknaden. Det verkar darfor inte st helt
klart att ett varumirke generellt sett maste finnas pa marknaden for att tredje
mans handling ska omfattas av varumérkesinnehavarens ensamritt.

I sin tolkning av begreppet “anviandning” gjorde generaladvokaten slutligen
en teleologisk tolkning, det vill sdga en dndamalsorienterad tolkning av be-
stimmelsen.!®> En sédan tolkning anvénds frimst nir en bestimmelses ly-
delse dr oklar. Den teleologiska tolkningsmetoden kan sdgas fylla tre syften:

1. att frimja syftet med en bestimmelse,

2. att motverka orimliga konsekvenser som kan folja av en bokstavstrogen
tolkning samt att

3. fylla ut luckor som annars skulle finnas i EU-ritten.'®

Generaladvokaten framholl att varumérkets grundldggande funktion &r att
sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra varor eller tjénster och att
varumaérket pa sa sitt skyddar sittet pa vilket varuméarkesinnehavare sérskiljer
sina varor. Nér ett varumirke avldgsnas fran varorna menade generaladvoka-
ten att konsumenterna kan vilseledas eller att ett illojalt affirsbeteende fore-
ligger. Det innebédr dock inte att varumadrket “anvidnds” pa ett otillborligt
sétt. 187

Det star klart att generaladvokatens forslag till avgorande i huvudsak handlar
om att ge begreppet “anvindning” en rimlig innebdrd utifran rekvisitets or-
dalydelse. Aven om det gér att diskutera, och bitvis dven ifrigasitta, vissa av
generaladvokatens argument, dr det svart att motsétta sig forslagets helhet. Ett
av argumenten far anses vara sirskilt svart att forbise. Att avldgsna ett skyddat
varumdrke for att sedan genom exempelvis saluféring och marknadsforing
dra nytta av de framstéllda varorna med hjilp av sitt eget varumirke bor inte
beddmas pa varumairkesrittslig grund. Som Kur och Senftleben anfort i dokt-
rin visar dessutom avldgsnandet av varumaérket snarare pé en ovilja att an-
vinda varumérket.!88

I Mitsubishi-avgorandet konstaterade EU-domstolen mycket kort att tredje
mans rebranding och debranding kan utgéra “anvdndning”. Med stod av

185 Hittne och Otken Eriksson (2011) s. 168.

136 Hittne och Otken Eriksson (2011) s. 168; Schermers och Waelbroeck (2003) s. 21.
187 Generaladvokatens forslag till avgorande i Mitsubishi p. 58-59.

188 Kur och Senftleben (2017) s. 278.
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Daimler-avgorandet papekade domstolen att det erfordras en aktiv atgérd for
att tredje mans handling ska utgora “anviandning”. Den aktiva atgérden var att
avldgsna Mitsubishis varumérke for att anbringa svarandens egna varumar-
ken.!® Det gar sdledes inte tydligt att utldsa av skidlen om det endast dr sva-
randens rebranding som utgor “anvdndning” eller om dven situationer som
endast innefattar debranding kan falla inom tillimpningsomridet for art.
10.2.a varumérkesdirektivet och dirmed 1 kap. 10 § VML. Genom att abe-
ropa samma argument som EU-domstolen, att det krévs en aktiv atgérd och
kontroll, borde dock dven ren debranding kunna uppfylla kriterierna. Dessu-
tom &r det endast svarandens handling i form av debranding som éverhuvud-
taget involverar kdrandens skyddade varumarke. Hur frimmande det &n kan
forefalla, dr det utifran EU-domstolens argumentation darfor inte omojligt att
dven debranding kan omfattas av varumérkesinnehavarens ensamritt i 1 kap.
10 § 1st. 1 p. VML.

EU-domstolen papekade att svaranden 1 Mitsubishi-maélet, till skillnad fran i
tidigare avgoranden rorande varumérkesanviandning, inte anvande sig av na-
got varumadrke som &r identiskt med det skyddade vid tidpunkten for importen
eller marknadsforingen i EES.!® Den omstidndigheten &r vird att uppmérk-
samma. En tédnkbar situation som kan aktualiseras &r ndr tredje man anbringar
ett skyddat varumérke pé sin egen vara i syfte att fora ut det pa marknaden,
men sedan avlidgsnar varumérket innan varorna blir foremél for exempelvis
import eller saluféring. Tredje man kanske till och med anbringar sitt eget
mérke pa varan igen. Tredje man har i en sddan situation formodligen uppfyllt
rekvisiten for varor eller tjdnster och i niringsverksamhet, se vidare nedan.
Varumérket har ddremot aldrig natt anvéndarna av varorna eller tjansterna
och det skyddade varumairket dr inte pd varorna nér de nar marknaden. Varu-
maérket kan inte sdgas ha anvints i tredje mans marknadskommunikation. I en
sddan situation framstar det som markligt att tredje mans handling anses vara
“anvindning” av ett varumérke, ndr anviandningen skett endast innan den natt
marknaden. Det framstar i sammanhanget som &nnu mérkligare att tredje
mans handling att endast avldgsna det skyddade varumairket kan utgdra “an-
vindning”.

EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-mélet behandlade huvudsakligen
handlingens eventuella skada p& varumarkets olika funktioner, i synnerhet ur-
sprungsangivelsefunktionen. I sin bedomning la domstolen stor vikt vid om-
stindigheten att varorna inte tidigare hade sléppts ut pa marknaden. Varumér-
kesinnehavarens ensamrétt var diarfor inte konsumerad. Det dr mojligt att den
omsténdigheten vigde tungt vid domstolens sammanlagda bedomning. Oav-
sett 4sikt om EU-domstolens funktionsléra &r tillimpningen av varuméirkets

189 Mal C-129/17 Mitsubishi p. 48.
190 Mal C-129/17 Mitsubishi p. 41.
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funktioner dock en provning som bor ske separat fran de legala rekvisiten 1
art. 10.2.a varumérkesdirektivet. Att EU-domstolen ger stort utrymme till va-
rumdrkets funktioner &r inte férvanande med tanke pd EU-domstolens prax-
isbildning.!°! Att funktionerna tillméts s& stor betydelse i ett mal dir nagot
skyddat varumirke éverhuvudtaget inte finns pa varorna vid tillfallet for im-
port eller saluforing framstar ddremot som forvanande. Det dr givetvis viktigt
att varumirkesrétten far behélla sin flexibilitet genom att EU-domstolen till-
lats inbegripa handlingar i ensamrétten. I Mitsubishi-malet framstir dock
tolkningen av tredje mans handling som “anvindning” som langtgaende och
nirmast frimmande for tolkningen av begreppet.

I Mitsubishi-mélet hade EU-domstolen en mdjlighet att utveckla inneboérden
av begreppet “anvindning”. Avgorandet visar pa den of6rutsebarhet som
finns i EU-domstolens praxis pd omrddet for savdl varumarkesinnehavare
som tredje min och nationella domstolar. Att de fa forfattare och domstolar
som Overhuvudtaget har behandlat debranding eller rebranding har placerat
handlingarna utanfor tillimpningsomrédet for art. 10.2.a varumérkesdirekti-
vet indikerar dessutom att det inte rader samsyn bland juristerna i EU.
Mitsubishi-malet dr ett exempel pa hur svért det kan vara att tolka innebdrden
av kriterier ur EU-domstolens praxis. De i Daimler-mélet uppstillda kraven
pa en aktiv atgérd och direkt eller indirekt kontroll var i Mitsubishi-avgoran-
det inte tillrickliga for att begrdansa varumirkesinnehavares ensamritt. En
konkretisering av begreppet “anvindning” hade i avgorandet varit onskvérd
for att fa en battre forstaelse for hur en situation som den i Mitsubishi-avgo-
randet, i praktiken en icke anvidndning, av ett varumirke kan anses utgora
“anvindning”.

Som framgar ovan tillméttes varumirkets funktioner stor vikt i EU-domsto-
lens avgorande 1 Mitsubishi-malet. Att inte kunna forutse domstolarnas till-
lampning av varumirkets funktioner dr givetvis problematiskt for tolkningen
av ensamrittens omfattning i 1 kap. 10 § VML. Om varumérkets funktioner
overhuvudtaget ska tillimpas bor de atminstone inte fungera som kompensat-
ion i de fall dér det dr tveksamt om tredje mans handling 6verhuvudtaget upp-
fyller rekvisiten i lagen eller direktivet. Nér det i Mitsubishi, omgdende och
utan nidrmre motivering, konstateras att rekvisiten ar uppfyllda, framstar det
som en sddan kompensation. Att varumérkesinnehavare och tredje mén efter
Mitsubishi-avgorandet inte heller vid tolkningen av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1
st. 1 p. kan lita p& uppfattningen hos savél nationella domstolar som forfattare
1 doktrin om vad som utgdr, eller atminstone inte utgor, “anvindning” bidrar
till att osdkerheten kring ensamrittens innebdrd och omfattning blir dven
storre.

191 Se avsnitt 3.2 och till exempel Arsenal p. 51.
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I ssmmanhanget &r ett uttalande i svenska forarbeten till 1960 ars varumairke-
slag intressant. Dér framholls att anledningen till att import sérskilt behdvde
anges bland de handlingar som kan utgora anvéndning av ett varumérke kan
vara att import annars skulle anses utgdra endast en forberedelse infor en an-
vindning av varumairket.!®> Mot bakgrund av det uttalandet framstar det i min
mening inte som orimligt att avldgsnandet av ett skyddat varumirke kan anses
utgdra en slags forberedande atgérd, till vilken det dr n6dvéandigt att bedoma
avsikten med handlingen.'”® Om tredje man sedan mirker om varan med ett
annat skyddat varuméirke utgdr anbringandet av det nya skyddade varumarket
“anvindning”. Om varumérket som anbringas didremot ir tredje mans eget
bor handlingen falla utanfor rattighetsinnehavarens ensamrétt.

192.80U 1958:10 5. 241.
193 Jfr. nedan angdende import i avsnitt 6.2.
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5 Sarskilt om rekvisitet ”for
varor eller tjanster”

5.1 Inledning

Som ovan framgar i kapitel tre &r en bérande tanke inom varuméirkesrétten att
varumairken ska ange det kommersiella ursprunget for varor eller tjénster. Av
den anledningen &r varumirkesrétten avsedd att omfatta de fall dér ett varu-
mirke anvinds som individualiseringsmedel, det vill sdga i syfte att sirskilja
varor eller tjdnster.!”* Ett av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML ar darfor
att réttighetsinnehavarens varumirke ska anvéndas “for varor eller tjans-
ter”.!%° Inneborden av rekvisitet dr dock inte alltid sjdlvklar. For att utreda
rekvisitets innebord dr det av intresse att undersoka dels vilken relation som
krévs mellan tredje man och varorna eller tjinsterna, dels vilka handlingar
som utgdr anvdndning “for varor eller tjénster”.

5.2 Tredje mans relation till varor eller
tjanster

Forutsittningen att tredje mans anvéndning av ett varumérke ska ske ”for va-
ror eller tjdnster” har funnits i svensk varumérkesritt sedan 1960 ars varu-
mérkeslag, och var dven en del av det forsta varumirkesdirektivet fran ar
1989. Tolkningen av rekvisitet har skilt sig 4t genom aren. De forsta avgo-
randena dar EU-domstolen uttalade sig om relationen mellan tredje man och
varor eller tjanster var BMW och Holterhoff'*6. T BMW-maélet hade en bil-
verkstad anvint BMW:s varumérke i sin marknadsforing. Tredje man an-
vinde varumérket for att upplysa om att hans verksamhet avsag reparationer
och underhéll av BMW”."7 Tredje man anvinde saledes det skyddade varu-
maérket fOr att referera och ange ursprunget till varuméarkesinnehavarens varor
1 syfte att beskriva sin egen tjénst. I malet lades stor vikt vid huruvida varu-
mirket anvidndes i egenskap av varumérke” och dirmed for att visa att pro-
dukterna eller tjénsterna hérrorde fran ett visst foretag. Da varumarket anvan-
des for att forklara varifrén bilarna som var féremal for tjdnsten hirroérde an-

ségs BMW:s varumirke ha anvénts “for varor eller tjanster”.!8

194 Se till exempel Céline p. 20 och BMW p. 38; Prop. 2009/10:225 s. 119 och 404; Prop.
2017/18:267 s. 227.

195 Bemnitz m.fl. (2011) s. 271.

196 M4l C-2/00 Holterhoff EU:C:2002:287, hiidanefter Holterhoff.

197 BMW p. 2.

198 BAW p. 38-39.
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I det efterfoljande Holterhoff-malet marknadsforde en guldsmed muntligen
sina diamanter genom att hénvisa till stenarnas slipning med hjélp av tva
skyddade varumirken. Mélet &r ett exempel pd att &ven muntlig anvindning
av ett varumirke kan omfattas av en varuméarkesinnehavares ensamrétt.!*® Till
skillnad frdn i BMW anvindes varumérkena inte for att ange ursprunget hos
varumarkesinnehavarens varor, utan for att beskriva egenskaperna hos tredje
mans egna varor. Anviandningen i fallet anségs falla utanfor varumérkesinne-
havarens ensamritt. Tredje man visade Oppet att diamanterna hérstammade
frén hans egna produktion och en presumtiv kund kunde dérfor inte tolka an-
viandningen av varumérket som en angivelse av varans ursprung.?’’ I doktrin
har EU-domstolens slutsats tolkats som en éndring av rittslédget efter BMW-
malet. | BMW-avgorandet var det tillrdckligt att tredje man anvénde varu-
mirket for att indikera ursprunget for varumarkesinnehavarens varor. Av Hol-
terhoff-avgorandet indikeras istdllet ett krav pa att tredje man anvénder det
skyddade varumirket for att ange ursprunget for sina egna varor eller tjéns-
ter.20!

EU-domstolen fick ungefér tio ar senare en chans att uttala sig om BMW-
avgorandet i Opel-mélet?®>. Domstolen uttalade att bilar med varumérket
BMW utgjorde sjélva foremalet for tredje mans tjénster, varfor det fanns ett
’sdrskilt och oupplosligt samband” mellan de varumirkesforsedda varorna
och tredje mans tjinster. EU-domstolen uttalade dock att de varor eller tjans-
ter som annars asyftas i art. 10.2.a varumarkesdirektivet dr de som salufors
eller tillhandahalls av tredje man.2%

En slags marknadsforing som har aktualiserats i praxis och som numera ut-
tryckligen framgar som exempel pa varumirkesanvéindning i art. 10.3 varu-
mérkesdirektivet dr jimforande reklam. Betrdffande jamforande reklam kan
utgéngspunkten att anvéindningen ska ske i forhallande till tredje mans egna
varor sigas ha frangatts. Vid jamforande reklam anvénds inte varumérket i
forhallande till tredje mans egna varor, utan till varumérkesinnehavarens va-
ror i syfte att jimfora dessa med tredje mans varor. Atminstone sddan reklam
kan enligt L’Oréal-avgorandet utgéra anvandning “for varor eller tjénster”
trots att handlingen inte syftar till att sérskilja eller identifiera de egna varorna,
utan varuméirkesinnehavarens varor genom en jamforelse.?’* Malet gillde va-
rumirkesforsedda parfymer. Tredje man anvinde skyddade varumirken i
jamforelselistor for att patala vilka varumirkesforsedda varor som svarandens

199 Philipps (2003) s. 202.

200 Holterhoff p. 16.

201 yap (2009) s. 84.

202 M&I C-48/05 Opel EU:C:2007:55, hiidanefter Opel.
203 Opel p. 27-29.

204 1’ Oréal p. 53 och 57.
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varor syftade till att efterlikna.?> T L’Oréal-avgorandet pdpekade domstolen
det som sedan blev direktivtext, att en varumérkesinnehavare inte kan mot-
sitta sig anvandning i jamforande reklam om den uppfyller de krav som finns
i direktivet om vilseledande och jimforande reklam.?® Anledningen &r att
syftet med sadan jimforande reklam endast r att sirskilja varorna och déri-
genom framhéva skillnader pd ett objektivt sitt.??

Fragan om relationen mellan tredje man och varor eller tjanster har dven ak-
tualiserats i svensk praxis. I Layher-malet>*® saluforde och marknadsforde
bade kiranden och svaranden byggstéllningar. P4 ett fotografi i svarandens
reklamkatalog syntes kidrandens varumirke "LAYHER?”. Parternas byggstill-
ningar var sammansatta pa fotografiet och frdgan var om sadan anvéandning i
svarandens katalog kunde utgoéra varumarkesintrang enligt VML. HD anforde
att svaranden visserligen hade anvint det skyddade varumérket pa varumair-
kesinnehavarens varor och inte pé sina egna. Domstolen konstaterade dock
att EU-domstolen har slagit fast att tredje man vid jimforande reklam, dér
varumérket anvinds i syfte att identifiera varuméirkesinnehavarens varor, an-
vinder varumérket “for varor eller tjanster”.2® Enligt HD har rekvisitet *for
varor eller tjénster” givits ett sa pass brett tillimpningsomrade av EU-dom-
stolen att det inte dr nddvindigt att tredje man anvédnder kidnnetecknet i fraga
for sina egna varor. Det &r istéllet tillrdckligt att anvéindningen sker i anslut-
ning till de egna varorna.?!°

Det bor betrdffande Layher-malet ségas att EU-domstolen inte ordagrant har
uttalat att anvindning som sker i anslutning till de egna varorna é&r tillrdcklig
for att uppfylla rekvisitet ’for varor eller tjdnster”. Mot bakgrund av L’Oréal-
avgorandet dr det dock mgjligt att inneborden av domstolarnas krav dr den-
samma. Det skyddade varumérket kan i Layher-malet sdgas ha anvints for att
jamfora rattighetsinnehavarens varor med tredje mans eftersom parterna var
konkurrenter p4 marknaden och fotografiet visade att tredje mans varor inte
endast var kompatibla med varor av samma ursprung, utan dven med konkur-
renters varor. HD:s slutsats i Layher-avgorandet verkar saledes Overens-
stimma med EU-domstolens syn pa jamforande reklam. Nér tva varumarkes-
forsedda varor jimfors med varandra far anvdndningen anses ske i anslutning
till tredje mans egna varor.

205 1,°Oréal p. 20.

206 Art. 10.3.f varumirkesdirektivet och L’Oréal p. 81.

207 Beaktandesats 15 i direktivet om vilseledande och jimforande reklam.

208 NJA 2014 s. 580, hidanefter Layher. Avgorandet baserades visserligen pa 1960 ars
VML, men skillnaderna i ordalydelse och innehall mellan bestimmelserna i sdvdl VML
som direktivet saknade enligt HD betydelse for malet, se p. 7 i domen.

209 Layher p. 13.

210 Layher p. 8 och 13.

48



Aven om utgéngspunkten ir att anvindningen ska ske i forhallande till tredje
mans egna varor eller tjénster saknar det betydelse om de varorna eller tjéns-
terna tillhor tredje man sjilv i den bemirkelsen att denne innehar dgande-
eller nyttjanderitt till varorna eller tjédnsterna. Det konstaterade EU-domsto-
len i UDV North America nér svaranden saluforde varor for ndgon annans
rdkning inom ramen for ett forsiljningsavtal. Det som har betydelse ar istéllet
om varumdrket anvinds pa sadant sétt att ett samband uppstar mellan varu-
mérket och de varor eller tjidnster som salufors respektive tillhandahalls av

tredje man, till exempel genom marknadsforing.?!!

Fragan om tredje mans relation till varor eller tjanster har dven aktualiserats 1
praxis gillande elektroniska marknadsplatser som eBay.?'? Nir en elektronisk
marknadsplats marknadsfor forséljningserbjudanden for varor som tillhor
kunder och erbjudandena innehaller skyddade varumirken anses varumérket
anvéndas “for varor eller tjénster”. Det spelar saledes ingen roll att det &r kun-
dernas varumirkesforsedda varor som marknadsfors och inte marknadsplat-

sens egna.?!?

Rorande elektroniska marknadsplatser som eBay bor d&ven ndmnas att det inte
ror sig om varumérkesanvandning enligt art. 10.2.a varumirkesdirektivet el-
ler 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. i den man marknadsplatsen registrerar ett sokord som
ar identiskt med ett skyddat varumirke i syfte att gora reklam for sin egen
tjdnst. Tjénsten bestar i att tillhandahélla en elektronisk marknadsplats for
siljare och kdpare av varor. Att det inte ror sig om varumirkesanvindning
beror dock inte pa att handlingen faller utanfor definitionen av ”for varor eller
tjdnster”. Det beror istéllet pd att det inte ror sig om dubbel identitet eftersom
tjdnsten som marknadsplatsen tillhandahaller inte &r identisk med varan for
vilken varumarket ir registrerat.?!4

Sammanfattningsvis kan det géllande relationen mellan tredje man och varor
eller tjanster sigas att det krdvs att tredje mans anvéndning av ett skyddat
varumirke sker i forhdllande till tredje mans egna varor eller tjinster. At-
minstone betrdffande jamforande reklam har dock sévil EU-domstolen som
HD konstaterat att det kan vara tillrickligt att tredje mans anvéndning syftar

2L UDV North America p. 47-48.

212 1’ Oréal mot eBay.

23 L°Oréal mot eBay p. 91-92. Jimfor dock avsnitt 4.2 angéende tjinsteleverantorers be-
gransade ansvar om verksamheten kan anses vara “’tjinstelevererande mellanhand”.

214 1’ Oréal mot eBay p. 89.
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till att sérskilja eller identifiera varumirkesinnehavarens varor genom en jam-
forelse med tredje mans egna varor.?!® I de fall som det forutsitts att anvind-
ningen sker for tredje mans varor krdvs dock inte att tredje man innehar
dgande- eller nyttjanderitt till varorna. Det kan till exempel utgéra anvénd-
ning “for varor eller tjdnster” nér tredje man siljer varor for ndgon annans
rakning eller ndr en elektronisk marknadsplats marknadsfor sina kunders va-
ror.!® Huvudsaken ir att varumérket anvinds pa ett sddant sitt att det ges ett
intryck att det foreligger ett samband mellan varumaérket och de varor eller
tjdnster som salufors eller tillhandahalls av tredje man.?!’

5.3 Handlingar som utgor anvandning ”for
varor eller tjanster”

EU-domstolen har flera ganger fastslagit att de handlingar som riknas upp i
art. 10.3 varumérkesdirektivet utgdr anvandning “for varor eller tjanster”.?!®
I till exempel Arsenal-malet var det givet att Arsenal FC:s skyddade varu-
mérke anvéndes ”for varor eller tjdnster” da tredje man salde supporterartiklar
forsedda med Arsenal FC:s skyddade varumirke i ett forsdljningsstidnd.
Tredje man anbringade dessutom varumérket pa varorna samt marknadsforde
och lagerhdll varor i enlighet med art. 10.3 varumérkesdirektivet. I samma
avgorande uttalade EU-domstolen att det saknade betydelse att tredje man
hade anvint varumaérket i syfte att visa lojalitet och stotta fotbollsklubben. Av
betydelse var istéllet att anvéindningen gav intryck av ett samband mellan
tredje mans varor och det skyddade varumirket.?!® Aven i Opel-mélet kunde
domstolen konstatera att det rorde sig om anvindning “for varor eller tjénster”
nédr det varumérkesskyddade Opel-mérket anbringades pa leksaksbilar som
sedan saldes och marknadsfordes.??

EU-domstolen har dock i flera avgéranden utvecklat inneborden av rekvisitet
’for varor eller tjanster” och dess omfattning har framforallt provats rorande
marknadsforing. Forklaringen kan finnas i det stora antalet sitt pa vilka en
annonsor kan marknadsfora sina varor eller tjanster. Utdver marknadsforing
som bestar i att sitta upp en affisch med en varuméirkesforsedd vara, kan an-
nonsdrer numera anvinda sig av mer avancerad marknadsforing som jamfo-
rande reklam eller sokordsannonsering pa internet. Begreppet marknadsfo-
ring dr med andra ord mycket brett med hénsyn till en annonsors skilda moj-
ligheter att marknadsfora sina produkter. Rattspraxis gillande rekvisitet ”for

215 [’ Oréal mot eBay p. 53 och 57 och Layher p. 8 och 13.

218 UDV North America p. 47-48 och L’Oréal mot eBay p. 91-92.
27 UDV North America p. 47-48.

218 Arsenal p. 41, Opel p. 20 och Google p. 61.

219 Arsenal p. 56.

220 Opel p. 20.
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varor eller tjanster” far sdledes ségas ha en sérskilt stor betydelse betrdffande
just marknadsforing.

Att 1 en annons pa internet marknadsfora varor eller tjdnster med hjilp av ett
skyddat varumairke &r ett tydligt exempel pd en handling som utgdr anvénd-
ning “for varor eller tjdnster” i marknadsforing.??! Det skyddade varumarket
framtrader tydligt i annonsdrens marknadsforing och handlingen kan darfor
hinforas till 1 kap. 10 § 2 st. 5 p. VML géllande anvindning av varumérket i
affirshandlingar och reklam. Aven om sjilva varumirket inte tydligt framtri-
der i en annons pa internet kan det dock rora sig om ett agerande som varu-
mirkesinnehavaren kan motsitta sig med stod av ensamritten. En typ av
marknadsforing som har provats flera gdnger i forhdllande till rekvisitet for
varor eller tjanster” dr sokordsannonsering.??? I Google-avgorandena konsta-
terades ndmligen att sjélva kopet av ett sokord som dr identiskt med ett skydd-
dat varumirke kan utgdra anviandning “for varor eller tjanster”.?2* Sa ar fallet
nér ett varumdrke har valts som sdkord av en konkurrent till varumérkesinne-
havaren 1 syfte att erbjuda anvindare ett alternativ till varumérkesinnehava-
rens varor och tjdnster.?2* Det foreligger dessutom anvindning for tredje mans
varor eller tjénster nir tredje man registrerar ett sokord for att anvidndare ska
fa kdnnedom om de varor eller tjdnster som varuméirkesinnehavaren, tredje
man och andra konkurrenter erbjuder.??> Att kopa ett sokord som &r identiskt
med ett skyddat varumérke utgér anvéndning “for varor och tjénster” om
sjdlva sdljerbjudandet for varorna eller tjdnsterna finns i det reklammed-
delande som dyker upp nér en internetanvéndare gor en sokning pa ett ord
som dr identiskt med det kopta sokordet. Det utgdr dock dven anvindning
’for varor och tjdnster” att kopa ett sddant sokord nir det kravs att en interne-
tanvindare klickar sig vidare fran reklammeddelandet till annonsorens webb-
sida for att ta del av siljerbjudandet.??®

Det ar enligt Google-avgorandena dven frdga om anvéndning for varor eller
tjdnster” nir en annonsor inte menar att presentera sina varor och tjdnster
sdsom ett alternativ till varumérkesinnehavarens varor och tjanster, utan i stal-
let vill vilseleda anvindare genom att fa dem att tro att varorna eller tjdnsterna
hérror frdn varumirkesinnehavaren eller ett foretag med ekonomiska band till
varumarkesinnehavaren.??’ Rekvisitet ”for varor eller tjinster” anses vara

221 Qe till exempel Google p. 61-62.

222 Qe till exempel L’Oréal mot eBay p. 84.

223 Google p. 65 och p. 69 och Portakabin p. 28. Se dven mal C-278/08 BergSpechte
EU:C:2010:163 p. 19. I fallet 6verldt dock EU-domstolen till den nationella domstolen att
avgora huruvida dubbel identitet forelag.

224 Google p. 65 och p. 69 och Portakabin p. 28.

225 Google p. 71 och Portakabin p. 28.

226 portakabin p. 42-44 och Interflora p. 31.

227 Google p. 72.

51



uppfyllt ndr tredje man anvinder varumérket pa ett sitt som ger ett intryck av
att ett samband foreligger mellan ett skyddat varumérke och de varor som
tredje man salufor eller de tjanster han tillhandahéller.??®

Att rekvisitet ”for varor eller tjanster” dr uppfyllt nir ett samband indikeras
mellan ett skyddat varumérke och tredje mans varor eller tjadnster har d4ven
konstaterats i1 praxis gillande anvindning av ett varumérke som foretags-
namn. [ Céline-malet provades fragan om ett varuméarke anviands ”for varor
och tjanster” nér tredje man anvénder varumirket som foretagsnamn. Det
egentliga syftet med foretagsnamn, niringskénnetecken eller beteckningar ar
inte att sérskilja varor eller tjdnster, utan att identifiera bolaget eller nirings-
verksamheten. Nér ett foretagsnamn endast anvénds for att identifiera bolaget
eller niringsverksamheten utgor det darfor enligt Céline-avgorandet inte an-
vindning “for varor eller tjanster”.?? Som framgar i avsnitt 2.2 innehéller 1
kap. 10 § 2 st. VML numera en bestimmelse om att anvindning av ett varu-
mirke som foretagsnamn eller del av ett foretagsnamn dock kan utgora varu-
mérkesanvdndning om foretagsnamnet anvands for att sérskilja varor eller
tjdnster. Enligt Céline-avgorandet anvinds foretagsnamnet “for varor eller
tjdnster” ndr tredje man, utan att anbringa tecknet pa sina varor, anvander det
pa ett satt som gor att det indikeras ett samband mellan det tecken som utgor
foretagsnamnet och de varor som han salufor eller de tjdnster som han till-
handahaller.?*? Enligt forarbeten foljer det av EU-domstolens betoning av att
ensamrétten endast kan hindra anvdndning som skadar varumérkets funkt-
ioner, i synnerhet ursprungsangivelsefunktionen som garanterar varan eller
tjdnstens ursprung.?®!

Som ovan framgér i kapitel fyra kan debranding och rebranding utgora “an-
vandning” enligt Mitsubishi-avgorandet. [ avgorandet uttalade EU-domstolen
ddremot ingenting betrdffande rekvisitet ’for varor eller tjdnster”. Som fram-
gér ovan utgor handlingar som kan hianforas till nagon av punkterna i art. 10.3
varumarkesdirektivet anviandning “for varor eller tjinster”. Da debranding re-
spektive rebranding inte kan hanforas till ndgon av punkterna ar det anmark-
ningsvirt att domstolen i Mitsubishi-avgorandet inte 6verhuvudtaget diskute-
rar rekvisitet ”for varor eller tjianster”. Géllande avgorandet far dock ségas att
det tvivelaktiga framfGrallt &r att handlingen 6verhuvudtaget anségs uppfylla
rekvisitet “anvindning”. Nar debranding och rebranding vél har ansetts ut-
gora anvindning” &r det inte lika svart att acceptera att anvindningen skett 1

228 Google p. 72 och Céline p. 23.

229 Céline p. 21-23.

230 Céline p. 23. Det ankom dock pa den nationella domstolen att avgdra om anvindningen i
malet utgjorde anvandning for varor eller tjanster.

B1S0OU 2016:79 s. 231.
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forhéllande till tredje mans varor, eftersom det &r fran dessa som varumarket
avldgsnas.

Betréaffande rekvisitet “’for varor eller tjanster” ska dock pdminnas om att va-
rumérket i Mitsubishi-mélet inte anvidndes vid tidpunkten for import eller sa-
luféring.2*? Anvindarna kunde dirfor inte se eller uppfatta varumarket i for-
héllande till varorna. Situationen kan jimforas med s6kordsannonseringsma-
len. Att registrera ett sokord kan utgoéra anvéndning “for varor eller tjénster”
trots att internetanvéndarna inte uppfattar sjilva anviandningen som bestar i
registreringen av sokord. Till skillnad fran i Mitsubishi-malet kan internetan-
viandarna vid sokannonsering dock uppfatta det skyddade varumaérket i an-
slutning till tredje mans varor om en annons fran tredje man framtrader nér
internetanvindaren skriver in ett varumirke som sokord. Pa sé sdtt indikeras
ett samband mellan tredje mans varor och varumérkesinnehavarens varu-
mirke. Det gar helt enkelt inte att bortse fran att Mitsubishi-avgorandet skiljer
sig markant fran tidigare praxis pa &nnu en punkt.

En typ av anvindning som @nnu inte provats av EU-domstolen &r tredje mans
registrering av ett domdnnamn som &r identiskt med ett skyddat varumaérke. |
doktrin uttrycks dock att en sddan registrering borde kunna utgéra anvandning
”{or varor eller tjdnster” forutsatt att domdnnamnet &r kopplat till en webbsida
dédr varor eller tjanster erbjuds.?’* Om domédnnamnet &r registrerat men inte
har kopplats till nagon webbsida utgdr det troligtvis inte anvandning for va-

ror eller tjénster”. 23

Betréaffande de handlingar som anses utgdra anvandning ”for varor eller tjans-
ter” kan sammanfattningsvis ségas att rekvisitet har givits ett brett tillamp-
ningsomréade 1 praxis. Mot bakgrund av sokannonseringsmalen verkar det
endast krdvas en svag koppling mellan handlingen i form av en registrering
av ett sokord ndr varorna eller tjdnsterna erbjuds pa en webbsida. Det kan
enligt EU-domstolen vara tillrdckligt att som konkurrent till varumérkesinne-
havaren registrera ett sokord som é&r identiskt med ett skyddat varumairke i
syfte att presentera ett alternativ till varumarkesinnehavarens varor.??> Det
krévs inte heller att sokordet registreras for att marknadsfora endast tredje
mans egna varor. Om varumérket anvinds for att &ven marknadsfora, utdver
tredje mans varor, konkurrentens och andras varor, anvénds varumaérket “’for

232 Mitsubishi p. 41.

233 Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 263.

234 Det kan dock formodligen utgora varumérkesanvindning enligt art. 10.6 varumirkesdi-
rektivet, se Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 263.

235 Google p. 65 och p. 69 och Portakabin p. 28.
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varor eller tjanster”.?3% Det centrala verkar enligt EU-domstolen vara att an-
viandningen 1 friga ger ett intryck av att det foreligger ett samband mellan
varumirkesinnehavarens varumérke och tredje mans varor.?*’ T och med
Mitsubishi-avgorandet har rekvisitets omfattning breddats ytterligare. Rekvi-
sitet ”for varor eller tjanster” fir numera anses vara uppfyllt &ven nér ett va-
rumdrke avldgsnas fran en vara i kombination med att varan mérks om och

handlingarna i fraga skedde innan varorna sattes pad marknaden.

26 Google p. 71 och Portakabin p. 28.
7 Google p. 72 och Céline p. 23.
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6 Sarskilt om rekvisitet ”i
naringsverksamhet”

6.1 Inledning

For att tredje mans anvéndning ska utgdra varumarkesanvéndning och saledes
omfattas av ensamrétten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML krévs att handlingen
utgdr anviandning 1 ndringsverksamhet”. Lagen sétter inga precisa grénser
for nir en handling anses vidtas i ndringsverksamhet” och grinsdragningen
dr knapphéndigt beskriven i forarbeten och doktrin.?*® Kapitlet syftar darfor
till att undersdka innebdrden och omfattningen av rekvisitet i néringsverk-
samhet” sa som det anges i 1 kap. 10 § VML.

6.2 Handlingar som utgor anvandning ”i
naringsverksamhet”

En handling anses utgdra anvindning i ndringsverksamhet” om anvénd-
ningen sker 1 samband med en affarsverksamhet som syftar till att ge ekono-
misk vinst.?3? Att ensamritten endast omfattar anvindning som sker i nirings-
verksamhet syftar till att undanta rent privat anvindning av varumérken.?*
Ensamritten kan i princip endast aberopas i forhallande till ndringsidkare. Om
en privatperson pd grund av till exempel volym eller frekvens gér utover rent
privat verksamhet kan det dock utgéra anvindning i ndringsverksamhet”.24!
Aven en kommissionir som handlar for nigon annans rikning kan anses an-
vénda ett varumérke "1 ndringsverksamhet”, trots att handlingen i fraga utfors

pé begiran av agenten.>#?

Kur och Senftleben anfor i doktrin att troskeln for att uppfylla rekvisitet i
niringsverksamhet” dr lag. Rekvisitet preciserar dock ensamrittens omfatt-
ning till anvidndning i ett kommersiellt ssmmanhang. Mot bakgrund av brit-
tiska domstolars tolkning av EU-rdtten framhaller Kur och Senftleben att an-
vindning av ett varumirke i privata studier’*?, politisk debatt, utbildning eller
forskning?** formodligen inte omfattas av rekvisitet ”i niringsverksamhet” 24

De pépekar dock att till exempel politisk eller kulturell anvéindning kan utgdra

238 Nordell (2003) s. 410.

29 Arsenal p. 40, Céline p. 17, UDV North America p. 44 och Google p. 50.
240 Kur och Senftleben (2017) s. 276.

21 [°Oréal mot eBay p. 54-55.

242 UDV North America p. 44—46 och 51

243 Forfattarens dversittning. I verket anvinds termen “private study”.

244 Forfattarens versittning. [ verket anvinds termen “academic research”.
245 Kur och Senftleben (2017) s. 279; Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 267.
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anviandning i niringsverksamhet” om den adr kombinerad med en kommersi-
ell aktivitet?*®. Aven marknadsforing av klidesplagg eller vykort med kritiska
budskap kan uppfylla rekvisitet.?4’

I manga fall 4r det okomplicerat att konstatera att ett varumérke anvinds i
niringsverksamhet”. Som exempel kan ndmnas Arsenal-avgorandet, i vilket
ett skyddat varumérke anvindes vid saluforingen av souvenirer och support-
artiklar i forsdljningsstdnd utanfor omradet for Arsenal FC:s arena. Utifrdn
omstdndigheterna var det givet att anvindningen inte skedde privat utan i
samband med en afférsverksamhet som syftade till att ge ekonomisk vinst.?*3
Detsamma kan sdgas om BMW-malet. Som framgér ovan anvénde en annon-
sor BMW:s skyddade varumaérke for att upplysa om att annonsorens verksam-
het avség “reparationer och underhdll av BMW?”.24° Domstolarna kan i sddana
fall omgdende konstatera att anvindningen har skett i naringsverksamhet”.

I flera mal rorande varumirkesanvdndning har domstolen omgéende, utan
ndrmre utredning, konstaterat att tredje mans handling skett i néringsverk-
samhet eftersom den skett i samband med en affarsverksamhet som syftar till
att ge ekonomisk vinst.?>® De fi avgdranden dir domstolarna faktiskt har ut-
vecklat innebdrden av begreppet i niaringsverksamhet” i art. 10.2.a varumar-
kesdirektivet och 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML har rort import och marknadsfo-
ring. Betrdffande marknadsforing kan det bero pé att det stindigt, inte minst
med hansyn till den 6kade digitaliseringen, framkommer nya sdtt att mark-
nadsfora sina varor och tjénster pd. Att rekvisitet har provats i importmal kan
ha att gora med en svarighet att avgora huruvida nadgon koper in varor for sin
egen rakning eller som ett led i néringsverksambhet.

I North Face-avgorandet®! fick HD chansen att tolka begreppet i nérings-
verksamhet”. I malet hade tredje man formgivit, marknadsfort och sélt bland
annat sport- och fritidsklédder under ordmérket "THE NORTH FACE”. Pa be-
stillning av tredje man importerade en affarsbekant 42 stycken klddesplagg
frén Kina. Svaranden i malet anforde att plaggen skulle delas ut som julklap-
par till sldkt och vénner. HD uttalade att det forhdllande att omfattningen av
en affarsverksamhet ar begrénsad och att den inte gar med vinst i regel saknar
betydelse for bedomningen av om den utgor ndringsverksamhet. HD anforde
ocksa att tredje man fort in varorna for att vara sin dotter behjdlplig och att de
varor som inte var avsedda for privata andamal skulle anvéndas i dotterns
nédringsverksamhet. HD uttalade dock att anvindningen skedde som ett led 1

246 Forfattarens Oversittning. I verket anviinds termen ”commercial activity”.
247 Kur och Senftleben (2017) s. 279.

248 Arsenal p. 39-40.

249 BMW p. 2.

250 Se till exempel Arsenal p. 3940 och Mitsubishi p. 48.

BINJA 2008 s. 1082.
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nédringsverksamhet och rekvisitet i ndringsverksamhet” var uppfyllt. Det
saknades saledes betydelse att ndringsverksamheten i fraga tillhérde svaran-
dens dotter.?>?

Inneborden av rekvisitet i nidringsverksamhet” diskuterades dven i de ovan-
ndmnda Google-avgérandena gillande marknadsféring genom sokordsan-
nonsering. EU-domstolen konstaterade att en annonsdr anvénder ett varu-
mirke i ndringsverksamhet” nir den kdper tjdnsten att f4 en annons visad i
anslutning till ett skyddat varumérke.?>*> Anledningen &r enligt EU-domstolen
att syftet dr att visa en reklamlénk till den webbplats varifran annonsoren sa-
lufor sina varor och tjdnster. Da det valda kénnetecknet i egenskap av sdkord
ar det medel som anvinds for att annonsen ska visas, anses annonsorens an-
viandning ha skett i samband med en affarsverksamhet.?>* EU-domstolen
gjorde samma uttalande 1 savédl Portakabin-avgorandet som avgorandet
L’Oréal mot eBay.?>’

Cohen Jehoram, van Nispen och Huydecoper anfor i doktrin att en registre-
ring av ett domé@nnamn som Overensstimmer med ett skyddat varumérke inte
1 sig utgdr anvéndning i ndringsverksamhet”. Nar domidnnamnet kopplas till
en webbsida eller nir en annan webbsida lidnkar till domidnnamnet utgor det
enligt nyss ndmnda forfattare dock formodligen anvandning i néringsverk-

samhet”.2%¢

I Mitsubishi-avgorandet ansags det vara anvindning i néringsverksamhet”
att dgna sig at debranding och rebranding nér varorna befann sig i ett tulla-
gerforfarande. Anledningen var enligt EU-domstolen att atgérderna utfordes
for import och saluféring av varorna eftersom svaranden gjorde dndringar pé
varorna for att fa dem att dverensstimma med EU:s bestimmelser. Domstolen
anforde dven att varorna efter atgérderna atminstone delvis hade importerats
och saluforts inom EES.?” Domstolens resonemang verensstimmer med ti-
digare praxis, av vilken det framgar att rekvisitet i niringsverksamhet” &r
uppfyllt om handlingen sker i samband med en affirsverksamhet som syftar
till att ge ekonomisk vinst.2>® Hér bor dock generaladvokatens forslag till av-
gorande i malet belysas. Generaladvokaten uttalade i Mitsubishi-mélet att det
inte kunde rora sig om anvéindning av ett varumérke i naringsverksamhet”
eftersom varumérket inte overhuvudtaget fanns pd marknaden och dérfor inte

252 HD gjorde samma konstaterande i PMT 6325-16.
23 Google p. 51-52.

254 Google p. 52.

255 Portakabin p. 27 och L’Oréal mot eBay p. 87.

256 Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 268.

27 Mitsubishi p. 50.

258 Arsenal p. 40, Céline p. 17 och Google p. 50.
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heller utgjorde “anvindning”.?*® Som pépekas ovan i avsnitt 5.3 gillande rek-
visitet ”for varor eller tjanster” dr séledes det uppseendevickande med
Mitsubishi-avgorandet att tredje mans handling utgjorde ”anvindning”. Néir
det vil ar fastslaget att debranding och rebranding utgdr “anvéndning” ar det
inte fullt lika svart att acceptera att handlingarna skedde i samband med en
affarsverksamhet som syftade till att ge ekonomisk vinst.

Slutligen bor en territoriell aspekt belysas avseende varuméarkesanvéndning.
For att en varumérkesinnehavare ska kunna motsétta sig tredje mans varu-
mérkesanvdndning krédvs att varumérket anvéinds i ett omrade dir varumérket
dr skyddat.?%° Det uppstér dock sérskilda problem vid anvéndning pa internet.
Anledningen ir att internet dr globalt till sin natur. Anvédndning av ett varu-
mérke som dr skyddat i anvidndarens hemland kan darfor innebédra varumar-
kesintrdng i en annan medlemsstat.?®!

I Blomqvist-avgdrandet?$? ingick ett foretag ett avtal om forsiljning och for-
sindelse av en varumarkesforsedd vara till en privatperson via en webbplats
1 ett tredje land. Det var i mélet kint for foretaget att privatpersonen hade en
adress 1 en medlemsstat dar varumérket var skyddat. Foretaget mottog betal-
ningen och sidnde varan till koparen. Rekvisitet i ndringsverksamhet” ansigs
vara uppfyllt trots att den varumérkesforsedda varan innan forséljningen var-
ken hade ingétt i ett forsdljningsutbud, reklam eller webbsida som var riktad
till konsumenterna i medlemsstaten dér varumérket var skyddat.?63

Mot bakgrund av de sdrskilda utmaningarna med anvindning pé internet har
WIPO tagit fram en rekommendation for nir anvindning pa internet ska anses
omfattas av varumérkesinnehavares ensamrétt. Enligt WIPO-rekommendat-
ionen ska en anvéndning av ett varumérke endast anses utgéra “anvéndning”
om den har en kommersiell effekt i en medlemsstat.?®* Kravet grundas pé att
inte all slags anvindning av ett varumérke pd internet ska anses vara anvénd-
ning i en medlemsstat, &ven om internetanvéndare i medlemsstaten i fraga har
tillgéng till internet.2%

Enligt WIPO:s rekommendation ska hinsyn bland annat tas till om tredje man
faktiskt riktar sig mot kunder i medlemsstaten, priserna finns i medlemssta-
tens valuta, varorna eller tjdnsterna lagligt kan levereras i medlemsstaten och

259 Generaladvokatens forslag till avgdrande i Mitsubishi p. 52, se ovan i avsnitt 4.3.
260 Kur och Senftleben (2017) s. 280.

261 Prop. 2009/10:225 s. 377.

262 Mal C-98/13 Blomgqvist EU:C:2014:55, hidanefter Blomgvist.

263 Blomgvist p. 31-35.

264 Art. 2 WIPO-rekommendationen.

265 Not 2.02 till art. 2 i WIPO-rekommendationen; Prop. 2009/10:225 s. 377.
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det finns kontaktpersoner i medlemsstaten.?®® WIPO:s rekommendation r
dock endast en végledning och dr, som ndmns i avsnitt 1.4, en icke bindande
rittsakt. Enligt Kur och Senftleben anses det enligt rekommendationen endast
utgdra anviandning av ett varumérke pd internet om det anses utgdra anvind-
ning i den specifika medlemsstaten. I sddana fall ska det endast anses utgora
anviandning i ndringsverksamhet” om anvéndningen har en "kommersiell ef-
fekt” i medlemsstaten i fraga.?®’ Uttrycket “kommersiell effekt” har valts
istdllet for anvéndning i ndringsverksamhet” for att inkludera situationer dér
icke vinstgivande foretag har astadkommit en kommersiell effekt genom att
anvinda varumirket pa internet utan att anvinda det i ndringsverksamhet.?%8

Mot bakgrund av det ovan anforda handlar utmaningarna vid anvdndning av
varumérken pé internet visserligen till stor del om fragan om ett varumérke
overhuvudtaget kan anses “anvindas” i en medlemsstat. Anvindning pa in-
ternet aktualiserar emellertid ocksa frdgan hur ”anvdndning som har kommer-
siell effekt” i WIPO-rekommendationen forhaller sig till anvéndning i né-
ringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Det ér inte klargjort hur ut-
trycken “anvdndning i ndringsverksamhet” och “anvindning som har kom-
mersiell effekt” forhéller sig till varandra. Om kravet pa kommersiell effekt
syftar till att ersétta “anvindning i néringsverksamhet” foreligger en risk for
att fler handlingar omfattas av varumérkesinnehavares ensamrétt nér det gél-
ler internet &n vad som skulle gillt om varumérkesdirektivet hade tillimpats.
Om rekvisiten istillet &r kumulativa riskerar varumérkesinnehavares ratt istél-
let att inskrinkas betrdffande just anvéindning av varumérken pé internet. Re-
geringen uttalade dock i forarbeten till VML att det, mot bakgrund av den
harmonisering som skett inom varuméirkesritten, inte vid tidpunkten var moj-
ligt att fOreta nagra storre dndringar i lagstiftningen for att genomfora l6sning-
arna i WIPO-rekommendationen.?®”

Sammanfattningsvis kan ségas att inneborden av rekvisitet i ndringsverk-
samhet” framstar som den klaraste 1 jimforelse med rekvisiten “anviandning”
och ”for varor eller tjénster” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Troskeln till rekvi-
sitet dr 1&g och rekvisitet dr uppfyllt nér anvandningen sker i samband med en
affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst. Det kravs inte att af-
farsverksamheten &r tredje mans egen. Den svarighet som generellt finns for
varumarkesanvindning vid anvéndning pd internet far en sirskild betydelse
for rekvisitet i naringsverksamhet” eftersom det dnnu inte &r faststéllt hur

266 Art. 3 WIPO-rekommendationen.

267 Kur och Senftleben (2017) s. 281.

268 Not 2.04 till art. 2 i WIPO-rekommendationen.
269 Prop. 2009/10:225 s. 377.
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WIPO-rekommendationens “anvdndning med kommersiell effekt” forhaller
sig till rekvisitet.
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7 Sammanfattande analys

Att undersoka innebdrden av varumérkesinnehavares ensamritt enligt 1 kap.
10 § 1 st. 1 p. VML ér snarigt. Nar EU-domstolen undantagsvis utvecklar
innebdrden av rekvisiten “anvindning”, ”for varor eller tjanster” och i ni-
ringsverksamhet” dr det svart att identifiera monster eller generella uttalanden
som enkelt kan tilldmpas av nationella domstolar och efterlevas av varumér-
kesinnehavare och tredje min. Det beror troligen pa att tolkningsfragorna fran
de nationella domstolarna ofta &r specifikt stédllda for det enskilda fallet.
Manga av avgérandena har dessutom rort marknadsforing, en anvéndnings-
form som stindigt utvecklas och provar granserna for ensamrittens omfatt-
ning.

2% 9

Betriaffande innebdrden av rekvisiten “anvandning”, “’for varor eller tjénster”
och 1 ndringsverksamhet” i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML ska inledningsvis
sdgas att samtliga rekvisit har givits en vidstrackt innebord till varumérkesin-
nehavares fordel. En alltfor flexibel tillimpning av innebdrden av rekvisiten
kan medfora en osékerhet kring ensamréttens omfattning. Varumérkesskyd-
det dr dock dynamiskt och det uppstir problem vid forsok att konkretisera
dess exakta innebdrd.

Som framgér av framstdllningen ar rekvisitet “anvindning” i stort sett obe-
handlat i doktrin. Det kan framsta som markligt eftersom rekvisitets uppfyll-
nad forutsitts for att en handling av tredje man ska anses utgora varumérkes-
anvindning enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. En anledning kan vara att det
1 ménga tidigare avgoranden inte har krévts ndgon ndrmre utredning kring
begreppets innebord.

De i Daimler-mélet uppstéllda kraven pé aktiv atgird och kontroll far visser-
ligen anses vara till hjilp for att bringa klarhet till begreppet “anviandning”. 1
och med EU-domstolens avgorande i Mitsubishi-malet kan dock kriteriernas
betydelse ifragaséttas. Som framgar i uppsatsen cirkulerade det i Daimler-
malet annonser innehdllande varumirket pa internet. Internetanvindare
kunde uppfatta att varumérket och sjilva handlingen som exemplifieras i 1
kap. 10 § 2 st., marknadsforingen, dven fortsdttningsvis foreldg. Frdgan blev
egentligen vilket ansvar som kunde anses aligga tredje man efter att denne
forsokt fa bort annonserna. I Mitsubishi-mélet ddremot kunde konsumenterna
aldrig uppfatta varumérket i forhallande till varorna i fraga. Kriterierna fran
Daimler-malet var inte tillrdckliga for att tillita en sddan anvidndning. Att
domstolen inte heller reflekterade ndrmre kring den oklara inneborden av be-
greppet “anvindning” utan centrerar sina skél kring varumarkets funktioner
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indikerar istéllet att inneborden av “anvindning” inte dr av samma betydelse
1 sammanhanget som péverkan pa varumérkets funktioner.

Gillande rekvisitet ”for varor eller tjanster” kan sdgas att EU-domstolen har
givit rekvisitet ett brett tillimpningsomrade. Tredje man behover inte ha na-
gon dgande- eller nyttjanderitt till varorna och dtminstone nér det géller jam-
forande reklam kan det utgéra anvdndning “for varor eller tjdnster” att refe-
rera till varumérkesinnehavarens varor i syfte att jamfora dem med sina egna.
EU-domstolen verkar i praxis ha lagt stor vikt vid huruvida tredje mans an-
vandning har givit ett intryck av att ett samband foreligger mellan tredje mans
varor och varumérkesinnehavarens varumérke.

Aven rekvisitet i niringsverksamhet” har tolkats extensivt i praxis. Det kriivs
att anvéndningen sker i samband med en affarsverksamhet som syftar till att
ge ekonomisk vinst. Det krévs inte att ndringsverksamheten i fraga tillhor
tredje man. Rekvisitets betydelse blir sérskilt intressant i och med WIPO-re-
kommendationen, som syftar till att klargéra hur anvindning av varumérken
pa internet ska hanteras. Ett varumérke ska enligt rekommendationen endast
omfattas av varumérkesinnehavares ensamrétt om tredje mans handling har
kommersiell effekt i den aktuella medlemsstaten. I framtiden krivs en forkla-
ring till hur begreppen i néringsverksamhet” i varumirkesdirektivet och
“kommersiell effekt” 1 WIPO-rekommendationen forhaller sig till varandra.

Angdende frigestillningen hur Mitsubishi-avgorandet forhéller sig till tidi-
gare praxis kan konstateras att avgdrandet ar banbrytande inom varumérkes-
ritten. For att besvara fragan &r det enklast att borja med rekvisitet i ndrings-
verksamhet”. Nér EU-domstolen har konstaterat att tredje mans debranding 1
kombination med rebranding utgér “anviandning” dr det ndmligen inte sdrskilt
svart att acceptera att handlingen har skett ”i ndringsverksamhet”. Tredje
mans debranding och rebranding skedde i samband med en afféarsverksamhet
1 syfte att ge ekonomisk vinst. P4 sa sitt 6verensstimmer EU-domstolens av-
gorande 1 Mitsubishi-malet med tidigare praxis.

Det ar ddremot intressant att EU-domstolen inte éverhuvudtaget resonerade
kring rekvisitet ”for varor eller tjdnster” i Mitsubishi-avgorandet. Svarandens
debranding och rebranding skedde visserligen i forhéllande till varumérkes-
innehavarens egna varor. Det dr dock tveksamt om varumirket kan sdgas an-
vindas pa ett sddant sitt att ett samband indikeras mellan varumérket och
tredje mans varor nir inget varumérke finns pd varan. Det ska dessutom upp-
mirksammas att inneborden av “anvindning for varor eller tjénster” dr att
varumérket fungerar som individualiseringsmedel for de egna varorna. Det
framstar i min mening som tveksamt att avlagsnandet av ett varumérke innan
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varorna sldpps pad marknaden kan anses ske i syfte att sdrskilja varorna. Min
uppfattning &r istillet att det endast dr tredje mans varumérke som anvinds
for att sdrskilja varorna och att varumirkesinnehavarens ensamrétt darfor inte
paverkas.

Det som framforallt utmérker Mitsubishi-malet i forhdllande till tidigare
praxis dr dock tillampningen av rekvisitet "anvéndning”. Samtidigt som EU-
domstolens avgorande dverensstimmer med tidigare praxis i den del domsto-
len belyste relevant réttspraxis och hdnvisade till kriterierna aktiv atgérd och
kontroll, framstér avgdrandet som fraimmande for ensamrétten. Precis som
generaladvokaten anforde i sitt forslag till avgorande borde tolkningen av be-
greppet “anvindning” ha varit central i Mitsubishi-malet. D& EU-domstolen
istdllet la betydande vikt vid varumaérkets funktioner finns stor anledning for
domstolen att i ett framtida avgdrande klargdra inte endast betydelsen och
innebdrden av rekvisitet “anvindning”, utan dven de tre rekvisitens forhal-
lande till varumaérkets funktioner.

Det dr i mal som Mitsubishi-avgorandet som det dr nddvindigt att EU-dom-
stolen klargor réttsldget och vigleder savil réttighetsinnehavare som tredje
min och nationella domstolar med hjilp av sina domskil. Syftet med varu-
mérkesdirektivet dr trots allt att harmonisera medlemsstaternas varumérkes-
ritt och tolkningen av ensamritten ska inte variera mellan medlemsstaterna.
Mgjligen efterstrivar EU-domstolen en dynamisk rattstillimpning dér allt
mindre fokus ldggs pd rekvisiten och dess innebdrd och allt storre pd de
bakomliggande funktionerna. Som generaladvokaten anforde i Mitsubishi-
madlet innebér dock en sddan tillimpning av varumérkesratten en mycket stor
osékerhet kring ensamriéttens innebord och omfattning.

Aven om EU-domstolen i framtiden skulle #ndra rittsliget betriffande
debranding och rebranding har domstolen genom Mitsubishi-avgorandet tyd-
ligt betonat vikten av varumirkets funktioner. Gillande fragestéllningen om
hur EU-domstolens avgoérande i Mitsubishi-mélet kan inverka pa ensamrét-
tens omfattning medfor avgorandet en dn storre osékerhet avseende funktion-
ernas forhéllande till varandra och till rekvisiteni 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML.
Med Mitsubishi-avgorandet uppstar frigan om betydelsen av att varumérkes-
innehavarens ensamritt inte dnnu var konsumerad i fallet. Det dr mgjligt att
tredje mans debranding och rebranding skulle vara tillaten i ett fall dir en-
samritten dr konsumerad. Utifrin EU-domstolens skél i Mitsubishi-malet
kommer den beddmningen dock inte bero pd huruvida varumirket anses “an-
vindas” utan pa om tredje mans handling skadar varumairkets funktioner.
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Varumirkets funktioner har sdledes en fortsatt stor betydelse for bedom-
ningen av ensamréttens omfattning. Den troliga konsekvensen for ensamrit-
tens omfattning ar, enligt min uppfattning, dessvarre att fokus dven fortsitt-
ningsvis kommer ligga pd varumérkets funktioner. En sddan utveckling ris-
kerar att pdverka intresset av en sund konkurrens pé den inre marknaden och
innebdr en betydlig oférutsebarhet for varumérkesinnehavare, tredje mén och
nationella domstolar.
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