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Summary

Trademarks often amount to great economic value and it is important for
trademark owners to be able to protect their trademarks. The EU trademark
directives and regulation aimed to harmonize the laws of the member states.
The purpose of this thesis is to examine EU case law regarding the risk of
confusion assessment and compare the case law of the European Court of

Justice with judgments from the Patent and Market Court of Appeal.

Trademark owners have the capability to prevent infringement of their
exclusive rights if there is a risk of confusion. According to the case law of
the European Court of Justice, there is a risk of confusion when the public
may be mistaken about the origin of goods or services. The risk of
confusion shall be assessed from the perspective of an average consumer.
This assessment shall be a global appreciation based on similarity between
goods, similarity between marks, distinctiveness of the senior mark and
other relevant factors. According to the case law of the European Court of

Justice, these criteria are further divided into sub-criteria.

The criteria set by the European Court of Justice are used to determine if the
judgments regarding trademark infringement from the Patent and Market
Court of Appeal where the court made a risk of confusion assessment deviate

from EU case law.

By comparing the judgments of the Patent and Market Court of Appeal with
EU case law, it can be stated that some judgments of the Patent and Market
Court of Appeal deviates from EU case law. Deviations are found to exist
in some of the judgments in relation to the assessment of similarity between
goods, similarity between marks, and distinctiveness. However, there is no
indication that the Patent and Market Court of Appeal repeatedly deviates
from the case law of the European Court of Justice in relation to any

particular criterion in the risk of confusion assessment.



Sammanfattning

Varumdrken betingar ofta stora ekonomiska vérden och for varumaérkes-
innehavare &r det av vikt att kunna skydda varumdrkena. De EU-rattsliga
direktiv och forordningar som reglerar omradet har haft till syfte att
harmonisera varumarkesratten mellan medlemsstaterna. Uppsatsens syfte ar
att undersoka EU-rattslig praxis avseende forvaxlingsrisk for att sedan

jamfora denna med Patent- och marknadséverdomstolens domar.

Varumarkesinnehavare har mojlighet att hindra intrang i ensamratten, bland
annat pa grund av forvaxlingsrisk. Av EU-domstolens praxis framgar det att
forvaxlingsrisk foreligger nar allménheten kan missta sig avseende varor eller
tjansters  ursprung.  Forvaxlingsrisken ska bedomas utifran  en
genomsnittskonsuments perspektiv. Bedomningen ska ske utifran ett helhets-
intryck som grundas pa varuslagslikheten, markeslikheten, sarskiljnings-
formagan och andra relevanta faktorer. Dessa kriterier delas enligt EU-

domstolens praxis upp i underkriterier.

De kriterier som EU-domstolen uppstéllt anvéands for att underséka om det
foreligger avvikelser fran EU-réattslig praxis i de varumarkesrattsliga intrangs-

mal dar Patent- och marknadsoverdomstolen gjort en forvéaxlingsbedémning.

Genom att jamfora Patent- och marknadséverdomstolens domar med EU-
rattslig praxis kan det konstateras att det i vissa domar foreligger avvikelser
fran EU-réttslig praxis. Avvikelser konstateras foreligga i nagra av rattsfallen
i forhallande till markeslikhetsbedomningen, varuslagsbedomningen samt
bedémningen av sérskiljningsformaga. Det finns daremot inget som tyder pa
att Patent- och marknads6verdomstolen genomgaende avviker fran EU-

rattslig praxis i forhallande till nagot visst kriterium.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett starkt varumarke &ar ofta en av de viktigaste och mest vardefulla
tillgangarna ett foretag kan ha. Varumaérkenas stora ekonomiska vérden
grundar sig inte sallan pa betydande investeringar som gors under lang tid.
For konsumenter &r varumarken viktiga eftersom de bland annat underléattar
aktiva konsumentval.! De investeringar som gors och den goodwill som en
varumaérkesinnehavare forvéarvat skapar incitament for en varumarkes-
innehavare att skydda sitt varumarke. Ett av de framsta verktygen for att
forsvara ett varumarke mot intrang ar den sa kallade forvaxlingslaran, eller
risk for forvaxling.2 Aven konsumenter drar nytta av forvaxlingslaran
eftersom de genom den skyddas fran att exempelvis vélja fel produkt till foljd

av att de forvaxlar tva varumarken med varandra.3

Den EU-rattsliga harmoniseringen inom varumarkesratten har drivits framat
genom EU-rattsakter som till exempel 2008 ars varumarkesdirektiv4, 2015 ars
varumarkesdirektiv® (hadanefter varumarkesdirektivet) och 2017 ars
varumarkesforordning®. Varumarkesdirektivet har implementerats i svensk
ratt genom varumarkeslagen (2010:1877) som ett led i arbetet mot en
harmoniserad varumarkesratt.” Lagstiftaren pekar sarskilt pa att en
harmoniserad varumarkesratt gynnar foretag med verksamhet bade i Sverige
och inom EU eftersom harmoniseringen anses forenkla gransoverskridande

handel och export.®

! Prop. 2017/18:267 s. 138.

2 Arnerstal 2014 s. 29.

3 Fhima & Gangjee s. 1.

4 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (kodifierad version) (Text av
betydelse for EES).

5 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (Text av betydelse for EES).
6 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-
varumadrken (Text av betydelse for EES).

" Prop. 2017/18:267 s. 139 1.

8 Prop. 2017/18:267 s. 141.



Den unionsrattsliga varuméarkesregleringen har som 6vergripande mal att
avlagsna hinder mot den fria rorligheten for varor och tjanster inom EU, da
sadana hinder anses paverka den inre marknadens funktion.® For att uppna
detta Overgripande mal ansags det vara av betydelse att minska skillnaderna
mellan varumarkessystemen inom EU.° 2008 ars varumarkesdirektiv hade
harmoniserat varumarkesratten partiellt mellan medlemsstaterna, men det
ansags vara lampligt att ytterligare harmonisera de nationella lagarna for att
astadkomma positiva effekter for konkurrensen och tillvéxten.!! For att
harmoniseringen skulle bli effektiv ansags det angelaget att sékerstélla att
registrerade varumérken har samma rattsliga skydd i samtliga medlemsstater
samt att medlemsstaterna tillampar villkoren for erhallande och vidmakt-

hallande av varumarken identiskt.12

Andringarna i varumarkesdirektivet i forhallande till 2008 ars varumarkes-
direktiv syftar dven till lagre administrativa kostnader for varumérkes-
innehavare, snabbare forfaranden och Okad forutsebarhet samt dkad ratts-
sakerhet.!3 Varumarkesdirektivet innebar inte att varumarkesratten full-
harmoniseras, aven om ordalydelserna i medlemsstaternas varumarkeslagar

blir mer likalydande.

Till foljd av att det i Sverige ansags finnas ett behov av att forbattra
forutsattningarna  att  handldgga och avgéra immaterialrattsliga,
marknadsforingsrattsliga och konkurrensrattsliga mal inrattades under aret
2016 Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och
marknadséverdomstolen.® Ytterligare skal for att inratta en specialdomstol

var att skapa en mer andamalsenlig domstolsprovning da en enhetlig

9 Skal 2 i varuméarkesdirektivet.

10 Skal 5 i varumarkesdirektivet.

11 5kal 7 i varumarkesdirektivet.

12 5kal 10 och 12 i varumarkesdirektivet.
13 Prop. 2017/18:267 s. 140.

14 Prop. 2017/18:267 s. 141.

15 Prop. 2015/16:57 s. 127.



prejudikatbildning ar central for att uppratthalla regelverken pa de ifraga-
varande rattsomradena.'® Lagstiftaren konstaterade dven att de domare som
arbetar med ett mer nischat rattsomrade kan uppratthalla en hogre kompetens-
niva inom det omradet.’” Mot bakgrund av att specialistkompetens samlas i
Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och
marknadsdverdomstolen ansag lagstiftaren att behovet av prejudicerande
domar pa omradet fran Hogsta domstolen var mer begransat. Resonemanget
foranledde att en forkortad instanskedja inrattades, med Patent- och
marknadsoverdomstolen som hogsta instans i de allra flesta mal.*® Lag-
stiftaren inrattade en ventil eftersom det i vissa fall ansags behovas vag-
ledning fran Hogsta domstolen, framst dar mal anknyter till andra civil-

rattsliga omraden.®

Eftersom fem ar har passerat sedan Patent- och marknadséverdomstolen in-
rattades anser jag att det kan finnas anledning att granska om reformen
inneburit att den praxis som Patent- och marknadsoverdomstolen skapat
dverensstammer med den praxis som EU-domstolen utvecklat. Som en del av
en sadan granskning har jag valt att undersoka forvaxlingsrisk i varumarkes-

rattsliga intrangsmal.

1.2 Syfte och fragestallningar

Syftet med uppsatsen &r att underséka EU-rattslig praxis avseende
bedémningen av forvéaxlingsrisk i varumarkesrattsliga intrangsmal och om

Patent- och marknadsdverdomstolens domar &r i dverensstammelse med den.

For att uppfylla uppsatsens syfte uppstalls foljande fragestallningar:
1. Hur ska bedémningen av forvéxlingsrisk i ett varumarkesréttsligt

intrangsmal ske enligt EU-rattslig praxis?

16 Prop. 2015/16:57 s. 128.
17 Prop. 2015/16:57 s. 131.
18 Prop. 2015/16:57 s. 164.
19 Prop. 2015/16:57 s. 165.



2. Avviker Patent- och marknadséverdomstolens domar fran EU-réttslig

praxis i varumarkesrattsliga intrangsmal?

1.3 Metod

For att kunna uppfylla uppsatsens syfte och for att kunna besvara frage-
stallningarna har jag parallellt anvant mig av tva olika metoder, EU-réttslig
metod respektive rattsdogmatisk metod. Jag kommer med hjalp av en EU-
rattslig metod att undersoka gallande EU-ratt varefter resultaten appliceras i
en svensk kontext pa nationella domstolsavgoranden i varumarkesrattsliga
intrangsmal. Den EU-rattsliga metoden kommer saledes att anvandas som en

integrerad del av ett rattsdogmatiskt arbetssatt.

Den réttsdogmatiska metoden foreskriver att uppsatsforfattaren anvander sig
av rattskallorna lagstiftning, lagférarbeten, praxis och doktrin for att fastsla
vad som ar gallande ratt for att pa sa satt komma fram till svaret pa en juridisk
fragestallning.?° Sandgren &r av asikten att rattsdogmatisk metod aven inne-

fattar EU-rattsliga rattskallor sasom direktiv och EU-domstolens praxis.?

EU-rattslig metod &r den metod som anvands av EU-domstolen nar den ut-
tolkar EU-ratten.?? EU-domstolen tenderar att gora teleologiska tolkningar,
det vill séga att tolkningen sker utifran regelns andamal.?® Hettne & Otken
Eriksson framhaller att EU-domstolen har en mer rattsskapande funktion an
vad som &r vanligt i kontinentaleuropeiska stater. Hettne & Otken Eriksson
menar att detta innebdr att den angloamerikanska common law-metoden ofta
fungerar battre som arbetsmodell eftersom prejudikatlaran inom common-law

ar mer valutvecklad.?* Enligt principen stare decisis ar en domstol bunden av

20 Kleineman s. 21

Sandgren s. 43.

2L Sandgren s. 43.

22 Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 21.
23 Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 49.
24 Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 49.



sina tidigare prejudikat. Principen harror fran common-law, dar den dock inte
ar lagstadgad. EU-domstolen synes ha stor respekt for principen, &ven om

EU-domstolen inte formellt & bunden av sina tidigare prejudikat.?®

De EU-réttsliga rattsakter som har storst paverkan pa det varumarkesrattsliga
omradet dr varumérkesdirektivet och varumarkesforordningen.?® Manga av
bestammelserna i varumérkesdirektivet och varumérkesférordningen ar lika-
lydande och tolkningen av dessa bestammelser kan appliceras parallellt

mellan regelverken.?’

Direktiv ska inforlivas i medlemsstaternas nationella lagsystem for att pa sa
satt astadkomma en harmoniserande effekt. Svensk varumarkesrétt ska tolkas
i ljuset av det bakomliggande direktivet och EU-domstolens praxis spelar en
stor roll for tolkningen.?® Tribunalens praxis har ocksa relativt stor betydelse
for varumarkesratten da manga registreringsmal slutligt avgors av
Tribunalen. Tribunalen dr dock underordnad EU-domstolen. Hettne & Otken
Eriksson framhéller att i de fall EU-domstolen dnnu inte har uttalat sig vager
Tribunalens praxis tyngre an doktrin, fOrarbetsuttalanden och andra icke-

bindande rattsakter.?°

| de fall dar EU-rétten inte implementerats korrekt i nationell ratt, eller om
nationell ratt i Ovrigt star i strid med EU-ratten kan EU-ratten fa direkt
effekt.®® Det ska dock tillaggas att principen om direkt effekt inte kan
anvandas for att avkrava skyldigheter fran en enskild person eftersom

principen om direkt effekt endast kan anvandas i det vertikala ledet.3!

% Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 50 f.
% | evin s. 52.

27 Levin s. 390.

28 | evins. 52.

2 Hettne & Otken Eriksson (red.) s. 56.
%0 Reichel s. 111.

31 Reichel s. 124.



Enligt Reichel har svenska jurister traditionellt sett varit mycket lojala mot
den svenska lagstiftaren i enlighet med folksuverénitetsprincipen. Reichel
papekar dock att svenska domstolar generellt sett tillampar EU-rétten i stor
omfattning.3? Reichel havdar att svenska domstolar i vissa fall inte namner att
de tillampar EU-rattsliga kallor, trots att de EU-rattsliga kallorna de facto
paverkar malets utgang.®® Reichel anfor att svenska domstolar, i forhallande
till andra medlemsstaters domstolar, varit relativt aterhallsamma nar det galler
att inhamta forhandsavgoranden fran EU-domstolen. Vidare papekar Reichel
att en felaktig eller illa genomténkt tolkning av EU-rétten kan leda till att
fortroendet for domstolarna skadas.®* Svenska nationella domstolar ar enligt
EU-domstolens praxis skyldiga att tillampa varumérkesrétten lojalt mot
direktivet for att garantera en enhetlig tolkning och darigenom garantera att

varumarkesinnehavarnas skydd &r jamlikt mellan medlemsstaterna.3®

1.4 Material

Inledningsvis kan det konstateras att EU-domstolens praxis géllande
forvaxlingsrisk ar mycket omfattande. Saledes kan inte samtliga av de ratts-
fall som EU-domstolen meddelat behandlas i framstéllningen, varfor ett urval
har gjorts. De EU-rattsfall som behandlas i framstéllningen har valts pa basis
av att de har citerats upprepade ganger i EU-domstolens efterfoljande praxis.
Mal som citeras i efterfoljande praxis maste anses vara mer relevanta ur ett

prejudikatshdnseende.

Den praxis som behandlas i uppsatsen kommer framst fran EU-domstolen,
eftersom Tribunalens praxis inte bar samma vikt. Som tidigare ndmnt véger
dock Tribunalens praxis tungt dar EU-domstolen dnnu inte uttalat sig.
Eftersom Tribunalens praxis & omfattande har jag framst valt att anvanda

sammanstallningar av praxis som till exempel Fhima & Gangjees The

32 Reichel s. 138.

3 Reichel s. 138 f.

3 Reichel s. 140.

35 C-533/06 02 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited (O2) p. 56.



Confusion Test in European Trade Mark Law och Muyldermans & Maeyarts
Likelihood of Confusion in Trade Mark Law: A Practical Guide to the Case
Law of EU Courts for att ge en réattvisande bild av hur kriterierna vid

forvaxlingsbeddmningen ska tillampas.

Levins bok Larobok i immaterialratt och Bernitz m.fl. bok Immaterialréatt
och otillborlig konkurrens har anvants for att skildra ett svenskt nationellt
perspektiv pa hur EU-rattslig praxis tolkas och for att ge en allmén bild av
hur varumarkesratten respektive forvéxlingslaran ser ut. Wessmans
Varumarkeskonflikter — Forvaxlingsrisk och Anseendeskydd samt Nordells
Varumarkesrattens skyddsobjekt — om ordkannetecknets mening och referens
har anvants med viss forsiktighet da bockerna, i forhallande till hur snabbt
varumarkesratten forandras, ar gamla. Bockerna ar dock inte forlegade da
manga av de rattsfall som fortfarande &r grundlaggande for forvaxlings-

beddémningen behandlas i bockerna.

FOr svensk rattspraxis vidkommande har samtliga varumaérkesrattsliga
intrangsmal dar domstolen gjort en forvaxlingsbedémning sedan Patent- och
marknadsoverdomstolen inrattades behandlats.*® Anledningen till att den tid-
punkten valdes var for att undersoka hur Patent- och marknadséverdomstolen
hanterar tillampningen av EU-rdtten inom varumérkesratten i en svensk

kontext.

1.5 Avgransningar

For att bidra till 6kad fordjupning i &mnet kommer uppsatsens fokus att ligga
pa hur en forvaxlingsbedémning ska goras i ett intrangsmal. Jag kommer inte
behandla ensamréttens uppkomst eftersom det @mnet redan har behandlats
mycket i doktrin och i examensuppsatser. Med anledning av detta kommer
utgangspunkten vara att skyddet for de varumérken som behandlas i

uppsatsen har uppkommit genom registrering.

3 Prop. 2015/16:57 s. 283.

10



Eftersom uppsatsens syfte ar att utreda forvéxlingsbedémningen kommer
intrangsgrunderna dubbel identitet och anseendeskada inte att behandlas
djupare. Jag kommer inte heller att behandla kriteriet néringsverksamhet,
eftersom det i manga fall inte anses valla nagon storre bedomnings-
problematik.®” En anledning till detta kan vara att kravet for att uppfylla
kriteriet naringsverksamhet anses vara lagt stallt.® Utgangspunkten i fram-
stallningen kommer saledes att vara att varumarkesanvandningen sker i

néringsverksamhet.

For att kunna skapa en helhetsbild av hur en for forvéxlingsbeddmning ska
goras kravs det att EU-domstolens praxis i bade registrerings- och intrangs-
mal behandlas, eftersom EU-domstolen parallellt utarbetat varumarkes-
rattsliga principer i de tva maltyperna.®® Det forekommer dock vissa mindre
skillnader mellan intrangs- och registreringsmal. | intrangsmal spelar den
faktiska anvandningen av ett varumarke roll. I registreringsmal maste hansyn
tas till alla sammanhang som ett varumarke kan komma att anvandas i.4°
Wrigfeldt anser att forvaxlingsbedomningen i registreringsmal ar mer
mekanisk, medan forvaxlingsbedémningen i intrdangsmal aven tar hansyn till
faktiska omstandigheter.*! Wessman framhaller att registreringsmal generellt
sett har en mer abstrakt och avskalad karaktar &n intrdngsmal, men att de

grundlaggande principerna for férvaxlingsbedémningen ar desamma.*?

| den nationella rattsfallsstudien begrénsas framstaliningen till att behandla
intrangsmal dar Patent- och marknadsoverdomstolen gjort en forvaxlings-

bedémning. Anledningen till att registreringsmal avgransas bort &ar att

37 Maunsbach, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumarkeslagen, 2.2 Anvandning i
naringsverksamhet.

38 Kur & Senftleben s. 279.

39 Wrigfeldt s. 394.

40 C-533/06 02 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited (O2) p. 66-67.
41 Wrigfeldt s. 395.

42 \Wessman 2002 s. 326.

11



uppsatsens omfattning inte tillater en djupare analys av bade registrerings-
malen och intrangsmalen. Jag valde darfor att behandla intrangsmalen i den

nationella delen.

1.6 Forskningslage

Forvaxlingsrisk har behandlats i bade nationell och europeisk doktrin. Den
doktrin som behandlar forvaxlingsrisk inom varumarkesratten har framforallt
EU-rétten och EU-domstolens domar som utgangspunkt. I nationell doktrin
sd kan Wessmans Varumarkeskonflikter — Forvaxlingsrisk och anseende-
skydd i varumarkesratten framhallas som det verk som behandlar
forvixlingsrisk mest ingdende. Aven Wrigfeldts artikel Den varuméarkes-
rattsliga forvéaxlingsbedémningen i intrangsmal — en marknadsanpassning
ska framhallas som ett inlagg dar forvaxlingsbedomningen presenteras,
forklaras och diskuteras. I larobocker sasom Levins Larobok i immaterialrétt:
upphovsratt, patentratt, ménster- och formgivningsratt, kAnneteckensratt - i
Sverige, EU och internationellt och Bernitz m.fl. Immaterialratt och
otillborlig konkurrens behandlas ocksa forvéaxlingsrisk, om &n inte lika
ingaende. Forvaxlingsrisk har dven behandlats i flera examensarbeten skrivna
av juriststudenter vid olika juridiska institutioner i Sverige. Réttslaget kring
forvaxlingsrisk far pa det stora hela anses vara forhallandevis klart, aven om
det finns aspekter av forvéxlingsbeddmningen som inte har behandlats lika

ingaende.

Den hér uppsatsens syfte skiljer sig fran tidigare uppsatser och fran doktrin
eftersom uppsatsens syfte, utdver att fastsla vad som &r géllande EU-rétt, &r
att undersoka om Patent- och marknadséverdomstolens domar star i

Overensstdammelse med EU-réttslig praxis.

12



1.7 Disposition

Det forsta avsnittet i framstéllningen syftar till att ge en Oversiktsbild av
uppsatsen. Inom ramen for dversikten beskrivs uppsatsens syfte och de frage-
stallningar som syftet ger upphov till. Vidare beskrivs tillvdgagangsséttet och
det material som anvands i uppsatsen. | avsnittet uppstalls dven de av-
gransningar som gjorts i forhallande till uppsatsens syfte. Gallande

forskningslage pa omradet behandlas dven i avsnittet.

| det andra avsnittet redovisas ensamrattens innebord och varumarkets
funktioner. Avsnittet syftar till att ge en dversiktlig bild av varumérkets syften

och varumaérkesinnehavarens skydd.

| framstallningens tredje avsnitt behandlas de kriterier som uppstallts av EU
for forvaxlingsbedémningen. | avsnittet behandlas bade de kriterier som
uppstallts direkt i lagtexten och de kriterier som EU-domstolen framhallit som
viktiga for forvaxlingsbedomningen. En central del &r att forvaxlings-
bedémningen ska goras utifran en genomsnittskonsuments perspektiv. |
avsnittet presenteras aven kritik mot begreppet genomsnittskonsumenten och
mot vissa av de kriterier som EU-domstolen uppstallt.

| det fjarde avsnittet behandlas de domar som Patent- och
marknadséverdomstolen meddelat dar en forvaxlingsbedémning har gjorts.
Domarna behandlas var for sig och jamférs med den EU-réttsliga praxis som

utvecklats.
| framstéllningens femte avsnitt analyseras réttsfallsstudien och slutsatser

dras kring om det foreligger avvikelser fran EU-réttslig praxis i Patent- och

marknadséverdomstolens domar.
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2 Ensamrattens innebdrd och
varumarkets funktioner

2.1 Ensamrattens innebord

Syftet med ensamratten ar att skydda varumarkesinnehavarens varumarke.*3
Ensamratten for varumarkesinnehavare enligt svensk ratt foljer av 1 kap. 10
8§ varumadrkeslagen vilken stadgar en ensamrdtt till anvandning av ett varu-
kénnetecken. Varukénnetecken &r ett vidare begrepp an varumérke.
Begreppet varukannetecken innefattar registrerade varumarken, inarbetade

varukannetecken och naringskannetecken.*

Ensamrétten innebdr att endast varumarkesinnehavaren har réatt att anvanda
varumdarket i néringsverksamhet for varor eller tjanster. Varumarkes-
innehavaren kan dock ge tredje man tillstand att anvanda varumarket, vilket
exempelvis kan ske genom licensiering. Maunsbach framhaller att skyddet
som uppkommer genom 1 kap. 10 § varumarkeslagen &r formulerat negativt,
vilket innebdr att varumaérkesinnehavaren ges en mojlighet att hindra andra
fran att anvanda varumarket. Maunsbach papekar dock att den ratten &r

begransad till att hindra anvandning som sker i naringsverksamhet.*

For att anvandning ska kunna hindras krévs det dven att anvandningen
uppfyller nagon av punkterna 1-3 i 1 kap. 10 § 1st varuméarkeslagen. Punkten
1 berdr sa kallad dubbel identitet. Dubbel identitet innebér att det foreligger
identitet mellan varumérket och kannetecknet som anvands av tredje man
samt mellan varorna eller tjansterna ifraga.*® Dubbel identitet kommer inte att

behandlas, med tanke pa uppsatsens syfte och avgransningar. Punkten 2 berér

43 Jmf. t.ex. C-20/14 BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mot Bodo Scholz (BGW) p.
26, C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(Medion) p. 24-26.

44 Maunsbach, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumarkeslagen, 2.1 Allmént.

4 Maunsbach, Lexino, kommentar till 1 kap. 10 § varumarkeslagen, 2.2 Anvandning i
naringsverksamhet.

46 Walther & Malmberg s. 61 f.
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forvaxlingsrisk, vilket ar framstéllningens huvudfokus. Forvéaxlingsrisk har
klassiskt sett varit den fraga varuméarkesratten varit koncentrerad kring.*’
Allmént kan forvéxlingsrisk sdgas foreligga nér en genomsnittskonsument
uppfattar att en vara eller en tjanst kommer fran samma foretag, eller fran ett
foretag med ekonomiska band till varumarkesinnehavaren.*® Punkten 3 beror
det utokade skyddet for kédnda varumarken, som syftar till att skydda kénda
varumarken fran renommésnyltning och anseendeskada.*® Skyddet for kanda
varumarken kommer inte att behandlas, med tanke pa uppsatsens syfte och
avgransningar. Den som bryter mot bestdammelsernai 1 kap. 10 § varumarkes-

lagen begar varumarkesintrang.>®

EU-domstolens praxis har fatt genomslag i lagforarbetena till varumarkes-
lagen. Lagstiftaren fastslar att EU-domstolens praxis ska vara vagledande for
tolkningen av 1 kap. 10 § varumarkeslagen. Vidare foreskriver lagstiftaren att
forvaxlingsrisk ska provas utifran ett helhetsintryck av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet.>*

2.2 Varumarkets funktioner

Varumarkets frdmsta funktion &r att garantera varan eller tjanstens ursprung,
vilket framgar av preambeln till varuméarkesdirektivet.5? Funktionen kallas i
doktrin for ursprungsangivelsefunktionen. Arnerstal menar att det foljer av
varumarkets ursprungsangivelsefunktion att ett varumarke maste ha
sarskiljningsformaga.>® EU-domstolen har genomgaende understrukit att

varumarkesdirektivet art. 5.1b, och dess motsvarigheter, syftar till att skydda

47 Levin s. 448.

48 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 16-18.
49 Levin s. 466.

50 | evin s. 449.

°1 Prop. 2009/10:225 s. 403 f.

52 Skal 16 i varumarkesdirektivet.

53 Arnerstal 2014 s. 27.
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de enskilda intressena hos innehavare av aldre varumérken, som kan komma

i konflikt med yngre varumarken eller registreringar av nya varumarken.>*

EU-domstolen fastslar i Canon-malet® att det & varumarkets funktion att
utgora en garanti for att alla produkter som bér varumarket har framstallts
under kontroll av ett enda foretag som &r ansvarigt for deras kvalitet.%® Fhima
& Gangjee menar att detta direkt sammanbinder forvaxlingsbedémningen

med varumarkets ursprungsangivelsefunktion.®’

Till foljd av att produkter idag inte alltid produceras pa en enda plats, utan
snarare produceras som komponenter som sedan ofta satts samman pa en
annan plats, anfér Nordell att begreppet ursprungsangivelsefunktion &r
tamligen urvattnat. Nordell framhaller att det till f6ljd av utvecklingen som
skett under 1900-talet ofta finns en skiljelinje mellan faktiskt och
kommersiellt ursprung.>® Nordell betonar att varumarket numera syftar till att
ange det kommersiella ursprunget — det vill sdga vilken varumarkes-
innehavare som star bakom produkten.®® | takt med att manga varumarken i
allt mindre man har kommit att forknippas med en viss geografisk plats har
det skapats andra varumarken, vars syften &ar att pavisa en produkts
geografiska ursprung. Ett exempel pa ett sadant varumarke ar Fran Sverige
som &gs av Livsmedelsforetagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF.
Fran Sverige anvands av vissa producenter for att pavisa att kott, charkuterier
och mejerier kommer fran Sverige.®° Jag anser att uppkomsten av sadana
varumarken tyder pa att vissa konsumenter fortsatt ar intresserade av varors
ursprung och inte endast vilken varumarkesinnehavare som star bakom

produkten.

5 Jmf. t.ex. C-20/14 BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mot Bodo Scholz (BGW) p.
26, C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(Medion) p. 24-26.

55 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon).

%6 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 28.

5" Fhima & Gangjee s. 5.

%8 Nordell s. 79.

% Nordell s. 80 f.

80 Fran Sverige, Om Svenskmérkning, https://fransverige.se/ursprungsmarkningen-fran-
sverige/vad-ar-fran-sverige/om-0ss/.
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Ursprungsangivelsefunktionen &r inte varumarkets enda funktion, andra
funktioner sasom garanti-, investerings-, kommunikations- och reklam-
funktionen har alla lyfts fram som viktiga av EU-domstolen.5! Levin &r av
asikten att de funktioner som EU-domstolen framhaller i praxis i sjalva verket
bara ar derivat av ursprungsangivelsefunktionen.6? Nilsson framhaller att
varumérkets funktioner i hog grad Overlappar varandra. Vidare Kritiserar
Nilsson EU-domstolen for att vara inkonsekvent med hur den valjer att
definiera varumarkets olika funktioner.®® Jag uppfattar att det finns olika
tolkningar av vad de olika funktionerna har for innebord, vilket skulle kunna

vara negativt ur ett rattssakerhetsperspektiv.

61 C-487/07 L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. (L'Oréal) p. 58.
62 Nilsson s. 72.
8 Nilsson s. 73.
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3 Forvaxlingsrisk

3.1 Allmant om forvaxlingsrisk

3.1.1 Utgangspunkter for
forvaxlingsbedémningen

FOr att beddma om ett varuméarke och ett k&nnetecken liknar varandra ar det
nddvandigt att gora en beddmning av forvaxlingsrisken. |1 preambeln till
varumarkesdirektivet gors en icke uttbmmande upprakning av faktorer som
kan paverka forvaxlingsrisken. Faktorerna som namns ar hur kant market ar
pa marknaden, de associationer som market framkallar, markeslikheten och

varuslagslikheten.54

Bernitz m.fl. framhaller att det & omdjligt att faststélla bestamda regler for
nar forvaxlingsrisk ska anses foreligga eftersom lagstiftaren i stor
utstrackning saknar végledning.%® EU-domstolen har uttalat i praxis att
forvaxlingsrisk ska anses foreligga nér allménheten kan missta sig avseende
varor eller tjansters ursprung.®® Forvaxlingsrisk ska dven anses foreligga nar
en genomsnittskonsument uppfattar att tva olika varor eller tjanster kommer
fran samma foretag, eller fran ett foretag med ekonomiska band till
varumarkesinnehavaren.®” Wrigfeldt framhaller att ett ekonomiskt band till
exempel skulle kunna vara att en tredje part fatt en licens att anvéanda

varumarket fran varumarkesinnehavaren.®8

64 Skal 16 i varumarkesdirektivet.

8 Bernitz m.fl. s. 292.

86 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 26.
67 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 29,
C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 16-18.

88 Wrigfeldt s. 399.
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3.1.2 Genomsnhittskonsumenten

Forvaxlingsbedomningen ska goras utifran en genomsnittkonsuments
perspektiv, vilket EU-domstolen namnde i SABEL-malet®® och faststallde i
Lloyd-malet.”® Begreppet genomsnittskonsumenten kommer ursprungligen
fran marknadsratten dar begreppet forst definierades i Gut Springenheide-
malet.”t Wrigfeldt menar att det faktum att ett marknadsrattsligt begrepp
anvands inom varumarkesratten tyder pa att det finns ett dvergripande system

for marknadskommunikation.”?

Genomsnittskonsumenten ska enligt EU-domstolen anses vara normalt
informerad samt skaligen uppméarksam och upplyst. EU-domstolen papekar
dock att genomsnittskonsumenten oftast inte har mojlighet att jamfora varu-
marken direkt med varandra. Genomsnittskonsumenten forlitar sig istallet pa
den bleknande minnesbild som genomsnittskonsumenten har av varu-
maérkena. Genomsnittskonsumentens uppméarksamhet kan &ven antas variera
beroende pa vilken kategori av vara eller tjanst som behandlas i det ifraga-
varande fallet.”® Levin kritiserar principen om den bleknande minnesbilden
da hon menar att den ar alltfor svartillampad. Levin framhaller att principen
om den bleknande minnesbilden ger upphov till ett mycket omfattande skydd.
Levin anfor aven att domstolen vid en bedémning maste gora ett tanke-
experiment och  darigenom gbra antaganden om hur en
genomsnittskonsument hade uppfattat varumarkena ifraga. Levin anger
slutligen att principen om den bleknande minnesbilden &r relativt lik
principen om helhetsintrycket, da de bada syftar till att forminska

detaljskillnaders betydelse i forvaxlingsbedémningen.”

89 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL).

70.C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd).

1 C-210/96 Gut Springenheide GmbH m.fl. mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt —
Amt fiir Lebensmitteliiberwachung (Gut Springenheide).

2 Wrigfeldt s. 400.

73 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 26.
" Levin s. 473.
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Meale & Smith framhaller att i de fall genomsnittskonsumenten de facto inte
kan forvaxla tva varumarken, oavsett hur stor varuslags- och varumarkes-
likheten &r, sa kan en varumarkesinnehavare inte na framgang med en
intrangstalan pa grunden varumarkesforvaxling.” Om det ar allmant kant att
tvd foretag konkurrerar med varandra bor det vara uteslutet att en
genomsnittskonsument uppfattar nagot ekonomiskt band mellan foretagen.
Det faktum att endast nagra fa konsumenter i en omsattningskrets riskerar att
forvéaxla en vara eller tjansts kommersiella ursprung, eller att uppfatta ett
ekonomiskt band mellan tva foretag, racker inte for att forvéaxlingsrisk ska
anses foreligga. Det ankommer pa den nationella domstolen att géra denna

provning.”’

Wrigfeldt framhaller att anvandningen av begreppet genomsnittskonsument
inom varumarkesratten gor forvéxlingsbedémningen mer marknadsanpassad.
Vidare anfor Wrigfeldt att hansyn tas till konsumenters verkliga uppfattning,
istallet for att en abstrakt formel ska tillampas for att avgéra om en
forvéaxlingsrisk foreligger. Wrigfeldt menar att genomsnittskonsumenten blir
viktig nar forvaxlingsrisk ska provas i sak. Genom att begreppet
genomsnittskonsument anvéands undviks en alldeles for mekanisk ordning dar
endast varuslagslikhet, varumarkeslikhet och sarskiljningsformaga beaktas.
Wrigfeldt understryker dock att genomsnittskonsumenten endast ar en
hypotetisk konstruktion. Den faktiska genomsnittskonsumenten kan vara

bade mer eller mindre kunnig och uppmérksam.’®

Dalgaard Laustsen anfor att begreppet genomsnittskonsumenten ar fargat av
vissa teoretiska och normativa antaganden. Dalgaard Laustsen papekar vidare
att manniskans handlingar ar for komplexa for att kunna modelleras pa ett satt
som mojliggor detaljerad och korrekt forutsagelse. Saledes menar Dalgaard

Laustsen att denna vaghet i begreppet genomsnittskonsumenten gor det

> Meale & Smith s. 98.

76 C-323/09 Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och
Flowers Direct Online Ltd (Interflora) p. 51.

7. C-323/09 Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc och
Flowers Direct Online Ltd (Interflora) p. 50.

8 Wrigfeldt s. 402.
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omojligt att testa den hypotetiska genomsnittskonsumenten mot verkligheten.
Dalgaard Laustsen framhaller istallet att genomsnittskonsumenten ska
uppfattas som ett uttryck for de stallningstaganden och antaganden som den
europeiska domarkaren gor. Dalgaard Laustsen papekar att det alltid kommer
att finnas motséattningar mellan empiriska undersokningar och domstolarnas
normativa antaganden.” En sadan motsattning kan sagas komma till uttryck
i Lloyd-malet dar EU-domstolen konstaterade att ett varumarke inte kan anses
ha hog sarskiljningsformaga endast pa grund av att en viss procentsats av

omsattningskretsen kanner till varuméarket.®

Dinwoodie anser att genomsnittskonsumenten &ar en blandning av fakta och
rattspolitiska stallningstaganden.® Vidare anfor Dinwoodie att den faktiska
genomsnittskonsumenten ser olika ut fran medlemsstat till medlemsstat.
Dinwoodie menar saledes att de nationella domstolarnas majligheter att
bestdmma hur genomsnittskonsumenten ska uppfattas borde vara storre.
Dinwoodie  framhaller —att EU-domstolen  anvander  begreppet
genomsnittskonsumenten som ett medel for att uppna en 6kad harmonisering
av varumarkesratten.8? P4 sa satt stalls harmoniseringstanken, som drivit fram
den EU-rattsliga regleringen av varumarkesratten, mot tanken att nationella
domstolar & battre |&mpade att bestdamma Over  begreppet

genomsnittskonsumenten.

Dalgaard Laustsen anfor att rattslig fiktion sdsom genomsnittskonsumenten i
grund och botten har till syfte att 6verbrygga klyftorna mellan vad lagen séger
och vad som anses vara ett sunt resultat.®® Syftet med rattslig fiktion &r att
skapa konsekvent rattspraxis, vilket leder till en rattslig forutsebarhet.8 Jag
anser att Dalgaard Laustsens stallningstaganden i mangt och mycket ligger i
linje med mina asikter om begreppet genomsnittskonsumenten. Jag menar att

begreppet genomsnittskonsumenten i viss man tillfredsstaller behovet av att

" Dalgaard Laustsen s. 136 f.

80 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 24.
8 Dinwoodie, s. 93.

8 Dinwoodie, s. 94.

8 Dalgaard Laustsen s. 138 f.

8 Dalgaard Laustsen s. 140.
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askadliggora konsumenters faktiska uppfattning. Framst anser jag dock att
genomsnittskonsumenten anvéands som ett uttryck for att mojliggora
tillampning av onskvarda allmanna varumarkesréattsliga principer, vilket sker
genom att dessa principer framstélls som karaktarsdrag hos en

genomsnittskonsument.

Jag anser det vara belagt att begreppet genomsnittskonsumenten underlattar
beddmningen av om omsattningskretsen riskerar att forvéxla ett &ldre varu-
méarke med ett yngre. Trots att det &r ett anvandbart begrepp kan det kritiseras
utifrdn dess ibland bristande verklighetsforankring och det syfte som
begreppet har. Kritiken mot den bristande verklighetsférankringen bygger pa
ett argument som gar ut pa att genomsnittskonsumenten battre definieras av
nationella domstolar, da de bedoms vara battre pa att satta en faktisk
genomsnittskonsument for varan i en nationell kontext. Kritiken mot syftet
med begreppet genomsnittskonsumenten grundar sig pa ett argument som
bygger pa att det ar olampligt att anvanda rattslig fiktion for att forscka skapa

forutsebarhet.

Enligt min beddmning kommer det alltid finnas en motsattning mellan
harmonisering inom EU och nationellt sjélvbestdmmande. Begreppet
genomsnittskonsumenten kan vara ett viktigt verktyg for att uppfylla
varumarkesdirektivets syfte att skapa en harmoniserad inre marknad. Jag
anser dock att begreppet genomsnittskonsumenten maste anvandas med
forsiktighet av EU-domstolen for att inte palagga medlemsstaterna en fore-
stallning om hur en genomsnittskonsument agerar som bara delas av nagra fa

medlemsstater.

3.1.3 Helhetsbeddmningen

Eftersom en genomsnittskonsument inte agnar tid at att undersoka ett varu-
maérkes detaljer, utan istallet uppfattar varumarket som en helhet, har EU-

domstolen i SABEL-malet konstaterat att forvéaxlingsrisk ska bedémas utifran
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ett helhetsintryck med hansyn till relevant fakta i det ifragavarande malet.8®
Resonemanget upprepas aven i Adidas-malet.8® Levin anfor att principen om
helhetsintrycket visserligen ar sund, men pekar dven pa att den a&r
forhallandevis svartillampad. Levin menar att principen ar behéftad med
bristen att den endast foreskriver att en domare inte ska ta hénsyn till
ovasentliga detaljer, istdllet for att ta fasta pa vilka detaljer som é&r
ovasentliga.8” Jag menar dock att en tumregel som direkt hade stadgat vilka
detaljer som ska uppfattas som ovésentliga respektive vésentliga i princip ar
omojlig att formulera. Vad som ar ovasentligt i det enskilda fallet maste
bestdimmas av domaren, dven om detta resulterar i en mer skdénsméssig

beddmning.

Resonemanget om helhetsintrycket fran SABEL-malet utvecklas i Canon-
malet dar EU-domstolen forklarar att det maste foreligga ett samspel mellan
de faktorer som ska beaktas. EU-domstolen fastslar att svag varuslagslikhet
kan kompenseras av en hog grad av varumarkeslikhet och vice versa vid en

forvaxlingsbedémning.88

Bernitz m.fl. papekar att EU-domstolen i Lloyd-malet felaktigt har angett att
en hogre varuslagslikhet och hogre sarskiljningsférmaga leder till en storre
risk for forvéaxling. Bernitz m.fl. forklarar att en hogre sérskiljningsformaga
istallet maste  innebdra en lagre  forvaxlingsrisk, sett ur
genomsnittskonsumentens 6gon. Bernitz m.fl. menar att EU-domstolens
intention var att forklara att en hogre sarskiljningsformaga leder till ett storre

skyddsomfang.&°

| Lloyd-malet klargér EU-domstolen hur en forvéaxlingsbeddmning ska
utforas. Helhetsbedomningen ska besta av varuslagslikheten, markeslikheten,

sarskiljningsformagan hos det aldre varumarket och andra relevanta

8 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 23.

8 C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd
(Adidas-Salomon) p. 30.

87 Levins. 472.

8 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 17.
8 Bernitz m.fl. s. 293.

23



faktorer.®® Fhima & Gangjee menar att de kriterier som EU-domstolen upp-
stallt inte kan anvandas som en checklista eftersom ett sadant
tillvagagangssatt skulle riskera att forsumma helhetsintrycket.®® Med
reservation for detta kommer framstallningen nedan anda delas upp i fyra
delar som svarar mot de kriterier EU-domstolen uppstallt for forvéxlings-

beddmningen.

3.2 Varuslagslikhet

3.2.1 Allmant om varuslagslikhet

En forutsattning for att forvaxlingsrisk ska kunna foreligga ar att det fore-
ligger varuslagslikhet eller varuslagsidentitet mellan varorna ifraga. Fhima &
Gangjee anger att det oftast ar forhallandevis enkelt att faststalla om
varuslagslikhet foreligger. Om varuslagsidentitet kan konstateras kan en
domstol ga vidare till att bedoma de andra kriterierna i forvaxlings-
bedémningen.®? | Canon-malet har EU-domstolen klarlagt att det maste finnas
en miniminiva av likhet mellan varorna eller tjansterna for att varuslagslikhet

ska anses foreligga.®®

Fhima & Gangjee anfor att ett varumarke maste vara registrerat i nagon av de
varuklasser som finns enligt Niceklassificerings-systemet.®* En varumarkes-
innehavare som Onskar att pavisa varuslagslikhet kan dock inte enbart luta sig
mot det faktum att de tva varorna ar i samma Niceklass.®® Inte heller det
faktum att tva varumarken ar registrerade i tva olika Niceklasser ar tillrackligt

for att faststdlla att varuslagslikhet inte foreligger.®

9 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 28.
% Fhima & Gangjee s. 8 f.

% Fhima & Gangjee s. 104 f.

93 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 22.

% Fhima & Gangjee s. 105 f.

% C-597/12 P Isdin SA mot Bial-Portela & C? SA (lIsdin) p. 27.

% Fhima & Gangjee s. 105 f.
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EU-domstolen har i Canon-malet uppstéllt ett antal faktorer som ska beaktas
nar en bedémning av varuslagslikhet gors. Faktorer som ska beaktas ar bland
annat varornas art, anvandningsomradet och huruvida varorna konkurrerar
med eller kompletterar varandra.®” Enligt Muyldermans & Maeyart ar Canon-
kriterierna endast tilltdnkta som ett hjalpmedel och listan syftar darmed inte
till att vara uttbmmande. Vidare menar Muyldermans & Maeyart att det inte
alltid &r nodvandigt att undersoka alla Canon-kriterierna. Malet &r istallet att
fastsla om genomsnittskonsumenten uppfattar varorna eller tjansterna som

forvaxlingsbara.®®

3.2.2 Varornas art

Varans art, det vill sdga varans fysiska form och sammanséttning, spelar
enligt Fhima & Gangjee en stor roll vid beddmningen av varuslagslikheten. %
Enligt Muyldermans & Maeyart finns det ett antal kriterier en domstol kan
beakta for att komma fram till om varorna liknar varandra till arten. 1. Varans
sammanséttning: ingredienserna eller ravarorna som anvands for att
producera varan. 2. Varans funktion: om varan fungerar genom exempelvis
en mekanisk, kemisk eller biologisk funktion. 3. Varans fysiska tillstand: ar
varan flytande eller solid, mjuk eller hard. Muyldermans & Maeyart fram-
haller dock att bedomningsgrunden varornas art inte kan sta for sig sjalv, den
maste kombineras med andra bedémningsgrunder for att en klar slutsats ska
kunna dras.® EU-domstolen har till exempel konstaterat att varan fruktsafter
ar lik dryck som baseras pa orter och vitaminer eftersom de bada &r alkohol-
fria drycker som konsumeras kalla.’°* Fhima & Gangjee menar dock att
forsiktighet ska iakttas vid tillampning av réttsfallet eftersom de anser att
malet endast har fatt begransat genomslag till foljd av att det avsag sa

specifika omstandigheter.192

97 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 23.
% Muyldermans & Maeyart s. 93.

% Fhima & Gangjee s. 108.

100 Muyldermans & Maeyart s. 83.

101 C-416/04 P The Sunrider Corp. mot OHIM (Vitafruit) p. 86.

102 Fhima & Gangjee s. 108.
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3.2.3 Varornas anvandningsomrade

En varas avsedda anvandningsomrade definieras utifran vilket syfte varan &r
tilltankt att uppfylla. Om tva olika varor har ssmma anvandningsomrade tyder
det pa varuslagslikhet. Muyldermans & Maeyart anfor exempelvis att svart-

peppar har som funktion att krydda mat.°3

Fhima & Gangjee framhaller att klader och skor har ansetts ha till syfte att
skydda kroppen medan solglaségon ansetts ha till syfte att skydda 6gonen.
Séledes ar de varornas anvandningsomrade olika trots att varorna skulle
kunna sagas ha ett relativt likt syfte. Fhima & Gangjee vidhaller att
Tribunalen generellt sett brukar vara strikt i beddmningen av om tva varor har
ett liknande syfte, med undantag for lakemedel. L&dkemedel inom veterinért
bruk och humanbruk anses till exempel ha samma syfte att behandla
sjukdomar, varfor de anses ha samma anvandningsomrade. Mikrospolar for
endovaskulara operationer och lakemedel som forebygger artarbrack har

ocksa ansetts fylla samma syfte.104

| vissa fall tycks Tribunalens praxis vara nadgot motsagelsefull. Tribunalen har
kommit fram till att 6l och tequila inte har samma anvéandningsomrade
eftersom ett 6ls primara anvandningsomrade ar att slacka torst.2%®> Med
utgangspunkt i det resonemanget bor 6l vara jamforbart med alkoholfria
drycker sdsom vatten eller lask. Jag menar att 6l vasentligen skiljer sig fran
alkoholfria drycker da o6l innehaller alkohol. Konsumtion av alkohol
forhindrar lagenligt utférande av vissa arbetsuppgifter som till exempel fram-
forande av fordon. Alkoholfria drycker ar inte behaftade med sadana nack-

delar.

103 Muyldermans & Maeyart s. 83 f.
104 Fhima & Gangjee s. 111 f.
105 T-584/10 Mustafa Yilmaz mot OHIM p. 54.
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3.2.4 Konkurrerande varor

Om tva varor anses konkurrera med varandra tyder det pa att varuslagslikhet
foreligger. Varor anses enligt Tribunalens praxis konkurrera med varandra
om de kan substitueras mot varandra, det vill sdga om varorna &r utbytbara.*0®
Enligt Fhima & Gangjee ar den framsta orsaken till att varor inte konkurrerar
med varandra att de inte riktar sig till samma kundkrets.1% Detta kan tyckas
vara ett relativt enkelt test, men Tribunalens praxis tal &nda att ifragasattas.
Muyldermans & Maeyart menar till exempel att Tribunalen ofta anser att
olika alkoholfria drycker oftast har nagon typ av likhet och utbytbarhet da
alkoholfria drycker har till syfte att slacka torst. Daremot anser Tribunalen
regelbundet att alkohaltiga drycker inte ar utbytbara da de amnas for olika

delar av en maltid, som vin till huvudrétten och portvin till efterratten. 1%

Vin kan brytas ner till flera olika typer av vin, utdver portvin i relation till
annat vin. Exempelvis kan vin brytas ned i kategorier som vitt vin, rott vin,
mousserande vin etc. For vissa typer av matratter hade kanske en
genomsnittskonsument funnit att vitt vin inte konkurrerar med rott vin
eftersom vitt vin passar battre till just den matratten. Mer specifikt hade en
fransk genomsnittskonsument kanske menat att ett vitt vin fran Loiredalen
inte konkurrerar med ett vitt vin fran Bourgogne. Poangen med mitt
resonemang ar att det gar att bryta ner viner och andra maltidsdrycker till

mindre bestandsdelar ad nauseam.

Att dela upp liknande alkoholhaltiga drycker som vin och portvin i tva olika
kategorier kan vid en forsta anblick forefalla naturligt, men nér stéllnings-
tagandet granskas narmare saknar det tydlig legitimitet. Jag menar att de
argument for uppdelning av maltidsdrycker i férhallande till olika delar av en
maltid som Tribunalen gjort &r svaga och till stor del beroende pa geografisk

kontext. Stallningstagandet bygger pa ett centraleuropeiskt perspektiv dar

106 T-316/07 Commercy AG mot OHIM p. 48, 56.
107 Fhima & Gangjee s. 116.
108 Muyldermans & Maeyart s. 88.

27



genomsnittskonsumenten &r medveten om vilken typ av vin som hor till
vilken typ av mat eller del av maltiden. Jag anser att det inte ar troligt att sadan

medvetenhet finns i hela EU.

3.2.5 Kompletterande varor

Om tva varor inte konkurrerar med varandra kan varuslagslikhet anda fore-
ligga om varorna anses komplettera varandra. Tribunalen har i Commercy-
malet!®® definierat kompletterande varor som varor mellan vilka det finns ett
néra samband, i den meningen att den ena varan ar nédvandig eller viktig for
anvandningen av den andra, och att konsumenter kan fa uppfattningen att ett
och samma foretag ansvarar for tillverkningen av bada dessa varor.
Tribunalen fastslog ocksa att detta innebar att varorna eller tjansterna maste
vara &mnade for samma kundkrets for att varorna ska kunna anses vara
kompletterande.'® Fhima & Gangjee framhaller att Tribunalen i praktiken
uppstaller tva krav: varorna maste anvandas tillsammans och att konsumenter
pa grund av detta tror att varorna kommer fran samma foretag. Vidare
poangterar Fhima & Gangjee att kriterierna som Tribunalen stéllt upp
tenderar att tolkas forhallandevis strikt.!'! EU-domstolen har fastslagit att det
faktum att varor kompletterar varandra ensamt kan vara sa starkt att det kan

styrka att varuslagslikhet foreligger.1*?

Tribunalen har funnit att varor som datorer i férhallande till datorskarmar och
tandborstar i forhallande till tandkram kompletterar varandra.*'* Daremot har
EU-domstolen fastslagit att tjansten transport av varor inte kompletterar
distansforsaljning av 1 T-varor eftersom transporttjansten endast ansags vara
ett led i utférandet av distansavtalet. EU-domstolen konstaterar slutligen att

transporttjanster och internetforséljning inte &r kompletterande till sin

109 7-316/07 Commercy AG mot OHIM.

1107-316/07 Commercy AG mot OHIM p. 57-58.

111 Fhima & Gangjee s. 118.

112 C-50/15 P Kurt Hesse mot OHIM m.fl. (Carrera) p. 23.

113 T-501/08 NEC Display Solutions Europe GmbH mot OHIM, T-89/11 Nanu-Nana
Joachim Hoepp GmbH & Co. KG mot OHIM.
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natur.'** Tribunalen konstaterar att endast det faktum att en produkt &r en
ingrediens i en annan produkt inte per automatik innebdr att varorna ska anses
komplettera varandra.*'> Daremot kan sadana hansyn tas under andra delar av

bedoémningen enligt Canon-kriterierna.'®

Konceptet gemensam kundkrets, som krévs for att varorna ska anses kunna
komplettera varandra, har enligt Fhima & Gangjee tillampats forhallandevis
strikt i Tribunalens praxis. Fhima & Gangjee anser att Tribunalens restriktiva
beddmningar av vad som ska anses vara en gemensam kundkrets, som &r ett
av kraven som uppstalldes i Commercy-malet, tyder pa att Tribunalen tappat
fokus pa den 6vergripande fragestallningen: blir konsumenterna forvirrade av
anvandningen?'” Bade Fhima & Gangjee och Muyldermans & Maeyart har
svart att dra nagra generella slutsatser kring hur kriteriet ska tolkas. Min
uppfattning &r att Tribunalen har svart att formulera regler som kan galla
generellt, varfor det finns ett stort matt av oforutsebarhet i dagslaget. Det hade
saledes varit onskvart om EU-domstolen hade formulerat ett generellt

tillampbart test for att bestdamma om varor kompletterar varandra eller inte.

3.2.6 Andrarelevanta kriterier

Det finns &ven andra kriterier som kan vara av relevans for att bestdamma om
varuslagslikhet foreligger. Fhima & Gangjee menar att sattet som varorna
eller tjansterna nar marknaden pa dr ett sadant kriterium som kan spela roll
for bedomningen av varuslagslikheten. Om tva varor eller tjanster kommer ut
pa marknaden pa samma satt kan det tyda pa att varuslagslikhet foreligger.
Kriteriet finns dock inte med bland de uppréknade i Canon-malet. Fhima &
Gangjee antar att detta beror pa att manga varor som inte har med varandra
att gora till exempel kan hamna nédra varandra i en stormarknad eller genom

online-shopping. Generellt sett har Tribunalen varit forsiktig med att tillampa

114 C-196/06 P Alecansan SL mot OHIM (Alecansan) p. 47—48.

115 7.288/12 EI du Pont de Nemours and Company mot OHIM p. 39, resonemanget
upprepas i T-406/16 Dogg Label mot EUIPO p. 42 (dom pa franska).

116 Fhima & Gangjee s. 118.

17 Fhima & Gangjee s. 123.
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kriteriet, men nér det galler varor som séljs i specialbutiker kommer
Tribunalen oftare fram till att kriteriet ska tillmatas storre betydelse.''®
Muyldermans & Maeyart framhaller att kriteriet har storst betydelse for

farmaceutiska produkter.%®

Ett annat kriterium, som inte namns i Canon-malet men som kan fa betydelse
for beddmningen av varuslagslikhet, & om konsumenterna anser att det &r
normalt for de tva olika produkterna att komma fran samma tillverkare.?°
Tribunalen har kommit fram till att genomsnittskonsumenten inte anser det
vara normalt for vin och 6l att komma fran samma producent, eftersom
genomsnittskonsumenten inte ser nagon koppling mellan vingardar och
bryggerier.'?! Fhima & Gangjee anser att det framsta tillampningsomradet for
kriteriet ar i de fall en part vill visa varuslagslikhet pa en marknad dar
branschpraxis &r att varorna tillverkas av samma foretag. Fhima & Gangjee
ger exemplet veterindra lakemedel jamfort med lakemedel for humanbruk,

som ofta tillverkas av samma foretag.'?2

Liknande marknadsforingsstrategier ar ett annat kriterium som inte nd&mns i
Canon-malet, men som har anvénts som argument i domstolar.'?® EU-
domstolen har dock avférdat att liknande marknadsforingsstrategier skulle
tyda pd varuslagsforvaxling eftersom marknadsforingsstrategier kan

forandras over tid.124

3.2.7 Slutsatser angaende varuslagslikhet

Det finns ett flertal faktorer som ska beaktas vid en beddmning av om

varuslagslikhet foreligger. Jag uppfattar att varuslagslikhet inte endast kan

118 Fhima & Gangjee s. 124.

119 Muyldermans & Maeyart s. 88.

120 Fhima & Gangjee s. 127.

121 7-175/06 The Coca-Cola Company mot OHMI p. 69.

122 Fhima & Gangjee s. 127.

123 Fhima & Gangjee s. 130.

124 C-171/06 P T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS mot OHMI
(T.LM.E ART) p. 59.
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konstateras pa grund av att varornas art eller deras anvandningsomraden ar
liknande. Varornas art och dess anvandningsomrade har troligtvis relevans i
samtliga fall, men kriterierna tycks vara mindre utslagsgivande. D&remot har
andra faktorer sdsom séttet varorna nar marknaden pa eller séttet varorna salu-

fors pa inte lika stor relevans i samtliga fall.

Jag uppfattar det som att det viktigaste kriteriet for att undersoka om
varuslagslikhet foreligger ar huruvida varorna eller tjansterna &ar utbytbara
mot varandra. Om varorna eller tjansterna ar utbytbara bér det folja att deras

art och deras tilltdnkta syfte &r tillrackligt lika.

Ett test som kan anvandas av domstolar och marknadens aktorer borde saledes
kunna formuleras som foljande: Ar varorna eller tjansterna utbytbara? Om
svaret ar ja foreligger varuslagsliknet. Om svaret ar nej maste det prévas om
varorna eller tjansterna kompletterar varandra. Om varorna eller tjansterna i
hdg grad kompletterar varandra innebér det troligtvis att varuslagslikhet fore-
ligger. Om varorna eller tjansterna daremot inte kompletterar varandra lar

varuslagslikhet inte foreligga.

3.3 Varumarkeslikhet

3.3.1 Allmant om varumarkeslikhet

Eftersom EU-domstolen har varit strikt med vad som kan klassas som dubbel
identitet gor Fhima & Gangjee géllande att varumaérkeslikhet spelar en stor
roll for varumarkesinnehavares mojligheter att skydda sina varumarken.?
Kur m.fl. anfor att bedémningen av varumarkeslikhet inte har foréandrats
namnvart sedan EU-domstolens dom i SABEL-malet.1?6 VVarumarkeslikheten
ska matas utifran de visuella, fonetiska och konceptuella likheterna.

Bedomningen av varumarkeslikheten ska grundas pa det helhetsintryck som

125 Fhima & Gangjee s. 17.
126 Kur m.fl. s. 251.
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varumarkena ger.*?” Vid en sadan beddmning ska de mest sarskiljande och
framtradande bestandsdelarna beaktas.'?® Hansyn ska ocksa tas i forhallande
till vilken varu- eller tjanstekategori det ar fraga om.*?° Varumarken kan delas
upp i figurvarumarken, ordvarumarken och sammansatta varumérken, vilka

kommer behandlas i avsnitten nedan.

3.3.2 Figurvarumarken

Ett figurvarumarke ar ett varumarke som bestar av en figur, eller en figur
tillsammans med ett ord. For den har framstallningen gors en uppdelning pa
figurvarumarken i strikt bemarkelse respektive sammansatta ord- och figur-
varumarken. | det har avsnittet behandlas figurvarumarken i strikt

bemarkelse.

EU-domstolen har fastslagit i praxis att likhetsbedémningen mellan tva figur-
varumarken ska goras genom att figurvarumarkena undersoks i sin helhet var
for sig for att sedan jamféras med varandra. Motsatsvis ska bestandsdelarna
av figurvarumdrkena inte jamforas direkt med varandra. De dominanta
bestandsdelarna som en genomsnittskonsument uppfattar kan dock tillmatas
en viss betydelse. Det ar endast nar alla andra bestandsdelar i figur-
varumarkena ar obetydliga som bedémningen endast ska bygga pa dominanta

bestandsdelar och inte pa helhetsintrycket.**°

Levin ifragasatter hur en helhetsbeddmning av figurvarumarken ska goras i
praktiken, da hon menar att bedémningen rimligtvis bor ske genom att de
bestandsdelar av figurvarumarket som &ar mest dominanta tillmats storst
betydelse.'® Jag menar att ett sddant tillvagagangssatt direkt skulle strida mot

EU-domstolens praxis.

127 C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(Medion) p. 28.

128 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 25.
129 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 27.

130 _334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 41-42,
C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporacion SL (Aceites) p. 62.
1381 | evins. 477 f.
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Det finns enligt Fhima & Gangjee en stor dverlappning mellan bedémningen
av grafiska element och konceptuella element.'3? Konceptuell likhet fore-
ligger nar tva figurer, tva ord, eller en figur och ett ord framkallar samma
association for en konsument. Till exempel framkallar ordet blomma och en
bild pa en blomma troligtvis samma association for en
genomsnittskonsument. Fhima & Gangjee havdar att mal som galler figur-
varumarken tenderar att avgoras pa ett konceptuellt plan.3® | SABEL-malet
fastslog EU-domstolen dock att det inte racker med en konceptuell likhet
mellan tva figurvarumarken for att en forvéaxlingsrisk ska anses foreligga.'3
Fhima & Gangjee uppmanar till aterhallsamhet géllande att tolka in koncept
i varumaérken eftersom det som skyddas framforallt &r den registrerade fram-

stallningen av varumarket.'3®

Enligt Bernitz m.fl. ar synintrycket avgérande for forvaxlingsbedémningen
av figurvarumarken.®®¢ | fall dar konsumenter framst leds av synintrycket,
som nar konsumenter handlar pa stormarknader, stipulerar EU-domstolen att
figurvarumaérkets synintryck ska spela en mer framtradande roll &n helhets-

intrycket.3’

Bernitz m.fl. framhaller att varumarkesskyddet inte omfattar ett motivskydd
eftersom det inte finns ndgon norm som foreskriver att marken med samma
motiv automatiskt ar forvaxlingsbara.’® Levin ar av asikten att det inte
kategoriskt gar att sédga att varumarkesratten inte kan ge ett motivskydd i

praktiken, men att ett sadant motivskydd i sa fall maste avgransas snavt.3°

Fhima & Gangjee menar att det ar svart att bedoma varumarken som endast

bygger pa en figur, pa grund av att bedomningen &r behaftad med ett visst

132 Fhima & Gangjee s. 28.

133 Fhima & Gangjee s. 28.

134 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 25.

135 Fhima & Gangjee s. 42.

136 Bernitz m.fl. s. 295.

137, C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporacion SL (Aceites) p. 76.
138 Bernitz m.fl. s. 295.

139 ] evin s. 478.
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matt av subjektivitet. En annan bidragande faktor till varfor Fhima & Gangjee
anfor att det ar svart att bedoma figurvarumarken ar att det finns relativt fa

rattsfall som behandlar fragan och att de rattsfallen ar nagot motstridiga.'4°

Vid vissa tillfallen kan, utdver registreringen, dven den reella anvandningen
av ett varumarke fa betydelse for varumarkens likhet. | Specsavers-malet!4!
fastslog EU-domstolen att det kan vara av betydelse for helhetsintrycket vid
forvéaxlingsbeddmningen att ett figurvarumarke som ar registrerat i svartvitt,
har anvants i stor utstrackning med en viss farg.'#? Samtidigt framhaller EU-
domstolen att det faktum att en genomsnittskonsument forknippar tva
liknande fargnyanser med tva olika varumarken kan minska forvaxlingsrisken
mellan varumdrkena. Wessman m.fl. anfor att rattsfallet innebér att det finns
oklara granser mellan inarbetat skydd och skydd genom registrering.143
Muyldermans & Maeyart framhaller att nar ett varuméarke ar registrerat i
svartvitt kan det tyckas vara lampligt att anta en sadan registrering inte anger
nagon specifik farg. Muyldermans & Maeyart kommer dock fram till att en

sadan reglering hade varit for langtgaende. 144

Muyldermans & Maeyart anfor att ett varumarke som &r registrerat i svartvitt
eller i graskala pa sin hojd kan skapa kontraster som ar visuellt relevanta nar
man jamfor varumarket med ett annat varumarke som har liknande kontraster,
om &n i en annan farg.'*® Jag anser att Muyldermans & Maeyart har missar
det faktum att det finns ett stort antal varumarken som de facto anvénds i
svartvitt, varfor formuleringen som Muyldermans & Maeyart har valt &r for

onyanserad.

140 Fhima & Gangjee s. 28.

141 C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd m.fl. mot Asda Stores Ltd
(Specsavers).

142 C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd m.fl. mot Asda Stores Ltd
(Specsavers) p. 38.

143 Wessman m.fl. s. 47.

144 Muyldermans & Maeyart s. 100.

145 Muyldermans & Maeyart s. 100.
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3.3.3 Ordvarumarken

Ett ordvaruméarke bestar av ett eller flera ord. Ordvarumarken har per
definition inget grafiskt element. Skyddsomfanget for ett ordvarumarke &r ord
eller bokstavskombinationer, inte de grafiska och stilistiska egenskaperna.
Enligt Muyldermans & Maeyart ska ordvaruméarken saledes inte ses som en
typ av figurvarumarken, framstallda pa ett specifikt satt. Muyldermans &
Maeyart anfor darfor att anvandningen av till exempel gemener eller versaler
ar ovasentlig nar visuell likhet mellan ordmarken ska bedémas. Muyldermans
& Maeyart grundar stallningstagandet pa att en genomsnittskonsument
troligtvis inte hade lagt marke till sddana skillnader.'¢ Konsumenter anses
uppfatta meningen med ett ord dven om ordet &r felstavat. Exempel pa fel-
stavningar fran Tribunalens praxis, dar konsumenter anda ansags uppfatta
meningsinneborden, ar "CMORE” och ”See More” respektive ”’Stor” och

»Store”. 147

Med Muyldermans & Maeyarts synsétt ges varumarkesinnehavaren saledes
ratt att hindra anvandning av ett varumérke nér vissa visuella skillnader,
sdsom vid bruk av ett annat typsnitt, trots allt foreligger. Fhima & Gangjee
instimmer i att skyddsomfanget for ett ordvarumarke &r ordet som sadant,
inte hur det framstalls.1*® EU-domstolen har till exempel kommit fram till att
ordet Bergspechte i princip ar identiskt med ordet BergSpechte.'*® Fhima &
Gangjee framhaller dven att smarre bokstavsskillnader inte nodvandigtvis
utesluter visuell likhet.*>® Vidare anfér Fhima & Gangjee att en
genomsnittskonsument har lattare att uppfatta skillnader mellan korta ord-

varumarken, som ar upp till sex bokstaver langa.*s!

146 Muyldermans & Maeyart s. 96 f.

147 Muyldermans & Maeyart s. 147.

148 Fhima & Gangjee s. 25.

149 C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH mot
Giinther Guni och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte).

150 Fhima & Gangjee s. 28.

151 Fhima & Gangjee s. 31.
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Ofta Overensstammer ett ordvarumérkes visuella egenskaper och dess
fonetiska egenskaper, men sa &r dock inte alltid fallet.?>? | registreringsmalet
Gauselmann?®2 fann EU-domstolen att Tribunalen gjort en korrekt avvagning
mellan MERKUR och MERCURY. MERKUR och MERCURY var visuellt
lika men fonetiskt sett fanns ingen sadan likhet, vilket gjorde att varuméarkena
inte kunde forvaxlas.'>* EU-domstolen har dock fastslagit att endast fonetisk
likhet mellan tva varumérken inte racker for att det ska foreligga forvaxlings-
risk mellan dem forutsatt att ordmarkena vid en helhetsbedémning, som tar
hansyn till visuell och konceptuell likhet, inte &r lika varandra i 6vrigt.1 EU-
domstolen kom i Loutfi-malet*%® fram till att bade ett ords betydelse och dess
uttal ska anses vara av vikt vid forvéxlingsbeddmningen men att inget sarskilt
sprak eller alfabet ska beaktas for att beddma om forvaxlingsrisk fore-

ligger.7

3.3.4 Sammansatta varumarken

Enligt Fhima & Gangjee finns det ingen klar definition av vad ett sammansatt
varumarke ar i domstolspraxis eller doktrin. Fhima & Gangjee framhaller att
ett sammansatt varumarke kan uppfattas som antingen ett varuméarke som har
en figurdel och en orddel eller som ett varumarke som bestar av tva olika ord
som till exempel Thomson Life eller Barbara Becker.'®® Oavsett vilka varu-
marken som faller under begreppet sammansatta varumarken sa ska dessa

varumarken behandlas som en helhet i enlighet med de kriterier som

152 Fhima & Gangjee s. 31.

158 C-532/10 P adp Gauselmann GmbH mot OHIM (Gauselmann).

154 C-532/10 P adp Gauselmann GmbH mot OHIM (Gauselmann), jmf. T-106/09 adp
Gauselmann mot OHIM.

155 ¢-206/04 P Miilhens GmbH & Co. KG mot OHIM (Miilhens) p. 20-23.

156 C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts
NV och Halalsupply NV (Loutfi).

157 C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts
NV och Halalsupply NV (Loutfi) p. 20.

158 Fhima & Gangjee s. 67, jmf C-51/09 P Barbara Becker mot Harman International
Industries Inc. (Barbara Becker) och C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales
Germany & Austria GmbH (Medion).
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uppstallts i SABEL-malet. Fhima & Gangjee menar dock att det finns vissa
problem som har uppkommit vid tillampningen av SABEL-kriterierna pa

sammansatta varumarken.>°

| Matratzen-malet'®® upprepade EU-domstolen att en helhetsbedémning ska
goras, men att denna helhetshedomning kan paverkas av att omséattnings-
kretsen under vissa omstandigheter uppfattar vissa av varumaérkets delar som
dominanta.’®® | anslutning till Matratzen-malet anfor Muyldermans &
Maeyart att domstolarnas bedémning av vilka bestandsdelar som &r
dominanta och distinkta, respektive de som inte ar distinkta eller dominanta,

ofta ar kasuistisk och subjektiv.52

| Medion-malet'®® fastslog EU-domstolen att en innehavare av ett dldre varu-
maérke kunde forhindra anvandningen av ett yngre varumaérke, sedan det aldre
varumarket hade anvants som en del av ett yngre sammansatt varumarke, i
fallet varumarket Life i forhallande till Thomson Life. Muyldermans &
Maeyart framhaller att EU-domstolen i fallet ansag det kunna foreligga risk
for forvaxling da en naringsidkare lagger till ett nytt ord framfor ett aldre
varumarke. 84 Till stod for sitt resonemang anforde EU-domstolen att ett aldre
varumarke kan behdlla sin sjalvstandiga kannetecknande stéllning i for-
hallande till ett yngre varumarke, utan att det aldre varumérket blir en

dominerande del av det yngre varumarket.*6°

| anslutning till EU-domstolens avgérande i Medion-malet framhaller Fhima
& Gangjee att EU-domstolens holistiska tillvagagangssatt ger upphov till tva

fragor: Nar har ett kannetecken en sjélvstandig kannetecknande stallning

159 Fhima & Gangjee s. 68.

160 C-3/03 P Matratzen Concord AG mot OHIM (Matratzen).

161 C-3/03 P Matratzen Concord AG mot OHIM (Matratzen) p. 32.

162 Muyldermans & Maeyart s. 121 f.

163 C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(Medion).

164 Muyldermans & Maeyart s. 154.

165 C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(Medion) p. 30.
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snarare an att vara dominerande? Hur mycket vikt ska ldggas pa en
bestandsdel med sjalvstandig kannetecknande stéllning, i motsats till en

bestandsdel som dominerar market?166

| Shaker-malet!®” aterforvisade EU-domstolen ett mal till Forstainstansratten
(numera kallad Tribunalen) eftersom Forstainstansratten hade misslyckats
med att géra en helhetsbedémning. Forstainstansratten hade, istéllet for att
gora en helhetsbeddmning, enligt EU-domstolen gjort forvaxlings-
bedomningen utifran de dominerande delarna i varumarkena.l68
Generaladvokat Kokott papekade att en forvaxlingsbedémning endast far
goras utifran de dominerande delarna i varuméarket om skillnaderna mellan
alla andra bestdndsdelar &r obetydliga. EU-domstolen anforde att
generaladvokaten hade gjort en korrekt bedémning, varfor malet ater-

forvisades.169

Sammantaget menar Fhima & Gangjee att EU-domstolen forsoker halla
balansen mellan de bestandsdelar som fangar genomsnittskonsumentens blick
mest och resterande bestandsdelar i varumarket.1’® Ett sammansatt varumarke
kan uppdelas i tre delar: dominanta bestandsdelar, bestandsdelar med sjalv-
standig kannetecknande stallning och forsumbara bestandsdelar. Knéack-
fragan i forhallande till sammansatta varumarken, som domstolar har att ta
stallning till, blir sdledes att klassificera de olika bestandsdelarna i varumarket
genom en helhetsbedémning.'’* Fhima & Gangjee menar att det inte finns
nagon enkel modell som kan appliceras pa alla fall och att domstolen maste
anpassa sig till situationen i det enskilda fallet. Fran ett rattssakerhets-
perspektiv ar sddana ad hoc-losningar oftast inte 6nskvérda, da de paverkar

den réattsliga forutsebarheten negativt.1’2 For att tvisten ska kunna avgoras

166 Fhima & Gangjee s. 70.

167 C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker).

168 C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 40.

169 C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 41-46.
170 Fhima & Gangjee s. 71.

171 Fhima & Gangjee s. 74.

172 Fhima & Gangjee s. 103.
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kravs i nuldget, och enligt mig troligtvis dven i framtiden, att domstolen gor
en skdénsmassig beddmning som tar hansyn till de bedémningskriterier for

helhetsbeddmningen som EU-domstolen har uppstéllt.

3.4 Sarskiljningsférmaga

3.4.1 Allméant om sarskiljningsférmaga

En av varumarkets viktigaste funktioner ar att gora det mojligt for
konsumenter att kunna skilja varorna eller tjansterna fran andra varor eller
tjanster. Denna funktion brukar benamnas sarskiljningsformagan. Ett varu-
marke kan ha en starkare eller svagare sarskiljningsférmaga, beroende pa hur
latt varumarket gor det for konsumenter att skilja varor eller tjanster som
foretaget erbjuder fran de varor eller tjanster som andra foretag erbjuder.1’®
Ett  varumarkes  sarskiljningsformaga  bedoms  utifran  en

genomsnittskonsuments uppfattning.t’#

Sarskiljningsférmaga kan finnas inneboende i varumarket om varumarket i
sig ar originellt for varan eller tjansten det anvands for. Sarskiljningsformaga
kan ocksa forvarvas genom investeringar i varumarket och genom
anvandning av varumarket.1’® | den har framstallningen kommer jag anvanda

begreppen inneboende respektive forvarvad sarskiljningsformaga.

Fhima & Gangjee framhaller att ett varumarkes sarskiljningsformaga ofta blir
starkare eller svagare med tiden.1’® EU-domstolen har fastslagit att den tid-
punkt som &r av vikt for bedomningen av ett varumarkes sarskiljningsformaga

ar nar det pastadda varumarkesintranget borjade.'’’

173 Nordell s. 72 f.

174 evin s. 432.

175 | evin s. 432.

176 Fhima & Gangjee s. 156.

177 C-145/05 Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA (Levi) p. 20.
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EU-domstolen har fastslagit i T.I.M.E. ART-malet'’® att det faktum att ett
aldre varumérke har en svag sarskiljningsformaga inte ensamt kan leda till att
forvaxlingsrisk foreligger. En svag sarskiljningsformaga kan saledes inte

asidosatta varuslags- och varumarkeslikhet, vilka ocksa maste foreligga.t®

3.4.2 Inneboende sarskiljningsférmaga

Levin framhaller att &ven om originalitetskravet ar svagare inom varumarkes-
ratten an inom upphovsratten sa kan ett mer originellt varumarke vara att
foredra for en varumarkesinnehavare da det troligtvis tranger in i medvetandet
hos genomsnittskonsumenten snabbare, vilket kan ge en hdgre inneboende
sarskiljningsformaga. Daremot anger Levin att ett varumarkes sarskiljnings-
formaga inte nodvandigtvis bygger pa originalitet. Levin menar att en
varumarkesinnehavare kan anvénda sig av en symbol som varit k&nd i

arhundraden, forutsatt att ingen tidigare har anvant det som varumarke. 18

Rent deskriptiva varumarken anses generellt ha ldg om ens nagon inneboende
sarskiljningsformaga. Deskriptiva varumarken kan ofta inte ens registreras
eftersom vanliga ord och symboler inte ska kunna monopoliseras av en enda
naringsidkare.'® Det forekommer dock vissa undantag, till exempel kan
vanliga ord registreras som varumarke om ordet har fatt sarskiljningsférmaga

for en viss typ av varor eller tjanster genom anvandning.'8?

Alluderande varumarken, det vill séga varumarken som anspelar pa en vara
eller en tjanst, kan generellt sett ségas ha svagare sérskiljningsformaga an mer
originella varumarken. Alluderande varumarken anses dock generellt ha en

hogre sarskiljningsformaga an varumarken som &r rent deskriptiva. e

178 C-171/06 P T.LM.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS mot OHMI
(T.LM.E ART).

179 C-171/06 P T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret AS mot OHMI
(T.LLM.E ART) p. 41.

180 | evin s. 436.

181 ) evin's. 432 f.

182 Fhima & Gangjee s. 142 f.

183 Muyldermans & Maeyart s. 132.
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Fhima & Gangjee anfor att sprakskillnader kan géra att ett varumarke
uppfattas som sarskilt pa en marknad och samtidigt uppfattas som deskriptivt
pa en annan marknad. Ett varumarke kan dessutom uppfattas som deskriptivt
i forhallande till vissa varor eller tjanster men inte till andra. Fhima & Gangjee
ger exemplet Red Bull, som hade varit deskriptivt om varumarket hade géllt

en rod notkreatursras men som ar originellt i forhallande till energidryck.8*

3.4.3 Forvarvad sarskiljningsformaga

| Lloyd-malet tog EU-domstolen stallning till hur forvarvad sarskiljnings-
formaga ska bedomas. EU-domstolen fastslog att en helhetsbedémning ska
goras av hur val varumaérket lampar sig som identifikationsmedel for att fast-
sla varornas ursprung och for att skilja det fran andra varor eller tjanster fran
andra foretag. Vid helhetsbeddmningen ska varumarkets inneboende
egenskaper, den marknadsandel som varumadrket innehar, varumarkets
verkliga bruk, investeringarna i varumarket, omsattningskretsens mojlighet
att sarskilja varan samt yttranden fran handelskammare och andra yrkes-
sammanslutningar beaktas.*®® EU-domstolen konstaterade dven att det inte &r
mojligt att sdga att ett varumarke forvarvat ett starkare skydd sa fort en viss
procentsats av omséattningskretsen kanner till varumarket.'8 Det ar istéllet
upp till den nationella domstolen att bestdmma om varumarket kan anses ha

en hog sarskiljningsformaga. 8’

184 Fhima & Gangjee s. 142 f.

185 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p.
20-23.

186 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 24.
187 C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd) p. 28.
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EU-domstolen konstaterade i Windsurfing Chiemsee-malet'® att om en
betydande andel av omséattningskretsen tack vare varumarket kan ange att
varan kommer fran ett visst foretag, ska varumarket under alla

omstandigheter anses ha uppnatt kravet pa forvarvad sarskiljningsformaga.'8°

3.4.4 Sarskiljningsférmaga, kanneteckenskraft
och skyddsomfang

Laran om kanneteckenskraft innebar att varumarkets sarskiljningsférmaga
dven paverkar dess skyddsomfang. Ju stérre sérskiljningsformaga ett varu-
marke har, oavsett om den sarskiljningsformagan ar inneboende eller for-
vérvad, desto storre dr varumarkets kanneteckenskraft och dérmed dess
skyddsomfang. Detta dkade skyddsomfang kan inte utldsas ur artiklarna i
varumarkesdirektivet. EU-domstolen har till stod for sinaargument i SABEL-
och Canon-malen framhallit att det okade skyddsomfanget foljer av det som

idag ar skal 16 i varumarkesdirektivet.%°

Varumarken med stark sarskiljningsformaga uppbar saledes ett mer om-
fattande skydd an varumarken med svag sarskiljningsformaga.®* Arnerstal
framhaller att starkare séarskiljningsformaga kan erhallas exempelvis genom
betydande anvandning av varumarket.'% Arnerstal anfor att en varumarkes-
innehavare kan anvanda sig av metoder som marknadsforing och reklam, for
att pa sa satt 6ka varumarkets sarskiljningsformaga. Darigenom Okar ocksa

varumarkets kanneteckenskraft.193

188 De forenade mélen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und
Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehdr Walter Huber och Franz Attenberger
(Windsurfing Chiemsee).

189 De forenade mélen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und
Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehdr Walter Huber och Franz Attenberger
(Windsurfing Chiemsee) p. 52.

190 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 22,

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 17.

191 C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon) p. 18.
192 Arnerstal 2018 s. 92.

193 Arnerstal 2018 s. 92.

42



En stark kanneteckenskraft hos ett dldre varumarke innebar skyddsomfanget
blir storre.1% EU-domstolen har fastslagit att det ar lattare for en varumarkes-
innehavare av ett aldre varumérke att visa att forvéxlingsrisk foreligger om
det aldre varumarket har en hog sarskiljningsformaga.®® Enligt min mening
ligger det nara till hands att dra slutsatsen att det saledes e contrario ar svarare
for en varumérkesinnehavare av ett ldre varumérke att visa att forvaxlings-

risk foreligger om det aldre varumarket har en lag sarskiljningsférmaga.

Trots EU-domstolens avgdranden menar Fhima & Gangjee att det fortfarande
ar oklart hur hog sarskiljningsformaga som kravs for att ett varumarke ska
kunna erhalla ett mer omfattande skydd.*®® Tribunalen har kommit fram till
att nivan av sarskiljningsformaga for att fa ett mer omfattande skydd inte
behover vara lika hog som den niva som kravs for att bestaimmelserna som
galler for kanda varumarken ska aktualiseras.*®” Eftersom det saknas tydlig
ledning i nar ett varumarke ska erhalla ett mer omfattande skydd blir det enligt

mig de nationella domstolarnas ansvar att préva huruvida sa ar fallet.

For att bevisa att ett varumarke ska erhalla ett mer omfattande skydd till foljd
av forvarvad sarskiljningsformaga har varumarkesinnehavare presenterat
bevisning som till exempel: omséattnings- och forséljningssiffror,
marknadsforingskostnader, marknadsandelar, anvéndningstid, information
om var varor eller tjanster salts, referenser fran tredje part (som till exempel

fran tidningsartiklar), m.m.1%

194 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 24.

195 C-425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode) p. 38—
39.

1% Fhima & Gangjee s. 147 f.

197 T7-274/09 Deutsche Bahn AG mot OHMI p. 95.

198 Fhima & Gangjee s. 148-152.
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3.4.5 Slutliga kommentarer om
sarskiljningsféormaga

Fhima & Gangjee anger sammanfattningsvis att Kriteriet sarskiljnings-
formaga dar svartolkat. Fhima & Gangjee menar att kriteriet sarskiljnings-
formaga ar viktigt enligt EU-domstolens praxis, men framhaller samtidigt att
kriteriet tycks ha ett begransat anvandningsomrade sett till Tribunalens
praxis.®® Jag uppfattar att sarskiljningsformagan ar det minst viktiga kriteriet
vid forvaxlingsbedomningen, men samtidigt gar det inte att bortse ifran. Det
tycks dock vara uteslutet att basera en intrangstalan framst pa grunden att det
aldre varumarket har en hog sarskiljningsformaga. Varumarkets
sarskiljningsformaga kan istallet bli en utslagsgivande faktor i svarbedomda
fall.

3.5 Ovriga omstandigheter

3.5.1 Tidpunkten for forvaxlingen

Tidpunkten for néar forvaxlingsbeddmningen ska goras kan ha stor betydelse
for att avgora huruvida forvaxling foreligger eller inte. Wrigfeldt anfor att
forvaxlingsrisk normalt anses uppkomma vid koptillfallet, men att
forvaxlingsrisk dven kan tankas uppkomma vid ett tidigare eller ett senare

tillfalle.2%

| Arsenal-malet?! konstaterade EU-domstolen att det inte kan uteslutas att
vissa konsumenter tolkar anvandningen av Arsenals varumarke pa en halsduk
som ett bevis pa att produkterna harror fran Arsenal FC, inte fran tredje man.
EU-domstolen fastslog dven att detta fortsatter att galla efter att produkterna

lamnat forsaljningsstallet.2°2 Wrigfeldt framhaller dock att forvaxlingsrisk

19 Fhima & Gangjee s. 159.

200 Wrigfeldt s. 405.

201 C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal).

202 C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal) p. 57.
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efter koptillfallet maste anses ha begransad betydelse, bland annat med tanke
pa att EU-domstolen i Picasso-malet?®® konstaterar att det & konsumenternas

uppfattning vid koptillfallet som spelar roll for beddmningen.?%4

Wrigfeldt ger exemplet tredje mans anvéndning av ett varumarke i reklam
som ett tillfalle nér forvéxlingsrisk kan uppkomma innan koptillféallet. |
sadana fall uppstar forvaxlingsrisk nar konsumenten tar del av reklamen.2%
Wrigfeldt menar dock att det rader osakerhet kring om forvaxlingsrisk fore
koptillfallet ar tillrackligt for att anvandning ska vara otillaten. Wrigfeldt
anfor att problemet med tidsaspekten forsvinner i de fall forvaxlingsrisken

som uppstod fore koptillfallet kvarstar vid koptillfallet.20

Wrigfeldt ger exemplet nar en bilist pa grund av forvaxlande varumarkes-
anvandning tar en tidigare avtagsvag fran motorvagen for att tanka pa en
bensinmack, som senare inte visar sig vara den bensinmack som bilisten
trodde utan en annan bensinmack, varefter bilisten anda valjer att tanka pa
bensinmacken, dven nar varumarkesforvaxlingen inte bestar. Wrigfeldt
papekar att forvéaxling inte foreligger vid koptillfallet i exemplet men att
forvaxlingsrisk anda kan tankas foreligga eftersom konsumentens beteende
paverkas av det forvaxlingsbara varumérket.?®” Enligt mig paminner
Wrigfeldts exempel mycket om vilseledande marknadsforing. Det tycks
enligt min mening finnas ett visst matt av éverlappning mellan vilseledande

marknadsféring och forvaxlingsbar anvandning i det givna exemplet.

| sokordsannonseringsmalet BergSpechte,?%® dar EU-domstolen bland annat
behandlar forvaxlingsrisk fore koptillfallet, konstaterade EU-domstolen att

det inte krdvs att internetanvandaren de facto forvaxlar varumérkena. Det

203 C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso).

204 Wrigfeldt s. 405, jmf. C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso) p. 46—
48.

205 Wrigfeldt s. 405.

206 Wrigfeldt s. 406.

207 Wrigfeldt s. 406 f.

208 C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH mot
Giinther Guni och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte).

45



kravs endast att det ar svart for internetanvandaren att avgora, utifran reklam-
lanken, om annonsoren har ett ekonomiskt band eller ar tredje man i for-
hallande till varumarkesinnehavaren.?®® Genom analog applicering av EU-
domstolens resonemang pa Wrigfeldts exempel i det féregaende stycket kan
slutsatsen troligtvis dras att forvaxlingsrisken i fallet uppkommer nér
annonsoren gor det svart for genomsnittskonsumenten att urskilja om det
finns ekonomiska band till varumérkesinnehavaren, vilket jag anser sker
redan nér bilisten dvervager att ta avfartsvdgen mot bensinmacken. Simon
Fhima framhaller fragan om det kravs att konsumentens beteende faktiskt
forandras for att forvaxlingsrisk ska kunna foreligga.?l® Wrigfeldt anser
daremot att det racker att det foreligger risk for att konsumentens beteende
ska forandras for att forvaxlingsrisk ska kunna foreligga.?* Wrigfeldt fram-
haller att hans l6sning ar mer marknadsanpassad.?'? Jag anser att Wrigfeldts
stéllningstagande béttre speglar de resonemang som EU-domstolen fram-

haller i BergSpechte.

Det tycks inte foreligga nagon direkt klarhet i hur tidsaspekten paverkar
forvaxlingsrisken, aven om det finns nagra resonemang som uppstatt i praxis
och doktrin. Beddmningen av tidsaspekten forefaller vara praglad av

situationen i det enskilda fallet.

3.5.2 Associationsrisk

Risk for association &r en av de faktorer som framhalls paverka forvaxlings-
beddmningen. | varumarkeslagen har lagstiftaren valt att anvanda
formuleringen ”anvéndningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns
ett ssmband mellan den som anvéinder tecknet och innehavaren av det” istéllet
for “risk for association”, vilket kritiseras av Bernitz m.fl. dd de menar att

sadana sprakliga andringar kan leda till bristande harmonisering.?'3

209 C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiller GmbH mot
Glnther Guni och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte) p. 36.

210 Simon Fhima s. 318.

211 Wrigfeldt s. 407.

212 Wrigfeldt s. 408.

213 Bernitz m.fl. s. 291.
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Det skulle kunna tankas att ett yngre varumarke som far en
genomsnittskonsument att uppfatta associationer till ett &ldre varumérke gor
intrang i det aldre varumarket. Sa ar emellertid oftast inte fallet. | SABEL-
malet fastslog EU-domstolen att begreppet associationsrisk syftar till att
precisera forvaxlingsriskens rackvidd.?'* En stérre association mellan det
yngre och det aldre varumarket leder till en storre risk for att forvaxling ska
anses foreligga.2%® Jag anser att risken for association maste provas ex officio
av domstolen eftersom EU-domstolen i SABEL-malet fastslog att risken for
forvaxling maste bedomas mot bakgrund av flera faktorer, déribland risken
for association. Association mellan ett yngre och ett &ldre varumérke kan inte
i sig sjalv ligga till grund for att konstatera forvéxlingsrisk.?6 Om
associationen ar sa stark att en genomsnittskonsument tror att det finns ett
ekonomiskt band mellan varumarkena kan forvaxlingsrisk anda foreligga.?’
Jag anser att en sadan tolkning stammer 6verens med ordalydelsen i 1 kap. 10

8 1st 2p varumarkeslagen.

EU-domstolen har i Marca Mode-malet?*® avfardat ett argument om att det
ska foreligga en presumtion for att forvaxling foreligger om det aldre varu-
market ar mycket kant och nar det yngre varumarket ar sa likt det aldre varu-
market att det skapar associationer till det dldre varuméarket.?*® En sadan
presumtionsregel hade enligt mig utvidgat forvaxlingsskyddet sa pass mycket
att det hade givit en for stor 6verlappning med skyddet for védlkanda varu-
marken. For att skyddet for valkdnda varumarken ska kunna aktualiseras
kravs det att varumarkesinnehavaren aven visar att otillborlig fordel eller
anseendeskada foreligger, vilket inte krdvs nér varuméarkesinnehavaren

grundar en intrangstalan pa forvaxlingsskyddet. Om en presumtionsregel

214 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 18.

215 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 22.

216 C-251/95 SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (SABEL) p. 26.

217 Fhima & Gangjee s. 164 f, Levin s. 469.

218 C-425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode).

219 C-425/98 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode) p. 33—
34.
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hade accepterats hade Overlappningen mojligen kunnat leda till att
varumarkesinnehavare till kanda marken inte langre hade behdvt visa

otillborlig fordel eller anseendeskada, vilket inte hade varit Onskvart.

Wessman framhaller att det eventuellt ar mojligt att behandla risken for
association som en del av beddmningen av markeslikheten.??® Aven Wrigfeldt
menar att konsumenters associationer paverkar deras minnesbild av varu-
méarket och att associationer darigenom ar viktiga for bedémningen av

forvaxlingsrisken.??

3.5.3 Omsattningskretsens sammansaéttning

Omséttningskretsens sammansattning har stor betydelse vid forvaxlings-
bedémningen. Tva varuméarken, som hade kunnat anses vara forvaxlingsbara
for en ouppmarksam omsattningskrets, kan i princip vara omdgjliga att
forvaxla for en uppmarksam omsattningskrets. Levin framhaller att
varuslaget har betydelse for uppmarksamheten hos omséttningskretsen. En
kOpare antas vara betydligt mer uppmdarksam nér det géller dyrare
sdllankopsvaror &an ndr det galler vardagliga inkép som till exempel mat-
varor.??? Olivolja ar en dagligvara som framst handlas i matvarubutiker. For
sadana varor anser EU-domstolen att genomsnittskonsumenten i storre ut-

strackning leds av varans synintryck.??®

EU-domstolen har kommit fram till att genomsnittskonsumenten &r sérskilt
uppmarksam néar det galler varor som till exempel bilar.??* EU-domstolen har
exempelvis fastslagit att omsattningskretsen for lakemedel, d.v.s. l&kare och
farmaceuter, ar mycket uppmarksam.??® Daremot har EU-domstolen stadgat

att en hogre niva av markesskillnad ska uppratthallas for lakemedel som

220 \Wessman 1998 s. 488.

221 Wrigfeldt s. 413.

222 |evin s. 474.

223 C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur SA mot Koipe Corporacién SL och OHIM (Aceites)
p. 75.

224 C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picasso).

225 C-412/05 P Alcon Inc. mot OHIM (Alcon).
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konsumenter kan képa sjalva.?®® Levin anfor att det ar mojligt att
genomsnittskonsumenten borde anses vara mindre markesmedveten nér

omsattningskretsen bestar av barn.?%’

Betydelsen och uttalet av ett varumérke pa ett annat sprak, t.ex. arabiska, kan
ha betydelse for forvaxlingsbedémningen om omséttningskrets for varan har

sprakkunskaper pa det andra spraket.?®

3.6 Sammanfattning

Nedan foljer en sammanfattning som syftar till att besvara uppsatsens forsta
fragestallning. Sammantaget ska bedomningen av forvaxlingsrisk i ett
varumarkesrattsligt intrangsmal enligt EU-domstolens praxis ske genom en
helhetsbeddmning som foljer ett antal bestdmda kriterier. Vid helhets-
bedémningen ska héansyn tas till de for malet relevanta omstandigheterna.
Vidare ska en genomsnittskonsuments perspektiv prégla foérvéxlings-
beddmningen. Genomsnittskonsumenten tar inte hénsyn till detaljer i varu-
market och kan generellt inte antas kunna jamfora varumarkena direkt med

varandra.

Varuslagslikheten ska framst bedomas utifran faktorer som varornas art och
deras anvandningsomrade samt om varorna konkurrerar med eller
kompletterar varandra. Bristande varuslagslikhet kan véaxelvis vagas upp av
en stark varumarkeslikhet och vice versa. Varumarkeslikheten ska beddmas
genom att varumarkena jamfors i sin helhet med vikt pa konceptuella, visuella
och fonetiska likheter. Varumarkeslikheten ska saledes inte endast besta av

en bedémning av varuméarkenas dominanta bestandsdelar. Endast nar alla

226 De forenade malen C-427/93 Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S, C-429/93 C. H.
Boehringer Sohn m.fl. mot Paranova A/S och C-436/93 Bayer Aktiengesellschaft och
Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S (Bristol-Myers Squibb).

227 Levin s. 474.

228 C-147/14 Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts
NV och Halalsupply NV (Loutfi) p. 26.
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andra av varumarkets bestandsdelar ar forsumbara ska bedémningen grundas

pa de dominanta bestandsdelarna.

Skddsomfanget ar storre nar ett varumarke har en stark forvarvad eller inne-
boende sérskiljningsformaga. Det faktum att ett varumarke bringar
associationer till ett annat varumarke racker inte for att forvéaxlingsrisk ska
foreligga, men om associationen ar sa stark att det leder till att en
genomsnittskonsument hade kunnat tro att det finns ett ekonomiskt band
mellan tredje man och varumarkesinnehavaren sa foreligger forvaxlingsrisk.
Omesittningskretsens sammanséattning kan paverka férvéaxlingsbedémningen

da olika omséttningskretsar till exempel ar olika uppméarksamma.

Om det vid en helhetsbedémning av samtliga relevanta faktorer kan anses att
en genomsnittskonsument kan tro att varorna eller tjansterna kommer fran
samma foretag, eller om en genomsnittskonsument kan tro att det finns ett

ekonomiskt band mellan foretagen, sa foreligger forvaxlingsrisk.
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4 Rattsfallsstudie

4.1 Utgangspunkter for rattsfallsstudien

| avsnittet nedan kommer de varumarkesrattsliga intrangsmal dar Patent- och
marknadsOverdomstolen gjort en forvaxlingsbedémning att behandlas.
Rattsfallsstudien  syftar  till att undersbka om Patent- och
marknadséverdomstolens domar avviker fran EU-rattslig praxis gallande
forvaxlingsrisk. Uppsatsens avsnitt 3 kommer att anvdndas som ett
hjalpmedel for att avgora om det foreligger avvikelser fran EU-rattslig praxis
I Patent- och marknadsoverdomstolens domar. Jag kommer for varje referat
och  kommentar att folja den struktur som Patent- och

marknadsdverdomstolen uppstallt for rattsfallet ifraga.

4.2 Rattsfallen

4.2.1 YOGGI

4.2.1.1 Referat

| rattsfallet PMOD T 9856-15 vackte Arla talan mot Yogiboost Retail. Arla
ar varumérkesinnehavare av varumarket YOGGI, som &r registrerat for
fruktyoghurt. Yogiboost Retail hade anvant kannetecknet YOGIBOOST for
s.k. frozen yoghurt, vilket Arla ansdg gjorde intrang i varumarket YOGGI.
Tingsratten fann att Yogiboost Retails anvdndning av kéannetecknet
YOGIBOOST inte gjorde intrang i Arlas varumarke YOGGI, varfor Arla

overklagade domen till Patent- och marknadséverdomstolen.

| malet fastslog Patent- och marknadséverdomstolen att bedémningen av
forvaxlingsrisken ska bestd av en helhetsbedomning, vilket Patent- och
marknadséverdomstolen understédde med hénvisningar till relevant EU-
rattslig praxis. Patent- och marknadsoverdomstolen konstaterade att s.k.
forvéaxlingsundersdkningar som parterna utfort har begransad betydelse som

bevisning eftersom sadana undersokningar inte speglar kopsituationen.
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Patent- och marknadsOverdomstolen faststallde att YOGGI hade anvants
under lang tid och i stor utstrackning samt att betydande investeringar hade
gjorts i varumarket. Saledes ansags YOGGI vara kant for fruktyoghurt inom
en betydande del av omséttningskretsen. Vidare fastslog Patent- och
marknadsoverdomstolen att bedémningen av forvaxlingsrisk &r en rattsfraga
och inte en sakfraga. Rattsfragor ska avgoras av domstolen, genom att dom-

stolen analyserar olika argument och dess effekter.?°

Patent- och marknadsoverdomstolen fortsatte genom att faststélla att YOGI
var den mest framtrddande delen i kannetecknet YOGIBOOST. Efterledet
BOOST ansags vara beskrivande till fljd av att BOOST beddmdes syfta till
att vara bestammande i forhdllande till forledet. Patent- och
marknadsoverdomstolen konstaterade saledes att mest vikt ska laggas vid for-
ledet YOGI nér kénnetecknen ska jdmforas. Patent- och
marknadsodverdomstolen fastslog dock att efterledet BOOST hade betydelse
for kénnetecknet YOGIBOOSTS helhetsintryck.

Patent- och marknadsdverdomstolen kom fram till att ordet YOGGI inte kan
uppdelas och att ordet genom anvéndningen av dubbelkonsonanten GG
skiljer sig fran den vanliga stavningen av ordet yoghurt. Patent- och
marknadsdverdomstolen ansag darfor att YOGGI har en hdg sarskiljnings-
formaga for fruktyoghurt. Patent- och marknadséverdomstolen kom &ven
fram till att det var bevisat att YOGGI kunde tillgodogdra sig det utokade
skyddet for kanda varuméarken dven om YOGGI ansags vara alluderande pa

varuslaget yoghurt.

Géllande varumarkeslikheten konstaterade Patent- och marknads-
overdomstolen att det fanns visuell likhet mellan kdnnetecknen men att den
visuella likheten &r svagare till foljd av att YOGIBOOST &r sammansatt av
tva ord samt att YOGGI innehaller dubbelkonsonanten GG. Det fanns enligt

Patent- och marknadsdverdomstolen stora fonetiska likheter mellan YOGI

229 Heuman s. 357.
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och YOGGI, trots att YOGI kan uttalas med kort respektive lang vokal. Det
faktum att en av uttalsmojligheterna for YOGI &r identisk med hur YOGGI
uttalas racker enligt Patent- och marknadsoverdomstolen for att konstatera
fonetisk likhet.

Gallande varuslagslikheten fastslog Patent- och marknadséverdomstolen att
genomsnittskonsumenten maste uppfatta att det finns ett samband mellan
yoghurt, frozen yoghurt och smoothies. Daremot ansdg Patent- och
marknadsdverdomstolen att skillnaderna mellan produkternas forséljnings-

kanaler inte ar obetydliga.

Patent- och marknadsdverdomstolen kom vid en helhetsbeddmning fram till
att interaktionen mellan de motstaende kannetecknens likhet och varornas
likhet inte anses vara sa starkt att det finns risk for att omséattningskretsen kan
tro att varorna kommer fran samma foretag eller foretag med ekonomiska
band. Varumarkesintrang pa grund av férvaxlingsrisk kunde saledes inte

konstateras.

4.2.1.2 Kommentar

Bland det forsta Patent- och marknadséverdomstolen tog stéllning till var
huruvida forvaxlingsundersokningar har nagon betydelse for utgangen i
intrangsmal. Jag anser att det faktum att Patent- och marknadséverdomstolen
kom fram till att forvéxlingsundersdkningar har begransad betydelse som

bevisning kan sagas ha stod i EU-domstolens praxis.?3°

Precis som Patent- och marknadsoverdomstolen konstaterade i malet
alluderar bada varumarkena pd yoghurt. Alluderande varumarken ses
generellt sett inte som lika starka som mer originella varumarken.?3! Patent-

och marknadsodverdomstolen anser att dubbelkonsonanten GG i varumarket

230 Jmf. C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd)
p. 24 dar marknadsundersdkningar inte ensamt kunde bevisa att ett varumarke hade hdg
sarskiljningsférmaga i en omsattningskrets.

231 Muyldermans & Maeyart s. 132.
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YOGGI leder till att varumérket har hog sarskiljningsformaga. Jag anser att
det argumentet inte Overensstimmer med EU-réttslig praxis eftersom
konsumenter enligt EU-rattslig praxis har en viss tolerans for felstavningar.?3?
Om Patent- och marknadséverdomstolen enbart hade konstaterat att YOGGI
har hog sarskiljningsformaga till féljd av anvandning av varumarket under
lang tid och i stor omfattning samt pa grund av betydande investeringar hade

det varit helt i 6verensstammelse med EU-domstolens praxis.

Gallande de fonetiska likheterna mellan YOGGI och YOGIBOOST anser jag
att Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning Overensstimmer med
EU-rattslig praxis. Jag instammer med Patent- och marknadséverdomstolens
beddmning eftersom jag anser att det &r troligt att en genomsnittskonsument
hade uppfattat att varuméarket YOGIBOOST skulle uttalas med kort vokal, da

varumarket alluderar pa yoghurt.

Nér det galler Patent- och marknadsoverdomstolens bedémning av varuslags-
likheten ska det klargoras att Patent- och marknadséverdomstolen inte
behandlar alla kriterier som EU-domstolen uppstéallt i Canon-malet. Patent-
och marknadsdverdomstolen kommer fram till att det som skiljer varuslagen
at ar varornas olika forsaljningskanaler. Kriteriet finns dock inte med som ett
av de kriterier EU-domstolen uppstéllt i Canon-domen. Dessutom har det
faktum att varuslagslikhet konstateras eller avfardas genom att varorna saljs
via olika forsaljningskanaler kritiserats i doktrin. Kritiken inriktar sig
framforallt pa att varornas forséljningskanaler i allt hogre grad saknar
betydelse, till exempel genom internet-handel eller nar varor saljs i néra
anslutning i stora kopcentrum.?®® Jag menar darfor att Patent- och
marknadsdverdomstolen inte borde ha lagt s& stor vikt vid att varornas

forsaljningskanaler skiljer sig at.

232 Muyldermans & Maeyart s. 147.
233 Fhima & Gangjee s. 124.
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Vid en narmare jamforelse med de kriterier som uppstéllts i Canon-malet,
samt mot bakgrund av Tribunalens praxis framstdr Patent- och
marknadséverdomstolens bedomning av varuslagslikheten i malet som nagot
kortfattad och forenklad. Min asikt &r att bedomningen i fallet hade blivit mer
av en helhetsbeddomning om Patent- och marknadsdverdomstolen hade valt

att ta hansyn till fler av Canon-kriterierna.

Patent- och marknadséverdomstolen behandlade inte kriterier som varornas
anvandningsomrade eller huruvida varorna konkurrerar med varandra.
Patent- och marknadsdverdomstolen gjorde heller ingen bedémning av om
varorna kompletterar varandra. Det &r dock enligt EU-réttslig praxis inte alltid
nddvandigt att beddma varuslagslikheten enligt alla Canon-kriterierna. Jag
menar att det i alla fall hade varit relevant att bedéma om varorna skulle anses
konkurrera med eller komplettera varandra, grundat pa att bada varorna

baseras pa yoghurt.

Tribunalen har som utgangspunkt fastslagit att kompletterings-kriteriet ska
tillampas relativt strikt. FOr att varorna ska anses komplettera varandra kravs
det att den ena varan ar ndédvéndig for anvandningen av den andra samt att
konsumenter kan fa uppfattningen att ett och samma féretag ansvarar for till-
verkningen av varorna. Tribunalen har darutéver uppstallt ett krav pa att
kundkretsen ska vara densamma for varorna for att varorna ska anses kunna

komplettera varandra.

Det kan konstateras att yoghurt ar nédvandigt for tillverkningen av frozen
yoghurt, vilket innebér att det forsta kriteriet for komplettering ar uppfylit.
Jag anser att en konsument troligtvis inte skulle uppfatta att Arla, som &ger
varumarket YOGGI, tillverkar bade fruktyoghurten och frozen yoghurten
eftersom det enda som skulle kunna tyda pa att sa ar fallet ar att bada
produkterna innehaller yoghurt. Det andra kriteriet for att varorna ska anses
kompletterande &r saledes inte uppfyllt. Jag anser att kundkretsen bor vara
konsumenter i allménhet, som Patent- och marknadsdverdomstolen

konstaterat, eftersom det inte forekommer nagot i malet som skulle tyda pa
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en annan slutsats. Varorna bor saledes anses ha samma kundkrets, vilket gor

att det tredje Kkriteriet for att varorna ska anses kunna komplettera varandra ar
uppfylit.

Trots att yoghurt ar nddvandigt for att tillverka frozen yoghurt och att varorna
kan anses ha samma kundkrets kan detta inte ensamt leda till slutsatsen att
yoghurt ska anses komplettera frozen yoghurt eftersom det inte &r troligt att
en konsument hade trott att bada varorna kommer fran Arla. Saledes blir slut-
satsen att fruktyoghurt inte kompletterar frozen yoghurt i varumarkesrattslig

mening.

Ytterligare skillnader framtrader om varornas olika syften beaktas samt om
en beddmning av om varorna konkurrerar med varandra gors. Varornas syfte
maste anses vara olika eftersom frozen yoghurt har till syfte att vara en dessert
medan fruktyoghurt har till syfte att till exempel dtas som mellanmal eller
som frukost. Dessa skillnader anser jag peka mot att varorna inte heller
konkurrerar med varandra eftersom det skilda syftet gor att varorna inte ar
utbytbara med varandra. Sammantaget anser jag att en helhetsbedémning av
varuslagslikheten pekar pa att det foreligger en forhallandevis liten varuslags-

likhet i malet.

Vid en helhetsheddmning som foljer EU-rattslig praxis kan det fastslas att det
inte borde finnas en risk for att omséattningskretsen kan tro att varorna
kommer fran samma foretag eller foretag med ekonomiska band. Slutsatsen
grundas pa en bedomning av YOGGlIs storre skyddsomfang, likheterna och

skillnaderna mellan méarkena samt att varuslagslikheten &r Iag.
Sammanfattningsvis anser jag att det i domen foreligger vissa avvikelser fran

EU-réttslig praxis géallande maérkeslikhetsbeddmningen och varuslags-

beddmningen.
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4.2.2 KRISPROLLS

4.2.2.1 Referat

| rattsfallet PMOD T 7235-17 vackte Pagen talan mot Biscabolagen. Pagen
var varumarkesinnehavare av varumarket KRISPROLLS, som var registrerat
for livsmedlet skorpor. Biscabolagen hade anvént k&nnetecknet CRISP
ROLLS for samma varuslag, vilket Pagen ansag gjorde intrang i varumarket
KRISPROLLS. Patent- och marknadsdomstolen fann att Biscabolagens
anvandning av kéannetecknet CRISP ROLLS inte féranledde nagon
forvaxlingsrisk och Biscabolagen gjorde déarmed inte intrang i Pagens varu-
marke KRISPROLLS. Pagen valde da att 6verklaga domen till Patent- och

marknadséverdomstolen.

Inledningsvis konstaterade Patent- och marknadséverdomstolen att det
foreldg identitet mellan varorna. Saledes behdvdes ingen bedémning av
varuslagslikheten. Patent- och marknadséverdomstolen konstaterade sedan
att de skillnader som féreldg mellan KRISPROLLS och CRISP ROLLS inte
var sa obetydliga att det skulle anses foreligga identitet mellan varumarket
och kannetecknet. Saledes blev fragan om det kunde anses foreligga
forvaxlingsrisk mellan kénnetecknet CRISP ROLLS och varumérket
KRISPROLLS.

Patent- och marknadsoverdomstolen konstaterade inledningsvis i
forvaxlingsbedomningen att varumarket KRISPROLLS har en lag
inneboende sarskiljningsformaga eftersom varumarket &r att anse som starkt
beskrivande for skorpor. Patent- och marknadséverdomstolen avfardade
Pagens argument att varumarket KRISPROLLS hade en hog forvarvad
sarskiljningsformaga eftersom Pagen inte lyckades bevisa detta. Till foljd av
att KRISPROLLS hade begransad sarskiljningsformaga ansag Patent- och
marknadséverdomstolen att varumérket KRISPROLLS hade ett begrénsat

skyddsomfang.
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Eftersom det ostridigt radde identitet mellan varorna behdvde Patent- och
marknadsOverdomstolen darefter endast bedéma varumarkeslikheten. De sér-
skiljande dragen i ordvarumarket KRISPROLLS ansag Patent- och
marknadsdverdomstolen vara begynnelsebokstaven K samt att de tva orden
KRISP och ROLLS sammandragits till KRISPROLLS. Uttalsmassigt
konstaterade Patent- och marknadsoverdomstolen att det i princip radde
identitet.

Vid en helhetsbeddmning ansag Patent- och marknadséverdomstolen att det
faktum att varuslagen var identiska samt att kdnnetecknet och varumaérket
ocksa var nastintill identiska anda inte kunde dvervéga det faktum att varu-
market KRISPROLLS skyddsomfang var mycket begransat till foljd av att
varumarket ansags vara beskrivande. Sammantaget ansag Patent- och
marknadséverdomstolen det inte fanns en risk att omsattningskretsen kunde
tro att varorna kommer fran samma foretag eller foretag med ekonomiska

band. Saledes ansags varumarkesintrang inte foreligga.

4.2.2.2 Kommentar

Det avgérande momentet i rattsfallet var beddmningen av varumérkets
sarskiljningsformaga. Jag anser att Patent- och marknadséverdomstolen foljer
det test som uppstélldes av EU-domstolen i Lloyd-malet for att bedoma
forvarvad  sarskiljningsformaga. Patent- och marknadsoverdomstolen
behandlar de flesta av kriterierna som EU-domstolen fastslog i Lloyd-malet
och slutsatsen som Patent- och marknadsfverdomstolen drar kring
sarskiljningsformagan kan ses som en helhetsbedémning. En anledning till
varfor alla kriterier inte behandlats kan ha varit att parterna inte aberopade
bevisning i forhallande till de kriterierna. Det ar enligt min mening troligt att
aven om domstolen hade behandlat samtliga kriterier som EU-domstolen

uppstallt sa hade bedémningen kring sérskiljningsformagan blivit densamma.
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Trots att det foreldg varuslagsidentitet och hog markeslikhet konstaterade
Patent- och marknadsoverdomstolen inte att dubbel identitet foreldg. Jag
menar att det faktum att KRISPROLLS konstaterades ha ett lagt skydds-
omfang fick till foljd att domstolen ansag att det var uteslutet att konstatera
att dubbel identitet foreldg eftersom dubbel identitet ger ett i princip absolut
skydd. Jag finner det troligt att Patent- och marknadsdverdomstolen hade fast-
slagit att dubbel identitet foreldag om det inte hade varit for det faktum att

KRISPROLLS pa engelska i princip ar helt beskrivande for skorpor.

Sammanfattningsvis anser jag att domen foljer den EU-rattsliga praxis som

utvecklats.

4.2.3 EBOKS

4.2.3.1 Referat

| rattsfallet PMT 4529-19 véckte e-Boks talan mot TellusTalk. e-Boks var
varumérkesinnehavare av varumarket EBOKS, som var registrerat for
digitala varor och tjanster som till exempel digital signering av dokument.
TellusTalk hade anvént kdnnetecknet EBOX for tjansten digital signering av
dokument, vilket e-Boks ansag gjorde intrang i varuméarket EBOKS. Patent-
och marknadsdomstolen fann att TellusTalks invdndning om att varumérket
EBOKS var ogiltigt inte kunde prévas eftersom TellusTalk inte vackt nagon
talan om havning. Patent- och marknadsdomstolen fann dock att TellusTalks
anvandning av kannetecknet EBOX kunde leda till att konsumenter kunde fa
uppfattningen att det fanns ett samband mellan TellusTalk och e-Boks, varfor
forvaxlingsrisk ansags foreligga. TellusTalk valde darfor att 6verklaga domen

till Patent- och marknadstverdomstolen.

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterade inledningsvis att Patent-
och marknadsdomstolen gjort en korrekt beddmning avseende varumérkets
omséttningskrets. Patent- och marknadsdverdomstolen fann att omséattnings-
kretsen bestod av en genomsnittlig anvandare av motsvarande tjanster

eftersom tjansten riktar sig till privatpersoner, féretag, organisationer och
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myndigheter. Saledes skulle forvaxlingsbedomningen i fallet utga fran en
normalt informerad samt skaligen uppmarksam och upplyst genom-

snittskonsument i Sverige.

Gallande k&nneteckenskraften fann Patent- och marknadsdverdomstolen att
EBOKS ar beskrivande for digitala brevlador. Daremot ansags EBOKS inte
vara beskrivande for tjansten digitala signaturer. Vidare ansag Patent- och
marknadséverdomstolen att EBOKS framforallt far sarskiljningsformaga
genom madrkets figurativa utformning. Patent- och marknadséverdomstolen
drog slutsatsen att varumdrket EBOKS har for registrering erforderlig

sarskiljningsformaga for i malet aktuella tjanster”.

Gallande tjansteslagslikheten fann Patent- och marknadséverdomstolen att
EBOX anvants for tjanster som i hog grad liknar, men inte ar identiska med,

de tjanster i form av elektronisk signering som EBOKS anvants for.

| fraga om markeslikheten fann Patent- och marknadséverdomstolen att det
foreldg likhet mellan text-elementen i varumarket respektive kannetecknet.
Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterade dven att det fanns viss
fonetisk likhet mellan varumarket och kannetecknet. Pa ett visuellt plan fast-
slog Patent- och marknadsdverdomstolen att det foreligger vissa skillnader.
Orden &r korta och det finns visuell skillnad i ordens avslut, X respektive KS
som en genomsnittskonsument hade uppfattat. Patent- och
marknadséverdomstolen fastslog ocksa att den figurativa utformningen och
fargsattningen av varumarket EBOKS jamfort med kdnnetecknet EBOX tyder

pa skillnader i markeslikhet.

Vid en helhetsbedémning kom Patent- och marknadsdverdomstolen fram till
att det inte forelag nagon risk att en genomsnittskonsument forvaxlar EBOX
med varumérket EBOKS, dven med beaktande av att de tjanster som kanne-
tecknet respektive varumarket anvands for ar liknande. Saledes ansag Patent-

och marknadsoverdomstolen att det inte forelag varumarkesintrang.
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4.2.3.2 Kommentar

Gallande bedbmningen av omséttningskretsen gor Patent- och
marknadsOverdomstolen en tolkning som 6verensstdmmer med EU-rattslig
praxis, &ven om Patent- och marknadséverdomstolen inte hanvisar till EU-
rattslig praxis angaende omsattningskretsen. EU-domstolen har inte
formulerat nagot test for att bestamma omsattningskretsen, vilket kan vara
orsaken till att Patent- och marknadséverdomstolen valde att inte hanvisa till
EU-domstolens praxis i denna fraga. Jag menar att det faktum att EU-dom-
stolen inte har formulerat nagot sadant test gor att de nationella domstolarnas

tolkningsutrymme ar storre.

Betraffande varumarkets sarskiljningsformaga ansag Patent- och
marknadsoverdomstolen att varumérket EBOKS har f0r registrering
erforderlig sarskiljningsformaga for i malet aktuella tjanster”. Huruvida varu-
market har tillracklig sarskiljningsférmaga for att kunna registreras ar inte
nagot som ska provas i ett intrangsmal. En bedémning av om varumarket har
tillracklig sarskiljningsformaga for att vara registrerat kravs dock om part
yrkat att varumarket ska havas pa grund av bristande sarskiljningsférmaga i
en talan om hévning enligt 10 kap. 5 § varumérkeslagen. TellusTalk hade
visserligen invant att e-Boks varumaérke skulle ogiltigforklaras i Patent- och
marknadsdomstolen men denna invandning grundades dock pa att TellusTalk
ansag sig ha inarbetade och aldre rattigheter, inte bristande sarskiljnings-
formaga hos e-Boks varumarke. Dessutom ldamnade Patent- och marknads-
domstolen invéndningen utan avseende eftersom TellusTalk inte hade vackt
en talan om havning, vilket kravs for att en sadan invandning skulle kunna
provas. TellusTalk franfoll invandningen om ogiltighet i Patent- och

marknadséverdomstolen.

Patent- och marknadséverdomstolens skrivning skulle kunna forstas som att
EBOKS har ett skyddsomfang pa en normal niva eller att varumérkets
skyddsomfang ska uppfattas som lagt till foljd av att varumarket precis nar
upp till den niva som kravs for registrering. Jag anser att det inte gar att utlasa

hur domen ska tolkas i detta avseende, varfor jag anser att Patent- och
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marknadsoverdomstolen inte kan s&gas ha provat hur varumérkets
sarskiljningsformaga paverkar dess skyddsomfang i fallet. Det faktum att
Patent- och marknadséverdomstolen inte prévar sérskiljningsférmagan i for-
hallande till varumarkets skyddsomfang &r enligt min bedémning en

avvikelse fran EU-réattslig praxis.

Patent- och marknadsoverdomstolen kom fram till att det i vart fall forelag en
hog grad av tjanstelikhet, men inte att identitet foreldg. Jag anser att det &r
svart att konstatera om Patent- och marknadsoverdomstolen har gjort en
beddmning av tjansteslagslikheten som ar forenlig med EU-rattslig praxis
eftersom Patent- och marknadsoverdomstolen uttrycker sig mycket kortfattat.
Till skillnad fran Patent- och marknadséverdomstolen anser jag att det fore-
ligger identitet mellan tjansteslagen. Nar parterna i malet bada har erbjudit
elektronisk signering, men tjansteslagsidentitet &nda inte anses foreligga sa
menar jag att Patent- och marknadséverdomstolen stéller for hoga krav for
vad som ska anses vara tjansteslagsidentitet i forhallande till EU-rattslig

praxis.

Om Patent- och marknadsoverdomstolen skulle anse att det forelag identitet
mellan tjansteslagen skulle det innebé&ra att de skillnader som finns mellan
parternas varumarken far mindre betydelse till foljd av den vaxelverkan
mellan tjansteslagslikhet och varumarkeslikhet som ska beaktas. Det faktum
att Patent- och marknadsoverdomstolen inte konstaterade att identitet forelag

paverkar saledes helhetshedémningen.

Det faktum att Patent- och marknadséverdomstolen ar mer strikt i sin
bedémning av visuell likhet pa grund av att orden ar forhallandevis korta
anser jag 6verensstimmer med det Fhima & Gangjee kommit fram till genom
sin empiriska undersokning av Tribunalens praxis. Likval anses en
genomsnittskonsument enligt Tribunalens praxis uppfatta ett ords menings-
innebdrd &ven om ordet i sig ar felstavat. Jag menar darfor att en
genomsnittskonsument hade fatt samma konceptuella associationer av orden

boks och box, vilket talar for en hogre mérkeslikhet.
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Jag anser att den figurativa utformningen av EBOKS varumérke ar for-
hallandevis konventionell och inte speciellt originell. Detsamma géller for
EBOX kannetecken. Varumarket EBOKS figur bestar av ett vitt E som star
framfor en rod kvadrat, varefter BOKS sedan kan ses som en svart text mot
en vit bakgrund.?** Kannetecknet EBOX figur bestar av ett vitt E som star
framfor en bla kub, varefter BOX sedan kan ses som en vit text mot en bla
bakgrund.?® I likhet med Patent- och marknadséverdomstolen menar jag att
de figurativa delarna ar forhallandevis olika, men att det dven finns vissa
konceptuella likheter mellan markena. Jag anser daremot inte att Patent- och
marknadsoverdomstolen gor en beddmning som avviker fran EU-réttslig
praxis nar det galler den figurativa delen, eftersom beddmningen &r

skdnsmaéssig och manniskor uppfattar figurer olika.

Vid en helhetsbedémning maste domstolen ta hansyn till skyddsomfanget,
varumarkeslikheten och varu- eller tjanstelikheten. Andra tillvagagangssatt
strider enligt min bedémning mot den praxis som EU-domstolen utarbetat. |
Shaker-malet valde EU-domstolen att aterforvisa malet till forstainstansratten
eftersom forstainstansratten misslyckats med att gora en helhets-
bedémning.?%® | Shaker-malet hade forstainstansratten gjort forvaxlings-
bedémningen utifran de dominerande delarna i varumarkena, istallet for att
gora en helhetsbeddmning.?®” Situationen i Shaker-malet ar inte identisk med
den i forevarande mal, men Shaker-malet pavisar att ett avvikelser i helhets-

bedémningen utgor sa stora fel att det &r majligt att aterforvisa mal.

For att uppfylla EU-domstolens krav pa att en helhetsbedémning av
forvéaxlingsrisken gors ska domstolen gora en bedémning av hur stark varu-
markets sarskiljningsformaga ar, for att pd sa satt utreda varumarkets
kanneteckenskraft. | forevarande mal gors ingen sadan bedémning. Patent-

och marknadsoverdomstolens bedémning av EBOKS skyddsomfang kan

234 Se bilaga 1.

235 Se hilaga 2.

236 (C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 47.

237 C-334/05 P OHIM mot Shaker di L. Laudato & C. Sas (Shaker) p. 39-40.
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darfor enligt min uppfattning inte anses std Gverensstammelse med EU-
rattslig praxis, eftersom beddmningen i malet inte utgor en helhets-

bedémning.

Sammanfattningsvis anser jag att det i domen foreligger vissa avvikelser fran
EU-réttslig praxis géllande beddmningen av skyddsomfanget och

beddmningen av tjansteslagslikheten.

4.2.4 GYRO

4.2.4.1 Referat

| rattsfallet PMT 5617-19 vackte Unilamp talan mot SG Armaturen. Unilamp
var varumarkesinnehavare av varumarket GYRO, som var registrerat for
belysningsarmaturer och darmed liknande produkter. | malet var det ostridigt
mellan parterna att SG Armaturen hade anvant varumdarket GYRO till-
sammans med varumarket JUNISTAR, som en beteckning pa en produkt som
kallats JUNISTAR GYRO. SG Armaturen hade dven anvant varumairket
GYRO tillsammans med kénnetecknen Isosafe, DimToWarm, DTW, Square,
Cube, Outdoor samt kombinationer av dessa. Unilamp ansag att sddan

anvandning gjorde intrang 1 varumirket GYRO.

Patent- och marknadsdomstolen fann att den anvéndning som rorde kénne-
tecknen Isosafe, DimToWarm, DTW, Square, Cube, Outdoor tillsammans
med varumirket GYRO inte kunde utesluta att den genomsnittlige koparen
fir uppfattningen att produkterna i vart fall hirror fran ett foretag med
ekonomiska band till Unilamp. Patent- och marknadsdomstolen fann dock att
sa inte var fallet ndr det géillde SG Armaturens anvindning av varumérket
GYRO tillsammans med kidnnetecknet JUNISTAR. Sammanfattningsvis fann
Patent- och marknadsdomstolen att SG Armaturen gjorde intrdng i Unilamps
varumirke GYRO utom nér det gédllde anvidndningen av GYRO tillsammans
med kénnetecknet JUNISTAR. Unilamp valde att overklaga domen da

bolaget anség att &ven anvindningen av varumirket GYRO tillsammans med
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JUNISTAR utgjorde ett intrdng i bolagets ensamrétt. SG Armaturen valde att
inte 6verklaga domen, varfor domen inte kunde &dndras till nackdel for

Unilamp i Patent- och marknadséverdomstolen.

Patent- och marknadséverdomstolen fastslog inledningsvis att omséttnings-
kretsen ska anses vara professionella aktorer inom el- och belysnings-
branschen eftersom varumirket GYRO framst hade marknadsforts till

professionella aktorer.

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterade sedan att varumaérket
GYRO har en lag sérskiljningsforméga men att det &ndé ska anses ha en sjélv-
standig kdnnetecknande stillning 1 férhillande till anvindningen. Patent- och
marknadsdverdomstolen podngterade att det faktum att JUNISTAR ansags
vara mer framtrddande 1 det sammansatta varumarket saknade betydelse i

sammanhanget.

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterade att anvéndningen av
GYRO i det sammansatta varumérket JUNISTAR GYRO har skett pé ett
sadant sdtt att det fanns en risk for att en normalt informerad och skiligen
uppmérksam och upplyst professionell aktor i vart fall kan uppfatta
ekonomiska band mellan varumérkesinnehavaren och varuméirkes-
anvindaren. Siledes ansags forvixlingsrisk foreligga varfor SG Armaturen

gjorde varumérkesintrang i varumérket GYRO.

4.2.4.2 Kommentar

Betridffande Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning av vilka delar
som #ar dominanta respektive vilka delar som har en sjilvstindig kinne-
tecknande stéllning kan det sdgas att Patent- och marknadséverdomstolen dr
ndgot otydlig. Jag tolkar det som att Patent- och marknadséverdomstolen
menar att en genomsnittlig professionell aktér inom el- och belysnings-

branschen hade uppfattat bestaindsdelen JUNISTAR som dominant och att
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bestandsdelen GYRO har en sjilvstindig kdnnetecknande stdllning. Jag upp-
fattar dven att Patent- och marknadsoverdomstolen inte har ansett att ndgon

av varumarkets bestandsdelar dr forsumbara.

Patent- och marknadsdverdomstolen har inte motiverat varfor bestdndsdelen
GYRO ska anses ha en sjdlvstindig kdnnetecknande stillning i1 forhdllande
till varumérket som helhet. Jag menar att en sjédlvstindig kénnetecknande
stéllning borde kunna uppstéd pa tva sétt: antingen pa grund av att den sjalv-
stindiga kidnnetecknande stillningen uppstér per automatik till foljd av att det
dldre varumaérket anviands 1 det sammansatta varumaérket, eller pad grund av

det dldre varumaérkets egenskaper i det enskilda fallet.

Det ska noteras att EU-domstolen inte har givit ndgon vigledning om hur en
nationell domstol ska beddma om en bestandsdel i ett varumérke ska anses ha
en sjilvstindig kdnnetecknande stillning. Avsaknaden av végledning innebdr
att Patent- och marknadsdverdomstolen far ett storre tolkningsutrymme. Det
finns inget 1 EU-domstolens praxis som ger stod for att den sjdlvstindiga
kinnetecknande stdllningen uppstar per automatik nir ett dldre varumirke
anvinds 1 ett sammansatt varumérke. Istéillet borde en rimlig slutsats vara att
en sjélvstandig kdnnetecknande stillning uppstar till f6ljd av egenskaper i det

enskilda fallet.

I forevarande mél har Patent- och marknadsdverdomstolen inte motiverat
varfor GYRO ska anses ha en sjdlvstindig kédnnetecknande stéllning. Patent-
och marknadséverdomstolen fastslér dessutom att GYRO ska anses ha en
sjdlvstindig kdnnetecknande stdllning trots att varumérket GYRO har en lag
sarskiljningsférmaga. Patent- och marknadsdverdomstolen presenterar
hérigenom ett motargument till varfér GYRO inte ska anses ha en sjilv-
standig kénnetecknande stillning, utan att presentera nagot argument som
stodjer den dragna slutsatsen. Jag uppfattar det som att Patent- och
marknadsoverdomstolen uppstéller nagon form av dold premiss som ger stod
at slutsatsen att GYRO ska anses ha en sjilvstindig kdnnetecknande stéllning.

Det hade varit onskvirt att Patent- och marknadsoverdomstolen beskrev de
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egenskaper som gor att GYRO ska anses ha en sjélvstindig kidnnetecknande
stéllning. Utforligare domskal i denna del hade inneburit att réttsfallet hade
haft ett hogre prejudikatvérde, vilket hade underléttat framtida bedomningar
1 bade Patent- och marknadséverdomstolen och Patent- och marknads-

domstolen.

Sammanfattningsvis anser jag dock att domen foljer den EU-réttsliga praxis

har utvecklats.
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5 Sammanfattning

| avsnittet nedan kommer jag att analysera och sammanstalla hur Patent- och
marknadsOverdomstolen har behandlat kriterierna som uppstéllts i EU-réttslig
praxis. Strukturen som aterfinns i avsnitt 3 kommer att anvandas som grund
for att analysera behandlingen av kriterierna. Vidare besvaras uppsatsens

andra fragestallning i avsnittet.

Genom rattsfallsstudien ar det tydligt att Patent- och marknadsdverdomstolen
har uppfattat att utgangspunkten for beddmningen av forvéaxlingsrisken ska
goras utifran en genomsnittkonsuments perspektiv, vilket ar i linje med EU-
domstolens praxis. Darutover har Patent- och marknadsdverdomstolen i alla
de réttsfall som behandlats konstaterat att det foljer av EU-domstolens praxis
att en bedomning av forvéxlingsrisk ska grundas pa en helhetsbeddmning av

de relevanta faktorerna i mélet.

Varuslagslikhet behandlas framst i PMOD T 9856-15 (YOGGI), men en
kortare bedomning gallande tjansteslag finns &ven i PMT 4529-19 (EBOKS).
Mot bakgrund av slutsatserna som Patent- och marknadsdverdomstolen drar
i malen finner jag att Patent- och marknadséverdomstolen i dessa fall i viss
man avvikit fran EU-rattslig praxis for bedomning av varuslagslikhet. Jag
anser att Patent- och marknadséverdomstolen i storre utstrdckning borde ha
valt att behandla de kriterier som uppstéllts i Canon-malet. Ett sadant
forfaringssétt hade enligt min mening bidragit till bedémningar som i hoégre
grad overensstammer med EU-domstolens praxis. Det hade darutéver varit
onskvart att Patent- och marknadséverdomstolen i storre omfattning hade
refererat till Tribunalens praxis, eftersom mycket av den praxisutveckling

som skett gallande bedémningen av varuslagslikhet har dgt rum dér.
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Varumérkeslikheten bedoms i de tre forsta mélen, PMOD T 9856-15
(YOGGI), PMOD T 7235-17 (KRISPROLLS) och i PMT 4529-19 (EBOKS).
Overlag menar jag att markeslikhetsbedémningar i hog grad préglas av skons-
massighet, vilket jag tror beror pa skillnader i hur manniskor uppfattar figurer
och ord. EU-domstolen har dock fastslagit vissa kriterier som ska uppfyllas
vid markeslikhetsbedomningar. Min uppfattning, baserat pa det som fram-
kommit i rattsfallsstudien, &r att Patent- och marknadséverdomstolen éverlag
gor mer praxisenliga bedomningar géllande maérkeslikheten &n géllande

varuslagslikheten.

Som beskrivet ovan i avsnitt 3.4 styrs varumérkets kanneteckenskraft framst
av dess sarskiljningsformaga. Patent- och marknadséverdomstolen har i
PMOD T 9856-15 (YOGGI) konstaterat att YOGGI har en stark
sarskiljningsformaga for fruktyoghurt. Saledes har YOGGI ocksa en stor
k&nneteckenskraft, vilket gor att YOGGI ska ha ett mer omfattande skydd.
Patent- och marknadséverdomstolen inkluderar YOGGIs sérskiljnings-
formaga i helhetsbeddmningen av forvéaxlingsrisken, vilket ar i
Overensstammelse med EU-réttslig praxis. I beddmningen inkluderas dock
endast den inneboende sarskiljningsformagan, till foljd av dubbel-
konsonanten GG. Den forvarvade sarskiljningsformagan till f6ljd av utbredd
anvandning, som Arla hade bevisat, inkluderas inte i forvaxlings-
bedémningen. Detta anser jag vara en avvikelse fran EU-réttslig praxis. |
PMOD T  7235-17 (KRISPROLLS) féljer  Patent-  och
marknadséverdomstolen i huvudsak de kriterier som EU-domstolen uppstallt

i Lloyd-domen fér bedomningen av forvarvad sarskiljningsformaga.

Patent- och marknadséverdomstolen har inte tagit stallning till hur tidpunkten
for forvaxlingen paverkar utgangen i nagot av de mal som behandlats i
rattsfallsstudien. Detta beror sannolikt pa att fragan inte kommit under Patent-
och marknadsdverdomstolens provning eftersom parterna inte har
argumenterat kring den fragan. Det &r troligt att parterna inte har ansett att

tidpunkten for forvaxlingen har varit relevant i malen.
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Patent- och marknadsoverdomstolen har inte heller beddmt risken for
association i nagot av de mal som behandlas i rattsfallsstudien. Jag menar
dock att Patent- och marknadsdverdomstolen ex officio borde prova risken
for association som en bestandsdel av forvaxlingsbedémningen, eftersom
risken for association kan ha relevans for utgangen i malen da konsumenters

associationer paverkar deras minnesbild av varumarket.

| PMOD T 9856-15 (YOGGI) fastslog Patent- och marknadséverdomstolen
att omsattningskretsen bestod av konsumenter i allmanhet. | PMOD T 7235-
17 (KRISPROLLS) diskuterade domstolen inte omséttningskretsens
sammanséttning. En trolig forklaring till varféor Patent- och
marknadsOverdomstolen inte behandlade omséttningskretsens samman-
sattning mer ingaende &r att omséattningskretsens sammansattning var ostridig
i malet. | de senare rattsfallen PMT 4529-19 (EBOKS) och PMT 5617-19
(GYRO) behandlar Patent- och marknadséverdomstolen omséattningskretsens
sammansattning betydligt mer ingdende. Den framsta orsaken till det &r att

omsattningskretsens sammanséttning var stridig mellan parterna i de malen.

Jag drar slutsatsen att det i vissa av Patent- och marknadsoéverdomstolens
domar foreligger avvikelser fran EU-rattslig praxis for forvaxlingsrisk. | de
rattsfall som behandlats har avvikelser jamfoért med EU-rattslig praxis kunnat
konstateras i forhallande till markeslikhetsbedémningen, varuslags-
bedémningen samt bedémningen av sarskiljningsformaga. Det finns daremot
inget som tyder pa att Patent- och marknadséverdomstolen genomgaende

avviker fran EU-rattslig praxis i forhallande till nagot visst kriterium.

Eftersom syftet med varumarkesdirektivet ar att harmonisera medlems-
staternas varumérkeslagar &r det centralt att medlemsstaternas domstolar
tolkar varumarkesdirektivet pa ett likvardigt satt. Om det uppkommer for
stora skillnader mellan hur de nationella domstolarna tillampar varumarkes-
rétten sa riskerar det att motverka direktivets syfte. Nar direktivets syfte inte

uppfylls riskerar det att skada varumarkesinnehavare och den inre marknaden.
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Om en medlemsstats domstolar skulle anse att forvaxlingsrisk foreligger i for
stor utstrackning riskerar det att skapa en marknad dér varumarkesinnehavare
far ratt att hindra anvandning av varuméarken som annars skulle varit tillaten.
| en sadan situation menar jag att det &r troligt att varumarkesinnehavare av
starka varumarken, som har kapacitet att fora processer mot innehavare av
narliggande varumarken, far en for stark position pa marknaden. Ett sadant
forhallningssatt skulle kunna skada marknaden eftersom konkurrenshalansen
darmed forskjuts. Motsatsvis skulle en ordning dar en medlemsstats dom-
stolar konstaterar forvaxlingsrisk i for liten utstrdckning, enligt min mening,
riskera att skada varumarkesinnehavarnas investeringar. Om varumarkes-
innehavarnas investeringar riskerar att skadas menar jag att det kan antas att
gora varumaérkesinnehavare blir mindre intresserade av att investera i sina
varumarken i den medlemsstaten. For att motverka en ordning dar det fore-
ligger for stora skillnader mellan medlemsstaterna pa det varumarkesréttsliga

omradet kravs en enhetlig tolkning av EU-réttslig praxis.

Eftersom Patent- och marknadsdverdomstolen inrattades for att bland annat
utforma en mer enhetlig prejudikatbildning &r det centralt att denna
prejudikatbildning star i dverensstammelse med EU-réttslig praxis. Enligt
min uppfattning star Patent- och marknadsoverdomstolens domar i
dverensstammelse med EU-rattslig praxis, men det finns ett visst utrymme att

verka for dkad konformitet.
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