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Summary

Over the past few years both the business and legal sectors have shown a
substantially heightened interest in matters related to virtual environments.
Virtual worlds give rise to a variety of creative opportunities for actors in
fields such as gaming and fashion. Whilst trade mark proprietors of well-
known trade marks have a legitimate interest regarding their exclusive right
to use them, there should be sufficient space for third parties to use these trade

marks to promote a healthy and fair competition.

This essay examines the possibility for third parties to use a well-known trade
mark within a virtual context and how infringement of such a trade mark may
occur. Furthermore, it explores to which extent the EU Trade Mark
Regulation offers space for using reputable trade marks in the virtual world,
in a non-infringing manner. Subsequently, potential improvements to the
regulation are presented to balance the interests of both trade mark proprietors

of well-known trade marks and third parties.

The essay concludes that it is possible to obtain a virtual trade mark
protection, but that it currently is rather unclear how far this protection
extends. It also emphasizes that the general conditions for trade mark
infringement are low and are also likely to be applicable in virtual contexts.
Regarding the extended protection that well-known trade marks have, there
are difficulties concerning the condition “due cause ” which is often regarded
as a defence for third parties to avoid trade mark infringement. For instance,
the assessment is rather restrictive and there is no clear list how the said
condition should be interpreted in the EU Trade Mark Regulation. The paper
also highlights the circular line of reasoning in the criterion of honest
practices in industrial and commercial matters, which is intended as an
exception to provide space for third parties to evade infringements under
certain conditions. Therefore the essay suggests, among other things, adding
factors to what constitutes due cause as well as making the assessment of

honest practices in industrial and commercial matters more flexible. This is



to ensure that the EU Trademark Regulation offers sufficient space for third

parties to virtually use reputable trademarks in a non-infringing manner.



Sammanfattning

Under de senaste aren har bade foretag och den juridiska sektorn visat ett
avsevart okat intresse for fragor relaterade till varumarkesratten i virtuella
miljoer. Den virtuella vérlden ger upphov till en rad olika kreativa mojligheter
for aktorer i omraden som spel och mode. Samtidigt som
varumérkesinnehavare av vélkdnda varumarken har ett befogat
skyddsintresse for sin ensamratt, finns det ett visst utrymme for tredje man att

fa anvanda det for att framja en sund och lojal konkurrens.

| uppsatsen undersoks mdojligheten att anvanda ett valkant varumarke inom
en virtuell kontext samt hur intrang i ett sddant varumarke kan ske. Dessutom
undersoks vad for utrymme EU:s varumarkesforordning ger tredje man att
undvika ett varumérkesintrang. Déarefter presenteras eventuella forbattringar
som kan gOras i varumarkesforordningen for att balansera
varumarkesinnehavarens respektive tredje mans intressen att anvanda ett

valkant varumarke.

Uppsatsen konstaterar att det ar mojligt att erhalla ett virtuellt
varumarkesskydd, men att det for narvarande ar tamligen otydligt hur langt
detta varumarkesskydd stracker sig. Det framhé&vs &ven att de grundlaggande
kraven for varumarkesintrang ar laga och sannolikt aven tillampliga i virtuella
sammanhang. Avseende det utdkade skyddet for valkanda varumarken
forekommer det svarigheter géllande kravet pa skélig anledning, som oftast
betraktas som ett forsvar for tredje man att undga ett varumarkesintrang. Till
exempel &r beddmningen snéav och det finns inte nagon tydlig vagledning hur
en konkret beddmning ska goéras i varumadrkesforordningen. Uppsatsen
pavisar ocksa att det forekommer cirkelresonemang i kravet pa god affarssed,
som ér till for att ge utrymme for tredje man att undga ett intrang vid sarskilda
forutsattningar. Darfor foreslar uppsatsen bland annat att tillagga faktorer pa
vad som anses utgora skalig anledning och goéra beddémningen av god
affarssed mer flexibel. Detta for att tredje mans intresse och utrymme att

anvanda ett valkant varumaérke i den virtuella vérlden ska garanteras.
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1 Inledning

1.1 Inledning och problemformulering

Varumarken finns oOverallt — dven bortom den fysiska varlden. Det kan
konstateras att det ter sig naturligt, med nutidens allt hardare konkurrens, att
varumarken spelar en avgorande roll i férhallande till ett foretags framgang.
Under de senaste aren har valkanda varumérken visat ett avsevart okat
intresse for den virtuella virlden, “metaversumet”,® som erbjuder nya
mojligheter for foretag att framja sina varumarken pa sétt som tidigare inte
varit mojliga. Ar 2021 meddelade exempelvis lyxvarumérket Balenciaga ett
partnerskap med Epic Games, utvecklaren av det populdra datorspelet
Fortnite.? | den virtuella butiken i spelet fick anvandarna mojligheten att képa
fyra befintliga populéra karaktérer som alla bar exklusiva Balenciaga-klader.
Denna samarbetsstrategi har saledes mojliggjort for lyxmarkets kulturella

rackvidd att stracka sig bortom den typiska, fysiska kundkretsen.?

Fastan den virtuella vérlden ger upphov till nya mojligheter for foretag
uppstar dven svarigheter kring anvandningen av véalkanda varuméarken. Under
senare tid har manga varumarken kommit att bli varldsmarken eller
premiummarken som &r kanda varlden 6ver och pa grund av internet har
foretags kannetecken blivit ett viktigare kommunikationsmedel.* Darutover
erhaller varumarkesinnehavare av vélkanda varumarken® ett utdkat skydd
mot intrdng. Det har diskuterats i doktrin att varumarkesinnehavare av
vélkanda varumérken missbrukar sina réttigheter och eventuellt fororsakar en
begransning av tredje mans konstnarliga och kreativa frihet. Detta skapar

osakerhet kring varumarkesrattens omfang och styrka.®

1 Med metaversum menar uppsatsen inte nodvandigtvis teknikforetaget Metas
Metaversum.

2 Fortnite, “High digital fashion drops into Fortnite with Balenciaga”, Epic Games, 2021-
09-20.

3 Steff Yotka, “Balenciaga and Fortnite Team Up [...]”, Vogue, 2021-09-20.

4 Bernitz m.fl. (2023), s. 256.

% Se avsnitt 3.2.1.

¢ Bernitz m.fl. (2023), s. 258.



Sérskilt ska beaktas att den virtuella vérlden inte enbart ar en plats for
valkanda varumarken att etablera sig, utan ocksa en plattform for social
interaktion och kreativitet dar andra aktorer ska ha mojlighet att delta fritt.
Behovet av en lamplig balans ar vésentligt i varumarkesratten. Det &r framfor
allt viktigt i forhallande till pgaende teknologiska, ekonomiska och sociala
utvecklingar som sker idag. Det &r foljaktligen nédvandigt att man véger alla
ovanstaende intressen mot varandra i alla steg. Detta for att skapa en réattvis
balans mellan de motstaende intressena mellan varuméarkesinnehavare och

tredje man.’

Fastan utgangspunkten kan tyckas klar, att varumarkesratten ar en lagfast
ensamratt, har den virtuella vérlden tillkommit under andra omstéandigheter
och i en annan tid. Med avseende till det hittills sagda medfér den virtuella
varlden &nnu fler varumarkesrattsliga utmaningar. Det ar darfor viktigt att det
tydliggors i vilken utstrackning tredje man har mojlighet att anvanda ett
valkant varuméarke i metaversumet och nar en sadan anvandning utgor

varumarkesintrang.

1.2 Syfte och fragestallningar

Uppsatsens syfte ar att utforska varumarkesrattsliga aspekter i forhallande till
den virtuella vérlden och undersoka vad som kvalificeras som anvandning av
ett varumérke i en virtuell kontext. Denna uppsats &mnar darfor till att utreda
de utmaningar som kan uppstd i varumarkesregleringar i samband med
utvecklingen av den virtuella miljon och undersoka huruvida det uppstar en
obalanserad dynamik mellan varumarkesinnehavare av vélkanda varumarken
och andra aktérer. For att uppfylla syftet @amnar uppsatsen att besvara foljande

fragestalIningar:

a) Hur definieras anvandning av och intrang i ett varuméarke inom en

virtuell kontext i den EU-réttsliga varumérkesregleringen?

" Kur och Senftleben (2017), s. 24 f.



b) Vad erbjuds for utrymme i kommersiella virtuella sammanhang for
tredje man att anvanda sig av vélkénda varumarken utan att riskera

intrang i forhallande till EU:s varumarkesforordning?

c) Pa vilka satt kan EU:s varumarkesférordning forbattras for att
balansera de konkurrerande intressena mellan varumarkesinnehavare

och tredje man?

1.3 Avgransningar

Med anledning av att varumarkesratten i den virtuella véarlden &r en ny
foreteelse och att rattsomradet har sin grund i EU-réatt antar uppsatsen ett EU-
perspektiv for att sakerstalla att relevant forskning och praxis finns pa
omradet. Foljaktligen kommer svensk ratt inte beroras i en annan man an dess
forhallande till EU-ratten.

Uppsatsens fokus ar pa tredje mans anvandande av valkanda varumarken®
utan tillatelse fran varumarkesinnehavaren, eftersom dessa varumarken bade
bar ett utokad skydd mot intrang och ar de mest prevalenta och etablerade i
den virtuella varlden. Darfor behandlar uppsatsen inte varumarkesintrang for
vanliga varumarken. Genomgaende i uppsatsen gors dock stundtals
grundlaggande redogorelser for grundkrav som appliceras pa bade kanda och

icke-kanda varumarken.

Dérutover berdrs intressekonflikten mellan varumarkesinnehavare och tredje
man pa ett dvergripande plan. Vad som avses med tredje mans intressen kan
inbegripa mycket. Ensamréttens omfattning kan bland annat kollidera med
grundlaggande  rattigheter,  till  exempel  yttrandefriheten®  och
naringsfriheten.’® P4 grund av uppsatsens omfattning utreds dock inga

grundlaggande rattigheter utforligt.

Av inriktningsskal har artikel 9 och 14 i férordning 2007/1001 (hadanefter

varumarkesforordningen) behandlats sparsamt. | artikel 9 berdrs pa grund av

& Se avsnitt 3.3.1.
® Artikel 11 EU-stadgan; Artikel 10 EKMR.
10 Artikel 16 EU-stadgan.



utrymmesbrist enbart de grundlaggande kraven for varumarkesintrang och
kraven for det utokade skyddet vélkanda varuméarken erhaller. Av samma

anledning fors enbart en grundlaggande redogorelse for artikel 14.

1.4 Metod

| syfte att faststilla géllande ratt och analysera rattslaget, tillampas i
forevarande uppsats en EU-réttslig metod. Med denna metod avses den

rattsliga metodik och de tolkningsmetoder som anvéands av EU-domstolen.?

En EU-réttslig metod har en férhallandevis fri och starkt andamalsorienterad
tolkningsmetod. EU-rattsliga bestammelser far inte tolkas isolerat fran sitt
sammanhang och maste ocksa i hdg grad tolkas mot bakgrund av sitt syfte.'?
De allmanna rattsprinciperna innebér att EU-domstolen valjer att titta pa vilka
principer som &r tillampliga samt hur dessa principer anvénts vid tidigare
fall.13 Vid studerande av praxis fran EU-domstolen ska rattsfall forstas mot
bakgrund av bade tidigare och senare avgéranden och utifran den helhet som

rattsfallen bildar.14

EU-réttens kéllor delas upp i bindande och icke bindande rattskéllor. Till de
bindande rattskéllorna hor primérrétt, bindande sekundarratt, internationella
avtal och allmanna rattsprinciper. Detta inkluderar ocksa EU-domstolens och
tribunalens rattspraxis. Till de icke bindande réattskallorna, som enbart ar
vagledande, tillhér bland annat icke bindande sekundarritt,

generaladvokaternas forslag till avgoranden och den EU-réttsliga doktrinen.®

| brist pa relevant rattspraxis fran EU-domstolen integreras ibland ett
komparativt inslag for att undersoka hur unionens medlemslénder har valt att
tillampa de aktuella bestdmmelserna i varumérkesférordningen. Dessutom
tillampas ett kritiskt perspektiv i avsnitt 4 for att besvara fragestallning c),

genom att utreda hur gallande ratt skulle kunna eller bor se ut. | denna del fors

11 Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 21.
12 Ibid., s. 36.

3 1bid., s. 37 f.

14 Ibid., s. 37.

15 Ibid.



en mer sjalvstandig diskussion som inte &r lika strdngt bunden av

rattskallorna.

1.5 Material

De omraden och fragestallningar som framfors i uppsatsen ar under
utveckling och mycket har forandrats de senaste aren. Jag har darfor stravat
efter att anvanda aktuell och internationell litteratur och diverse réattsfall for

att pa basta satt aterspegla det nuvarande rattslaget i varumarkesférordningen.

Merparten av det material som ligger till grund for uppsatsen utgérs av EU:s
etablerade rattskallor dar EU-domstolens rattspraxis anvands kontinuerligt. |
sarskilda avseenden, for att ge exempel pa hur sérskilda bestaimmelser har
tolkats, har &ven vissa nationella medlemsstaters domar forekommit. Till
foljd av sprakbarriarer har jag inte last de ursprungliga avgorandena, utan
enbart tagit del av domarna via sekundarkallor. Darutéver har dven svensk,
men framst internationell, doktrin anvants i uppsatsen. Anette Kurs och
Martin Senftlebens European Trade Mark Law - A Commentary har varit
sarskilt  anvandbar  for  redogtrandet och  nyanserandet av

varumarkesforordningens regleringar.

Aven EUIPOs tva webbseminarier rérande varumarken och metaversumet
har varit viktiga kéllor, framforallt géllande varumérkesrattens tillampbarhet
i den virtuella vérlden. | uppsatsen belyses ocksa en rekommendation av
World Intellectual Property Organization, WIPO. Denna rekommendation &r
en icke bindande rattsakt, och vilken rattskéllestatus en sadan har kan
diskuteras.'® Denna har dock enbart anvénts for att problematisera inneborden

av rekvisitet 1 naringsverksamhet”.

1.6 Forskningslage

Uppsatsen tar sikte pa ett problem som for narvarande inte tydligt har
besvarats, varken i Sverige eller EU. Forskningslaget pa varumarkesratten i

metaversumet ar i dagslaget relativt outforskat pa grund av att det ar en ny

18 Ibid., s. 45 ff.



foreteelse. Det finns ingen tydlig samsyn kring forhallandet mellan
varumarken och metaversumet. Det ar daremot ett omrade i standig
utveckling som praglas av nya utmaningar som inte varit foremal for prévning
tidigare. Skyddets omfattning for virtuella varor &r oklart och har inte provats
pa EU-niva. Problematiseringen av sérskilda bestammelser som blir aktuella
I uppsatsen har daremot utforskats i internationell doktrin. Hur problematiken

kan aktualiseras i virtuella fall &r ddremot outforskat.

1.7 Disposition

Undersokningen inleds i det andra kapitlet med en grundldggande redogorelse
om EU:s varumarkesrdtt. | anslutning till detta foreskrivs det hur
varumarkesratten ser ut i en virtuell kontext i avseende till hur ett virtuellt
varumarkesskydd erhalls. | det tredje kapitlet konkretiseras de grundlaggande
och specifika krav som kravs for att tredje mans handlande ska utgora ett
varumarkesintrang i ett valkant varumarke. Har redogors hur
varumérkesforordningens lydelser kan tillampas i virtuella fall, samt de
kriterier som kan undanta tredje man att gora ett intrang. | kapitel fyra
problematiseras sarskilda lydelser i varumarkesférordningen med en
redogorelse Over eventuella l6sningar. Avslutningsvis, i uppsatsens femte

kapitel, presenteras en avslutande reflektion samt slutsatser.

10



2 Om varumarkesratten

2.1 Varumarkesratt inom EU

Idén om varumarkesrétten ar att den med vissa undantag utgor en lagfast
ensamratt. Den ar grundad pa ett saval nationellt som internationellt regelverk
och ar idag harmoniserad inom EU." Det galler i synnerhet ramen for vad
som inbegrips i skyddet av varumérkesinnehavarens rattigheter. FOr
narvarande bygger medlemslandernas nationella varuméarkeslagstiftning pa
de tva rattsakter som utgor EU:s varumarkesratt: varumarkesdirektivet och
varumarkesforordningen.  Varumadrkesdirektivet —anknyter nara till
varumdrkesforordningen och de materiella  bestdimmelserna ska
overensstamma med nationell ratt. Forordningens bestammelser tillampas
emellertid vid provningen och forfarandet av ett varumarkesintrang fastan de
materiellt sett har samma innebdrd som varumérkesdirektivet och
bestdmmelserna i varumarkeslagen. For uppsatsens vidkommande ar darfor
varumarkesforordningen i stort fokus. D&remot bor det beaktas att ndmnda
artiklar korresponderar med lagrum i bade varuméarkesdirektivet och

varumérkeslagen.

2.2 Varumarkesskydd

2.2.1  Kort om varumarkesskyddet och ensamratten

Till skillnad fran andra immaterialratter som endast kan forvarvas pa ett sétt,
kan ensamrétt till varumarken uppkomma antingen genom registrering eller
genom inarbetning i naringsverksamhet.'® Daremot finns det endast ett satt
for varumarkesinnehavare att erhalla en ensamratt som géller pa hela EU-

territoriet och det ar genom registrering.'® En ans6kan om registrering av ett

17 Bernitz m.fl. (2023), s. 21.
18 |_evin och Hellstadius (2019), s. 409.
9 Ibid., s. 390.

11



EU-varumérke inges till EU:s immaterialrattsmyndighet (h&danefter
EUIPO).2

Ensamratten omfattar i princip all anvandning i naringsverksamhet och den
ar till ett varumarke negativt angiven och innebér enligt huvudregeln att
nagon annan an varumarkesinnehavaren inte far anvanda kannetecknet.?
Ensamrattens grundldggande skydd innebér att varumarkesinnehavare kan
forbjuda tredje man att i naringsverksamhet anvénda ett varumarke som ar
identiskt eller forvaxlingsbart med innehavarens varumarke for varor eller

tjdnster av samma slag.??

Utover detta erhaller kanda varumarken ett utékat skydd som kan goras
gallande trots att varumarket anvands for andra slags varor eller tjanster.?
Det ger varumarkesinnehavaren en exklusivare ratt att anvanda varumarket,

vilket gor det mycket svarare for tredje man att anvanda det utan tillstand.

2.2.2  Virtuella varumarkesskydd

Né&r en varumarkesinnehavare vill registrera ett varumérke ar det vésentligt
att klassificera vilka typer av varor eller tjanster som det ska anvandas for.
For detta finns det ett system, Niceklassificeringen, som ar det internationella
systemet for varor och tjanster i samband med registrering av varumarken.
Samtliga EU-lander anvdnder sig av eller & medlemmar i

Niceklassificeringssystemet.?*

For att sakerstélla ett korrekt skydd maste varumarkesskyddets omfattning
stédmma Overens med den relevanta klassen. Inom ramen for ett redan
tillgangligt skydd som varumarket skyddas av i Niceklassificeringen omfattar
det inte automatiskt den virtuella varlden. For att registrera ett varumarke
behover varumérkesinnehavaren ange vilken typ av varor och tjnster som
varumarket ar tankt att anvandas for. Virtuella varor tillhor klass 9 eftersom
de utgors av digitalt innehall eller digitala bilder. | EU-rattslig kontext kan

20 Se artikel 30 varumarkesforordningen.

21 Se artikel 9 varumarkesforordningen.

22 Arnerstal (2022), s. 72 f.

2 1pid., s. 96 f.

24 Niceklassificeringen (12:e utgdvan), s. vii-iv.

12



det darfor vara nodvandigt att utoka varumaérkesregistreringen till klass 9 i
Niceklassificeringen, vilket ska go6ras med tillracklig klarhet och
precision.?® Gallande hur varor ska beskrivas i registreringen har EUIPO
faststéllt att termerna ”nedladdningsbara varor” och virtuella varor” saknar
klarhet och precision i sig och maste fortydligas ytterligare. Medan en
beteckning for virtuella varor ensamt inte kommer att vara tillrackligt, ska en
beteckning for exempelvis nedladdningsbara virtuella varor, nadmligen
virtuella klader” vara godtagbart for registrering.?® Oavsett vilken typ av
varor de utmérker sig for att vara, bestar virtuella varor i grunden av digitalt
innehall och ar darfor lampliga for klass 9 och inte for den klass som
motsvarar varan i den verkliga vérlden. Till exempel tillhér virtuella klader

klass 9, och inte klass 25 som bland annat avser verkliga klader.?’

| princip paverkas inte klassningen av hur en tjanst tillhandahalls. Till
exempel Klassificeras finansiell radgivning i klass 36 oavsett om
radgivningen tillhandahalls i en fysisk lokal, via telefon, online eller i en
virtuell miljo.28 Tidigare har klassificeringen av tjanster inte paverkats utifran
hur en tjanst tillhandahalls, men fran och med 1 januari 2024 finns tjansten
“simulerande  resetjanster tillhandahadlina i virtuella miljéer for
underhaliningsandamal” i klass 41. Anledningen till att detta tillagg
tillkommit beror pa att syftet med tjansten eller resultatet av tjansten paverkas

av hur tjansten tillnandahalls i den virtuella vérlden.?®

| det har sammanhanget kan tva iakttagelser goras. A ena sidan kan det inte
garanteras att det skydd som redan finns tillgangligt for verkliga varor och

tjanster dven omfattar varor och tjanster i virtuella miljoer.®® A andra sidan

% | Niceklassificeringen omfattas varor av klass 1-34 och tjanster av klass 35-45.
Klasserna maste definieras och preciseras tillrackligt tydligt i en varuforteckning.
Klassificeringen och varuforteckningen fungerar som en utgangspunkt for varumarkets
skyddsomfang.

%6 Se Trade mark guidelines (EUIPO), s. 332.

2" Nedladdningsbar virtuell kladsel &r en term som inférdes i den 12:e editionen av
Niceklassificeringen ar 2024.

28 Se Niceklassificeringen (12:e utgavan), s. Il.

2 1hid., s. 111

%0 Se till exempel avslagsbeslutet fran EUIPO den 8 februari 2023 avseende

varumarkesansokan (ansokningsnummer 018647205) for tecknet %
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har domstolar i olika jurisdiktioner, inklusive Italien3! och Spanien®, erkant
utvidgningen av det skydd som finns tillgangligt for verkliga varor till deras
digitala motsvariga versioner, utan att varumarkena varit registrerade for det.
Detta klargor foljaktligen att det finns en mojlighet for varumarken att erhalla
ett virtuellt skydd. Varumarken som erhaller ett sadant skydd kan saledes bli

foremal for varumarkesintrang.

2.3 Begransningar av ett EU-varumaérkes

rattsverkningar

Det bor né&mnas att ett val fungerande och marknadsanpassat
varumarkessystem forutsatter att det finns lampliga inskrankningar och
undantag fran ensamratten, dar viss legitim och lojal anvéandning av
varumarket tillats.®® Artikel 14 i varumarkesforordningen listar uttmmande
generella begransningar i ensamréatten som endast kan aberopas om de
overensstammer med god affarssed. De inkluderar anvandandet av tredje
mans namn eller adress, tecken eller upplysningar som saknar
sarskiljningsformaga och ett EU-varumarke for att identifiera eller hanvisa
till varumérkesinnehavarens varor eller tjanster. Dessa villkor bedéms efter

att intrang har faststallts i artikel 9 varumarkesférordningen.3*

En anvandning av ett varumarke som oriktigt ger intryck av att det foreligger
ett affarsmassigt samband mellan tredje man och varumarkesinnehavaren3®
kan enligt EU-domstolen inte vara forenligt med god affarssed. Samma géller
om anvandningen paverkar varumérkets varde genom att tredje man drar
otillborlig fordel av varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé.
Dérutover anses det inte utgora god affarssed om man misskrediterar eller

uttrycker sig nedsattande om ett varumarke.* Ett andra steg i beddmningen

81 Tribunale Ordinario di Roma malnummer 32072/2022 (Juventus F.C); citerad fran
Eleonora Rosati, ’Can an NFT infringe one’s own trade mark rights? [...]”, The IPKat, 2022-
11-11.

%2 Juzgado de lo Mercantil Barcelona, (AJM B 1900/2022 — ECLI:ES:JMB:2022:1900A);
citerad frdn Mercedes Moran Ruiz, ”Can the owner [...]”, The IPKat, 2022-11-22.

33 Arnerstal (2022), s. 108.

34 Kur och Senftleben (2017), s. 431.

% Eller ndgon som har varumarkesinnehavarens tillstand att anvanda varumérket.

3 C-228/03 (Gillette), p. 49.
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om god affarssed foreligger handlar om i vilken man tredje man borde ha varit
medveten att den berdrda allménheten skulle uppfatta det som ett riktigt

affarsmassigt samband.?’

37 C-17/06 (Céline), p. 34.
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3 Om varumarkesintrang

3.1 De allméanna rekvisiten for

varumarkesintrang

Omfattningen av varumérkesinnehavarens exklusiva réttigheter definieras i
artikel 9(2) varumarkesforordningen. Innan en varumérkesinnehavare kan
aberopa sin ensamratt gentemot tredje man som anvénder ett varumarke i en
virtuell kontext maste de allmanna intrangsrekvisiten i artikel 9(2) vara
uppfyllda. For att varumarkesintrang ska anses foreligga enligt ovan namnda
artikel maste intranget i forsta hand ske nar tredje man anvénder tecknet for

varor eller tjanster i naringsverksamhet.

3.1.1  “I naringsverksamhet”

Som konstaterats i fallet Arsenal, ar anvandningen av ett varumérke endast
att anse som intrangsgorande om det sker i samband med en
affarsverksamhet, vilket innebdr att anvandning i rent privat syfte inte
omfattas av ensamratten. Om anvéandningen har samband med en
affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, ska anvandningen
anses ske i naringsverksamhet”.%® EU-domstolen har aterkommande
hanvisat till formuleringen® som darmed bor anses vara en valetablerad
tolkning. Av doktrin framgar att troskeln for att uppfylla detta rekvisit ar 1ag.4°
Detta ger upphov till en vid tolkning av begreppet i naringsverksamhet” och
innefattar samtliga anvandningar som, direkt eller indirekt, syftar till en
ekonomisk fordel, med undantag for sadana som &r uteslutande personliga.*
Ensamratten kan darfor enbart dberopas gentemot naringsidkare. Om en
privatperson pa grund av volym eller frekvens gar utéver ren privat

verksamhet, kan det emellertid utgéra anvandning i naringsverksamhet.*? |

38 C-206/01 (Arsenal/Reed) p. 40.

39 Exempelvis C-17/06 (Céline), p. 17; C-236-238/08 (Google), p. 50; C-62/08 (UDV),
p. 44.

40 Kur och Senftleben (2017), s. 279.

41 Cohen Jehoram m.fl., (2010), s. 267.

42 C-324/09 (L’Oréal/eBay) p. 54-55.
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den virtuella vérlden kravs det saledes, for att kravet anses uppfyllt, att tredje

man har ett vinstsyfte i den virtuella vérlden.

991

Sammanfattningsvis ~ kan  sdgas  att  intrdngsbestimmelsen 1
niringsverksamhet” erhaller en 1ag tréskel och ar uppfylld nér anvindningen

sker i samband med en affarsverksamhet som har ekonomiskt vinstsyfte.

3.1.2  “FO0r varor och tjanster”

Forutom kravet pa att anvandningen ska ske i naringsverksamhet maste
varumarket anvéandas “for varor eller tjanster”. Varumarket maste anvandas i
egenskap av varumérke av tredje man. Med detta menas att varumarket
anvands for att visa att varorna eller tjansterna harror fran ett visst foretag.*3
Rekvisitet anses uppfyllt nar tredje man anvander varumarket sa att det ger
ett intryck av att ett samband foreligger mellan det angivna varumérket och
de varor som tredje man salufor eller de tjanster den tillnandahaller.** *For
varor och tjanster” har givits en flexibel innebérd, och kravet for att uppfylla
rekvisitet ar 1agt.*> Exempelvis kan endast en hanvisning till varumarket i

fraga vara tillrackligt for att det ska utlosa intrangsbestammelsen.

Intrangshestammelsen kan ocksa utlésas vid elektroniska marknadsplatser,
vilket den virtuella vérlden inbegrips av. Det har faststallts av EU-domstolen
att ”for varor och tjanster” inte uteslutande behdver avse varor och tjanster
fran specifikt tredje man. Det spelar ingen roll att det ar vederbGrandes
kunders  varumarkesforsedda varor som marknadsfors och inte
marknadsplatsens egna. Detta under forutséttning att det &r inom ramen for
tredje mans tjanst och att ett samband kan anses uppsta mellan kannetecknet

och tjansten.*

3121 Tillampbarheten i den virtuella variden

43 C-63/97 (BMW), p. 38-39.

44 C-17/06 (Céline), p. 23; C-62/08 (UDV), p. 47.
4 Kur och Senftleben (2017), s. 287 ff.

46 Ibid., s. 289.

47.C-324/09 (L’Oréal/eBay), p. 91-92.

17



Gallande forhallandet mellan intrangsbestammelsen och den virtuella varlden
har representanter fran EUIPO i ett webbseminarium papekat att den
viktigaste aspekten virtuella varor och tjanster har ar att efterlikna
karnkoncepten hos verkliga varor. Det kan daremot ifragasattas huruvida den
relevanta omsattningskretsens uppfattning om virtuella varor och tjanster ar
densamma som i den verkliga varlden. Fastan de i sig inte nddvéandigtvis har
exakt samma bedomning under precis samma forhallanden som deras
verkliga motsvarigheter, spelar dessa verkliga varor och tjanster och sattet de
marknadsfors pa en viktig roll i bedémningen. Déarfor kan de kriterier som
redogjorts ovan vara tillampbara i virtuella avseenden och &r mer eller mindre

samma for virtuella varor och tjanster.8

3.1.3 Kravet pa anvandande

FOr att en varuméarkesinnehavare ska ha mojlighet att invdnda mot tredje mans
anvandning av ett skyddat varumarke forutsatts att varumarket anvéands for
varor eller tjanster och att det sker i naringsverksamhet. Det kan principiellt
papekas att fragan om anvandning av ett kannetecken som kan utgora intrang
alltid beror pd den berorda allménheten och inte pa syftet bakom
anvandningen av kannetecknet.*® Daremot maste anvandningen utgora aktiva
handlingar av tredje man.* Till exempel kan avlagsnandet av ett varumarke
(debranding), kombinerat med en om-markning av varor (rebranding) utgéra
varumarkesanvandning eftersom det &r en aktiv handling.>* Dessutom maste
anvandningen ske inom den tredje mannens egen kommersiella
kommunikation. Det innebér att det inte ar tillrdckligt att ett skyddat
varumdarke anvands i en marknadskommunikation som tillhér en kund till

tredje man for att anvandningskravet anses uppfyllt.5?

3.1.3.1 Tillampbarheten i den virtuella varlden

48 Kelly Bennett, Thom Clark, “TMs and Designs in the metaverse][...]”, slide 47-51,
EUIPO, 2022-09-14.

49 Jfr. C-206/01 (Arsenal/Reed).

50 C-179/15 (Daimler) p. 39-42; C-129/17 (Mitsubishi) p. 48 (jfr. p. 38-39).

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

52 C-236-238/08 (Google) p. 56.
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Ett tydligt exempel pa virtuellt anvandande &r forséljning av virtuella klader
avsedda for en avatar®® i en virtuell kontext.>* Det &r daremot inte tillrackligt
att det sker en virtuell forséljning av fysiska klader, dar reklammaterialet
endast utgor digitala representationer av klader som enbart &r avsedda att
fysiskt baras av manniskor, for att ett virtuellt anvandande ska rada.5®
Foljaktligen betraktas en anvandning av en digital representation av ett
varumarke, enbart med syfte att framja en forsaljning av motsvarande vara i

den verkliga véarlden, inte som en anvandning i den virtuella vérlden.

3.2 Ett territoriellt krav

| samband med den virtuella vérldens tillvaxt bor en territoriell aspekt belysas
avseende varumérkesanvandning. For att en varumarkesinnehavare ska
kunna motsétta sig tredje mans varumarkesanvandning maste varumérket
anvandas inom det omradet varumarket ar skyddat.>® Det uppstar dock
sarskilda territoriella utmaningar nar det kommer till anvandning pa internet,
vilket sarskilt aktualiseras i den virtuella varlden pa grund av internets globala

karaktar.

Mot bakgrund av de utmaningar som férekommer pa internet har WIPO tagit
fram en rekommendation for nar anvandning pa internet ska anses omfattas
av varumarkesinnehavares ensamratt. Enligt rekommendationen ska en
anvandning av ett varumarke enbart anses utgéra anvandning om den har en
kommersiell effekt i en medlemsstat.>” Hansyn tas bland annat till om tredje
man faktiskt riktar sig mot kunder i medlemsstaten, om priserna finns i
medlemsstatens valuta och om det finns kontaktpersoner i medlemsstaten. %8
Som tidigare namnts®® ar denna rekommendation enbart véagledande och

foljaktligen ingen bindande rattsakt. Dartill, i det s.k. “Standard”-malet®°

53 Med avatar avses en figur som i en virtuell vérld representerar en anvandare.

% Pierluigi Villani, Thom Clark, “EU trade marks in virtual environments [...]”, slide 76,
EUIPO, 2024-01-24.

%5 Ibid., slide 78.

% Kur och Senftleben (2017), s. 280.

57 Art. 2 WIPO-rekommendationen.

58 Ibid., art. 3.

59 Se avsnitt 1.5.

60 T-768/20 (Standard).
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bekréftar Tribunalen att annonser och forsaljningserbjudanden kan utgora
anvandning enligt varumarkesforordningens lydelse fastdn tjansterna
tillhandahalls i en tredje stat. Fallet ar inte associerat till den virtuella varlden,
men ger en analys gallande anvandningen av ett EU-varumarke utifran en
territoriell aspekt. Fragan som uppkommer dd & om denna princip kan
overforas till fall dar tillhandahallandet av varor eller tjanster sker i
metaversumet. Denna fraga verkar forbli dppen i webbseminariet, men
vederborande representanter menar att det kan pavisas genom bevis pa
internet. Med utvidgningen av e-handel och, mer generellt, den 6kande
betydelsen internet har for ndringsverksamheter, kan den relevanta
allmanhetens uppfattning i hog grad paverkas av narvaron och
marknadsforingen av ett varumarke i den virtuella miljon. Bevis pa internet
ar redan valdigt viktiga och kommer troligen att spela en alltmer betydande

roll vid bedémningen avseende anvandningen av ett varumarke.5?

| forhallande till webbplatser kan det dock beaktas att endast det faktum att
en webbplats ar tillganglig pa det territorium for vilket varumérket registrerats
inte anses vara tillrackligt for att det ska anses vara riktat till konsumenter pa
detta territorium.®2 Detta har klarlagts vara tillampbart vid liknande virtuella

fall, dar vikt laggs vid om besokare pa webbplatsen &r fran EU.53

Sammantaget kan ett anvandande av ett valkant varumarke av tredje man inte
utgora intrang om ensamratten inte tacker det territoriet dar intranget begatts.
Avseende den virtuella varlden som till storsta del aterfinns pa internet finns
det generella svarigheter hur langt ensamratten stracker sig. Darfor blir det
problematiskt for tredje man om varumarkesinnehavarens ensamrétt stracker
sig globalt i det virtuella territoriet. | avsaknad av praxis har det framhavts att
det finns ett behov att genomfora en individuell bedémning fran fall till fall.5*
| forhallande till valkanda varuméarken lar omfattningen av ensamrétten vara

alltmer betydande.®°

81 Villani och Clark, slide 69; jfr. T-651/18 (Hawkers).
62 C-324/09 (L’Oréal/eBay) p. 64.

8 Villani och Clark, slide 71; T-275/21 p. 82-86.

6 Kur och Senftleben (2017), s. 282 f.

85 Jfr. avsnitt 3.3.1.
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3.3 Det utdkade skyddet for valkédnda

varumarken

Som framgar av artikel 9(2)(c) varumarkesforordningen tillerkéanns kanda
varumarken ett forstarkt skydd mot skada och snyltning, forutsatt att de
allmanna rekvisiten for varumarkesintrang ar uppfyllda. Artikeln faststaller
att varumarkesinnehavare av vélkanda varumaérken har rétt att férhindra tredje

man att anvénda varumarket om féljande kumulativa villkor &r uppfyllda:

1. Tecknet &r identiskt med eller liknar EU-varumarket oavsett om det
anvands for varor och tjanster som ar identiska med, liknar eller inte

liknar dem for vilka EU-varumarket &r registrerat.
2. Varumadrket ar kant i unionen.
3. Anvandningen av tecknet i fraga ar utan skalig anledning.

4. Tecknet drar otilloorlig fordel av eller ar till forfang for EU-

varumarkets sarskiljningsformaga eller renommeé.

3.3.1  Kant i unionen och kravet pa lank mellan

varumarkena

En grundlédggande forutsattning for att de utokade skyddet &r tillampbart ar
att varumérket &r ké&nt. Det finns inte en exakt definition av vad som avses
som ként. EU-domstolen har dock faststallt att det krévs att det ar ké&nt for en
betydande andel av den allmanhet som berors av de varor eller tjanster som
tacks av varumarket.®® Bedomningen sker i en helhetsbedomning dar flera
faktorer spelar in, till exempel varumarkets marknadsandel, hur lange och pa
hur stort geografiskt omrade varumérket har anvants.®” Pa grund av att EU-
varumarken har rattsverkan inom hela unionen har kannedomskravet
konstruerats som att det krdvs att varumarket ska vara kant i EU. Detta

innebar daremot inte att det maste vara kant i samtliga EU-lander for att

86 C-375/97 (General Motors), p. 31.
67 C-301/07 (Pago), p. 25.
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uppfylla kravet. Det &r tillrackligt att varumarket ar kant i en vasentlig del av
unionen och k&nnedom i en medlemsstat kan vara tillrackligt for att anses som

kant i unionen.8

En ytterligare forutsattning ar att de motstaende méarkena ska vara liknande.
Likheten ska vara av sadant slag att den ber6rda allmanheten forknippar de
tva varumarkena med varandra. Daremot, som ett led i det utékade skyddet,
finns det inget krav pa att det finns en risk for att de forvéaxlar varuméarkena.
Det récker att de etablerar en mental 1ank mellan respektive k&nnetecken.
Detta har forklarats av generaladvokaten i Intel-malet som att det avser en
mental process ovanfor medventandetroskeln, nagonting mer an en vag,
efemar, odefinierbar kéansla eller undermedveten paverkan.®® Darfor racker
det i princip att genomsnittskonsumenten som kommer i kontakt med det
yngre kannetecknet tanker pa det kanda varumarket for att en mental lank ska

uppsta.

3.3.2  Otillborlig fordel eller skada av det kdnda

varumarket

Att den berorda allménheten associerar till det kdnda varumarket &r emellertid
inte tillrackligt for att konstatera att det foreligger ett varumarkesintrang.
Tredje mans anvandning av varumarket maste anvandas pa ett satt som drar
otillborlig  fordel (snyltar) eller skadar det &ldre varumérkets
sarskiljningsformaga eller renommé (urvattnar eller nedsvartar),”® oavsett om
det avser varor eller tjanster av samma, liknande eller annat slag.’* Det racker

med ett av dessa slags intrang for att bestammelsen ska vara tillamplig. "

3.3.2.1 Snyltning

Att snylta pa ett kant varumarke innebdr att tredje man drar otillborlig fordel
av varumarkets sarskiljningsférmaga eller renommé. Skyddet mot snyltning

faster vikt vid den fordel som tredje man far av att anvanda ett identiskt eller

68 C-375/97 (General Motors), p. 28; C-301/07 (Pago), p. 30.
89 GA Sharpston i C-252/07 (Intel), p. 46.

70 C-252/07 (Intel), p. 31-32.

"L Kur och Senftleben (2017), s. 337 f.

72 C-252/07 (Intel), p. 28.
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liknande kénnetecken.”® EU-domstolen har beskrivit det som att tredje man
forsoker placera sig i dess kolvatten for att dra fordel av dess
attraktionsformaga, prestige och anseende utan att betala ndgon som helst
ekonomisk ersattning.” Det forutsatts inte att ndgon egentlig skada uppstatt
for varumarkesinnehavaren.” Vid en forsta anblick kan det framsta som att
troskeln for att uppfylla kravet pa snyltning ar Iag. Sarskilt eftersom det kan
verka som att ett forsok att dra nytta av ett varumarkets renommé och
sarskiljningsformaga utloser kriteriet. Det har daremot framhavts i doktrin att
EU-domstolen gor en noggrann flerstegsbedémning innan en snyltning kan
faststallas ligga for handen.’® En konsekvens av det omfattande skyddet ar att
jamforande reklam, hanvisning och &ven beskrivande anvandning kan anses

vara intrangsgérande.’’

3.3.2.2 Urvattning

Skada pa varumarkets sarskiljningsformaga uppkommer nar det éldre
varumarkets formaga att ange att varorna harror fran varuméarkesinnehavaren
forsvagas.’® Detta inbegriper ocksa sadan anvandning som medverkar till att
varumarket degenereras.’® Risken for urvattning intraffar oftast nar ett valkant
varumarke drabbas av att andra anvénder identiska eller liknande
kannetecken for andra slags varor eller tjanster med annat ursprung.
Beviskravet anses vara strangt,® och det kravs att det yngre varumarket ger
upphov till en forandring i det ekonomiska beteendet hos

genomsnittskonsumenten.

3.3.2.3 Nedsvartning

Skada pa varumarkets renommé kan uppkomma nar varumarkets anseende

skadas.?? Det uppkommer nar ett yngre tecken anvands pa ett sadant satt av

3 C-487/07 (L’Oréal/Bellure), p. 41.
7 1bid., p. 49.

5 |bid., p. 41.

76 Kur och Senftleben (2017), s. 358.
77 Sakulin (2011), s. 267.

78 C-252/07 (Intel), p. 29.

9 C-323/09 (Interflora), p. 79.

8 Arnerstal (2022), s. 102 f.

81 C-252/07 (Intel), p. 77.

82 Arnerstal (2022), s. 103.
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tredje man att ett identiskt eller liknande &ldre varumérkes anseende och
attraktionskraft hos allmanheten minskar eller riskerar att minskas. En sadan
risk kan uppsta nar de varor eller tjanster som erbjuds av tredje man har en
egenskap eller kvalitet som kan medféra ett negativt inflytande pa bilden av
varumarket.8 Ett exempel pa en otilldten anvandning &ar att varumarket
forekommer i ett sammanhang, eller for varor eller tjinster som har en viss
egenskap eller kvalitet, som inte &r forenligt med ett viss anseende som

innehavaren har lyckats skapa for varumarket.84

3.3.3  Skalig anledning

Ett potentiellt varumarkesintrang maste talas om anvandningen sker med
skalig anledning. Det negativa villkoret, "utan skélig anledning”, inom ramen
for artikel 9(2)(c) betraktas oftast som ett forsvar och spelar en avgorande roll
for att uppratthalla en balans mellan intressena hos en varumarkesinnehavare
och intressena hos tredje man.8> Kravet pd skalig anledning utgor en
sékerhetsventil som begrdnsar ensamratten mot viss tredjemansanvandning
och ar fraga om en intresseavvagning, dar dven tredje mans intresse av att
anvanda kannetecknet inom ramen fér en sund och lojal konkurrens beaktas.
EU-domstolen har konstaterat att skalig anledning inte enbart omfattar
objektivt tvingande skal, utan kan avse det subjektiva intresset hos en tredje
man.®” Det framgar inte av varuméarkesforordningen vilka faktorer som faller
under skalig anledning, vilket gor den praktiska tillampningen svarare. |
stallet maste det utlasas av praxis fran EU-domstolen.®8 | hanseende till
internet har EU-domstolen till exempel slagit fast att anvandning av annans
varumarke for att erbjuda ett alternativ till de varor eller tjanster som

varumarkesinnehavaren erbjuder kan anses utgora skélig anledning.®®

Darutdver &r ett kreativt virtuellt anvédndande av annans varumarke av tredje

man inte nodvandigtvis uteslutet fran vad som avses som skalig anledning.

8 C-487/07 (L’Oréal/Bellure), p. 40.
8 Arnerstal (2022) s. 103 f.

8 Kur och Senftleben (2017), s. 360.
8 Arnerstal (2022), s. 105.

87 C-65/12 (Bulldog), p. 45

8 C-65/12 (Bulldog), p. 27-28.

89 C-323/09 Interflora, p 81.
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Det antyds av varumérkesforordningen att tredje mans anvandning av ett
varumarke for konstnarliga andamal bor anses vara tillatet sa lange
anvandningen inte strider mot god affarssed.®® Ett kreativt anvandande av
tredje man i virtuella forum bor darfor nodvandigtvis inte uteslutas fran vad
som avses som skalig anledning. Ytterligare faktorer beaktas ocksa for att
faststalla om skélig anledning foreligger, bland annat om en imitation av
varumarkesinnehavarens varor eller tjanster gors, nagon urvattning eller

nedsvartning orsakas och om varumarkets funktioner skadas.®!

Fragan huruvida yttrandefrinet kan falla under skalig anledning har
forekommit i olika medlemsstater.%> For narvarande finns det inte ett
uttryckligt skydd for yttrandefriheten pa varumarkesrattslig EU-niva, men det
forekommer en pagaende begaran om ett forhandsavgorande®® angaende om,
och under vilka forutséttningar, yttrandefrineten kan utgéra skélig anledning.

Darfor aterstar fragan att bli fullstandigt utforskad.

% Se skal 21 varumarkesforordningen.

91 C-323/09 Interflora, p 91.

92 Se t.ex. tyska Bundesgerichtshofs dom i | ZR 159/02 (Lila Postkarte); citerad fran Kur
och Senftleben (2017), s. 348.

93 C-298/23 (IKEA).
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4 Eventuella I6sningar |
varumarkesforordningen

Det kan konstateras att det finns oklarheter i sarskilda bestammelser i
varumarkesférordningen. Problemets kérna kan ségas ligga i vagheten i
kravet pa skalig anledning men ocksa dess forhallande till god affarssed. For
att sakerstalla tredje mans intresse att inga i en sund och lojal konkurrens, kan

sérskilda krav modifieras for att sdkerstélla tredje mans intressen.

4.1 Problematiken i kravet pa skalig anledning

Varumarkesforordningen ger ingen tydlig véagledning hur tolkningen av
skalig anledning gar till, bland annat pa grund av dess avsaknad av faktorer
som utgor skalig anledning. En eventuell 16sning skulle darfér vara
uttryckliga bedémningsfaktorer avseende skalig anledning.®* Bedémningen
blir saledes konsekvent och bidrar till mindre subjektivitet i EU-domstolens
bedémning. Detta ger ocksa mer utrymme for tredje man att veta i vilken man
de far och inte far anvéanda ett véalkant varumarke. Ett sadant exempel skulle

kunna vara huruvida anvandningen ar avsedd att skada varumérket.

Fastdin “utan skélig anledning” 4&r ett negativt stillt krav 1
varumarkesforordningen, anvands kravet som ett forsvar av manga forskare
och EU-domstolen.% Kravet liknar det amerikanska fair use® dar det flitigt
anvands som ett undantag. | ett amerikanskt mal géllande varumarkesintrang
i metaversumet, menade tredje man att anvandningen ansags vara fair use
eftersom det f6ll inom hans yttrande- och konstnéarliga frihet.®” Problemet
med den nuvarande EU-réttsliga regleringen dr dock att urvattning och
nedsvartning beaktas vid beddomningen av skélig anledning, fastan de &r
separata krav vid beddmningen om varumarkesintrang for vélkanda
varumarken foreligger. Det gor bestdammelsen svartillamplig. Ett

konstaterande att urvattning eller nedsvartning redan foreligger antyder redan

% Kur och Senftleben (2017), s. 362 f.

% Senftleben (2022), s. 567.

% Jfr. 15 United States Code §1125(c)(3).
%" Se Hermés International.
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da att det inte foreligger nagon skalig anledning. Det blir delvis ett cirkulart
resonemang dar enbart en potentiell snyltning kan anses utgdra skalig
anledning. Genom att dverfora skélig anledning till begransningarna i artikel
14 i varumarkesforordningen, skulle skélig anledning endast ha mgjlighet att
aberopas nar intranget faktiskt forekommer. Detta innebar att varken
urvattning eller nedsvartning beaktas vid bedémningen. Det gors saledes en

enskild beddmning dar bland annat tredje mans yttrandefrihet kan inkluderas.

4.2  Problematiken i kravet pa god afféarssed

Det kan formodas att troskeln for att kravet pa god affarssed®® ska ha iakttagits
ar relativt hog. Anledningen beror pa att det ar tamligen latt, som konstaterats,
att framkalla en uppfattning om att det foreligger ett samband mellan tredje
mans varor eller tjanster och varuméarkesinnehavarens.®® Darutover bedéms
begransningarna av  ett EU-varumarkes rattsverkan efter att
varumarkesintrang har faststallts. Problematiken i detta ligger i att kraven pa
god affarssed néstan upprepar kraven som anvénds for att faststalla ett
intrang. Detta leder till ett cirkelresonemang och paverkar artikel 14 i
varumarkesforordningen da kraven knappast blir tillampbara och praktiskt
sett meningslosa.l® Kritiker i doktrin menar att bestaimmelsen om god
affarssed inom marknaden &r opraktisk och &r en nackdel for bland annat en
konstnarlig tredje man, da den inte har den kunskap som kravs for att
sakerstalla en efterlevnad av kraven pa god affarssed.'%! Fastan bedémningen
om god affarssed vilar pa samma kriterier som anvéands vid bedémningen for
intrang, kan kriterierna i artikel 14 forslagsvis tillampas pa ett annorlunda och
mer flexibelt satt.29? Det kan harledas fran de véarden som ligger till grund for
artikel 14 att exempelvis anvandning som enbart &r i syfte att identifiera eller

hanvisa ska anses vara tillatet.103

% Se sista stycket i avsnitt 2.3.

% Se avsnitt 3.3.1.

100 Kur och Senftleben (2017), s. 432.
101 Senftleben (2022), s. 586.

102 Kur och Senftleben (2017), s. 433.
103 Senftleben (2022), s. 590.
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5 Avslutande reflektion och
slutsatser

Det kan principiellt konstateras att varumarkesratten i den virtuella vérlden ar
ett nytt fenomen som i dagslaget ar under kontinuerlig utveckling. Det tycks
rada oklarheter huruvida det redan finns ett virtuellt varuméarkesskydd for
valkanda varumarken. Samtidigt som det inte dr garanterat att ett
varumarkesskydd i den verkliga vérlden ocksa galler i den virtuella, har flera
varumarkesinnehavare av vélkanda varumarken erhallit ett sadant skydd utan
behdva registrera varumérket for det. EUIPOs riktlinjer avseende hur varor
och tjanster ska klassificeras i en virtuell kontext tyder daremot pa att det
faktiskt foreligger en viktig diskrepans mellan verkliga varor och tjanster
samt deras virtuella motsvarigheter. Det ar darfor viktigt att klargora, for bade
varumarkesinnehavare och tredje man, om ett valként varumérke redan
erhaller ett virtuellt skydd utan registrering. Dessa riktlinjer anser jag ar
valkomna, da de sannolikt fortydligar vissa av de fragetecken som tidigare

uppstatt.

Som poangterats ar det dock mojligt att erhalla ett virtuellt varumarkesskydd,
men for att en varuméarkesinnehavare ska kunna &beropa sin ensamritt
gentemot tredje man kravs det att anvandningen sker i en néringsverksamhet
for varor och tjanster. Av rattspraxis fran EU-domstolen verkar det & ena
sidan som att respektive krav har laga trosklar och att det foljaktligen ar latt
att uppfylla de grundlaggande kraven for varumarkesintrang. | brist pa
virtuella rattsfall &r det & andra sidan svarare att pasta att kraven ar lika latt att
uppfyllda avseende virtuella fall. Representanter fran EUIPO pavisar dock
exempel pa hur ett anvandande av en virtuell vara kan se ut for att uppfylla
de grundldggande kraven i den virtuella vérlden. Med detta sagt vore det
tacksamt om EU-domstolen gav mer riktlinjer kring de grundldggande kraven
och hur de forhaller sig till den virtuella vérlden for att antingen undvika eller

uppmarksamma skillnader vid kravens tillampning.

Dartill uppkommer ett territoriellt problem. | dagslaget rader det oklarheter

om hur langt varumarkesinnehavarens ensamratt stracker sig i en virtuell
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kontext. Detta ter sig problematiskt eftersom det ar svart att faststalla var
ensamrétten slutar. Enligt WIPOs rekommendation, som enbart &r
vagledande, ska en anvandning av ett varumérke enbart anses utgora
anvéandning om den har en kommersiell effekt i en medlemsstat. Eftersom det
inte ar klarlagt av EU-domstolen att detta kan appliceras pa virtuella fall blir
fragan hur bedémningen av kommersiell effekt ska goras i metaversumet
relevant. Om dessa analoga tillampningar kan géras, som framférs i EUIPOs
webbseminarium, blir fall pa internet ytterst relevanta. Allméanhetens
uppfattning paverkas i hog grad av narvaron och marknadsforingen av ett
varumarke. Om man férhaller sig till det ovan namnda erhaller
varumarkesinnehavare av valkanda varumarken troligtvis, i ett EU-
varumarkesrattsligt perspektiv, en ensamrétt i vardera medlemsstat dar

kommersiell effekt foreligger.

Uppsatsen har, genom att granska intrangskriterierna i det utokade
varumarkesskyddet for valkanda varumarken, utrett granserna for tredje mans
varumarkesanvandning av en annans kanda varumarke. Kravet pa lank mellan
varumarkena och kriterierna att det ska foreligga nedsvartning, snyltning eller
urvattning framgar som tamligen oproblematiska ur en varumarkesrattslig
synpunkt. En mojlighet for tredje man att anvanda ett valként varumarke utan
att det utgor intrang ar om det gors med skalig anledning. Vad som avses med
skalig anledning har inte forklarats ytterligare av EU-domstolen. Det ar
daremot inte uteslutet att exempelvis ett kreativt anvandande i ett virtuellt
forum kan falla under skélig anledning. Detta eftersom man beaktar det
subjektiva intresset hos tredje man och sa lange anvéandandet samtidigt
overensstammer med god affarssed finns det utrymme for tredje man att
anvanda en annans valk&nda varumarke. Det blir emellertid problematiskt
med bedémningen av skalig anledning pa grund av att bedomningskriterierna
inbegriper bland annat huruvida nedsvértning eller urvattning foreligger.
Detta innebér att det formodligen ar uteslutet att skélig anledning kan
foreligga om det redan konstaterats att nedsvértning eller urvattning ligger for
handen. 1 artikel 14 sker ett likadant cirkelresonemang, dar vissa
omstandigheter undantar tredje man fran att utgora intrang med kravet att det

ska Overensstamma med god affarssed.
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Fastan ett valkant varumarke ska erhalla ett starkare skydd gentemot tredje
man ska varumarkesratten fortfarande inga i en sund och lojal konkurrens.
Skalig anledning och kravet pa god affarssed tycks inte bidra till detta, da det
innebdr att enbart potentiella snyltningsfall eventuellt kan falla under skalig
anledning. Om detta ar lagstiftarens vilja, att helt exkludera nedsvartning och
urvattning, kan detta riskera att kollidera med bland tredje mans rétt till sin
konstnarliga frihet som har sin grund i yttrandefriheten. | forhallande till
metaversumet, som ger upphov till aktorers kreativitet i manga avseenden,

blir detta sarskilt relevant.

Utrymmet for tredje man att anvédnda sig av valkédnda varumarken utan att
riskera intrang forefaller darfor vara valdigt litet och kan anses behéva
eventuella revideringar i varumérkesforordningen, sérskilt for skalig
anledning men ocksa kravet pa god affarssed. Till exempel bor det finnas
fortydliganden i varumérkesforordningen for att sakerstalla att det erbjuds ett
tillrackligt utrymme for tredje man att delta pa marknaden. Det kan goras
genom att l&gga till faktorer for tolkningen av skélig anledning samt att det i
stallet kan utgora en del av den begrénsning i ensamratten som foreskrivs i
artikel 14. Forslagsvis gors detta i samband med en justering for kravet pa
god affarssed som, till skillnad fran bedomningen i artikel 9, far ett mer
flexibelt tolkningsutrymme. Detta for att fortydliga det, om an lilla, utrymme

tredje man har att anvénda ett véalkant varumarke i den virtuella varlden.

Sammantaget kan foljande konstateras. Enligt gallande ratt ar det mojligt att
ett erhdlla ett virtuellt varumarkesskydd. I forhallande till detta har uppsatsen
visat att ett varumarkesintrang av valkanda varumarken kan ske i en virtuell
kontext. Kraven som uppstéllts for varumarkesintrang har emellertid inte varit
foremal i EU-ratten, till exempel kravet pa anvandning, och det ar enligt min
mening behovligt att fa en klarhet hur kraven forhaller sig till fall i virtuella
forum. 1 samband med detta uppkommer problematik géllande dels
territorialitet, dels kriterier som undantar tredje man att gora ett
varumarkesintrang av valkanda varuméarken. Problematiken pavisar att den
nuvarande varumarkesregleringen troligtvis inte ger tillrackligt utrymme for

tredje man att anvanda ett valkant varumarke utan att det utgor intrang. For
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att sékerstalla att detta utrymme finns menar jag att justeringar och

fortydliganden bor ske i varumérkesforordningen.
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