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Summary

The meaning of an exclusive right is that a trademark owner has the right to prevent a third
party from using the owner’s trademark. The exclusive right only applies if there is a
trademark use, which means that the necessary requirements “use”, “for goods or services”
and “in the course of trade” must be met. Since trademark law only gives examples of which

actions can be opposed, the ECJ’s statements and application therefore becomes important.

Regarding the requirement “use” it has been established that third parties must use the trade
mark in their own marketing. The ECJ’s has also developed two criteria, active action and
control, which needs to be met in order for the requirement to be met. However, there is some
confusion in regards to the criteria and the use of these in relation to the requirement. There
has also been a discussion about the concepts of rebranding and debranding in connection
with “use”, where it is still unclear whether the concepts are included in the requirement. The
requirement “in the course of trade” has been widely interpreted by the ECJ’s and is fulfilled
when there is a profit motive. Usually, there is no further investigation in regards to the
requirement except in certain cases, for example in marketing and import decisions. It also
appears that the difficult divide between private use and use in the course of trade have

resulted in some uncertainties.

The requirement “for goods or services” has also been widely interpreted by the ECJ’s. The
court conveyed in its statement that it is important for an impression that a connection
presides between the protected trademark and the good of the third party. However, the court
has changed its judgment a number of times over the years, which has made it unclear how
the requirement should be applied. The court has also focused on the trademarks’ functions
and how these need to be damaged in order for an unauthorized use of the trademark to exist.
This fourth requirement has also created uncertainty as neither the law, doctrine nor case law
has clearly defined the trademarks’ functions and what is required for damage to exist. The
function of origin appears to be the most fundamental function of the trademark, but in
addition to this there are constantly new functions which the court considers to be legally

relevant.



Sammanfattning

Innebdrden av ensamritten dr att varumdrkesinnehavare kan hindra tredje man frén att
anvinda innehavarens varumirke. Ensamritten géller endast om varuméirkesanvindning
foreligger vilket betyder att rekvisiten “anvindning”, “for varor eller tjdnster” samt i
naringsverksamhet” behover vara uppfyllda. Eftersom att varumérkesratten endast raknar upp
exempel pad handlingar som kan motsittas blir domstolens uttalanden och tillimpning av

betydelse.

Gillande rekvisitet ”anvdndning” har det konstaterats att tredje man ska anvénda varumairket
1 sin egen marknadskommunikation. EU-domstolen har dven utvecklat tva kriterier, aktiv
atgird och kontroll, som ska foreligga for att rekvisitet ska uppfyllas. Dock uppstar oklarheter
kring hur kriterierna ska anvéndas i relation till rekvisitet. Det har dven uppstatt en diskussion
kring begreppen rebranding och debranding i samband med ”anvéndning”, dar det fortfarande
ar oklart om begreppen faller in under rekvisitet. Rekvisitet i naringsverksamhet” har tolkats
brett av EU-domstolen och uppfylls ndr det foreligger ett vinstsyfte. Det gors oftast inte
nagon ndrmare undersOkning kring rekvisitet forutom i vissa enstaka fall, exempelvis i
marknadsforings- och importmal. Det har dven framkommit att grdnsen mellan privat

anviandning och anvéndning i ndringsverksamhet dr svardragen vilket har lett till oklarheter.

Aven rekvisitet ”for varor eller tjénster” har tolkats brett av EU-domstolen som uttalat att det
viktiga ar att det ska finnas ett intryck att ett samband foreligger mellan det skyddade
varumadrket och tredje mans varor. Domstolen har dock &ndrat sin bedomning ett antal ganger
genom aren vilket har lett till oklarheter kring hur rekvisitet faktiskt ska tillimpas. Utdver de
tre rekvisiten har domstolen lagt fokus pa varumirkets funktioner och hur dessa behover
skadas for att en otillaten varumérkesanviandning ska anses foreligga. Det har pa sa sétt &ven
vixt fram ett fjirde rekvisit. Aven skaderekvisitet har skapat en rittsosikerhet da varken
lagen, doktrin eller praxis tydligt har definierat varumérkets funktioner samt vad som kréivs
for att skada pd dessa ska foreligga. Ursprungsangivelsefunktionen forefaller vara
varumadrkets grundliggande funktion men utover denna tillkommer konstant nya funktioner

som domstolen anser vara rittsligt relevanta.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumérken existerar pa alla hall i dagens samhélle och har stor betydelse for foretagens
varor och tjdnster samt marknadsforing av dessa. Med hjilp av varumédrken och andra
kidnnetecken kan konsumenter lattare sdrskilja pa det stora utbudet av produkter samtidigt
som det for niringsidkarna blir enklare att std ut frin miangden. Marknadsforing blir en viktig
besténdsdel for foretagen att digna sig t for att na ut till allménheten.! Konsumenter blir pa s&
satt stindigt exponerade for all form av marknadsforing genom bland annat sociala medier,

TV och internets sokmotorer.>

Med mojligheten till marknadsforing av varumirken uppkommer dven problem med att
varumérkesinnehavare dr i behov av att skydda sina varumérken frin anvéndning av tredje
man. Innehavaren behdver skydda sitt varumérke fran bland annat risk for degenerering och
att varumirkets anseende skadas. Sarskilt internet har de senaste &ren utvecklats i stor
omfattning vilket har bidragit till stdrre mojligheter till att marknadsfora sig pd olika
plattformar.” Ddrmed har dven risken for att tredje man anvénder en varumirkesinnehavares

kdnnetecken i sin marknadsforing okat.

Ensamritten till ett varumérke innebér att en varumérkesinnehavare har mdjlighet att hindra
tredje man fran att anvdnda kénnetecknet vilket framkommer i1 1 kap. 10 § 1 st.
varumérkeslag (VML) (2010:1877). Bestimmelsen baseras pa artikel 10.2 1
varumirkesdirektivet (VMD).* Dock krévs det att handlingen utgdr varuméirkesanvéndning.
Inneborden ér foljaktligen att det sker en “anvidndning”, “for varor eller tjdnster” och “i
ndringsverksamhet”. Denna ensamritt dr inte absolut och kan séledes inte dberopas mot all

form av anviindning av ett varumirke.’ I varumirkeslagen nimns endast exempel pa tredje

! Levin, Marianne (2019), Lérobok i immaterialriitt - Upphovsriitt, Patentriitt, Ménsterritt, Kiinneteckensriitt - I Sverige, EU
och internationellt, 12 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, s. 387.

2 Bernitz, UIf (2020), Svensk och europeisk marknadsriitt 2 - Marknadsforingsriitten, 2 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik,
s. 16.

? Nilsson, Magnus (2014), ‘Varumérkesritt i forindring. Om varumirkets funktioner och funktionsanalys’, NIR 1/2014, s.
67-79 pas. 68.

¢ Europaparlamentets och radets direktiv 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas
varumdrkeslagstiftning.

* Arnerstal, Stojan (2018), Varumdirkesanvéindning, 1 uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, s. 19.



mans handlingar som kan innebédra varumirkesanvindning.® Utdver detta framkommer det
inte 1 lagen vad som kan anses utgora anvindning av ett varuméirke och inte heller ges en
ndrmare beskrivning nédr dessa tre rekvisit dr uppfyllda. Darfor blir EU-domstolens
rittspraxis, som dr vigledande for tolkning av det underliggande EU-direktivet, avgdrande
for inneborden av ensamrétten.

I rattspraxis har skyddsomridet for varumérket expanderats genom en ‘“ny
varumérkesanvindning”. EU-domstolen samt Hogsta domstolen har uttalat att nér tredje man
anviander ett tecken som dr identiskt med innehavarens skyddade varukidnnetecken for
identiska varor eller tjdnster, krdvs det att denna anvidndning pa nagot sitt skadar ndgon av
varumarkets funktioner.” Detta rekvisit, som kan anses vara ett dolt skaderekvisit, giller
saledes ndr dubbel identitet foreligger enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML och art. 10.2.a VMD.
I takt med att denna funktionsldra har utvidgats och givits storre betydelse i réttspraxis har
dven ensamrittens omfattning forandrats, vilket har resulterat i att gransdragningen mellan

tilldten och otillaten varumérkesanvindning har blivit mer oklar.®

1.2 Syfte och fragestillning

Syftet med den hir uppsatsen dr att beskriva och analysera ensamrétten 1 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.
VML med fokus pa de tre rekvisiten “anvindning”, “i nédringsverksamhet” och “for varor
eller tjinster” samt det dolda skaderekvisitet. For att uppfylla uppsatsens syfte kommer
foljande frigestéllning att besvaras:
- Vad dr innebérden av rekvisiten “anvindning”, “i ndringsverksamhet” och ‘‘for
varor eller tidnster” i 1 kap. 10 § 1 st. VML?
- Nar foreligger otilldten varumdrkesanvindning enligt I kap. 10 § 1 st. I p. VML

och vilken betydelse har dirvid det dolda skaderekvisitet?

1 kap. 10 § 2 st. VML.

7 Se exempelvis NJA 2014, s. 580 (Layher) och m&l C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal),
EU:C:2002:651. .

8 Nilsson (2014) s. 68.



1.3 Avgransningar

Uppsatsen behandlar ensamrittens innebord och tredje mans anvidndning av annans
varumérke enligt 1 kap. 10 § 1 st. VML och art. 10.2 VMD och kommer dérfor inte att ge
lasaren en fullstindig redogorelse for alla géllande regler om ensamrétten till varumaérken.
Vissa regler sd& som inskrdnkningar inom ensamritten kommer behandlas endast mycket
kortfattat. Varumairkets funktioner kommer att behandlas endast i de fall EU-domstolen ansett
dessa som rittsligt relevanta. De rittsfall som diskuterats behandlar varumérkesanvéndning
och mer specifikt de fyra rekvisiten som varit grunden for uppsatsen. Réttsfallen har syftat till

att ge ldsaren en utbredd och komplett bild av géllande rétt.

1.4 Metod och material

For att uppfylla uppsatsens syfte och besvara fragestéllningen har traditionell rattsdogmatisk
metod anvints. Metodens innebord &r att tolka och faststélla gillande rdtt genom att
undersdka samt analysera lagstiftning, forarbeten som exempelvis propositioner, réttspraxis
och juridisk doktrin.” I uppsatsen har dven EU-rittslig metod anvints genom att EU-réttens
kéllor har anvénts for att faststilla gillande EU-rdtt pd omradet.'” Bide svensk lagstiftning
och EU-rittslig lagstiftning, 1 form av direktiv, har varit utgangspunkten for uppsatsen. Inom
svensk rétt forekommer varumadrkesregleringen framfor allt i varumirkeslagen dér bland
annat ensamrétten till varumérken regleras. EU:s varumirkesdirektiv har inforlivats i den
svenska varumirkeslagen och svensk ritt ska pa sa sétt tolkas i enlighet med direktiven. Till

foljd av denna harmonisering har hidnsyn dven tagits till EU-rétten."!

Den rittspraxis som anvints dr frimst frin EU-domstolen eftersom denna varit vigledande
samt en viktig del av rittsutvecklingen.'” De rittsfall frin EU-domstolen som har behandlats i
uppsatsen har anvints i syfte att undersoka EU-domstolens tillimpning av rekvisiten och om

nigon forindring skett dver tid. Aven svensk rittspraxis har beaktats for att fi en bredare bild

° For noggrannare beskrivning se exempelvis Jareborg, Nils (2004), ‘Rittsdogmatik som vetenskap’, S1J7 2004 s. 1-10 pé s.
4 och 9.

' Fér noggrannare beskrivning av EU-réttslig metod, se exempelvis Hettne, Jorgen och Otken Eriksson, Ida (2011),
EU-rdttslig metod: Teori och genomslag i svensk rdttstilldmpning, Stockholm: Norstedts Juridik.

' Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 173.

2Aas5.40f



av rekvisitens tolkning. Utdver lagstiftning och rittspraxis har juridisk doktrin anvénts i syfte
att skapa en mer nyanserad diskussion. Aven svenska forarbeten har anvints for att ge ldsaren

en forstaelse for bakgrunden till varumirkeslagen och ensamrétten.

1.5 Disposition

Uppsatsen bestar av fem kapitel déar forsta kapitlet &r ett introduktionskapitel. I kapitel tva
forklaras bade ensamritten samt de centrala regelverken pa omradet dversiktligt. Det tredje
kapitlet har fokus pa de tre rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML dér en noggrannare beskrivning
och undersokning av rekvisiten gors. Fokuset i kapitlet ligger pa EU-domstolens avgéranden.
Det fjdrde kapitlet inriktar sig pd varumérkets olika funktioner och beskriver pa s sitt det
fjarde rekvisitet mer ingdende. Uppsatsen avslutas med kapitel fem som &r en djupare

diskussion samt analys av rittsldget. I kapitlet besvaras dven uppsatsens fragestéllningar.

10



2 Varumarkesratten

2.1 Inledning

I syfte att frimja en gemensam inre marknad for medlemsldnderna &r den svenska
varumirkesriétten till stor del harmoniserad med EU-rétten. Vid tolkning av ensamritten for
varumirken har EU:s regler pa sé sitt foretride framfor de svenska nationella reglerna.’ I
foljande kapitel kommer ldsaren f en overblick av de centrala regelverk som &r betydande
inom varumérkesritten. Vidare kommer ldsaren fa en inblick i ensamritten enligt 1 kap. 10 §
VML f{or att tydliggora vad som omfattas av paragrafen och hur den anviands. Denna paragraf

kommer endast kort beskrivas for att sedan utveckla paragrafens rekvisit i kapitel tre.

2.2 Regelverken

Den forsta riktiga varumairkeslagen uppkom ar 1884 och var ett resultat av ett nordiskt
samarbete. Genom ett antal reformer under &ren utvecklades lagen och blev &r 1961 till en
mer modern varumérkeslag (1960:644)."* 1 propositionen till 1960 &rs lag framfordes att den
nya lagen grundades pa en avvidgning mellan bade samhillets och foretagens intresse. Enligt
propositionen skulle den nya varumérkeslagen godta att varumirken kunde skyddas antingen
genom registrering eller inarbetning. Innan dess kunde varumérken endast skyddas genom
registrering.”” Idag har 1960 ars lag ersatts med en mer tydlig och ordnad varumirkeslag
(2010:1877). Utdver den nationella lagstiftningen finns &dven EU-bestimmelser om
varumirken. Syftet med EU-réttsliga varumarkesregler dr att skapa ett forenat system inom
varumirkesritten for att uppnd en gemensam inre marknad.'® Varumirkesritten inom EU
regleras  huvudsakligen av tva rittsakter, varuméirkesdirektivet (VMD) och

varumirkesforordningen (VMF)."”

13 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 173.

" Levin (2019) s. 388.

' Prop. 1960:167,s. 1 f.

1 Levin (2019) s. 388 f.

7SOU 2016:79 s. 211; Europaparlamentets och rddets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken.
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Det nya varumirkesdirektivet antogs den 16 december 2015 och dr en dndrad version av 2008
ars varumirkesdirektiv.'"® Syftet med direktivet dr dock inte att varumirkesreglerna i
medlemsstaterna ska harmoniseras helt. Det 4r begrdnsat till endast de centrala
bestimmelserna som kan ha en pdverkan pa den fria rorligheten for varor och tjanster, framst
frdgor kring hur ensamritten till ett varumérke kan bibehéllas samt ensamrittens omfattning.
' Reglerna om ensamrittens innebord regleras i bland annat art. 10.2 i VMD. En skillnad
mellan VML och VMD iér att den svenska bestimmelsen om ensamritten géller for bade
inarbetade och registrerade varumérken samt ndringskénnetecken. Darmed ger den svenska

regleringen ett skydd for kdnnetecken som inte har registrerats.

Den andra rittsakten, varuméirkesforordningen, antogs forsta géngen i mars 1994 och
dndrades sedan i december 2015.° Forordningen gor det mdjligt att ansoka om en enda
registrering av ett EU-varumérke hos EUIPO som har likadan réttsverkan inom alla
medlemsstater. Bestdmmelserna i1 forordningen har till stor del sin motsvarighet i
varumirkesdirektivet och pé sa vis dven i VML.?! Varumérkesforordningen ér, likt EU:s alla
forordningar, direkt tillimplig 1 alla medlemsstater och fullstindigt bindande. Nationella
domstolar och myndigheter ska tillimpa VMD i sin ursprungliga form. Férordningen géller

enligt sin lydelse och fér pa sé sitt inte omformuleras till nationella bestimmelser.*

2.3 Ensamratten enligt 1 kap. 10 § VML

Ensamrittens innebord framkommer 1 1 kap. 10 § VML och ér en negativt formulerad regel
som ger varuméirkesinnehavaren en rétt att forhindra tredje man frdn att anvidnda det
skyddade varumirket.” Bestimmelsen innebér dven att varumirkesinnehavaren har ett fritt
forfogande Over sitt eget varumirke.”* Forsta stycket i 1 kap. 10 § VML riiknar upp ett antal
kriterier som ska uppfyllas for att varumérkesanvéndning ska anses foreligga. Dessa kriterier

ar “i1 naringsverksamhet”, “anviandning” och “for varor eller tjdnster”. Rattsldget kring

830U 2016:79 s. 211.

19 Skl 2 i ingressen till varumérkesdirektivet; SOU 2016:79 s. 211.

2 Levin (2019) s. 388 ff.

21S0U 2016:79 5. 211.

22 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 177.

# Maunsbach, UIf, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 1, Lexino 2014-11-19.

* Nordell, Per Jonas (2004), Varumdrkesrittens skyddsobjekt. Om kéinnetecknets mening och referens, Stockholm:
Mercurius, s. 395.
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rekvisiten har under aren varit oklart och motsédgelsefullt i vissa situationer. Hur dessa har

tillampats kommer darfor vidare beskrivas och undersokas i kapitel tre.

Ensamritten 1 1 kap. 10 § VML giller i tre situationer. Den forsta situationen giller vid
dubbel identitet och framkommer 1 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML. Punkten handlar om att
varumérkesinnehavaren har rétt att forbjuda tredje man att anvénda tecken som &r identiskt
med innehavarens skyddade varukdnnetecken for identiska varor eller tjdnster. Ett exempel
kan vara vid varumirkesforfalskning.”> Om forsta punkten uppfylls kommer resultatet alltid
vara att varumirkesintrang foreligger vilket medfor att en beddmning kring forvaxlingsrisk
inte behdver goras.”® Detta framkommer dven i varumirkesdirektivets ingress dir det anges
att ensamritten till varumérket bor vara absolut vid fall av dubbel identitet.”” For att intring
ska foreligga enligt denna punkt krdvs dven, enligt EU-domstolens praxis, att varumarket
lider skada av varumirkesanvindningen. Behandlingen av skaderekvisitet dr knapphindig 1
svensk rattspraxis men EU-domstolen har dédremot mer ingdende problematiserat detta
rekvisit. Domstolen har uttalat att det &r ndgon av det skyddade varumaérkets funktioner som
maste lida skada av varumédrkesanvindningen. Varumérkets mest grundldggande funktion ar
konsumenterna ska garanteras ett visst kommersiellt ursprung men funktionerna har med
tiden expanderat till fler funktioner.”® Ensamritten blir dirmed inte helt absolut vid dubbel

identitet.”

Den andra punkten i 1 kap. 10 § 1 st. VML géller vid forvaxlingsrisk, det vill sdga nédr tredje
man anvander ett identiskt eller liknande varukénnetecken for varor eller tjénster som é&r
identiska eller av liknande slag. Varumirkesinnehavaren har rétt att forbjuda tredje man 1
dessa fall efter att en nirmare bedémning kring forvéxlingsrisk har genomforts.*® Kravet for
att en forvéxlingsrisk ska uppstd ér att det foreligger ett samband mellan mirkeslikhet och

varuslagslikhet.”’ Saledes dr utgdngspunkten att det inte dr mojligt att forhindra att mirken

» Maunsbach, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.1, Lexino 2014-11-19.

% Levin (2019) s. 448 och 466.

27 Skil 16 i ingressen till varumirkesdirektivet.

% Levin (2019) s. 448; Maunsbach, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.3, Lexino 2014-11-19.
» Arnerstél (2018) s. 42.

3 Levin (2019) s. 448.

3! Maunsbach, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.1, Lexino 2014-11-19.
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som &r identiska eller snarlika anvinds pé helt olika produkter d& en forvéxlingsrisk inte kan

uppsta i dessa fall.*

Situationen 1 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VML omfattar ett mer utvidgat skydd d det inte &r
begrinsat till att varorna eller tjinsterna behdver vara av liknande slag.®® Enligt tredje
punkten kan varumirkesinnehavaren forbjuda anvéndning av ett identiskt eller liknande
kidnnetecken som dr kdnt inom en vésentlig del av omsittningskretsen. Detta skydd géller
dock endast om det finns en risk att tredje mans anvidndning drar otillborlig fordel av
varukdnnetecknet eller att dess sérskiljningsforméiga eller anseende skadas utan skilig

anledning.**

Ensamritten fortydligas i 1 kap. 10 § 2 st. VML, vars motsvarighet finns i art. 10.3 VMD, déar
en uppridkning exemplifierar ndr rekvisitet “anvdndning” uppfylls. Stycket lyder enligt

foljande:

“Som anvéndning anses sérskilt att:

1. forse varor eller deras férpackningar med tecknet,

2. bjuda ut varor till férséljning, fora ut dem pa marknaden, lagra dem for dessa &ndamal eller
bjuda ut eller tillhandahalla tjanster under tecknet,

3. importera eller exportera varor under tecknet,

4. anvénda tecknet som ett foretagsnamn eller ett annat naringskannetecken eller som en del av
ett foretagsnamn eller ett annat niringskannetecken, och

5. anvénda tecknet i affarshandlingar och reklam.”

Andra styckets formulering antyder att de uppriknade punkterna endast &r exempel och dr
séledes inte en uttommande lista. Det ska istéllet 1 varje enskilt fall bedomas om rekvisitet

“anvindning” anses vara uppfyllt.*”’

Exempelvis anses dven muntlig och elektronisk
anvindning av ett varukidnnetecken omfattas.*® Eftersom listan inte &r uttmmande uppstér en
ovisshet for bade innehavaren av varumérket och tredje man kring vad som betraktas som

varumérkesanviandning och vilka handlingar som varumirkesinnehavaren kan hindra tredje

32 Maunsbach, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.4, Lexino 2014-11-19.
3 A.a. avsnitt 2.5.

% Levin (2019) s. 448 .

3 Aa.s. 449.

36 Prop. 2009/10:225 s. 379 och 406.
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man ifran. Eftersom varumérkesdirektivet inforlivats i svensk ritt kan svenska domstolar inte
tilldela ett bredare skydd dn det som omfattas av direktivet. Endast de handlingar som
innefattas inom 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML kan varumirkesinnehavaren motsitta sig vilket
leder till att bestimmelsens rittstillimpning blir av stor betydelse. Pa sa sitt uppstar det d&nnu

en oklarhet da vissa handlingar som inte finns i listan faller in under varumérkesanvandning.

Om en handling utfors 1 strid med 1 kap. 10 § VML begés varumérkesintrang. Det krdvs dock
att alla rekvisiten dr uppfyllda vilket betyder att all varumérkesanvindning inte anses utgora
varumirkesintrang. Detta har framkommit av EU-domstolens praxis. Ett typexempel pa
intrang ar nér tredje man anvinder ett varumarke utan tillstdnd, vilket pekar pa att ifall tredje

man har erhéllit tillstind anses anvindningen inte utgdra ett intréng.’’

2.4 Inskrankningar i ensamratten

Ensamritten som framkommer i 1 kap. 10 § VML kan &ven inskrénkas i vissa fall. En central
begrinsning dr att ensamritten till varukdnnetecken endast omfattar anvidndning i
nédringsverksamhet, vilket framkommer i 1 kap. 1 § VML. Det betyder att privat anvindning
inte omfattas av skyddet. Vidare dr det accepterat att samla pd varumdrken, likt en
frimirkssamling. Utstillning och uppvisning av samlingen #r exempelvis ocks4 tillatet.”® Om
ett varumérke anvéinds i1 endast beskrivande syfte anses detta heller inte omfattas av

ensamritten.>

Utover rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. finns ett antal inskrdnkningar i ensamrétten som
uttryckligen framkommer i 1 kap. 11-12 §§ VML. Tredje man &r i vissa situationer tillaten att
anvianda ett varumérke som &r skyddat under forutsittning att nyttjandet sker enligt god
affarssed vilket framkommer i 1 kap. 11 § VML och art. 14 i VMD. Det handlar om att tredje
man ska ha en lojalitetsplikt i forhallande till varumirkesinnehavaren.** Exempelvis kan
tredje man inte hindras frin att beskriva eller ange produkters avsikt eller egenskaper. Detta

giller sérskilt reservdelar och tillbehér.” T 1 kap. 11 § 3 st. VML framkommer det édven att

7 Levin (2019) s. 449.

¥ Aa.s. 487.

3 Arnerstdl (2018) s. 31.

4 Carlsson, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, Karnov (JUNO) (besokt 2021-11-15).
4l Arnerstal (2018) s. 31.
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jdmforande reklam, som behandlas i 18 § marknadsforingslag (2008:486), ér en inskrdnkning
1 ensamrétten. En av anledningarna till att reklam av det slag tillats dr bland annat for att det

anses vara effektivt for annonsorerna samt vardefullt for konsumenterna.*

Vidare uttrycker 1 kap. 12 § VML, och dess motsvarighet art. 15 1 VMD, édnnu en
inskrdankning 1 ensamritten. Bestimmelsen sdger att tredje man &r tillditen att anvénda ett
varukdnnetecken 1 fall innehavaren, eller nagon med samtycke fran denne, har fort ut
kédnnetecknet pd marknaden inom EES. Anvindningen blir tilldten eftersom ensamritten
dédrmed konsumeras.® Virt att nimna ir att en varumirkesanvindning enligt 1 kap. 10 §

VML ska foreligga for att inskrankningarna i 11-12 §§ VML ska kunna tilldmpas.

“2 Arnerstal (2018) s. 32: Levin (2019) s. 494.
# Levin (2019) s. 454.
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3 Innebodrden av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. VML

3.1 Inledning

Ensamritten enligt 1 kap. 10 § 1 st. varumérkeslagen och art. 10.2 varumaérkesdirektivet
forklarar att varumérkesinnehavaren kan hindra att tredje man anvéinder innehavarens
skyddade varumirke. Forutsdttningen for detta dr dock att det sker en “anvindning” “for
varor eller tjanster” och att det sker “i naringsverksamhet”. Stycket tar darmed sikte pa tre
rekvisit som behover uppfyllas. I lagen utvecklas inte rekvisitens innebdrd och hur dessa ska
tillimpas vilket bidrar till en oklarhet kring vad som omfattas. Som tidigare namnt
framkommer det i 1 kap. 10 § 2 st. VML och art. 10.3 VMD vad som anses utgora
“anvdndning”, men eftersom denna lista inte dr uttémmande &r det séledes inte mdjligt att
avgora exakt vad som omfattas av rekvisitet. Det kommande kapitlets syfte ar ddrmed att

undersoka och klargdra de tre rekvisitens innebdrd.

3.2 Rekvisitet “anvandning”

3.2.1 Allmant

Rekvisitet anviandning dr ett av rekvisiten som behover uppfyllas for att
varumérkesanviandning eller eventuellt varumirkesintrdng ska anses foreligga. Rekvisitet
behover vara uppfyllt for att varumédrkesinnehavaren ska kunna hindra tredje mans
anvandning av innehavarens varukidnnetecken. Enligt 1 kap. 10 § 1 st. VML ska det vara
fraga om anvindning “i nédringsverksamhet” och anvidndning for “varor eller tjénster”. Det
kravs att varumérket anvinds i1 det avseendet att ett faktiskt forfogande dger rum. Om det i
stdllet rader brist pd anvidndning kan varumirket i sin tur hdvas och pa sé sétt inte utgora

anvindning i varumérkeslagens mening.*

# Maunsbach, Varumérkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.2, Lexino 2014-11-19.
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3.2.2 Anvandning i egen marknadskommunikation

Ett omrdde som har behandlats i ett antal fall hos EU-domstolen dr anvdndningen av ett
varumdrke 1 marknadskommunikation. Domstolen har bland annat behandlat i vilken
utstrdckning som specifikt sokordsannonsering anses utgdra varumirkesanvindning.
Sokordsannonsering dr en typ av marknadsforing som innebér att niringsidkare kan “k&pa”
ett sokord for att lankade annonser ska visa sig nér internetanvéndare soker pd det specifika
sOkordet. Exempelvis kan ett foretag som séljer mérkesvéskor kdpa sokordet “véska”. Nér en
internetanviandare skriver in ordet i ndgon form av s6kmotor kommer en annons och en lank
till foretagets webbplats dyka upp for internetanvéndaren i de fall sokordet dverensstimmer
med foretagets annons och kdpta sokord.* Detta &r ett sitt att mojliggdra en anpassning av
reklam s att annonser som dr kopplade till en viss produkt visar sig for de anvindare som har
anvint sig av och &r intresserade av sokordet. Det kan dock uppsta ett antal problem vid
denna form av marknadsforing. Fragor som kan uppkomma ar ifall det uppstar ett intrdng nér
en niringsidkare koper en annons som visas for internetanvdndaren nédr denne soker pa ett
varumérke som dr skyddat. Vidare uppstér dven en frdga huruvida den som tillhandahaller

sokordstjiansten gor sig skyldig till intréng.*®

Sokordsannonsering har diskuterats i bland annat Google-malen. I dessa avgéranden hade
skyddade varumérken patraffats i annonser genom Googles sokordstjanst Google AdWords.
Tvisten i de tre avgorandena grundades i att ett antal skyddade varuméirken hade anvints i
sokordstjiansten utan tillstdind frén varumirkesinnehavaren.”” EU-domstolen konstaterade att
forutsittningen for att det ska foreligga “anvindning” ar att tredje man anvénder varumérket i
sitt eget reklammeddelande.®® Saledes foreligger anvindning ndr néringsidkarna koper
annonser som &r kopplade till sokord som &r identiska med skyddade varumirken. Vad géller
tjansteleverantdren menade domstolen péd att Google inte ansdgs anvidnda varumirket i
direktivets mening utan endast mojliggjorde anvidndandet &t annonsdrerna genom att

framstilla de tekniska forutsittningarna for detta.*’

4 Maunsbach, Varumérkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 3.2.2, Lexino 2014-11-19; Malen C-236/08-C-238/08 Google
France och Google mot Louis Vuitton m.fl. (Google), EU:C:2010:159, p. 23.

46 Maunsbach, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 3.2.2, Lexino 2014-11-19.

47 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 42.

8 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 56.

4 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 56-58.
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Anvindning av varumérke av en tjidnsteleverantdr behandlades likasa i L’Oréal mot
eBay-malet. Domstolen ansdg inte att plattformen eBay “anvdnde” L’Oréals varuméirken
genom att endast tillhandahdlla annonsorers forsiljningserbjudanden pd sin webbplats.™
Anvindningen genomfordes 1 stillet av annonsdrerna som salde och marknadsforde de
varumérkesforsedda varorna pa eBays plattform. Likt Google-mélen konstaterade domstolen
att kravet pd att tredje man ska anvdnda varumérket i sin egen marknadskommunikation
skulle vara uppfyllt for att “anvindning” ska anses foreligga.’’ Denna friga aktualiserades
dven 1 Top Logistics-mélet som gillde import av varor. Hir ansags “anvdndning” ske nér
import av varumirkesforsedda varor eller Overlimning av dylika varor till en
upplagsinnehavare® genomfordes med avsikten att slippa ut varorna pd marknaden.
Domstolen uttalade dven att det inte krdvs en direkt relation mellan ndringsidkaren och
konsumenten.”® Anvindning foreldg dock inte nir Top Logistics endast tillhandahéll tjinsten
att lagra varumirkesforsedda varor.>* Dock yttrade EU-domstolen att handlingar s som
import och lagring av varor faller under art. 10.3 VMD och som innehavaren av varumérket

kan motsitta sig.”

3.2.3 Aktiv handling och kontroll

EU-domstolen har i praxis utvecklat tva kriterier genom aren som krévs for att “anvéndning”
ska anses foreligga. I Daimler-mélet hade svaranden Egyiid Garage lovligen enligt avtal
anvant sig av varumdrket Mercedes Benz i en annons for att marknadsfora sin egen

3

verksamhet med texten “verkstad auktoriserad av Mercedes Benz”.’® Efter uppsigning av
avtalet krivde Egylid Garage att parten som saluférde annonserna, MTT, skulle korrigera
dessa for att svaranden sjélv inte skulle forefalla vara en verkstad som var auktoriserad av

Mercedes Benz. Trots begéiran forekom det fortfarande annonser av sadant slag pa MTT:s

0 M4l C-324/09 L’Oréal SA m.fl. mot eBay International AG m.fI. (L’Oréal mot eBay), EU:C:2011:474, p. 105.

1 M4l C-324/09 (L’ Oréal mot eBay), p. 102-103.

52 “En fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behdriga myndigheter fatt tillstnd att i sin afférsverksamhet
tillverka, bearbeta, forvara, ta emot eller avsénda punktskattepliktiga varor, enligt ett uppskovsforfarande i ett skatteupplag”;
Radets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allménna regler for punktskatt, art. 4.1.

3 M&l C-379/14 TOP Logistics BV m.fl. mot Bacardi Co. Ltd m.fl. (Top Logistics), EU:C:2015:497, p. 41-42.

3 M4l C-379/14 (Top Logistics), p. 45.

3 M4l C-379/14 (Top Logistics), p. 42.

56 M&l C-179/15 Daimler AG mot Egyiid Garage Gépjarmiijavité és Ertékesité Kft (Daimler), EU:C:2016:134, p. 9.

19



webbplats.”” EU-domstolen menade pé att “anvindning” i direktivets mening dgt rum da

Egyiid Garage aktivt bestillt annonsen.™

Vidare yttrade sig domstolen i Daimler-mélet om att nér en tjénsteleverantor, i detta fall MTT,
agerar utan tillstdnd fran annonséren eller mot dennes vilja ska “anvidndning” inte anses
foreligga.”® Annonsoren ska inte tvingas ansvara for tjdnsteleverantérens handlingar eller
underlatenhet. Detta medfor att &ven om annonsen fortfarande kan antrdffas pd webbplatsen
efter begiran om att den ska avligsnas, ska det inte vara friga om “anvindning”.%’
EU-domstolen har sdledes i maélet bedomt att tvd forutsittningar ska uppfyllas for att
rekvisitet “anviandning” ska vara uppfyllt. Det krdvs att en aktiv handling utfors samt en
direkt eller indirekt kontroll 6ver handlingen. Dessa forutséttningar foreligger darmed inte i
de fall tjansteleverantoren agerar utan annonsérens tillstdnd.®' Virt att nimna &r att domstolen
dven uttalade sig om syftet med anvidndningen. I de fall tredje man anvander varumérket utan

tillstdind och syftet endast &r att informera allminheten om att denne exempelvis é&r

specialiserad pa sddana varor kan édven detta utgdra “anvindning” i direktivets mening.*

EU-domstolen har nyligen provat ett liknande mél géllande annonser, i MK
Advokaten-malet. Aven hir hade svaranden lagt upp en annons pi en webbplats men till
skillnad fran Daimler-malet s& utgjorde denna annons redan frdn bdrjan intrdng i annans
varumirke. Tjinsteleverantdrer som bedrev andra webbplatser dtergav sedan denna annons
genom att ldgga ut den pa sin egen webbplats. Domstolen uttalade i maélet att den
niringsidkare som placerar ut annonsen inte anses anvinda varumérket i direktivets mening
nidr tredje man é&terger denna annons pa annan webbplats om annonsen utgor

varumirkesintring fran borjan.®

7 M4l C-179/15 (Daimler), p. 32-33.

¥ Mal C-179/15 (Daimler), p. 29.

% M4l C-179/15 (Daimler), p. 39.

0 Mal C-179/15 (Daimler), p. 34.

1 Mal C-179/15 (Daimler), p. 39.

62 Se exempelvis mal C-179/15 (Daimler), p. 28 och Ml C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG och BMW Nederland BV
mot Ronald Karel Deenik (BMW), EU:C:1999:82, p. 42.

3 Mal C-684/19 MK Advokaten GbR mot MBK Rechtsanwiilte GbR (MK Advokaten), EU:C:2020:519, p. 30-31.
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3.2.4 Debranding och rebranding

I1kap. 10 § 2 st. VML framkommer det att en varumérkesinnehavare kan hindra tredje man
frin att fasta skyddade varukdnnetecken p& andra varor da detta innebdr
varumirkesanvindning. Att varor forses med skyddade varumaérken intréffar oftast i samband
med att varan produceras. Anledningen till att denna motséttning dirmed &r tillaten ar bland
annat pd grund av att varumirkesforfalskning ska kunna hindras.®* Vad som dock inte
framkommer i bestimmelsen dr hur debranding och rebranding ska behandlas. Betydelsen av
debranding &r nir ett varumaérke avligsnas frdn en vara eller dess forpackning och rebranding
innebidr att mérka om varorna med annat varumirke.® Eftersom upprikningen i 1 kap. 10 § 2
st. VML inte dr utttmmande som tidigare nimnts, finns mojligheten att andra atgérder utgor
varumirkesanviindning enligt bestimmelsen.®® EU-domstolen har dock inte i praxis varken

fornekat eller styrkt ifall rebranding eller debranding innebér “anvindning”.

Mitsubishi-malet &r ett avgorande frdn 2018 dar EU-domstolen for forsta gingen provade om
varumérkesanviandning foreligger nir en vara mirks om med ett varumirke i kombination
med att det foregdende varumairket avlagsnas. Svaranden 1 malet hade avldgsnat det skyddade
varumirket “Mitsubishi” frin gaffeltruckar som inte &n hade forts ut inom EES under tiden
varorna fortfarande fanns i ett tullager. Dérefter hade svaranden 1 stéllet placerat sitt eget
kidnnetecken p& varorna for att sedan salufora dessa pad marknaden.®’” Domstolen yttrade sig
om att rebranding och debranding av tredje man utgdr “anvdndning” i direktivets mening.
Likt Daimler-malet konstaterade domstolen att en aktiv atgérd kravs for att ett varumérke ska
anses “anvindas” av tredje man. I malet foreldg en aktiv atgird eftersom svaranden tog bort
Mitsubishis varumirke for att placera sitt eget varumirke pd gaffeltruckarna.®® Enligt
ordalydelsen 1 mélet framkommer det dock inte om situationer dir endast debranding

antréffas faller inom art. 10.2.a VMD:s och 1 kap. 10 § VML:s tillimpningsomrade.

¢ Cohen Jehoram, Tobias, van Nispen, Constant och Huydecoper, Tony (2010), European trade mark law: Community trade
mark law and harmonized national trademark law. Nederlanderna: Wolvers Kluwer, s. 247.

% Se exempelvis Mal C-129/17 Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd m.fl. mot Duma Forklifts NV m.fI. (Mitsubishi), EU:C:2018:594,
p- 3.

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

7 M4l C-129/17 (Mitsubishi), p. 16.

68 MAal C-129/17 (Mitsubishi), p. 48.
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Aven om EU-domstolen for forsta gdngen provade om debranding och rebranding kan utgéra
varumdrkesanvindning i Mitsubishi-mélet var dock begreppen inte totalt frimmande for
domstolen. Bland annat berdérde domstolen inneboérden av rebranding redan i Upjohn-maélet. I
mélet hade svaranden ompaketerat kdrandens likemedel med anledning att fista ett av
kidrandens oOvriga varumirke pé forpackningarna.”® EU-domstolen uttalade att en
parallellimportdr “anvinder” sig av ett varumédrke dd varumaérket pd en forpackning ersitts
eller nidr parten aterplacerar ett ursprungligt varumirke pd en ompaketerad produkt.”
Domstolens konstaterande ger uttryck for att de redan da ansig att rebranding utgjorde
“anvindning”. I ett annat avgérande, det sd kallade Portakabin-malet, behandlade domstolen
ocksa fragan om avldgsnande av ett varumarke. EU-domstolen péavisade att avldgsnandet som
intréffat betraktades vara en skilig grund for en varumérkesinnehavares ritt att motsitta sig

anvindningen i frdga.”! Dock uttalade domstolen inte ifall avldgsnandet innebar att

varumarket hade “anvints”.

I Frisdranken Industrie Winters-mélet som géllde anbringande av kénnetecken ansag
domstolen att “anvidndning” inte foreldg. Malet gillde tjénsteleverantdren Winters som pa
uppdrag av tredje man, Smart Drinks, hade tappat laskedryck pa burkar. P4 burkarna hade
kinnetecken anbringats som liknade andra varumirkesskyddade varumirken.”
EU-domstolen ansdg inte att tjdnsteleverantoren sjalv hade “anvént” varumérket 1 friga da
detta skett pd uppdrag av och instruktioner fran tredje man. Domstolen menade att
tjédnsteleverantéren “endast skapar de tekniska forutsdttningar som krévs for att tredje man

ska f4 mojlighet till en sddan anvindning”.”

Utover Mitsubishi-mélet har rebranding och debranding och huruvida det wutgor
varumidrkesanvindning féordigt diskuterat i doktrin. De fa uttalanden som finns kring
begreppen har till skillnad fran domstolens avgoranden yttrat att exempelvis debranding inte
utgdr “anvindning” i direktivets mening.” Debranding forefaller enligt Kur och Senftleben

istdllet uppvisa en motvilja att anvidnda ett varumirke och ska dirfor inte anses uppfylla

% Mal C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA mot Paranova A/S (Upjohn), EU:C:1999:494, p. 7.

0 M4l C-379/97 (Upjohn), p. 38.

"I M4l C-558/08 Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV (Portakabin), EU:C:2010:416, p. 93.

2 M&l C-119/10 Frisdranken Industrie Winters BV mot Red Bull GmbH (Frisdranken Industrie Winters), EU:C:2011:837, p.
7 och 9.

> M4l C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters), p. 30.

™ Se exempelvis Cohen Jehoram m.fl. (2010) s. 253.
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rekvisitet “anviandning”. Forfattarna grundade sin argumentation pad EU-domstolens uttalande
1 Portakabin-maélet. Domstolen konstaterade att svaranden i fraga inte hade tillatelse att i
marknadsforing anvinda ett skyddat varumérke som svaranden tidigare hade avldgsnat fran
produkterna. Eftersom detta inte ansags vara tilldtet menar Kur och Senftleben att debranding

inte ska utgdra varumérkesanvindning.”

Likt Kur och Senftleben verkar generaladvokaten i Mitsubishi-avgorandet vara skeptisk till
ifall debranding utgér “anvindning”. Generaladvokaten tolkade ordet ‘“anvidndning”
bokstavligt och pavisade att betydelsen dr att “utnyttja nagot for ett visst syfte”. Nér tredje
mans syfte med att anvénda ett varumarke ar att identifiera tillverkarens produkter innefattar
detta att varumérket “anvénds” enligt generaladvokaten. Vidare drog generaladvokaten en
logisk slutsats och uttryckte att om situationen dr omvénd, att ett varumérke avldgsnas,

innebir detta motsatsen till att varumirket “anviinds” och pa sé sitt inte uppfyller rekvisitet.”

3.3 Rekvisitet “i naringsverksamhet”

3.3.1 Allmant

For att varumérkesinnehavaren ska kunna hindra tredje mans anvdndning av ett varumirke
behover denna anvdndning ske “i ndringsverksamhet” enligt 1 kap. 10 § 1 st. samt art. 10.2
VMD. E contrario kan detta tolkas som att anvindning av annans varumirke utanfor
nédringsverksamhet &r tillatet. Varken lagen, forarbeten eller doktrin preciserar vilka granser
som finns for att tredje mans handling ska innebéra anvindning “i niringsverksamhet”.”” For
att fa en klarhet 1 vad som omfattas dr kommande kapitlets avsikt att undersoka rekvisitets

innebord.

3 Kur, Anette och Senftleben, Martin (2017), European Trade mark Law — A commentary. New York: Oxford University
Press, s. 278; Mal C-558/08 (Portakabin), p. 93.

® GA Sanchez-Bordona i mal C-129/17 Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd m.fl. mot Duma Forklifis NV m.fl. (Mitsubishi),
EU:C:2018:292, p. 50-51.

" Nordell, Per Jonas (2003), ‘Varumérkesanvindning och yttrandefrihet. Kommentar till NJA 2003 s. 25 (Tre kronor)’, NIR
4/2003, s. 408-414 pé s. 409-410.
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3.3.2 Ekonomisk vinst

I doktrin har det framkommit att ndr anvindningen av ett varumdrke sker i
avsittningsfrimjande syfte har detta ansetts vara anvindning “i niringsverksamhet”.”®
Verksamheten 1 fraga behdver inte de facto gd med vinst forutsatt att det foreligger ett
vinstsyfte.” Kravet pd vinstsyfte har iven EU-domstolen konstaterat i ett antal avgdranden.
Som nidmnts ovan (se avsnitt 2.4) anses sédledes privat anvindning av ett varumirke falla
utanfor rekvisitet “i niringsverksamhet”.** Bland annat har domstolen yttrat att ensamritten
till ett varumérke endast kan &beropas gentemot naringsidkare. Ett problem som mojligtvis
kan uppsta dr var griansen ska dras. Domstolen uttrycker att en privat verksamhet kan 6verga
till anvandning “i ndringsverksamhet® pa grund av vissa faktorer sasom frekvens eller volym.

8! Andra exempel som anses falla in under rekvisitet och som utgdr varumirkesanvindning dr

ndr en kommissiondr handlar for en agents rikning.™

Ett avgorande dir EU-domstolen kort diskuterat rekvisitet “i néringsverksamhet” &r
BMW-mélet. En bilverkstad hade i malet anvint det skyddade varumirket “BMW” 1 sin
marknadsforing for att informera om att deras verksamhet bland annat avsag reparation och
underhdll av begagnade BMW-bilar.* Domstolen fastslog att anvindningen i friga gjordes “i
niringsverksamhet”.* Detsamma gillde i Arsenal-mdlet, dir en niringsidkare sélde
supportartiklar utanfér Arsenals arena som var mirkta med Arsenals skyddade varumaérke.
Anvindningen ansdgs ddrmed inte ske privat utan gjordes med vinstsyfte i niringsidkarens

affarsverksamhet.®® Trots att domstolen i ett flertal mal®® har konstaterat att en viss

anvindning har skett “i ndringsverksamhet” har diskussionen inte utvecklats ndrmare.

8 Nordell (2003) s. 410.

 Maunsbach, Varumirkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.2, Lexino 2014-11-19.

8 Se exempelvis Mal C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG (Opel), EU:C:2007:55, p. 18, mal C-206/01 (Arsenal), p. 40
och mal C-62/08 UDV North America Inc mot Brandtraders NV (UDV North America), EU:C:2009:111, p. 44; Kur och
Senftleben (2017) s. 276.

81 M4l C-324/09 (L’ Oréal mot eBay) p. 54-55.

82 Se exempelvis mal C-62/08 (UDV North America), p. 51.

8 Mal C-63/97 (BMW), p. 2.

8 M4l C-63/97 (BMW), p. 41.

8 M4l C-206/01 (Arsenal), p. 40.

% Se exempelvis mal C-129/17 (Mitsubishi), p. 48 och mél C-17/06 Céline SARL mot Céline SA (Céline), EU:C:2007:497,
p-17.
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3.3.3 Sarskilt om marknadsforing och import

Aven om EU-domstolen i flera avgoranden inte fordjupat sig i diskussionen kring rekvisitet
forekommer det i ett antal fall. Dessa avgoranden har mestadels behandlat tvd omraden:
marknadsforing och import. I de tidigare ndmnda Google-avgdrandena, dir marknadsforing
skedde genom sokordsannonsering, undersdktes anviandning “i niringsverksamhet”.
Domstolen uttalade att ndr en annonsor koper en soktjénst och viljer ett sokord dir dennes
annons kommer visas i samband med ett skyddat varumirke kommer annonséren anses
anvdanda varumérket “i ndringsverksamhet”. Syftet med sokordet dr att en reklamlink ska
visas till annonsdrens webbplats didr denne har sina varor och tjdnster till forsdljning.
Sokordet blir dirmed ett redskap for att den valda annonsen ska visas och anses déarfor utgora

anvindning “i niringsverksamhet”.*” Domstolen har gjort liknande uttalanden i ett flertal

avgoranden.®®

Det finns dven svensk rittspraxis dir rekvisitet “i ndringsverksamhet” har behandlats. Det sa
kallade North Face-malet handlade om import av varumérkesforfalskade jackor. Svaranden
hade importerat 42 stycken jackor &t sin dotter. Dottern yttrade att jackorna skulle ges bort 1
julklapp, dels till de anstillda i hennes ridverksamhet, dels till slikt och vdnner. Likt
EU-domstolens tidigare praxis ansdg HD 1 malet att anvdndningen skedde i
nédringsverksamhet” oavsett om affirsverksamheten gick med vinst eller inte. Vidare uttalade
HD att det saknade betydelse att verksamheten inte har bedrivits av svaranden sjélv i friga.
Aven det faktum att omfattningen av affirsverksamheten var begrinsad hade inte betydelse i
domstolens beddmning.* Domstolen gjorde #ven samma beddmning i ett senare avgdrande

som handlade om klockor som hade importerats med varumérket “Rolex”.”

Ett avgorande dir domstolen inte ansdg att anvindning “i ndringsverksamhet” forelag ar
Lacoste-malet. Svaranden 1 maélet bedrev en caféverksamhet och hade bestillt fem identiska

trojor fran Hongkong med varumaérket “Lacoste” pd. Detta gjordes utan tillstand frén Lacoste.

8 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 51-52.

8 Se exempelvis Mél C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH mot Giinther Guni
och trekking.at Reisen GmbH (BergSpechte), EU:C:2010:163, p. 18, mél C-324/09 (L’Oréal mot eBay) p. 87 och mal
C-558/08 (Portakabin) p. 27.

% NJA 2008 s. 1082 (North Face).

% PMT 6325-16 (Rolex).
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Fragan i malet var bland annat om inkdpet ansédgs ha samband med svarandens verksambhet.
Domstolen poédngterade att sjdlva kopet i sig inte kunde anses utgéra anviandning “i
niringsverksamhet” da det inte kunde klarldggas huruvida tréjorna var avsedda att anvandas i

caféverksamheten.’!

I det tidigare ndmnda Mitsubishi-malet kom domstolen fram till att debranding och
rebranding ansdgs utgéra bide “anvdndning” och “i ndringsverksamhet” nér atgirderna
skedde 1 tullagerforfarandet. Orsaken till att anvindningen utgjordes “i niringsverksamhet”
var att varumérket avldgsnades och varorna i friga mirktes om for att férdndra varorna sé att
dessa var forenliga med EU:s regler och darmed kunde séljas vidare. Varorna i mélet hade till
en viss del sélts inom unionen.’” Likt tidigare praxis konstaterade domstolen att anvindning
“i nédringsverksamhet” foreldg eftersom anvindningen skedde i en affarsverksamhet vars

t93

syfte dr att astadkomma ekonomisk vinst.” Det finns dock ytterligare en aspekt 1 detta mal.

Generaladvokaten  forklarade 1 sitt forslag till avgoérande att anvéndning i
nédringsverksamhet” inte forekom. Skélet till hans uttalande var att varumérket som hade
avldgsnats inte hade forts ut pd marknaden 4n, alltsd 1 niringsverksamheten. Detta medforde
att konsumenten pé sa sitt inte kunde uppfatta varumérket och att atgérden varken utgjorde “i

niringsverksamhet” eller “anvindning”.”

Ett mal som nyligen avgjorts av EU-domstolen dr A/B-madlet som géllde import av varor.
Parten B, som bodde i Finland, hade mottagit 150 stycken kullager frdn Kina. P4 varorna
hade det skyddade kdnnetecknet “INA” placerats, som A var i besittning av. B himtade
varorna frn flygplatsen, tog med till sin bostad och ldmnade sedan 6ver de till tredje part
som exporterade varorna vidare till Ryssland.”” EU-domstolen skulle dirmed avgdra om

(194

varorna hade anvints “i niringsverksamhet”. Domstolen pédpekade forst att det vid
bedomningen saknar betydelse vem som innehar dganderitten av varorna och att det trots allt
kan utgdra anvindning i “niringsverksamhet”.”® Vidare konstaterade domstolen att om en

person, i1 detta fall B, inte yrkesmissigt bedriver en ndringsverksamhet och “som tar emot,

I PMT 6368-19 (Lacoste).

%2 M4l C-129/17 (Mitsubishi), p. 50.

% M4l C-129/17 (Mitsubishi), p. 48

 GA Sanchez-Bordona i mal C-129/17 (Mitsubishi), p. 52.
% M4l C-772/18 A mot B (A/B), EU:C:2020:341, p. 6-8.

% M3l C-772/18 (A/B), p. 27.
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later overga till fri omséttning i en medlemsstat och lagrar varor som uppenbarligen inte ar
avsedda for privat bruk”, ska detta anses vara anvidndning av varumdrket i
nédringsverksamhet”. Det &r heller inte nodvéndigt att undersdka hur varorna sedan behandlas

eller vad for erséttning som importoren har mottagit for denna verksamhet.”

3.3.4 Sarskilt om anvandning pa internet

Allteftersom internet utvecklas dkar dven anvéndningen av varumérken pé internet. Problem
som dirmed uppstar dr bland annat att vissa kdnnetecken é&r territoriella medan internet ar
global. Ett anvindande av ett varumirke kan vara skyddat i anvidndarens hemland och
samtidigt medfora att det begds intréng i ett annat land.”® I exempelvis Blomqvist-mélet
skulle EU-domstolen avgdra ifall rekvisitet “i ndringsverksamhet” anségs vara uppfyllt. I
maélet hade privatpersonen Blomqvist bestéllt en klocka, som beskrevs vara av det skyddade
varumirket Rolex, frén en kinesisk internetbutik.” Blomqvists adress befann sig i Danmark
dir varumérket Rolex dr skyddat. Efter mottagandet av betalningen skickade det kinesiska
foretaget varan till Blomqvist. Domstolen uttalade att dven fast den varumérkesforsedda
varan inte hade varit en del av ett forsédljningserbjudande eller en webbsida som riktade sig

(134

till konsumenter i det land dir varumirket i frdga var skyddat, ansags rekvisitet “i

niringsverksamhet” vara uppfyllt.'®

Med anledning av svérigheterna med anvindning pa internet har en rekommendation
framtagits av World Intellectual Property Organization (WIPO) som behandlar ett
kinneteckens skydd vid internetanviindning.'” I WIPO:s rekommendation framkommer det
att anvindning av ett kdnnetecken pd internet ska anses vara kidnneteckensrittslig anvindning
enbart om det uppstér en kommersiell effekt i medlemsstaten i friga.'” Detta krav grundas pé
bedomningen att inte alla sorters anvéndning av varukidnnetecken pd internet anses utgdra

anvandning 1 en medlemsstat, &ven om internetanviandare 1 den medlemsstaten har tillgang till

7 Mal C-772/18 (A/B), p. 28-30.

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

9 Mal C-98/13 Martin Blomqvist mot Rolex SA och Manufacture des Montres Rolex SA (Blomgvist), EU:C:2014:55, p. 16.
10 M4l C-98/13 (Blomgqvist), p. 34-35.

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

192 Art. 2 i WIPO-rekommendationen, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other
Industrial Property Rights in Signs, on the Internet; Prop. 2009/10:225 s. 377.
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varukénnetecknet via internet.'”® Nagra grunder som WIPO:s rekommendation utgér ifran vid
faststdllandet om kommersiell effekt har uppstatt 4r om tredje man de facto riktar sig mot
kunder 1 en specifik medlemsstat, produkterna lagligt har mdjlighet att importeras till
medlemsstaten och om priserna pa produkterna existerar i medlemsstatens valuta.'®*

Begreppet “kommersiell effekt” forefaller ha en mer vidstrickt betydelse an “i
niringsverksamhet”. Det omfattar situationer dir foretag som inte dr vinstgivande uppndr en
kommersiell effekt 1 ett land genom att anvédnda ett varukdnnetecken pd internet utan att
anvindningen sker i niringsverksamhet.'” Det &r dock inte konstaterat hur de tvd begreppen
stir 1 fOrhéllande till varandra. Ifall “kommersiell effekt” avser att ersétta “i
nédringsverksamhet” uppstar risken att skyddet for varumirken blir mer vidstrackt och att flera
atgdrder omfattas vid anvindning pa internet 4n vad som hade varit fallet ifall

varumirkesdirektivet hade tillimpats.'*

3.4 Rekvisitet “varor eller tjanster”

3.4.1 Allmant

Ett centralt syfte med ett varukidnnetecken &r att kunna sérskilja olika varor eller tjénster fran
varandra. Varumérkesinnehavaren kan anvénda tecknet som ett individualiseringsmedel for
att kunna skilja sina egna varor eller tjinster frdn 6vriga produkter pd marknaden. Det bidrar
dven till att konsumenterna minskar risken for att forvaxling mellan varor och tjdnster ska
uppstd.'”” Det tredje rekvisiteti 1 kap. 10 § 1 st. som krivs for att varumirkesinnehavaren ska
kunna hindra tredje man ar nir tecknet anvinds “for varor eller tjanster”. Det framgar dock
inte vilka atgirder som innebér att ett kiinnetecken anvénds “for varor eller tjénster” vilket
kommande kapitel ska undersdka. Det dr dven av intresse att undersoka vad for samband

tredje man bor ha med varorna eller tjénsterna i friga.

1% Not 2.02 till art. 2 i WIPO-rekommendationen; Prop. 2009/10:225 s. 377.
104 Art. 3 i WIPO-rekommendationen.

195 Not 2.04 till art. 2 i WIPO-rekommendationen.

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

17 A.a.s. 119; Prop. 2017/18:267 s. 227.
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3.4.2 Sambandet med tredje man

EU-domstolen provade for forsta gdngen tredje mans samband med varorna eller tjdnsterna i
BMW-malet. Som tidigare ndmnt hade en bilverkstad i mélet anvidnt varumérket “BMW”
utan tillstind for att marknadsfora att verksamheten avsdg reparationer och underhall av
begagnade BMW-bilar.'”® Syftet med tredje mans anviindning var siledes att formedla sin
egen tjanst genom att referera till varumirkesinnehavarens skyddade varumérke. Domstolen
konstaterade att det vid beddmningen 4r av betydelse om varumirket i frdga anvinds “i
egenskap av varumérke”, det vill sdga om det anvinds for att pdvisa att varorna eller
tjansterna kommer ifrdn ett visst foretag, eller om den pastidda anvéndningen har haft ett
annat dndamal.'"” I malet hade bilverkstaden anvint BMW:s skyddade varumirke i syfte att
sdrskilja bilarna fran ovriga bilar som hade kunnat vara féremal for samma tjanst samt for att
redogdra var bilarna i fraga hérrorde fran. EU-domstolen bedomde att det inte var av
betydelse 1 fallet att det skyddade varumirket hade anvints for att sdrskilja varorna och
tjdnsterna. Det innebér att domstolen inte lade vikt vid att svaranden hade anvint BMW:s
varumérke for att sdrskilja sina tjinster. Rekvisitet anvindning “f6r varor eller tjdnster”
uppfylldes pa sa sitt 1 stillet for att svaranden anvinde BMW:s varumaérke for att redogdra

var bilarna, som var foremal for svarandens tjénster, hirrorde fran.'’

I ett senare mal provade EU-domstolen ocksa ifall varumérkesanvéndning forelag, men denna
géng blev rittsldget annorlunda. I Holterhoff-malet hade svaranden Holterhoff muntligen
beskrivit sina egna &ddelstenar till en guldsmed genom beteckningarna “Spirit sun” och
“Context cut” som var tvd skyddade varumirken."' Skillnaden frin BMW-maélet var att
Hoélterhoff inte anvdnde det skyddade varumidrket for att sérskilja sina varor frén
varumdrkesinnehavarens, utan for att askadliggéra egenskaperna av sina varor med hjilp av
innehavarens skyddade varumirke.'"”> Domstolen konstaterade att anvindningen i friga inte
utgjorde varumarkesanvdndning. Anledningen till denna slutsats var att en potentiell kund
inte kan uppfatta hénvisningen till ett varumérke som att varans ursprung anges. Holterhoff

anvinde istéllet varumérkena i beskrivande syfte och uppvisade tydligt att ddelstenarna var

5 M8l C-63/97 (BMW), p. 2.

1 M8l C-63/97 (BMW), p. 38.

10 Mal C-63/97 (BMW), p. 39.

M3l C-2/00 Michael Hélterhoff mot Ulrich Freiesleben (HélterhofY), EU:C:2002:287, p. 8.
112 Mal C-2/00 (Holterhoff), p. 10.
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hans egna varor."” I doktrin har det ansetts att EU-domstolens praxis har fordndrats fran
BMW-mélet till Holterhoff-malet. Kravet pé att varumédrkesanvindning ska foreligga
dndrades till att tredje man ska anvdnda ett varumirke for att uppge sina egna varor eller
tjansters ursprung. Det dr alltsd inte tillrackligt att angivelsen avsdg ursprunget for

varumirkesinnehavarens varor.''*

EU-domstolen har i ett senare avgdrande haft mojligheten att yttra sig kring rekvisitet “for
varor eller tjénster”. 1 Opel-malet hade tredje man, foretaget Autec, tillverkat radiostyrda
bilar i forminskad skala. Dessa leksaker saluférdes under Autotec:s egna varumirke. Pé
bilarna hade Opels logotyp applicerats.'"> Opel ansig att varumirkesintrang forelag eftersom
deras varuméirke anvidndes pd de radiostyrda bilarna “med avseende pa varor som &ir av
samma slag som de som omfattas av varumérkesregistreringen”. Opel hédvdade att
allménheten kommer anta att tillverkaren av de forminskade bilmodellerna har licens fran
varumirkesinnehavaren att tillverka och saluféra bilarna.''® Aven i detta avgorande ansag
EU-domstolen att varumirkesanvindning, enligt art. 10.2.a VMD, foreligger nér varorna eller
tjédnsterna salufors eller utfors av tredje man. Domstolen menade att varumérkesanvindning
saledes inte fOreligger nir varumérket anvinds som referens till varumérkesinnehavarens
varor eller tjanster. Diarmed konstaterades att det tidigare BMW-malet var ett undantag

eftersom varorna i friga inte saluférdes av tredje man.""”

I senare avgoéranden har domstolen dock frangatt fran sina uttalanden i Opel-malet. I art.
10.3.f varumérkesdirektivet framkommer det att jamforande reklam &r en typ av
varumérkesanvindning som kan forbjudas. Det krav som tidigare konstaterats, att
varumérkesanvindning foreligger nir tredje man anvinder ett varumirke for att uppge sina
egna varor eller tjénsters ursprung, avviker ddrmed vid jamforande reklam. Hér giller i stéllet
att varumérkesanviandning foreligger &ven nidr tredje mans varor jamfors med

varumarkesinnehavarens.

113 M3l C-2/00 (Hélterhoff), p. 16.

"4 Yap, Po Jen (2009), ‘Essential function of a trade mark: From BMW to O2’, European Intellectual Property Review, Vol
31,n.2, pp. 81-87 pé s. 84.

5 M4l C-48/05 (Opel), p. 5-6.

"6 M4l C-48/05 (Opel), p. 9.

"7 Ml C-48/05 (Opel), p. 27-28.
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I bland annat L’Oréal-mélet har det faststdllts att jamforande reklam innebér att varumarket
anvdnds med avseende pé varor eller tjdnster och att det inte kravs att tredje mans syfte ar att
sirskilja sina egna varor."® I maélet hade tredje man, foretaget Bellure, anvint nigra av
L’Oréals skyddade varumérken tillsammans med sina egna parfymer i sd kallade
jamforelselistor. Syftet med listorna var att belysa for aterforsdljare vilka av L’Oréals
parfymer som tredje mans varor forsokte imitera.'"” EU-domstolen yttrade i malet att om
anviandningen av det skyddade varumérket uppfyller kraven som forekommer 1 direktivet om
vilseledande och jdmforande reklam (2006/114/EG) har varumirkesinnehavaren inte
mdjlighet att hindra tredje mans anvdndning. Orsaken till att tredje man inte kan forhindras &r
enligt direktivet att reklamens syfte endast &r att objektivt markera skillnader pa varorna i

friga och pé sé sitt sirskilja dem.'*

Jamforande reklam har dven behandlats i O2-mélet. Har hade tredje man 1 sin reklamfilm
framfort att dennes tjidnster var billigare &n varumirkesinnehavarens tjidnster genom att
anvinda innehavarens skyddade varumérke.'?' Likt L’Oréal-maélet konstaterade domstolen hir
att det géllde jamforande reklam som syftar till att sédrskilja tredje mans och
varumirkesinnehavarens tjdnster och jimfora deras egenskaper. Eftersom jamforande reklam
foreldg ansdg domstolen att en anvdndning med avseende péd varor eller tjdnster hade
intriffat.'* S&ledes har det visats att tredje man inte behdver anvinda innehavarens
varumirke pd sina egna varor eller tjdnster. Anvindning foreligger 4ven om innehavarens

varumérke anviands med avseende pa tredje mans egna varor eller tjdnster.

Efter domstolens resonemang i avgdranden som uppkommit efter Opel-malet forefaller det
inte som att BMW-malet endast var ett undantag. Rekvisitet “for varor eller tjdnster” har
ddarmed erhallit ett vidstrickt tillimpningsomrdde vilket dven har konstaterats av HD 1 svensk

rittspraxis i bland annat Layher-mélet.'”

Mialet handlade om foretagen Mon.Zon och Layher
som bada marknadsforde och salde byggstéllningar. I Mon.Zon:s reklamblad hade foretaget

anvént bland annat byggstéllningar med Layhers varumaérke pa. Inledningsvis uttalade HD att

"8 M&1 C-487/07 L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fl. (L'Oréal), EU:C:2009:378, p. 53.

19 M4l C-487/07 (L'Oréal), p. 21.

120 Ml C-487/07 (L'Oréal), p. 81; Skil 15 i Europaparlamentets och radets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006
om vilseledande och jamforande reklam.

12 Mal C-533/06 O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited (02), EU:C:2008:339, p. 18.
122 Mal C-533/06 (02), p. 35-36.

12 NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 13.
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Mon.Zon inte anvint Layhers skyddade varumérke pé sina egna varor, utan pa innehavarens
varor. HD hénvisade till EU-domstolens praxis dir EU-domstolen uttalat att tredje man anses
anvinda ett varumérke “for varor eller tjdnster” nir syftet med anvéndningen &r att identifiera
varorna som en varuméirkesinnehavare tillhandahéller. HD anforde vidare att det inte krivs att
varumérket anvéinds av tredje man pa dennes egna varor. Anvindning som sker i anslutning

till tredje mans egna varor av samma slag ér sdledes tillracklig.'**

Sambandet mellan varumirket och tredje mans saluféring och tillhandahallande av varor eller
tjdnster har dven aktualiserats i ett par andra avgdranden. Bland annat har EU-domstolen
uttalat att det inte spelar roll ifall tredje man forfogar Gver varornas eller tjansternas dgande-
eller nyttjanderitt. I exempelvis UDV North America-malet hade svaranden sélt varor for
annans rikning. Domstolen konstaterade att dganderdtten inte var av betydelse i fallet, utan
endast att det fanns ett samband mellan varumérket och svarandens anvidndning av varorna

och tjinsterna i friga.'” Att ett samband ska finnas har dven yttrats i flertal mal.'*

EU-domstolen har dven behandlat rekvisitet i avgéranden som ror marknadsplatser pa
internet. Ett exempel dr L’Oréal mot eBay-mailet. Hiar ansdg domstolen att ett varumaérke
anvands “for varor eller tjdnster” ndr eBay i detta fall marknadsfér kunders varor som é&r
varumirkesforsedda i erbjudanden pa hemsidan. Det dr alltsd inte av betydelse att varorna i
fraga inte tillhor marknadsplatsen sjdlv utan tillhér kunden.'”” Virt att ndmna kring detta
avgorande dr domstolen dven uttalade vad som inte ansags vara varumarkesanviandning. I de
fall dar marknadsplatsen anvénder ett sokord som sammanfaller med ett skyddat varumirke
anses anvindning inte fOreligga ifall syftet dr att gora reklam for marknadsplatsens egen
tjanst. Anledningen &r att det inte handlar om dubbel identitet d4 marknadsplatsens tjénst inte

ar identiskt med den varumérkesforsedda varan.'?®

2 NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 13.

123 Mal C-62/08 (UDV North America), p .47-48.

126 Mal C-17/06 (Céline), p. 23 och mal C-206/01 (Arsenal), p. 56.
127 M4l C-324/09 (L’Oréal mot eBay), p. 91.

128 M4l C-324/09 (L’Oréal mot eBay), p. 89.
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3.4.3. Atgéarder som innebér anvindning “fér varor eller tjinster”

I art. 10.3 varumaérkesdirektivet och dess motsvarighet i 1 kap. 10 § 2 st. varumarkeslagen
uppriaknas exempel pad vad som innebdr anvindning. EU-domstolen har i ett flertal mal,
exempelvis Google-mélet, konstaterat att de atgérder som framkommer 1 art. 10.3 VMD utgor
anvindning med avseende pé varor eller tjinster."” 1 Google-mélet hade anvindning “for
varor eller tjinster” forekommit eftersom tredje mans varor under ett kdnnetecken som var
identiskt med varumérket hade bjudits ut och att kinnetecknet hade anvénts i reklam vilket ar
ndgra av punkterna i art. 10.3 VMD."" I ett annat avgérande, Arsenal-mélet, hade det
skyddade varumirket “Arsenal” anvénts “for varor eller tjanster” pd sa sitt att tredje man
saluforde supporterartiklar som varumérket hade anbringats pd. Dessa varor ansags, i
overensstimmelse med art. 10.3 VMD, anvindas pa sa sétt att varorna marknadsfordes och
lagerholls.””' Domstolen konstaterade ocksd att det inte var av betydelse att syftet med
anvindningen var att stddja och visa sin lojalitet mot Arsenal FC.'*? Aven omstindigheterna i
Opel-malet visade sig innebdra anvindning “for varor eller tjinster” eftersom Opels skyddade

varumérke placerades pa de radiostyrda bilarna med anledning att sidljas och marknadsforas.

133

Att pa olika sitt marknadsfora varor eller tjdnster forefaller vara behandlat ett flertal gdnger 1
EU-domstolens avgoranden och dr en form av handling som innebér anvdndning “for varor
eller tjanster”. Omfattningen av rekvisitet har utvecklats dd det tillkommer allt fler sitt for
foretag att marknadsfora sig pa. Reklamblad, annonser, s6kordsannonsering och jamforande
reklam &r exempel pd typer av marknadsforing. Nir ett skyddat varumirke synliggors i
exempelvis en annons omfattas handlingen av art. 10.3 VMD och uppfyller rekvisitet “for
varor eller tjanster”. S6kordsannonsering, som tidigare nidmnts, dr en form av marknadsforing

som berdrts i avgdranden i samband med att rekvisitet har undersokts.'**

129 Malen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 61; Se dven exempelvis mal C-206/01 (Arsenal), p. 41 och mal C-48/05 (Opel), p.
20.

130 Méalen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 62.

B3I M4l C-206/01 (Arsenal), p. 41.

132 M&l C-206/01 (Arsenal), p. 61.

153 M3l C-48/05 (Opel), p. 20.

134 Se exempelvis mél C-324/09 (L’Oréal mot eBay), p. 91.
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I Google-malen ansdg domstolen att ndr en konkurrent till varumérkesinnehavaren kdper ett
sokord som dr identiskt med innehavarens skyddade varumairke foreligger anvindning “for
varor och tjanster”. Detta géller om syftet med handlingen &r att tillhandahalla

135

internetanviandarna en variant till innehavarens varor eller tjénster.”> Domstolen har gjort

t.13 EU-domstolen har vidare uttalat att dven

samma uttalande i exempelvis Portakabin-male
nir ett sokord registreras av tredje man i syfte att internetanvindarna endast ska erhdlla
kdnnedom om varor och tjdnster som erbjuds av tredje man, innehavaren av varumarket eller
ovriga konkurrenter si foreligger anvindning “med avseende pé varor eller tjénster”."*” Om
tredje man koper ett sokord, som ar identiskt med innehavarens skyddade varumaérke, och det
finns ett krav fran internetanviandaren att klicka pa reklamen for att se erbjudandet pa
annonsorens egen webbsida utgor dven detta anviindning “for varor eller tjanster”."*® Viirt att

nidmna &r att anvdndning med avseende pd varor och tjénster dven foreligger nér det skyddade

varumirket i form av ett sokord inte framkommer i reklamannonsen.'®

Som tidigare ndmnts forefaller det spela en betydande roll ifall ett samband har uppkommit
mellan det skyddade varumérket och varorna eller tjdnsterna som salufors av tredje man.
Detta har konstaterats i ett flertal mal.'* Ett faktiskt samband behdver dock inte foreligga, det
4r tillrickligt att det endast skapas ett intryck att sambandet finns.'"' I exempelvis
Google-malen uttalade dven domstolen att ndr en annonsor forsoker vilseleda
internetanvindare till att tro att ett samband foreligger anses det utgdéra anviandning “for varor
eller tjanster”. Har forsoker annonsdren inte uppvisa sina varor och tjénster som en variant till
varumirkesinnehavarens produkter utan forsoker fa anvdndarna att tro att produkterna
kommer fran varumirkesinnehavaren eller ndgot foretag som har ekonomisk anknytning till

innehavaren.'#

Samband har dven diskuterats i forhédllande till nér ett varumirke anvénds som féretagsnamn

av tredje man. I Céline-malet hade varumérket bland annat anvénts som foretagsnamn och

135 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 69.

136 M4l C-558/08 (Portakabin), p. 28.

17 Se exempelvis mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 71 och mal C-558/08 (Portakabin), p. 42.

138 M4l C-558/08 (Portakabin), p. 43.

1% Se exempelvis méal C-232/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. (Interflora), EU:C:2011:604, p. 31 och
mél C-278/08 (BergSpechte), p. 19.

140 Se exempelvis mél C-62/08 (UDV North America), p. 47 och mél C-17/06 (Céline), p. 23.

I Se exempelvis mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 72.

142 Mé4len C-236/08-C-238/08 (Google), p. 72
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domstolen skulle avgora ifall denna handling utgjorde anvéndning “for varor eller tjénster”.
EU-domstolen konstaterade att ifall tredje man anvinder foretagsnamnet pa ett sdtt som ger
ett intryck att ett samband foreligger mellan tecknet som utgoér foretagsnamnet och tredje
mans produkter som denne salufor s& sker anvidndning “for varor eller tjédnster”.'* Domstolen
har uttalat att avsikten med foretagsnamn, beteckningar och andra niringskdnnetecken inte ar
att sarskilja varorna eller tjansterna. Avsikten &r i stéllet att kunna identifiera ett bolag eller att
kénneteckna en nidringsverksamhet. Ddrmed anses inte anvdndning av endast sddana skél ske
med avseende pa varor eller tjdnster och uppfyller pa sé sitt inte rekvisitet. Om syftet i en
situation trots allt ar att sdrskilja varorna och tjénsterna anses detta utgdra anvindning och

faller under 1 kap. 10 § 2 st. VML och art. 10.3 VMD.'#

143 Mal C-17/06 (Céline), p. 23.
14 M4l C-17/06 (Céline), p. 21; Se liknande resonemang i mal C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Budéjovicky Budvar,
narodni podnik (Anheuser-Buch), EU:C:2004:717, p. 64.
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4 Varumarkets funktioner

41 Inledning

Enligt EU-domstolens praxis forekommer det ett dolt skaderekvisit i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.
varumirkeslagen och art. 10.2.a varumérkesdirektivet. Inneborden dr, som tidigare nimnts,
att ett varumérke ska lida skada av anvdndningen for att ett intrang ska foreligga och for att

varumirkesinnehavaren ska kunna motsitta sig anvindningen.'®

Om anvéndningen inte
medfor en risk att ndgon av varumérkets funktioner skadas har innehavaren inte mdjlighet att
forhindra anvindningen med stdd av 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VML eller art. 10.2.a VMD.'*
Detta visar dven att ensamritten inte 4r helt absolut vid dubbel identitet.'"*” EU-domstolen har
kommit fram till att det finns en grundliggande funktion men genom senare praxis har
domstolen klassificerat flera funktioner som relevanta. Enligt denna funktionsldra dr dock

endast vissa sorters anvindning av varumérket tillimpliga. I kommande kapitel ska bade den

grundldggande funktionen samt de utdkade funktionerna beskrivas.

4.2 Ursprungsangivelsefunktionen

I varumérkesdirektivet framkommer det att det skyddade varumérkets funktion

huvudsakligen &r att garantera produktens kommersiella ursprung.'*®

Det dr genom denna
ursprungsangivelsefunktion som koparen forsdkras om det kommersiella ursprunget pé varan
eller tjansten. Enligt praxis uppkommer skada pé ursprungsangivelsefunktionen nér det
uppstér en oklarhet hos kdparen vem som stir bakom varan eller tjdnsten, det vill sdga om det
ar innehavaren av varumdrket eller tredje man. Skada kan dven uppkomma om det for
koparen ér oklart vilken koppling tredje man och dennes produkter har till innehavaren.'*
Forviantningen pa ett varumirke kommer alltid vara att denna grundldggande

ursprungsangivelsefunktion uppfylls.'

5 Levin (2019) s. 448; Arnerstél (2018) s. 42.

146 Mal C-487/07 (L'Oréal), p. 60.

147 Arnerstal (2018) s. 42.

148 kil 16 i varumérkesdirektivet.

149 Walther, Carolina och Malmberg, Paulina (2015), ‘Varumérkesintring — en friga om varumirkets funktioner’, Ny juridik,
nr 2, s. 62-75 pas. 67.

13 Maunsbach, Varumérkeslag (2010:1877) 1 kap. 10 §, avsnitt 2.3, Lexino 2014-11-19.
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Denna funktion konstaterades forsta gangen av EU-domstolen i Arsenal-malet. Har papekade
domstolen att ifall en varumirkesinnehavare vill motsitta sig tredje mans handling racker det
inte att rekvisiten 1 art. 10.2.a VMD uppfylls, utan det finns dven ett krav pa att tredje mans

' T malet hade Arsenals

anvindning orsakar skada pd ursprungsangivelsefunktionen.'
skyddade varumirke placerats pé olika supporterartiklar pa ett sétt att anvindningen kunde ge
koparna en wuppfattning att ett samband fanns mellan supporterartiklarna och
varumérkesinnehavaren. Séledes menade domstolen att varumédrkesinnehavaren enligt art.
10.2.a VMD kunde motsitta sig denna anviandning. Anledningen till att en motsattning var
tillaten var for att varumairkets ursprungsgaranti, det vill sdga dess grundldggande funktion,
riskerades eftersom produkterna tillhandahallits utom varumirkesinnehavarens kontroll.

EU-domstolen pépekade dven att det inte var av betydelse att varumérkesanvdndningen

kunde tolkas som ett bevis for lojalitet eller samhdrighet med fotbollsklubben i friga.'*?

Ett senare mal dir domstolen diskuterat ursprungsangivelsefunktionen &r Opel-mélet.
Svaranden 1 mélet menade att placeringen av Opels skyddade varumirke pa leksaksbilar inte
kunde anse pdverka varumairkets funktion. Argumentet for detta var att svarandens egna
varumdrke pa bilarna tydligt informerade konsumenten att bilmodellens ursprung inte var
fran originalfordonets tillverkare.'”> EU-domstolen limnade i malet dver beddémningen om
skada har uppkommit till den hédnskjutande domstolen. EU-domstolen uttalade att om en
genomsnittlig konsument inte uppfattar anvéndningen 1 frdga som att svaranden har ett
samband med Opel eller tillhor Opel, ska anvdndningen inte anses paverka varumairkets

ursprungsangivelsefunktion.'*

I Google-malet undersokte EU-domstolen ursprungsangivelsefunktionen och om denna
skadas vid s6kordsannonsering. Som tidigare konstaterats ansdg domstolen att varumairkena i
fraga inte anvidndes av Google eftersom de endast tillhandaholl tjansten Google AdWords.
Domstolen uttryckte att frdgan huruvida funktionen skadas, nér tredje mans annonser visas

for internetanvidndare, beror huvudsakligen pa hur annonsen 1 fraga presenteras.

151 M4l C-206/01 (Arsenal), p. 51.

132 Arnerstdl (2018) s. 44; Mal C-206/01 (Arsenal), p. 60-61.
153 M3l C-48/05 (Opel), p. 10.

154 Mal C-48/05 (Opel), p. 24-25.
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Ursprungsangivelsefunktionen skadas inte om “en normalt informerad och skéligen
uppmadrksam internetanviandare” kan forsékra sig om varornas eller tjansternas ursprung. Med
andra ord uppstar ingen skada om anvéndaren kan avgdra ifall ursprunget dr frén
varumidrkesinnehavaren, tredje man eller en part som har ekonomiska samband med
varumirkesinnehavaren. EU-domstolen konstaterade att det finns en risk att
internetanviandare, genom annonser i Google, kan ta miste pd varornas och tjénsternas
ursprung.'® Aven hir ansig domstolen att beddmningen far géras av nationell domstol i det
enskilda fallet.'>® Virt att ndmna #r ocksd att det forefaller, enligt EU-domstolen, att
ursprungsangivelsefunktionen anses ha en mer betydande stéillning dn 6vriga funktioner. I
bland annat Interflora-malet papekade domstolen att “ett varumarke forvéntas forvisso alltid
uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast uppfyller sina andra funktioner
om varumirkesinnehavaren anvinder det i ett visst syfte, sarskilt for reklamdndamal eller 1

investeringssyfte.”"’

Ursprungsangivelsefunktionen har &dven diskuterats i det svenska Layher-mélet. Hogsta
domstolen uttalade bland annat att skada kan forekomma pa funktionen i tva fall. A ena sidan
kan skada uppkomma ifall “den normalt informerade och skiligen uppméirksamme
internetanvidndaren” antar att ett ekonomiskt samband rdder mellan innehavaren och
anvindaren av varumirket. A andra sidan kan skada foreligga om denne internetanvindare
fr uppfattningen att det forekommer ett materiellt samband mellan produkterna och deras
ursprung.'*® I mélet antydde HD att Mon.Zon:s prislistor i friga tydligt formedlade att dessa
kom fran foretaget och att varken text eller layout gav ett intryck att det fanns en kommersiell
koppling mellan Layher och Mon.Zon. HD menade att den normalt upplysta genomsnittliga
konsumenten knappast kan uppfatta Layhers varumérke pd nagot annat vis &n att bilderna 1
katalogen forsoker visa att Layher och Mon.Zons delar till systeminstdllningarna ar
kompatibla med varandra. Vidare papekade domstolen att 4ven konsumenter med begransad
kunskap inte kan ta miste pa varornas kommersiella ursprung samt att det inte fanns risk att

konsumenten skulle kunna uppfatta att ndgon koppling fanns mellan parterna. Bedomningen

155 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 83-85.
1% Malen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 88.

157 M4l C-232/09 (Interflora), p. 40.

58 NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 18.
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blev didrmed att ingen skada eller risk for skada pa varumaérkets ursprungsangivelsefunktion

kunde foreligga.'”’

4.3 Kvalitetsgarantifunktionen

Annu en funktion ett varumirke har ir att garantera kunder att varan eller tjénsten har en viss
kvalitet eller egenskap. Varumairket blir pé sa sétt en garanti for kunderna att varumaérket har
tillhandahallits av ett foretag som kontrollerar att produkten 1 fradga uppfyller konsumenternas
forvantningar, till exempel dess kvalitet. Detta uttalades redan i forarbetena till 1960 ars
varumirkeslag.'® Virt att ndimna ar att det gér att tolka garanti pa olika sétt. Antingen kan det
vara friga om en garanti att varan i fraga har ett visst kommersiellt ursprung eller att varan
har en viss bestdmd kvalitet. Garanti for varornas eller tjansternas kvalitet forefaller dirmed
kopplas till garantin av ursprunget. Det finns pd sd sitt ett samband mellan varans
ursprungsangivelsefunktion och kvalitetsfunktion.'®' Detta samband uttalades i bland annat
Hoffman-La Roche-malet didr domstolen &ven konstaterade att ett varumérkes fradmsta
funktion dr att garantera en varas ursprung sé att varan i fraga kan sirskiljas fran 6vriga varor
som har ett annat ursprung.'®® Sambandet har dven behandlats i senare avgoranden som har
handlat om ompaketering av likemedel som parallellimporterats. Garantier dr i sidana

hinseenden viktiga ur kvalitets- och sikerhetssynpunkt.'®?

Andra avgoranden dir EU-domstolen diskuterat garantifunktionen ar exempelvis Hag
[I-mélet. EU-domstolen uttalade att det dr av stor betydelse att niringsidkare kan dra till sig
kunder genom sina varors och tjdnsters kvalitet och att dessa darfoér behover kunna sérskiljas.
Vidare menade domstolen att forutsdttningen for att varumérket 1 fraga ska uppfylla sin
funktion #r att varumirket innebdr en garanti for kunderna.'® Domstolen yttrade dven i

Canon-maélet, med hanvisning till Hag II-maélet, varfor det ar viktigt att varumarket fyller sin

9 NJA 2014 s. 580 (Layher), p. 27.

19 Arnerstal (2018) s. 76; SOU 1958:10 s. 48 och 73.

1! Nordell, Per Jonas (2010), ‘Om varumirkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgoranden i m&l C-487/07 (L’ Oréal)
och de forenade malen C-236/08-C- 238/08 (Google)’, NIR 3/2010, s. 264-275 pa s. 268.

12 Mal C-102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH
(Hoffman-La Roche), EU:C:1978:108, p. 7; Se dven exempelvis mal C-206/01 (Arsenal) p. 48.

163 Qe t.ex. mal C-16/74 Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV (Centrafarm), EU:C:1974:115; mal
C-102/77 (Hoffmann-La Roche); mal C-443/99 Merck, Sharp & Dohme GmbH mot Paranova Pharmazeutika Handels
GmbH (Merck), EU:C:2002:245 och mél C-119/75 Société Terrapin (Overseas) Ltd. mot Société Terranova Industrie CA
Kapferer & Co (Terranova), EU:C:1976:94.

164 M4l C-10/89 SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG (HAG 1II), EU:C:1990:359, p. 13.
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funktion. Det handlar bland annat om att bidra till en sund konkurrens genom att produkterna
utgdr en garanti att de dr framstdllda under ett foretags kontroll som dven ansvarar for
produkternas kvalitet.'®® Genom denna garanti fir varumirkesinnehavare ett incitament att
forsoka bevara eller bidttra pd produkternas kvalitet sd att koparnas preferenser och
forvantningar pd varumarket inte forsvinner. Samtidigt blir képaren skyddad fran eventuell

missledande information om produktens kvalitet eller innehall som kdparen tror sig ha kopt.

166

4.4 Reklamfunktionen

Varumérken har erhallit allt storre betydelse péd senaste tiden i marknadsforingsprocessen av
olika produkter.'”” En funktion som dérfor blivit viktigt dr reklamfunktionen som innebir att
ett merviarde skapas kring varumidrket samtidigt som information om produkternas
egenskaper kommuniceras till konsumenter i reklam. Genom reklamen tilldelas varumarket
olika former av bland annat status och virderingar och ger kunden mdjligheten att sjalv tolka

och identifiera produkten.'®®

Dior-malet ar ett avgdrande dir EU-domstolen konstaterade att reklamfunktionen var av
rittslig relevans.'® Mélet handlade om marknadsforing av parfym med varumirket Dior som
parallellimporterats. Diors parfymer saldes av foretaget Evora dér foretaget i sina reklamblad
hade marknadsfort parfymerna genom bilder pd bade flaskan och forpackningen. Dior
hidvdade att reklamen inte uppfyllde den uppfattning av lyx och prestige som varuméirket

antas ha vilket medforde att Dior stimde Evora.!”

Domstolen konstaterade att gdllande
sddana lyxiga produkter som Diors parfymer maste aterforsiljaren anstranga sig pa sa sitt att
dennes reklam inte skadar varumirkets virde och lyx. Aterforsiljaren far enligt domstolen

inte agera illojalt mot innehavarens befogade intressen.'”!

19 Mal C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon), EU:C:1998:442, p. 28.

166 Walther och Malmberg (2012) s. 70.

17 Nordell (2004) s. 93.

18 A.a. s. 94; Walther och Malmberg (2012) s. 70.

1 Mal C-337/95 Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV (Dior), EU:C:1997:517.
170 M4l C-337/95 (Dior), p. 5-7.

17 M4l C-337/95 (Dior), p. 45.
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I EU-domstolens beddmning kring om det uppstatt skada pd varumaérkets reklamfunktion i
Dior-mélet lades fokus pd varumarkets status och image. Domstolen konstaterade dock i de
forenade Google-mélen att reklamfunktionen inte begrinsas till endast kdnda varumirken
utan kan gilla alla olika varumérken. S& fort varumirkesinnehavarens mél med sin reklam é&r

1.'? Vidare utvecklade domstolen kort

att overtyga koparen blir reklamfunktionen aktuel
reklamfunktionens betydelse i mélet. Domstolen uttalade att en varumirkesinnehavares
malsdttning med sitt varumérke, utdver att ange ursprunget for produkterna, kan vara att
anvianda varumérket 1 reklam dér syftet ar att upplysa och Overtyga konsumenterna.
Varumérkesinnehavaren har dirmed mojlighet att hindra tredje man frén att anvinda ett

kdnnetecken utan tillstdind om anvindningen i fraga skadar innehavarens egen anvindning av

varumérket i bland annat reklamkampanjer.'”

Dock papekade EU-domstolen i Google-malen att “ndr annonsdrer anvdnder kdnnetecken
som dr identiska med ndgon annans varumirke som sokord pd internet for att
reklammeddelanden ska visas, &r det uppenbart att denna anvidndning kan fa vissa
terverkningar p& innehavarens bruk av varumirket i reklam och val av affirsstrategi”.'™
Domstolen menade att varumédrkesinnehavaren blir tvungen att std ut med att ta till atgérder
som blir en naturlig konsekvens av en konkurrensutsatt marknad. Exempelvis bor
varumdrkesinnehavaren vara villig att betala ett hdgre pris per klick dn dvriga néringsidkare
for att forsdkra sig om att dennes annons visas fore de andra ndringsidkarnas annonser.
Domstolen konstaterade dock att sadana foljder av tredje mans anvindning som kan intriffa
inte skadar varumirkets reklamfunktion.'” Specifikt s& skadas inte varumirkets

reklamfunktion ndr annans varumirke anvédnds i en soktjanst som exempelvis Google

Adwords.!”®

172 Walther och Malmberg (2012), s. 72.

173 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 91-92; Se dven exempelvis mél C-129/17 (Mitsubishi) p. 37.

17 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 93.

173 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 94-95.

176 Mélen C-236/08-C-238/08 (Google), p. 98, mal C-232/09 (Interflora), p. 54 och mél C-278/08 (BergSpechte), p. 33.
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4.5 Investeringsfunktionen

Investeringsfunktionen dr dnnu en funktion som EU-domstolen har betraktat som rattslig
relevant vilket uttalades i L'Oréal-mélet.'”” Nirmare innebdrd av investeringsfunktionen har
sedan undersokts i1 avgdranden som bland annat rort sokordsannonsering, exempelvis
Interflora-mélet.'”®  Domstolen uttalade att investeringsfunktionen innebdr  att
varumérkesinnehavaren kan &stadkomma eller bibehdlla ett gott rykte med hjilp av
investeringar 1 sitt varumédrke vilket i sin tur kan bidra till att locka till sig trogna
konsumenter. Investeringsfunktionen Overlappar reklamfunktionen till stor del men en
skillnad dr att reklamfunktionen endast skyddar reklam medan investeringsfunktionen
skyddar alla kommersiella tekniker vars syfte dr att astadkomma eller bibehalla ett gott

anseende.'”’

I L’Oréal-mélet har EU-domstolen uttalat att skyddet for varumérkesinnehavarens
investeringar kan aktualiseras sa fort tredje man drar nytta av varumérkets attraktionsformaga
eller rykte. Detta géller om tredje man inte betalar ndgon ekonomisk kompensation for
nyttjandet av innehavarens kommersiella insats som gjorts for att dstadkomma en bild av
varumirket."™ Domstolen har vidare pépekat i Interflora-mélet att om tredje mans
anvindning av ett kinnetecken, som &r identiskt med innehavarens eget varumérke for
likadana varor och tjinster, besvirar innehavarens anvindning i stor utstrdckning beddms
detta pdverka investeringsfunktionen. Darmed framstir det som att det stélls hoga krav for att

81 Varumirkesinnehavaren ska dock kunna sti ut

investeringsfunktionen ska anses skadas.
med vissa storningar som &r en f6ljd av en sund konkurrens samt att konsumenter kan vélja

att sluta handla produkter som innehavaren erbjuder till férdel for tredje mans produkter.'*

77 M4l C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

178 Arnerstal (2018) s. 90.

17 M4l C-232/09 (Interflora), p. 60-61.

18 Mal C-487/07 (L'Oréal), p. 50.

181 Mal C-232/09 (Interflora), p. 62 och 64.
182 Walther och Malmberg (2012) s. 72 f.

42



4.6 Kommunikationsfunktionen

Annu en egenskap ett varumirke har #r att fungera som ett kommunikationsmedel.
Varumirket anvidnds bland annat av néringsidkaren for att kunna kommunicera sina
produkters egenskaper till slutanvdndarna. Varumirket betraktas dirmed som en
informationsbérare av produktens egenskaper, exempelvis kvalitet, innehall och pris.'** Forsta
gangen EU-domstolen berérde kommunikationsfunktionen var i L’Oréal-malet dér

funktionen angavs vara skyddad.'®

Funktionen har dock inte klargjorts eller utvecklats vidare
av domstolen i praxis trots att funktionen nimnts i ett flertal mal. Arnerstal menar pé att det
inte finns ndgon enhetlig bild i doktrin av vad kommunikationsfunktionen avser. Vidare

verkar funktionen #ven utgd fran liknande tankar som investerings- och reklamfunktionen.'®

Kommunikationsfunktionen har dock forsokt utredas av bland annat generaladvokaten
Mengozzi 1 hans forslag till avgdérande 1 L’Oréal-maélet. Mengozzis forklaring pa
kommunikationsfunktionen var att det genom varumérket gar att sprida upplysningar om
produkterna till konsumenter. Upplysningarna kan antingen vidarebefordras direkt genom
varumirket, exempelvis dess materiella egenskaper, eller sd kallade ackumulerade
upplysningar.  Dessa  ackumulerade  upplysningar  uppstar pd  grund av
varumérkesinnehavarens reklam och marknadsféring. Upplysningarna kan exempelvis ge
information om immateriella egenskaper si som kvalitet eller lyx.'*® Aven generaladvokat
Ruiz-Jarabo Colomer uttalade sig 1 sitt forslag till avgdrande i1 Sieckmann-malet om
kommunikationsfunktionen. Generaladvokaten menade att varumérket i frdga skapar en
dialog mellan varumérkesinnehavaren och konsumenten och att varumaérket pa sa sétt blir ett

kommunikationsmedel mellan aktérerna.'®’

'8 Nordell (2010), s. 271.

18 Mal C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

185 Arnerstal (2018) s. 94.

1% GA Mengozzi i mal C-487/07 L'Oréal SA m.fl. mot Bellure NV m.fI. (L’Oréal), EU:C:2009:70, p. 54.

87 GA Ruiz-Jarabo Colomer i mal C-273/00 Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt (Sieckmann),
EU:C:2001:594, p. 19.
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4.7 Oenigheter kring varumarkets funktioner

Som tidigare nimnts har gransdragningen kring vad som utgdér varumérkesanviandning blivit
allt mer oklar. Nilsson menar att denna grinsdragning forsvdras i samband med att fler
funktioner betraktas som rittsligt relevanta av EU-domstolen. Nilsson pépekar dven att nér
omfattningen av ensamrétten utvidgas uppstir pafoljder for olika intressen. Exempelvis vill
varumirkesinnehavaren kunna dra nytta av de ekonomiska fordelar som tillkommer med
ensamritten till ett varumérke. Samtidigt behdver det finnas en balanserad konkurrens for
konkurrenterna som dr i behov av att ha ett visst utrymme 1 sina egna
marknadsforingsétgérder. Néar  skyddsomrddet  utvidgas  tillgodoses  dérmed
varumérkesinnehavarens intressen di flera funktioner kan skyddas vilket leder till flera
mojligheter att hivda att varumérkesintrang foreligger. Dock menar Nilsson att det resulterar
1 att det blir svirare for foretag att utéva sin marknadsforing och darmed negativt paverkar

konkurrenternas intressen. '

Vidare konstaterar Nordell att réattsutvecklingen som skett har bidragit till en rittsosdkerhet.
Anledningen till detta dr att det inte av EU-domstolen har preciserats vilka och hur ménga av
funktionerna som kan betraktas vara rittsligt relevanta.'™ Det har heller inte motiverats av
domstolen, enligt Arnerstal, varfor just de funktioner som diskuterats varit réttsligt relevanta.
0 Utover de erkinda funktionerna av EU-domstolen har dven doktrinen behandlat nagra
stycken, bland annat sdrskiljnings- symbol- och individualiseringsfunktionen. Funktionerna,
bade de erkdnda och de som behandlats 1 endast doktrin, forefaller &ven overlappa varandra

vilket ocksa forsvarar grinsdragningen.'’

Viss kritik om tillimpningen av varumirkets funktioner har #dven kommit fran
EU-kommissionen. Kritiken kom i samband med Interflora-mélet ddr kommissionen uttalade
att de funktioner som omfattas av ensamritten 1 art. 10.2.a VMD ska begrénsas till endast
ursprungsangivelsefunktionen. Ovriga funktioner kan i stillet bli aktuella vid bedémning

gillande det utvidgade skyddet for vilkdnda varumérken.'”” EU-kommissionen framforde

1% Nilsson (2014) s. 67 f.
'8 Nordell (2010) s. 273.
1% Arnerstél (2018) s. 54.
I Nordell (2010) s. 274.
192 M4l C-232/09 (Interflora), p. 35.
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dven sin asikt 1 sitt forslag frdn 2013 till ett nytt varumérkesdirektiv dir kommissionen
uttalade att det uppstar en réttsosdkerhet ndr EU-domstolen erkédnner ytterligare funktioner.
Kommissionen hénvisade 4dven till generaladvokatens forslag till avgdrande i
Interflora-mélet. Med anledning av vad som konstaterats foreslog kommissionen séledes att
endast ursprungsangivelsefunktionen ska ha betydelse nir dubbel identitet foreligger.'”® Trots
kommissionens yttrande har flera av varumaérkets funktioner tillmatts betydelse i senare

avgoranden av EU-domstolen, exempelvis 1 Mitsubishi-mélet.

Walther och Malmberg uttrycker dock en positivitet for funktionsldrans utveckling. De menar
att varumérkets roll har forandrats pa grund av bland annat nya marknadsforings- och
distributionssétt och att det darfor krévs att fokus riktas mot varumairkets funktioner. Fran att
varumirket har betraktats som ett identifikationsmedel for en produkt har synen nu éndrats
till att varumarket ses som ett kommunikationsmedel som genom marknadsforing har forsetts
med ett antal olika vdrden. Varumérket &r exempelvis ofta den drivande faktorn for en
konsument i1 dennes kopbeslut i stéllet for produkten i1 sig. Forfattarna menar vidare att
varumdrken blivit en viktig tillgang for foretagen och att de inte ldngre kan betraktas som en
angivelse for kommersiellt ursprung. De viarden som dédrmed tillmitts ett varumérke behdver

skyddas."

19 Forslag till Europaparlamentets och radets direktiv om tillnirmning av medlemsstaternas varumérkeslagar, COM(2013)
162 final s. 7; GA Jadskinen i mal C-323/09 Interflora Inc. m.fl. mot Marks & Spencer plc m.fl. (Interflora), EU:C:2011:173,
p.- 9.

19 Walther och Malmberg (2012) s. 75.
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5 Analys

5.1 Inledning

Varumirkesinnehavarens ensamrétt enligt 1 kap. 10 § 1 st. VML forefaller vara svarbedomd
dé tillampning av rekvisiten “anvindning”, “i ndringsverksamhet” och “for varor eller
tjinster” inte alltid utvecklas av EU-domstolen. Aven nir en mer ingdende undersdkning gors
av domstolen kring rekvisiten dr det inte litt att urskilja en generell tillimpning som dvriga
domstolar kan ta hinsyn till. Vidare har EU-domstolen utvecklat en funktionsldra dér dven
det fjarde skaderekvisitet ska beaktas vid beddmning om varumirkesanvindning foreligger.
Detta fjérde rekvisit har heller inte utvecklats noggrant. Kommande kapitel syftar darfor till

att analysera de fyra rekvisiten for att svara pa de tva fragestéllningarna nedan:

- Vad dr innebérden av rekvisiten “anvindning”, “i ndringsverksamhet” och “for
varor eller tidnster” i 1 kap. 10 § 1 st. VML?

- Ndr foreligger otilldten varumdrkesanvindning enligt I kap. 10 § 1 st. 1 p. VML
och vilken betydelse har ddrvid det dolda skaderekvisitet?

Forsta frdgan kommer att besvaras i avsnitt 5.2-5.4 dir de tre rekvisiten kommer att
behandlas separat for att svara pad vad inneborden av dessa édr. Den andra frigan kommer

sedan att besvaras i avsnitt 5.5 dér en analys gors av skaderekvisitet.

5.2 Anvandning

Det framkommer av uppsatsen att rekvisitet “anvindning” oftast inte diskuteras for sig sjilv
samt att rekvisitet knappt har behandlats i doktrin. I bland annat Google-avgérandena samt
L’Oréal mot eBay-mélet har domstolen konstaterat att det finns ett krav pé att tredje man ska
anvidnda varumérket 1 sin egen marknadskommunikation for att “anvindning” ska anses
foreligga. Domstolen uttalade dven detta i Top Logistics och framforde att det inte krdvs en
direkt relation mellan niringsidkaren och konsumenten. I Top Logistics-malet var syftet med
de varuméirkesforsedda varorna dock att de skulle slippas ut pa marknaden till

konsumenterna sd& smaningom. Hédr hade varorna inte varit foremél for
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marknadskommunikationen men rekvisitet “anvéndning” ansags trots det foreligga. Det
forefaller darfor som att domstolen ldagger vikt vid hur konsumenten antingen har exponerats
eller kommer att exponeras for varumérket for att kunna avgora om “anvindning” foreligger.
Det verkar som att ifall syftet med handlingen &r att i ett senare skede bli en del av

marknadskommunikationen gentemot konsumenter ska rekvisitet anses vara uppfylit.

Domstolens avgdrande i Daimler-malet och de kriterier som uppstélldes pé aktiv atgird och
kontroll har sokt att bidra till en tydligare bild hur rekvisitet “anvdndning” ska tillimpas.
Domstolen menar att anvandning ansdgs foreligga nér svaranden aktivt bestéllt annonser med
varumarket pd men ansdgs inte utgdra anviandning ndr annonsoren inte ville ta bort
annonserna fran internet da ingen kontroll foreldg. Vad som blir motsédgelsefullt kring de tva
kriterierna dr domstolens uttalande i exempelvis MK Advokaten-mélet. Domstolen ansag inte
att anvdndning foreldg nédr annonser aterges av tredje man pa annan webbplats om annonsen
fran borjan utgjort varumérkesintrang. Bade aktiv dtgird och kontroll forelag men domstolen
ansdg inte rekvisitet vara uppfyllt vilket pavisar en oklarhet kring hur de tvé kriterierna ska

tillimpas 1 relation till rekvisitet “anvéndning”.

I de avgoranden som domstolen dock ansett att en part har haft en mer passiv roll har
anviandning inte ansetts foreligga. I exempelvis Frisdranken Industrie Winters-malet, dér
svaranden pa uppdrag av tredje man hade tappat ldskedryck pa burk, ansédgs anvéndning inte
foreligga eftersom svaranden endast skapade tekniska forutséttningar for att tredje man skulle
kunna mgjliggbéra sin anvdndning. Samma uttalande gjordes i Google-mélen gillande
tjansteleverantoren vilket tyder pd en mer konsekvent bild hur domstolen tolkat rekvisitet

“anvindning” nir det forekommer en passiv roll.

Vidare har rebranding och debranding diskuterats 1 samband med “anvéndning”. I
Mitsubishi-avgorandet ansidg domstolen att rebranding och debranding utgjorde
“anvindning” 1 direktivets mening da det foreldg en aktiv atgdrd nér svaranden tog bort
Mitsubishis varumérke for att placera sitt eget varumirke pa varorna i fraga. Domstolen
konstaterade dock inte om situationer dir endast debranding foreligger skulle omfattas av
rekvisitet. Denna tanke uppkom istdllet i generaladvokatens forslag till avgoérande i

Mitsubishi-maélet. Generaladvokaten verkade halla med Kur och Senftleben om tanken kring
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att debranding egentligen pekar pd en ovilja av tredje man att anvinda varumaérket. Denna
tanke framfordes dven gillande rebranding. Genom tredje mans placerande av sitt eget
varumirke pévisar det ocksd en ovilja att anvdnda varumirkesinnehavarens varumérke
eftersom varumaérket avldgsnas for att bytas ut mot ett annat. Generaladvokaten grundade sitt
pastdende utifran sin bokstavstolkning av rekvisitet “anvéndning” vilket inte tidigare har
gjorts av domstolen i andra avgoranden. Generaladvokatens uttalande forefaller vara logiskt
dé ett avlidgsnande av ett varumérke dr svart att tolka som anvdndning da det endast pavisar

en ovillighet.

Dock kan debranding dven ses ur ett annat perspektiv. Genom att koppla avldgsnande av
varumdrken till kriteriet att en aktiv atgdrd madste intrédffa, &r det enligt min mening inte
omdjligt att “anvindning” dven foreligger vid debranding. Genom att tredje man aktivt
avldgsnar varumérket utfor denne en aktiv atgird samtidigt som det foreligger kontroll 6ver
atgdrden vilket visar att bada kriterierna uppfylls. En annan tolkning kan vara att
avldgsnandet av ett skyddat varumirke anses vara en form av forberedande atgérd, ndgot som

dven framkommit i tidigare offentliga utredningar'”

vilket betyder att avsikten med den
kommande handlingen behdver beddmas. Om tredje mans avsikt &r att anbringa ett annat
varumdrke som dr skyddat kan detta anses utgéra “anvdndning”, medan om tredje man
anbringar sitt eget varumédrke ska detta anses falla utanfor rekvisitet. Nar tredje man har
avldgsnat det skyddade varumirket for att anbringa sitt eget har alltsd konsumenten inte

exponerats for varorna ndr de varit mirkta med det skyddade varumérket och kan pa sa sitt

inte heller anses ha anvénts 1 marknadskommunikation.

5.3 I naringsverksamhet

Rekvisitet 71 ndringsverksamhet” verkar ha en extensiv tolkning enligt baide EU-domstolen
och doktrin. Anvédndningen ska ske 1 avsidttningsframjande syfte, det vill sdga att
verksamheten inte faktiskt behdver gd med vinst forutsatt att det finns ett vinstsyfte.
Rekvisitet uppfylls dven nédr exempelvis en kommissionér handlar for en agents rdkning och i
de fall ndringsverksamheten tillhor ndgon annan &n tredje man. Som framkommit verkar det

som att domstolen i flertal mél inte gér ndgon nidrmare undersdkning kring rekvisitet, utan

%8 SOU 1958:10's. 241.

48



endast konstaterar att rekvisitet uppfylls. Detta kan tyda pa att rekvisitet dr lattare att
konstatera &n exempelvis “anvindning”. Dock har domstolen utvecklat rekvisitets innebdrd i
mél som géllt marknadsforing och import. Vad géller marknadsforing kan anledningen vara
att marknadsforingen idag utvecklas konstant. Digitaliseringen har 6kat och det uppstér
stindigt nya marknadsforingssitt. Det blir dirmed svért for domstolen att litt kunna
konstatera att rekvisitet har uppfyllts om domstolen hela tiden beméter nya tvister som de inte
ar bekanta med. Vad géller rekvisitets provning 1 mal som ror import kan orsaken vara att det
uppstar en svarighet for domstolen att faststidlla om varor kops in for privat bruk eller for att

anvéndas i ndringsverksamhet.

Grénsen mellan privat anvdndning och anvindning i ndringsverksamhet &r dock svarbedomd
vilket leder till en oklarhet kring ndr en vara egentligen anvinds i ndringsverksamheten.
Bland annat uttalade domstolen i L’Oréal mot eBay-malet att en privat anviandning kan
overga till anvindning i niringsverksamhet” pa grund av exempelvis frekvens eller volym. I
det nyligen avgjorda Lacoste-malet ansdg domstolen exempelvis att inkdp av fem likadana
trojor inte ansdgs utgodra 1 niringsverksamhet” eftersom det inte kunde pavisas att tréjorna
varit dmnade att anvdndas i1 ndringsverksamheten. Dock ansags det i A/B-mélet utgora
anvandning “i ndringsverksamhet” trots att B inte yrkesmaissigt bedrev niringsverksamhet.
Domstolen preciserade inte mer ingdende i malen hur beddmningen ska goras vilket hade
varit Onskvért 1 ett framtida avgorande. Att utgd frdn faktorer som frekvens och volym kan
dven bli ett svart moment for domstolen. Privatpersoner som inte &mnat att anvdnda varor 1
ndringsverksamhet kommer fa det tufft att bevisa for domstolen att anvindningen endast

kommer att ske privat.

I bland annat Mitsubishi-mélet kom domstolen fram till att anvindningen skedde i
ndringsverksamheten dd& ommaérkningen av varor skedde 1 samband med affarsverksamheten
och hade som syfte att ge ekonomisk vinst. Generaladvokatens avgorande visar dock pé en
annan syn pa rekvisitet. Eftersom varumairket inte hade forts ut pd marknaden och inte hunnit
saluforas menade generaladvokaten att varken rekvisitet i néringsverksamhet” eller
“anviandning” var uppfyllt. Det verkar som att EU-domstolen la fokus péd rekvisitet
“anviandning” och nér det konstaterades att det var uppfyllt kunde domstolen littare godkénna

att handlingen dven skedde 1 ndringsverksamhet”. Enligt min mening motsvarar domstolens
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beddmning tidigare praxis. Eftersom syftet med varorna i Mitsubishi-mélet var att fora ut de
pa marknaden bor detta uppfylla kravet att syftet dr att ge ekonomisk vinst, inte att
ekonomisk vinst faktiskt har forelegat. Pa s& sdtt blir generaladvokatens uttalande

motsdgelsefullt gentemot hur rekvisitet har tolkats i tidigare praxis.

WIPO har genom sin rekommendation forsokt att klargdra hur varumérkesanvindning pa
internet ska behandlas. WIPO anser att anvdndning i néringsverksamhet foreligger om en
kommersiell effekt uppstir 1 medlemsstaten i fraiga. WIPO ndmner dven ett par grunder som
ska tas hinsyn till vid bedomningen. Problemet som uppstér &r att WIPO valt att anvénda ett
annat begrepp dn det som anvénds 1 varumérkesdirektivet och det &r heller inte klargjort hur
de tvd begreppen “kommersiell effekt” och “anvidndning i ndringsverksamhet” star i
forhallande till varandra. Aven fast WIPO:s rekommendation endast 4r en viigledning och pa
sé sdtt inte bindande finns det trots allt anledning att kunna forstd hur begreppen ska tolkas.
Om kriteriet “kommersiell effekt” &mnar ersétta “anvindning i niringsverksamhet” uppstér

risken att handlingar som inte omfattats av ensamrétten faller under dess tillimpningsomréde.

5.4 For varor eller tjanster

Rekvisitet ”for varor eller tjénster” forefaller ockséd tolkas relativt brett av EU-domstolen.
Bland annat &r det inte relevant i bedomningen vem som &ger varorna eller tjdnsterna, det vill
sdga om dessa dr tredje mans egna eller inte. Vidare foreligger dven anvandning ”for varor
eller tjénster” i hdnseenden dér tredje man endast syftar till att jdimfora sina egna varor med
varumarkesinnehavarens. Det viktiga 1 mélet &r att det ska uppsta ett intryck att ett samband
foreligger mellan det skyddade varumédrket och de produkter som tredje man salufor.
Domstolens avgoranden har &dven visat att tolkningen dndrats genom &ren. Domstolen
konstaterade 1 BMW-maélet att rekvisitet uppfylldes nir tredje man anvédnde
varumidrkesinnehavarens varumdrke for att ange wursprunget for innehavarens varor.
Domstolen &@ndrade dock sitt uttalande 1 det efterfoljande Holterhoff-mélet dar det
konstaterades att tredje man ska anvinda det skyddade varumaérket for att uppge sina egna
varor eller tjdnsters ursprung, alltsd inte ursprunget for innehavarens varor. Sedan har

domstolen dven frangatt sitt yttrande 1 Holterhoff-maélet géllande jimforande reklam. Detta
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pavisar att rekvisitet har ett brett tillimpningsomrade samtidigt som det kan uppsta oklarheter

kring vad som géller da domstolen dndrat bedomningen genom aren.

Hogsta domstolens uttalande i Layher-mélet att det &r tillrackligt att anvindningen 1 friga
endast behover ske i anslutning till tredje mans egna varor eller tjdnster har EU-domstolen
dock inte ordagrant konstaterat. Dock ar det mojligt att EU-domstolen ocksa har samma krav
som HD och att Layher-mélet kan ses som ndgon form av jamforande reklam. I Layher-malet
hade endast varumérkesinnehavarens varor och tredje mans varor funnits 1 en reklamkatalog 1
syfte att visa att varorna var kompatibla med varandra. Slutsatsen som kan dras ar att
EU-domstolens uppfattning av jimforande reklam i exempelvis L’Oréal mot eBay-malet
verkar stimma Overens med HD:s bedomning i Layher-malet. Bada mélens utgang var
nidmligen att nir varumirkesforsedda varor fran tva parter jimfors med varandra kommer

anvandningen bedomas ske i anslutning till tredje mans varor.

Vad giller atgdrder som utgdr anvindning “for varor eller tjdnster” har domstolen bland annat
hinvisat till art. 10.3 VMD dir handlingar s& som import, marknadsforing och saluforing av
varor med ett skyddat varumérke anses uppfylla rekvisitet. Specifikt marknadsféring har
behandlats 1 ett flertal mal och anledningen till detta kan bero pa att det i dagsldget finns
odndligt ménga sétt for niringsidkare att marknadsfora sina produkter pd. Det blir darfor bade
viktigare och svarare for domstolen att i varje enskilt fall avgora ifall just den formen av
marknadsforing anses utgdra anvindning “for varor eller tjéinster”. Aven i sddana mal har
domstolen konstaterat att det péastidda sambandet &r viktigt for beddmningen. Det krivs
exempelvis inte att tredje man marknadsfor sina varor pi ett sétt som indikerar att varorna ar
ett alternativ till varumirkesinnehavarens, utan dven ndr tredje man forsoker vilseleda
konsumenten till att tro att ett samband foreligger mellan dennes egna varor och

varumarkesinnehavarens.

En fradga som uppstir dr om anvéndning “for varor eller tjénster” ska anses foreligga dven om
produkterna inte kommit ut pa marknaden sa att konsumenterna inte har haft mojlighet att
uppfatta anvdndningen. Exempelvis kunde konsumenter i Mitsubishi-malet inte uppfatta
anvindningen av varumirket i relation till varorna i friga. Aven i mal gillande

sokordsannonsering kan internetanvindare inte uppfatta att en anvdndning sker nir ett sokord
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registreras. Dock kan anvédndaren vid sokordsannonsering uppfatta nir ett varumérke anviands
i relation till tredje mans egna varor vilket pavisar att ett samband finns mellan
varumirkesinnehavarens skyddade varumirke och tredje mans egna varor. Trots att
konsumenterna inte kunde uppfatta sambandet i Mitsubishi-malet ansdg domstolen dnda att

varumérkesanviandning forelag vilket visar pa en skillnad fran tidigare praxis.

Virt att ndmna ar att domstolen inte alls beddmde ifall anvéindning ”for varor eller tjénster”
foreldg 1 Mitsubishi-malet vilket dr markvérdigt da debranding och rebranding inte omfattas
av atgirderna i art. 10.3 VMD. Trots att domstolen inte gjorde en beddmning av rekvisitet
kunde domstolen 4nd& konstatera att varuméirkesanviandning foreldg. Slutsatsen som
mdjligtvis kan dras dr att ndr domstolen konstaterat att rebranding och debranding anses
innebdra “anvdndning” kan de vidare konstatera att anvindningen sker “for varor eller

tjénster” eftersom det dr varorna i fraga som &r foremal for avlagsnandet och ommaérkningen.

5.5 Skaderekyvisitet

Som diskuterats har det véixt fram en sa kallad "ny varumirkesanvindning” dir varumérkets
funktioner har tillmétts stor betydelse i praxis. For att kunna aberopa 1 kap. 10 § 1 st. 1 p.
VML och art. 10.2.a VMD krévs alltsa att ett varumérke ska lida skada av anvédndningen for
otilliten varumadrkesanviandning ska foreligga. Att det finns en ursprungsangivelsefunktion
har redan konstaterats i1 skdlen till varumirkesdirektivet men genom aren har allt fler
funktioner ansetts vara rittsligt relevanta enligt EU-domstolen. Det forefaller som om
EU-domstolen forsoker utveckla funktionsldran for att den géllande rétten ska kunna folja
med utvecklingen som sker i samhéllet. Forr ansdgs varumérken endast ange varor eller
tjansters ursprung, medan de idag har ménga fler funktioner och hénsyn tas till olika former
av varumirkesanvindning. Grinsdragningen kring vad som utgor tilliten och otilldten
varumérkesanvindning har dock blivit mer oklar och skapat en rittsosédkerhet. Osdkerheten
uppstér dven pd grund av EU-domstolens underlatenhet att definiera funktionerna. Istéllet har

domstolen endast uttalat att funktionerna forekommer och att det kravs att en skada uppstar.

Att flera funktioner erkdnts har lett till en forstdrkning av skyddet for varumirken dé en

varumarkesinnehavare nu har mdjlighet att aberopa varumaérkesintrang pa allt fler olika
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grunder. Utvecklingen av funktionerna &r dock inte helt oproblematisk. Forr var det inte svart
att avgora vad ett varumérke var, medan det idag blivit relativt svarare pa grund av de
funktioner som har tillkommit. EU-domstolen har i vissa avgdranden inte preciserat vilka
funktioner som avsetts i avgorandet i friga. Domstolen dverlater dven ibland provningen av
skadan pa varumirkets funktioner till de nationella domstolarna vilket ockséd bidrar till en
osdkerhet. Fragan som uppkommer dd 4r hur dessa nationella domstolar ska genomfora en
korrekt provning nir de varken har tydliga instruktioner kring vilka funktioner som mojligen
kan bli aktuella, vad deras innebdrd ar samt vilka faktorer som kan leda till att en skada
uppstar. Vidare foresprdkar EU-domstolen att en likartad tolkning ska goras av
varumarkesdirektivet vilket blir ologiskt och nidstan omojligt utan ndgon konkret grund att

utgd ifran.

Ursprungsangivelsefunktionen, som uttryckts vara varumérkets grundldggande funktion, har
framkommit bade i varumérkesdirektivet och EU-domstolens praxis. Funktionen har fatt en
stor betydelse och ifall skada uppkommer pa en produkts kommersiella ursprung anses
otillaiten varumirkesanvdndning foreligga. Vad som dock fortfarande ar oklart dr ifall
EU-domstolen forsoker tillmédta ursprungsangivelsefunktionen en mer betydande roll genom
att alltid referera till att funktionen dr grundliggande. Det har dock konstaterats att ifall ett
varumirke inte uppfyller ursprungsangivelsefunktionen kan det inte ens anses vara ett
varumérke. Vidare har domstolen dven uttalat, i exempelvis Interflora-malet, att det foreligger
storre krav pd att en skada uppstatt pa ursprungsangivelsefunktionen. Pa grund av
utvecklingen som skett kring funktionerna &r det inte omojligt att flera funktioner inom en

snar framtid kan bli allt mer betydelsefulla.

Oklarheterna kring de olika funktionerna &r ldngt ifrdn utredda. Bland annat har det inte
klarlagts vad som omfattas av kommunikationsfunktionen, som innebar att ett varumairkes
egenskap dr att fungera som ett kommunikationsmedel. Det finns inga prévningar av
EU-domstolen kring hur funktionen ska tillimpas samtidigt som det forefaller att
kommunikationsfunktionen tillmits stor betydelse pa grund av sin funktion att kunna
kommunicera produkters egenskaper till slutanvindarna. Problematiken blir pé sa sétt &nnu

tydligare ndr en enhetlig syn pa ett varumirkes funktion inte existerar.
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Vidare uppstar dven oklarheter kring investeringsfunktionen. Denna har pd senare tid
utvecklats och det dr inte omojligt att funktionen 1 framtiden kan tillmétas storre betydelse
och ha hogre krav pad uppkommen skada, likt den Dbetydelse som
ursprungsangivelsefunktionen har i dagsldget. Eftersom investeringsfunktionen endast anses
skadad om varumirkesanvindningen besviras i stor utstrdckning blir gransen svar att dra.
Det har uttalats att innehavaren ska kunna std ut med vissa storningar da det ar en f6ljd av
sund konkurrens men fragan som uppkommer dr hur denna beddmning ska goras.
Exempelvis uppstar en oklarhet kring vad som ska anses som en godkénd storning och vad
for storningar som varumdrkesinnehavaren inte ska behova tillita. Beddmningen av denna
gransdragning kommer fortsdtta vara svar eftersom investeringsfunktionen inte givits en

tydlig definition i varken praxis eller doktrin.

Sammanfattningsvis kan uppsatsens andra fraga besvaras pa sa sitt att otillaten
varumérkesanviandning foreligger nir de tre rekvisiten “anvindning”, “i ndringsverksamhet”
och “for varor eller tjanster” uppfylls samtidigt som varumirket i fraga lider skada av
anvandningen. Skaderekvisitet blir ddrmed av betydelse vid bedomningen. Det forefaller som
att det problematiska med tillimpningen av skaderekvisitet dr att domstolen underlatit att
definiera funktionerna vilket skapat en rittsosdkerhet. Griansen kring vad som dr en
varumirkesanvindning dir ingen funktion skadas och en varumirkesanvindning som anses
vara otilliten dr ddrmed diffus. Det Onskvérda dr déarfor att EU-domstolen utvecklar mer

specifikt vilka funktioner som &r réttsligt relevanta samt preciserar funktionernas innebord for

att bidra med en generell tillimpning av rekvisitet som 6vriga domstolar kan beakta.
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