JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Karolina Jonsson

Google AdWords

Ur ett marknadsrattsligt
och varumarkesrattsligt perspektiv

LAGFO3 Rattsvetenskaplig uppsats
Uppsats pa juristprogrammet
15 hogskolepoang
Handledare: Lotta Maunsbach

Termin: HT 2013



Innehall

SUMMARY
SAMMANFATTNING
FORORD
FORKORTNINGAR

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och fragestallning
1.3 Avgransning
1.4 Metod och material
1.5 Disposition

1.6 Forskningslage

2 VARUMARKESRATT
2.1 Inledande kommentar
2.2 Allmant om varumarkesratt

2.3 Varumairkesskyddet

2.3.1 Intring vid dubbel identitet art. 5(1a) VmD
2.3.2 Intring vid forvixlingsrisk art. 5(1b) VmD
2.3.3 Intring pa kiinda mérken art. 5(2) VmD

3 MARKNADSRATT
3.1 Inledande kommentar
3.2 Europeisk utblick

3.3 Den svenska regleringen

4 GOOGLE ADWORDS
4.1 Inledande kommentar
4.2 Google France

4.3 Interflora

11
11
11

13

14
15
17

20
20
20

23

28
28
28

30



44 MD 2012:15
5 ANALYS
KALL- OCH LITTERATURFORTECKNING

RATTSFALLSFORTECKNING

32

35

42

44



Summary

Google AdWords is a service that offers companies the possibility to
register a keyword in Google. The service enables the company’s
advertisement to end up in Google’s search results, even though the
company does not have a natural connection with the keyword. The Court of
Justice of the European Union has given a couple of preliminary rulings on
Google AdWords and in 2012 the Swedish Court of Marketing Law gave a
ruling on the procedure. The purpose of this paper is to investigate the
relation between trademark law and marketing law in the assessment of
Google AdWords.

The study investigates trademark law and marketing law. The
different types of trademark infringement that are described in this paper,
are double identity infringement, infringement at the likelihood of confusion
and infringement on well-known marks. The result shows that marketing
law and trademark law uses the same terms and the Courts have made
similar assessments regarding for example the average consumer and
protection for well-known marks. Despite this, there is a firm boundary in
Swedish law between the two legal areas and in order to be successful in
both trademark law and marketing law, a complaint must be made in two
parallel trials. This is different from EU law, where the Courts make an
overall assessment of marketing law and trademark law and the legal areas
co-exist.

The Google AdWords cases show that the courts have evolved from
the typical model for trademark infringement and have instead took a more
typical marketing law approach in their assessments. The Swedish ruling
from the Swedish Court of Marketing Law shows that it is possible that the

attitude has changed towards a less strict separation between the legal areas.



Sammanfattning

Google AdWords ér en tjanst som erbjuder foretag majligheten att registrera
sokord 1 Google. Tjinsten innebér att vid s6kning 1 Google visas foretagets
annons 1 trdffarna, aven om den inte har ett naturligt samband med s6kordet.
EU-domstolen har tagit upp Google AdWords for forhandsavgorande och
2012 avgav Marknadsdomstolen en dom om forfarandet. Syftet med denna
framstillning dr att utreda varumérkesrittens och marknadsréttens relation
till varandra vid bedomningen av Google AdWords.

Studien utreder varumaérkesritt och marknadsrétt. De olika typer av
varumdrkesintrang som redogors for i1 denna framstéllning ar intrang vid
dubbel identitet, intrdng vid forvéxlingsrisk och intrang pa kdnda marken.
Resultatet visar att marknadsrétten och varumérkesritten bygger pa liknande
begrepp och domstolarna gor liknande bedomningar vad géller exempelvis
genomsnittskonsumenten och skyddet for kdnda mérken. Trots detta ar
grinsdragningen mellan de tvéd rittsomradena skarp i svensk ritt och vid
tvist méste tva parallella provningar goras 1 olika domstolar for att na
framgang med talan enligt bdde marknadsrittsliga och varumaérkesrittsliga
bestammelser. Detta ér en skillnad frén EU-rdtten dér rittsomradena 1 stéllet
samverkar och domstolarna gor en samlad bedomning av marknadsrétt och
varumarkesritt.

Google AdWords-avgorandena visar att domstolarna 1 viss méan har
utvecklat den typiska modellen for varumérkesintrang och tagit hjélp av
typiskt marknadsréttsliga tillvigagangssitt 1 sina bedomningar. Det svenska
avgorandet fran Marknadsdomstolen visar att det 4r mojligt att instéllningen

har dndrats mot en mindre strikt grinsdragning mellan rattsomradena.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I takt med internets utveckling har det uppkommit allt fler internetbaserade
metoder for foretag att marknadsfora sig pad. Google, Yahoo och Bing m.fl.
erbjuder samtliga en tjdnst som kallas sOkordsannonsering. Tjdnsten
innebdr att foretagen kan registrera ett visst sokord. Om ett fOretag
registrerar sig pa exempelvis ordet klocka, kommer ndmnda foretag upp i
traffarna vid s6kning pa klocka. S& langt ar forfarandet problemfritt, men
vad hinder ndr ett foretag registrerar ett annat konkurrerande foretags
varumdrke som sokord? EU-domstolen har tagit upp ett par fall for
forhandsavgorande som beror detta forfarande i Googles sdkordstjdnst.'
Antalet forhandsavgéranden har Okat och det beror pa att
sOkordsannonsering  har  blivit en av  vidrldens  vanligaste
marknadsforingsmetoder. Forhandsavgorandena har gett utslag i nationell
ratt och Marknadsdomstolen har 2012 avgett en uppmérksammad dom om
Google AdWords. Sokordsannonsering har blivit en miljardindustri,
samtidigt som foretag ldgger ofta stora summor pa att forvalta och utveckla
sina varumirken.” Forfarandet 4r darfor av storsta intresse bade for
varumadrkesrittens och marknadsrittens utveckling.

Vid en sokning i Googles sokmotor genereras tva olika sorters
traffar. Den ena sortens triaffar dr de naturliga resultat som genereras. Det dr
de sokresultat som visas pa grund av deras relevans till sokordet. Ett
exempel hirvid vore vid sOkning pa ordet klocka skulle kanske en
Wikipedia-sida om klockor komma upp. Denna sida skulle visas for att den
har ett naturligt samband med ordet klocka. 1 fokus for denna uppsats star
emellertid den andra typen av triffar; de sponsrade sdkorden. De visas
eftersom ett foretag har betalat for sin placering. Om vi fortsdtter med

klock-exemplet, sa skulle exempelvis en annons for klockmirket Swatch

! Fortsatt refererat till Google AdWords.

2 Maogelvang-Hansen, Peter; Riis, Thomas och Trzaskowski, Jan; Markedforingsretten,
Utgéva 2, Upplaga 1, Ex Tuto Publishing, Kebenhavn 2011, s. 658. Hadanefter refererad
till Magelvang-Hansen m.fl., 2011.



visas. Swatch hamnar 1 soktréffarna eftersom att foretaget har betalat for sin
placering. De sponsrade sokorden dr markerade med en text i mindre format
dir det star “annonser som &r kopplade till...” Annonsen ldnkar vidare till
annonsOrens webbsida och dr ofta atfoljd av en kort reklamtext. Vem som
helst kan registrera ett sokord och det finns inget maxantal pa antalet
sokord. Om flera foretag har registrerat samma s6kord, hamnar den som har
betalat mest hogst upp. Eftersom det inte finns nagon spérr pa vilka ord som
kan registreras innebér det att dven registrerade varuméarken kan registreras
enligt Googles regler.® I svensk ritt har varumirkesritt och marknadsritt
behandlats separat. Google AdWords beror varumirkesréttsliga fragor, men
forfarandet &r samtidigt en marknadsforingsatgird. Réttsfallen som
presenteras 1 denna uppsats aktualiserar darfor frdgor som ligger 1

grianslandet mellan varumérkesrétt och marknadsrétt.

1.2 Syfte och fragestillning

Denna framstéllning har som syfte att utreda varumérkesrittens och
marknadsrittens relation till varandra vid beddmningen av Google
AdWords. For att uppfylla detta syfte har jag sokt att besvara foljande
fragestillningar:
- Vad innebdr ett varumérkesintrang?
- Vad innebdr det att ett fOrfarande &r of6renligt med god
marknadsforingssed?
- Vilka likheter och skillnader finns 1 varumérkesritten och
marknadsritten?
- Vilken bedémning har EU-domstolen och Marknadsdomstolen gjort
1 Google AdWords-avgorandena och hur har forfarandet bedomts i

relation till varumaérkesratten och till marknadsritten?

? C-236/08- C-238/08, Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA
m.fl. Hidanefter bendmnt C-236-238/08 Google France.



1.3 Avgransning

I storsta delen av framstédllningen kommer jag att redogora for det som ar
relevant for Google AdWords-avgérandena. Det innebér att framstillningen
inte erbjuder nagon genomgéng av annan materiell ritt, exempelvis
vilseledande marknadsforing eller vilseledande efterlikning. Det innebér
ocksa att de tolkningsfrigor som har stillts till EU-domstolen for
forhandsavgorande ej kommer att berdras om de inte dr ndodvéndiga for att
besvara detta arbetes fragestéllning. Denna avgransning har jag valt att géra
for att kunna undersoka fragestillningarna pa ett ingdende sétt, istillet for att
ytligt vidrora flera olika fragor. Det finns flera réttsfall som berdr Google
AdWords, men for att kunna utforligt besvara framstéllningens
fragestillning redogdér jag endast for de rittsfall som jag anser bast
illustrerar det disciplindverskridande perspektivet mellan rattsomradena.

I denna uppsats dr utgdngspunkten att lasaren dr nagorlunda juridiskt
orienterad. Uppsatsen ger darfor exempelvis ingen Oversiktlig forklaring av
vad rittsomradena immaterialrdtt och marknadsritt innebédr. Det medfor att
jag inte kommer att redogéra for exempelvis monsterritt, patentritt eller

sddan marknadsrétt som inte dr relevant for fragestéllningen.

1.4 Metod och material

Framstéllningen kommer att i storsta delen av uppsatsen, redogora for
bestimmelser pd EU-niva parallellt med svenska bestimmelser. I fokus for
de svenska bestimmelserna ar varumérkeslagen® och

marknadsforingslagen.” De EU-direktiv som frimst behandlas dr

* Varumirkeslag, SFS 2010:1877.
> Marknadsforingslag, SFS 2008:486.



varumérkesdirektivet®, direktivet om otillborliga marknadsforingsmetoder’
samt direktivet om jimforande reklam®.

Denna framstillning har ett disciplindverskridande perspektiv vid
undersdkningen av relationen mellan varumaérkesriatten och marknadsrétten.
Fragestéllningen kommer frimst att besvaras med hjdlp av praxis. Praxis
som inte sérskilt beror Google AdWords fyller en forklarande funktion av
hur varumaérkesritten, respektive marknadsratten dr utformad. Dessa rittstall
anvinds som illustration av de materiella bestimmelserna.  Hérvid
behandlas dven kortfattat ett danskt réttsfall for att belysa den mangfald av
rattssystem som finns i EU. Vidare presenterar uppsatsen sadan praxis som
sarskilt berér Google AdWords. 1 detta kapitel presenteras tva
forhandsavgoranden fran EU-domstolen och ett avgorande fran
Marknadsdomstolen.

I uppsatsen anviands dven doktrin och forarbeten for att forklara de
relevanta materiella bestimmelserna. De forarbeten som anvédnds dr fran
aldre lagstiftning, men de anvinds fortfarande som kéllor i1 doktrinen, varfor
de fir anses vara aktuella dven vid denna framstillning.” Mbjligheten att
sOkordsannonsera dr nytt och det finns darfor relativt lite litteratur pa
omradet. Den litteratur som finns problematiserar inte forfarandet Google
AdWords pé ett ingdende sdtt. Den dldre praxis som kommer fran EU-
domstolen dr i1 viss man omskriven i doktrinen, men de avgdéranden som
nyligen &dr avgjorda finns det lite skrivet om, varfor praxis utgor en viktig

del 1 denna framstéllning.

% Direktiv 89/104/EEG om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar har
uppdaterats genom Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober
2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar.

7 Europarlamentets och radets direktiv 2005/29/EG om otillbérliga affirsmetoder som
tillimpas av niringsidkare mot konsumenter pé den inre marknaden. Hérefter refererat till
DOA.

¥ Europaparlamentets och radets direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jimforande
reklam. Hérefter refererat till DJR.

? Ifr exempelvis Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes;
Immaterialrdtt och otillbérlig konkurrens, Upplaga 13, Jure AB, Stockholm, 2013, s. 288ff.
Hédanefter refererad till Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2013.



1.5 Disposition

Uppsatsen bestar av sex kapitel. Kapitel 2 handlar om varuméarkesrétten och
de allmédnna kraven for varumirkesintrdng. Detta avsnitt behandlar framst
artikel 5(1) och 5(2) i varumirkesdirektivet.'” Kapitel 3 redogdr for
marknadsritten, sirskilt i forhallande till varumarkesrattsliga bestimmelser.
Eftersom marknadsratten skiljer sig till viss del &t 1 EU och 1 svensk ritt, s
ar detta kapitel uppdelat 1 en europeisk utblick och en svensk del. Den
europeiska utblicken behandlar framst EU-rdtt, men dven nationell ratt
kommer att berdras om dn 1 begransad utstrackning. I den svenska delen star
marknadsforingslagen i fokus.'' Kapitel 4 redogér for praxis som berdr
Google AdWords. Varje rittsfall redogoérs for separat. Kapitel 5
sammanstdller det resultat som har framkommit i kapitel 2, 3 och 4. Detta
kapitel innehéller en analys och fragestdllningarna som redogjordes for i

kapitel 1 besvaras.

1.6 Forskningslage

Varumirkesrittens reglering dr vil behandlad 1 den juridiska doktrinen.
Marianne Levin dr ledande pd omréadet. Hon &r professor vid Stockholms
universitet och har skrivit flera bocker och artiklar 1 &mnet. Hon har bland
annat givit ut Ldrobok i immaterialrdtt: upphovsrdtt, patentrditt,
monsterrdtt, kdanneteckensrdtt i Sverige, EU och internationellt, som &r ett
standardverk pa immaterialrdttens omrdde och har utkommit i 10 upplagor.
Boken har refererats till i flertalet artiklar, debatter och propositioner.
Vidare dr Per Jonas Nordell framstdende pd badde marknadsrittens och
immaterialrittens omrade. Han har skrivit Varumdrkesrdttens skyddsobjekt
— om ordkdnnetecknets mening och referens, som ar ett viktigt verk i
varumarkesritt.

Aven p& marknadsrittens omride finns mycket doktrin. UIf Bernitz
ar professor vid Stockholms universitet och ledande pa marknadsréttens

omrade. Han har fOrfattat ménga bocker som sdrskilt behandlar

19 Hidanefter refererad till VmD.
' Hidanefter refererad till MFL.



konkurrensritt och marknadsritt i EU. Han har skrivit Svensk och europeisk
marknadsrditt 2.

Avseende marknadsrittens och varumaérkesrittens forhdllande &r
materialet betydligt mer begrdnsat och det dr framst Ulf Bernitz och Per
Jonas Nordell som har uttalat sig pa omradet. Ulf Bernitz har tillsammans
med flera andra skrivit Immaterialrdtt och Otillborlig konkurrens. Hér finns
det utdver detta endast lite doktrin som pa ett ingdende sétt belyser och

behandlar réttsomrddena frén ett 6verskridande perspektiv.
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2 Varumarkesratt

2.1 Inledande kommentar

Den svenska varuméirkesrétten har till stor del sin grund 1 EU-rdtten, sérskilt
i VmD och bestimmelserna i varumirkeslagen'? tolkas i enlighet med
VmD." Av den anledningen behandlas VmD:s bestimmelser parallellt med
VmL:s bestimmelser 1 denna del. I den forsta delen behandlas vad som
kravs for att ett varumérke ska kunna fa skydd enligt varumarkesrittens
bestimmelser. I den andra delen av kapitlet redogérs for vad skyddet
innebér och olika typer av intrang pa ett varumaérke.

Nordell menar att ett kdnnetecken kan bli skyddat bade enligt
varumdrkesrittens bestimmelser och enligt marknadsforingslagstiftningen.
Han menar att marknadsrétten utgor en allt viktigare komponent 1 skyddet
for varumirken och anfor att det marknadsrittsliga skyddet dr 1 ménga
avseenden likt varumiarkesrittens skydd. '* For att kunna gora en jimforelse
mellan skydden, krdavs emellertid en genomgang av grundforutsiattningarna
for varumirkesskyddet. I detta kapitel ldggs darfor fokus framst pa
varumdrkesrittens bestimmelser, men 1 vissa fall dras dven paralleller till

marknadsratten.

2.2 Allmant om varumarkesratt

Varumairkesrittens syfte dr bland annat att skydda ndringslivets aktorer och
den fria konkurrensen."” VmD erbjuder ingen definition av vad som kan
vara ett varumirke. Déremot anges i art. 2 VmD att ett varumirke kan
utgoras av alla tecken som kan &terges grafiskt. I artikeln anges att det

exempelvis kan vara ord, figurer, bokstiver, formen pa en vara eller dess

"2 Hidanefter refererad till VmL.

BImmaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 258.

" Nordell, Per Jonas; Varumdrkesrittens skyddsobjekt: om ordkéinnetecknets referens och
mening, Upplaga 1, MercurlUS, Stockholm 2004, s. 429. Hadanefter refererad till Nordell,
2004.

'S Prop. 2009/10:225, s. 79f, jfr Levin, Marianne; Lérobok i immaterialritt: upphovsriitt,
patentrdtt, monsterrdtt, kinneteckensrdtt i Sverige, EU och internationellt, Upplaga 10,
Norstedts juridik, Stockholm 2011, s.379f. Hidanefter refererad till Levin, 2011.

11



forpackning. Levin noterar att denna upprikning inte 4r uttdmmande.'®
Kravet pd grafisk atergivelse medfor att antalet varumérken som kan
registreras blir 1 praktiken begrinsat. EU-domstolen har exempelvis
fastslagit att en farg kan utgora ett varumérke, men en doft kunde inte vara
det eftersom det inte kunde aterges grafiskt pa ett tillgdngligt och tydligt
sitt.”

Vidare ska varumaérket ha en viss grad av sirskiljningsformaga for
att kunna registreras. 1 kap. 5 § VmL erbjuder en definition av begreppet
sarskiljningsformaga. Paragrafen sdger att sérskiljningsformaga innebéar att
kdnnetecknet har formagan att sérskilja varor eller tjdnster frdn dem som
tillhandahélls 1 ett annat fOretag. Varumaérket fyller séledes en
sarskiljningsfunktion. Exempel péa varumérken som inte har kunnat
registreras dr extra och prima, eftersom de inte uppnadde tillrdcklig
sarskiljningsformaga.'® Dédremot har man ansett att KappAhls varumirke
XLNT uppnadde ett sadant skydd och kunde registreras.”” Om varumarket
ar deskriptivt, det vill sdga endast anger det geografiska ursprunget,
varornas art eller den avsedda anvédndningen sa foreligger ingen
sarskiljningsformaga. Detsamma géller om varumérket dr generiskt betingat,
det vill sdga att kdnnetecknet utgérs av en sedvanlig beteckning for varan
enligt dagligt sprakbruk.?’ I sadana fall kan varumirket inte registreras.

Genomsnittskonsumenten®' ska i varumirkesritten forstds i relation
till sin omsattningskrets. Omséttningskretsen bestar av den krets som koper
varan eller av den krets av personer som dr verksamma inom den bransch
som anvinder den.”” Omséttningskretsen varierar fran vara till vara, fran tid
till tid och sa vidare. Om det rér sig om ett livsmedel kan hela landet
komma 1 fraga for omséttningskretsen, men om varan har sérskilt lokal

forankring kan omsittningskretsen begrinsas till det omradet.”

' Levin, 2011, s. 413.

'7.C-237/00, Sieckmann v Detusches Patent- und Markenamt, jfr C-104/01, Libertel Groep
BV mot Benelux-Merkenbureau, jfr Levin, 2011, s. 413f.

'8 Nordell, 2004, s. 204.

' PBR den 10.10.2006 i mél 04-296.

20 Jfr 1 kap. 5 § stycke 2 VmL, art. 3(1c) och 3(1d) VmD.

21'Se 3.2. for en mer utforlig forklaring av begreppet.

2 S0U 1958:10, s. 222.

¥ SOU 1958:10, s. 222f.
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Nordell anfor att ett varumarkes sirskiljningsformaga ska innebdra nagon
form av distinktion. Man skulle kunna uttrycka det negativt: ett kinnetecken
far helt enkelt inte utpeka nigon annans varor.’* Han menar att
sarskiljningsformagan 1 praktiken bedoms med  hjdlp av
genomsnittskonsumenten mot bakgrunden av flertalet omstdndigheter.
Vidare sdger han att en starkare sdrskiljningsformaga ger ett starkare
skydd.” Nordell anser att marknadsrittens inflytande har gjort att
distinktionen mellan sérskiljningsformaga och intrdng har forsvagats.
Numera méste dérfor en helhetsbedomning goras av forutséttningarna for

sarskiljningsformagan och risken for forvixling.

2.3 Varumarkesskyddet

Skyddet for ett registrerat varumérke finns 1 art. 5 VmD och 1 kap 10 §
VmL, och innebdr att en ensamritt ges for varumédrkesinnehavaren att
anvinda kinnetecknet. Enligt ovan redovisat anges att ju starkare
sarskiljningsformagan &r, desto stérre dr varumaérkets skydd och det innebar
att varumérkesinnehavarens ensamrétt blir desto storre. Ensamrétten innebér
att innehavaren har rétt att hindra tredje man fran att anvénda kidnnetecknet.
Enligt Bernitz m.fl. ska ensamritten dock inte fOrstdis som att
varumdrkesskyddet ger réttighetsinnehavaren en oinskrankt rétt att forhindra
andra att anvidnda varumaérket. Skyddet aktualiseras ndmligen endast vid
anvindning av kinnetecknet i niringsverksamhet.”” Anvindning sker i
niringsverksamhet nér det dr 1 samband med en affarsverksamhet som syftar
till att ge ekonomisk vinst.”® Skyddet innehéller i Gvrigt inte nigra generella
inskrdnkningar, men Levin menar att det faktum att skyddet endast géller 1
niringsverksamhet innebér en stark begrinsning.”’ Bernitz m.fl. papekar
emellertid att skyddet omfattar i princip all anvéndning. Begreppet

anvindning inbegriper exempelvis bdde skriftlig marknadsforing och

24 Se nedan under 2.3.2.
% Nordell, 2004, s. 201F.
26 Nordell, 2004, s. 206f.

27 Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 283.
28 C-206/01, Arsenal FC v. Reed.
¥ Levin, 2011, s. 458, jfr s. 472.
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muntlig anvindning.*® Som redan framgatt maste siledes anvindningen vara
1 ndringsverksamhet och det &r inte att anse som varumairkesintrang om
kéannetecknet skulle anviindas for privat bruk.’’

Skyddet begrinsas dven av att varumirken registreras inom en viss
klass som har ett gemensamt anvdndningsomrdde. Det innebér att Lindex
skulle exempelvis kunna registreras for saluforing av klader, men eventuellt
inte for livsmedel. Varumaérket Lindex skulle dérfor bara vara skyddat inom
den klassen och utéver det dr varumirket oskyddat.’? Vidare menar Bernitz
att om tredje man méiste anvinda varumérket for att kunna salufora sina
egna varor eller tjdnster, kan inte anvindningen utgdéra varumairkesintrang.
Detta har EU-domstolen konstaterat i BMW v. Deenik.*> Dir fastslog
domstolen att skyddet inte innebar att endast varumérkesinnehavaren kunde
anvinda kdnnetecknet BMW, utan dven ett foretag som reparerade och salde

begagnade bilar av mirket BMW.**

2.3.1 Intrang vid dubbel identitet, art. 5(1a) VmD

Art. 5(1a) VmD motsvaras av 1 kap. 10 § forsta stycket 1 VmL och angriper
den situation dd det foreligger dubbel identitet av bade kinnetecknet och
varu- eller tjansteslaget. Bestimmelsen innebér att ett intrang ar for handen
om tredje man anvinder ett kdnnetecken som é&r identiskt bade med det
registrerade varumairket och med de varor och tjdnster som varumaérket ar
registrerat for. Ett exempel skulle vara Mont Blanc som tillverkar lyxiga
reservoarpennor och har registrerat varumérket Mont Blanc for saluforing
av pennor. Om ett annat konkurrerande foretag skulle anvdnda Mont Blanc
som kinnetecken for sina egna varor, skulle mgjligtvis ett
forvaxlingsintrdng vara for handen. Men om det foretaget dessutom salufor
pennor, sa innebér det att bade kdnnetecknet och varuslaget dr detsamma
och da foreligger dubbel identitet. Vid art. 5(la) ror det sig alltsd om

identiska kdnnetecken och identiska varor eller tjénster. Nar det géller en

3 Immaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 291.

*1 C-206/01, Arsenal FC v. Reed.

32 Detta 4r ett fiktivt exempel. Jfr det utdkade skyddet for kinda marken i 2.3.3.
*C-63/97, BMW s. Deenik.

**C-63/97, BMW v. Deenik.
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saddan situation ar skyddet absolut, eftersom det foreligger en inneboende
forvixlingsrisk och di behdver ingen provning enligt art. 5(1b) foretas.™
Enligt EU-domstolen géller dven detta om mérkena inte dr identiska men
innehéller s& smé avvikelser att de vid en helhetsbeddmning kan framsta

som identiska for konsumenten.

2.3.2 Intrang vid forvaxlingsrisk, art. 5(1b) VmD

Om dubbel identitet inte foreligger, sa kan varuméirkesinnehavaren
forhindra anvindningen om det finns risk for forvaxling. Art. 5(1b) VmD
motsvaras av 1 kap. 10 § forsta stycket 2 VmL och anger att de kdnnetecken
som pa grund av sin identitet eller likhet med varumirket och identiteten
eller likheten hos de varor och tjanster som ticks av varumérket kan leda till
forvaxling hos allménheten kan forhindras. Detta hinger ihop med
sarskiljningsfunktionen, eftersom ett kdnnetecken ej kan registreras om det
inte kan  sdrskilja  foretagets varor. Detsamma  géller vid
intrangsbedomningen, eftersom varumérket dven fyller en funktion i form
av ursprungsangivare. Ett varumirke ska utpeka varans eller tjénstens
ursprung och det innebdr att alla varor som har samma varumirke ska
utpeka samma kommersiella ursprung.’® Om ett annat foretag anvinder ett
kannetecken som utpekar det registrerade varumaérkets varor, sa finns en risk
for forvaxling med det registrerade varumirket. Art. 5(1b) erbjuder en
mojlighet att forhindra sddan anvéndning. Det ror sig saledes harvid inte om
dubbel identitet, utan bestammelsen blir tilldmplig redan 1 den situation da
det foreligger likhet mellan kénnetecknen. Men for att skyddet ska
aktualiseras krévs att kinnetecknet &r sa likt det registrerade att det finns en
risk for forvaxling.

Man kan dela upp forvixlingsrisken pa varuslagslikhet och
markeslikhet. Varuslagslikhet innebir att varumaérken &r forvaxlingsbara om
de beror varor av samma eller liknande slag. Granmar anger som exempel
pa varuslagslikhet att om ett tobaksbolag registrerar ordmirket Prince som

varumadrke, s dr det inte forviaxlingsbart med ett bolag som ocksa anvinder

35 Levin, 2011, s. 434.
3¢ Nordell, 2004, s. 72.
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ordmirket Prince om det bolaget tillverkar sportartiklar. Tobaksbolaget och
sportartikelbolaget konkurrerar helt enkelt inte pa samma marknad med
samma konsumenter.’”” Vidare pépekar Levin att forvixlingsrisk kan
foreligga om kéannetecknet ger sken av att det finns ett ekonomiskt band
med det &dldre varumirket. Det kan exempelvis vara om varumaérket
framstills som att det 4r forknippat med ett annat foretag.”® Nordell menar
att en helhetsbedomning maste goras vid varuslagslikheten for att avgora
om omséttningskretsen kan forledas till att tro att det foreligger ett sadant
ekonomiskt samband varorna emellan.”

Vad giller mérkeslikhet menar Levin att sérskilt ljud- och synbilden
spelar stor roll for ordmirken.** Aven uttal kan ha betydelse vid ljudbilden.
Levin papekar att sdidana mérken som utgor starka mérken atnjuter ett storre
skyddsomfing.*' Vad giller varuslagslikhet anfér Levin att rent tekniska
likheter varor sinsemellan kan ha mindre betydelse &n exempelvis
distributionssitt, dndamél och gemensam anvindning.* Aven Granmar
menar att de tekniska egenskaperna spelar mindre roll &n konsumentens
helhetsintryck av varorna.*

Bernitz m.fl. anser att médrkes— och varuslagslikheten ska bedémas
tillsammans, ndgot som Levin dr dverens om.** De menar att ju storre
markeslikheten &r, desto mindre behover darfor varuslagslikheten vara och
vice versa. Enligt Levin ska man inte ligga storre vikt pa detaljer,* utan en
helhetsbedomning ska goras av samtliga viktiga omstédndigheter som berdr
varumirkena.* Aven Bernitz anfor att andra moment maste tas in i
beddomningen. Han ger som exempel vilken typ av produkt intranget avser,

hur omsittningskretsen ser ut samt var och hur produkten kan kopas.*’

37 Granmar, Claes; Varumdrkesskydd: En handbok om varumdrken och domdnnamn,
Upplaga 1, Jure Forlag AB, Stockholm 2003, s. 72f. Hidanefter refererad till Granmar,
2003.

¥ Levin, 2011, s. 462.

3 Nordell, 2004, s. 282.

“ Levin, 2011, s. 461.

I Levin, 2011, s. 465.

> Levin, 2011, s. 466.

43 Granmar, 2003, s. 73.

* Immaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 284-288, jfr Levin, 2011, s. 454.
* Levin, 2011, s. 460.

* Levin, 2011, s. 453.

¥ Immaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 284-287.
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Helhetsbedomningen medfor att om varumérkena symboliserar foretag som
tillhandahéller exempelvis identiska varor, sa dr de forvaxlingsbara. Detta
giller emellertid dven for sd obetydliga avvikelser att de vid en

helhetsbedomning kan uppfattas som identiska.*®

2.3.3 Intrang pa kdanda marken, art. 5(2) VmD

Art. 5(2) VmD som motsvaras av 1 kap. 10 § forsta stycket 3 VmL erbjuder
ett anseendeskydd for varumirket. Nordell och Wessman menar att
anseendeskyddet dr av marknadsrittslig karaktir.*” Det ar en ytterligare
mojlighet for varumérkesinnehavaren att hindra tredje man frén att anvinda
varumdrket. Bestimmelsen aktualiseras emellertid endast om det ror sig om
ett kint marke. Skyddet for kdnda maérken tangerar kénnetecknets
reklamfunktion. Reklamfunktionen ar varumaérkets funktion att paverka
omsdttningen av varan 1 marknadsforing.”® Hirvid bér dven
investeringsfunktionen ndmnas. Den paminner om reklamfunktionen,
eftersom varumaérket fyller en funktion att paverka omséttningen. Nordell
papekar att funktionerna ofta kan vara svéra att urskilja, eftersom grianserna
dr  svardefinierade och funktionerna kan ibland  &verlappa.”’
Investeringsfunktionen innebér att varumaidrket har som syfte att forvdrva
eller behalla ett gott rykte bland konsumenterna. Investeringsfunktionen tar
emellertid inte direkt syfte pa reklam, utan pa andra atgirder vidtagna for att
gbra konsumenter trogna mot och lojala med varumirket.”> Det kan
exempelvis vara vélgorenhetsprojekt eller annan good will.

Vid tillimpningen av denna artikel krdvs inte att det foreligger nagon
forvaxlingsrisk. Daremot ska det foreligga en viss grad av likhet, sa att det
skulle kunna uppfattas som att det finns ett samband mellan mérkena.”
Skyddet aktualiseras om anvédndandet av ett annat liknande ké&nnetecken

skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det vdl ansedda

48 C-291/00, LTJ Diffusion v Sadas Vertbaudet.

* Nordell, 2004, s. 318.

** Nordell, 2004, s. 318.

! Nordell, Per Jonas; Om varumdrkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgéranden i
mal C-487/07 (L’ Oréal) och de forenade mdlen C-236/08 — C-238/08 (Google), Nordiskt
Immateriellt Réttsskydd, 3/2010, s. 264f.

52 C-323/09, Interflora, punkt 61-63.

53 Granmar, 2003, s. 70, jfr C-408/01, Adidas v Fitnessworld och C-252/07, Intel v CPM.
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kannetecknets sidrskiljningsformaga eller anseende. Skillnaden mellan art.
5(1) och 5(2) ar att det vid art. 5(2) inte krdvs att det ror sig inom samma
varuslag. Skyddet &dr saledes bredare dn vid art. 5(1). Om exempelvis
ordmirket H&M skulle anvindas vid tillverkning av motorfordon, ar det
mycket mojligt att det skulle kunna forhindras enligt art. 5(2), eftersom
H&M ér ett s vil ansett klidesmérke. Den som efterliknar ett sddant
kéannetecken drar otillbérlig fordel av det som ndgon annan har skapat.”

Enligt EU-domstolens praxis krdvs att mirket dr ként bland en
betydande del av den relevanta personkretsen, det vill sdga 1 en betydande
del av omsittningskretsen.” Det krivs saledes att det dldre varumarket ér
tillrackligt kiant for att det ska finnas en risk att det nya varumaérket
forknippas med det dldre mérket. En betydande del av allmidnheten bor
kénna till det dldre varuméirket. Levin menar i detta hdnseende att EU-
domstolen inte stiller sdrskilt hoga krav p& marknadspenetration.’® Detta
haller Nordell med om. Han menar vidare att marknadsundersokningar
sillan tjanar sitt syfte i varumirkesritten och dérfor anvinds mer séllan.”’
EU-domstolen har i praxis slagit fast att varumaérket inte behover vara ként i
hela medlemsstaten, utan endast i en védsentlig del av medlemsstaten ar
tillracklig for att kriteriet ska anses vara uppfyllt.>®

For att art. 5(2) ska bli tillimplig krdvs att anvindningen innebdér att
tredje man drar otillborlig fordel av eller orsakar skada pa
sarskiljningsformagan hos ett kint varumairke. Detta innebdr exempelvis att
snyltning, nedsvértning eller urvattning krdvs for att intrang ska anses
foreligga enligt art. 5(2).”’ Levin menar att artikeln kan bli tillimplig om det
finns en risk for att allmidnheten vilseleds betrdffande det kommersiella
ursprunget, exempelvis om konsumenten forleds att tro att det finns en
affirsmissig forbindelse mellan foretagen.®® Om varumirket har en

utpriglad sérskiljningsforméga, kan det lida skada om ett annat liknande

* Nordell, 2004, s. 297.

55 (-375/97, General Motors v Yplon, jfr Levin, 2011, s. 469.
3¢ Levin, 2011, s. 470.

37 Nordell, 2004, s. 309.

58 Levin, 2011, s. 470f.

% Immaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 289ff.
5 Levin, 2011, s. 470f.
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kdnnetecken anvénds for att symbolisera varor av exempelvis lag kvalitet.
Detta kan gélla d&ven om konsumenten dr medveten om att det ror sig om tva
olika foretag, men pd grund av kéinnetecknets likhet skulle tro att det
foreligger ndgot samband och att konsumenten dédrmed tror att den hoga

kvalitet som priglade det ena kinnetecknet dven giller for det andra.®!

51 Nordell, 2004, s. 308-313.

19



3 Marknadsratt

3.1 Inledande kommentar

I detta kapitel presenteras de bestimmelser som reglerar vad som ér tillatet
och otillatet vid kommersiell marknadsforing, ndmligen marknadsrétt. De
EU-réttsliga och svenska bestimmelserna delas upp eftersom det finns
skillnader pa skyddets bedomning. I det forsta avsnittet redogdrs for EU-
rattens marknadsréttsliga bestdmmelser, varvid de viktigaste direktiven
presenteras och EU-domstolens praxis framhdvs. I det andra avsnittet
presenteras den svenska marknadsrétten och de materiella bestimmelserna 1
MFL beskrivs. I detta kapitel tangeras sérskilt bestimmelserna 1 granslandet

mellan immaterialratt och marknadsratt.

3.2 Europeisk utblick

EU saknar konkreta bestimmelser om marknadsforing i sina fordrag, men i
EU:s funktionsfordrag stadgas att det ska gélla en hog nivd pa
konsumentskyddet inom EU.®* Marknadsritten regleras ddremot i direktiv.
DOA reglerar marknadsforing som néringsidkare riktar mot konsumenter.
Vidare finns dven DJR frdn 2006 som ror bade vilseledande reklam riktad
mot ndringsidkare, samt fOrutsdttningarna for jdmforande reklam mot
konsumenter och niringsidkare. Vidare finns flera direktiv som reglerar
specialsituationer, exempelvis hemforséljningsdirektivet®,
konsumentkreditdirektivet®® och direktivet om oskiliga avtalsvillkor.”
Enligt Svensson dr emellertid DOA det som stir 1 centrum for EU-réttens
konsumentreglering p& marknadsrittens omrade.’® Det 4r alltsa tydligt att
marknadsritten dr utspridd pé flera olika regleringar och det finns inte ett

samlat regelverk som reglerar rattsomradet. Det medfor att den flyter in i

62 Art. 169, Fordraget om Europeiska Unionens funktionssitt.

53 Europaparlamentet och radets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal.
64 Radets direktiv 90/88/EEG om éndring av direktiv 87/102/EEG om tillnirmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar om konsumentkrediter.

65 Radets direktiv 93/13/EEG om oskiliga villkor i konsumentavtal.

66 Svensson, Carl Anders; Den svenska marknadsforingslagstifiningen, Upplaga 15:1,
Studentlitteratur AB, Lund 2010, s. 111f.
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manga andra rattsomraden. Denna problematik illustrerar réttsfallet L’Oréal
mot Bellure. Malet hade sin grund 1 att L’Oréal tillverkade lyxiga parfymer
(bland andra Trésor, Miracle och Noa). Bellure tillverkade billigare kopior
av dessa med liknande flaska och forpackning. L’Oréal vickte talan mot
Bellure for varumirkesforfalskning och varumirkesintrang.®” Bedémningen
behandlade varumérkesintrang och renommésnyltning. Domstolen gjorde
vid frdgan om intrdng en jamforelse mellan bade varumérkesrittsliga
bestimmelser och marknadsrittsliga bestimmelser.®® I detta fall gjorde EU-
domstolen alltsd en samlad varumirkes— och marknadsrittslig bedomning.
Fallet belyser att det inte finns nagon skarp grdnsdragning mellan
marknadsritten och varumarkesrétten pa EU-réttslig niva.

Marknadsritten genomsyras av en beddmning utifrdn hur
konsumenten uppfattar marknadsforingsétgarden. Begreppet
genomsnittskonsument har darfor anvénts lange 1 marknadsritten. I art. 6(1)
DOA anges att huruvida en affirsmetod ska anses som vilseledande eller
inte ska beddmas med utgangspunkt i hur en genomsnittskonsument
uppfattar situationen. I skdl 18 1 ingressen till DOA definieras
genomsnittskonsumenten som normalt informerad, samt skéligen
uppmarksam och upplyst. Som ovan framgér, anvinds begreppet savél i
varumdrkesrittsliga som 1 marknadsrittsliga fall. 1 varumairkesritten har
begreppet diremot inforts genom praxis.” Forhandsavgorandet Lloyd visar
att EU-domstolen inte gor nagon griansdragning mellan varumaérkesritten
och marknadsritten. Lloyd var ett varumarkesréttsligt fall, dér man vid
anvindning av begreppet genomsnittskonsument hénvisade till det
marknadsrittsliga mélet Gut Springenheide.”® Bernitz menar att begreppet
ska tolkas med beaktande av sociala, kulturella och sprakliga faktorer. Han

noterar &dven att dessa faktorer kan ge upphov till unionsrittsliga

67 C-487/07, L’Oréal v. Bellure, punkt 49.

6% C-487/07 L’Oréal v. Bellure, punkt 53.

® Levin, 2011, s. 419.

70 C-210/96, Gut Springenheide & Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt,
punkt 31. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. v. Klijsen Handel, punkt 26, jfr
Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 284.
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skillnader.”' Vidare pépekar han att vid bedémningen ska man halla i
berdkningen att en genomsnittskonsument vanligtvis inte har mojlighet att
jamfora de olika mérkena. Konsumenten maste ofta forlita sig pa endast en
minnesbild av hur mirket sdg ut.”

Det faktum att marknadsritten regleras i direktiv, medfor att
medlemsstaterna sjdlva kan utforma den exakta regleringen, si linge det
gors inom ramen for direktivet. Marknadsrétten &r siledes olika utformad pa
nationell niva i EU. Detta dr nagot som dven uppmirksammas i skél 3 i
ingressen till DOA. Marknadsrétten och immaterialritten ar darfor mer eller
mindre integrerade 1 olika ldnder. Vad géller Danmark, menar Madsen att
den danska marknadsritten och varumérkesritten r starkt sammanknutna.”
Den danska markedforingsloven innebir en anpassning till DOA och DJR.™
Ett tydligt exempel pa att varumérkesritt och marknadsrétten ar integrerade
1 dansk ritt, dr att kdnnetecknets generalklausul finns 1 markedferingsloven
18 § och ska tolkas i enlighet med den danska varumirkeslagstiftningen.” I
Danmark kan tvister som beroér bade immaterialritt och marknadsrétt provas
i samma forfarande vid Se— og Handelsretten.’” Domstolen &r en
specialdomstol som provar frimst marknadsréttsliga och immaterialrittsliga
tvister.”” Ett exempel pa att marknadsritten och immaterialritten ar titt
forknippade i Danmark ér rittsfallet Billedbutikken.”® Billedbutikken vickte
talan mot Pixelpartner for varumérkesintrang pa grund av att Pixelpartner
hade angett Billedbutikken som sékord 1 Google AdWords. Domstolen sade
att Pixelparters forfarande var att anse som ett ingrepp i Billedbutikkens
varumdrkesritt,  tillika  Overtrddelse @ av =~ marknadsforingslovens

bestimmelser. So— og Handelsretten har vid flera tillfillen behandlat

n Bernitz, Ulf; Svensk och europeisk marknadsrdtt 2 — marknadsforingsrdtten, Upplaga 1,

Norstedts juridik AB, Stockholm 2013, s. 76. Hadanefter refererad till Bernitz, 2013.

2 Immaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 284ff.

3 Madsen, Palle Bo; Markedsret del 3: Immaterialret, Utgava 5, Upplaga 1, Jurist — og

okonomforbundets Forlag, Kebenhavn 2008, s. 16ff.

7 Mogelang-Hansen, m.fl., 2011, s. 24.

” Mogelvang-Hansen m.fl., 2011, s. 299ff.

7 Immaterialrtt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 363.

" http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Domstolar-i-

Norden/ hdmtat 2 december 2013, jfr

http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Documents/Reformen/Oversigt over reformloven
- kun vedr SH (22-06.pdf hamtat 2 december 2013.

" Ufr 2011.634 SH.
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forfarandet av Google AdWords, vilka samtliga domdes enligt bade

varumérkesrittsliga och marknadsrittsliga bestimmelser.”
Sammanfattningsvis kan man darfor sdga att bade 1 EU och 1 andra

nationella system sammanfaller ofta den marknadsrittsliga bedémningen

med den varumarkesréttsliga.

3.3 Den svenska regleringen

MFL utgér huvudlagen pd den svenska marknadsritten, men det finns
manga andra regleringar som ocksd péverkar. Bernitz menar att ett viktigt
exempel harvid dr varumérkesrittens regleringar.™

Marknadsdomstolen dr en specialdomstol som skapades pa 70-talet.
Den démer endast i tvister enligt konkurrenslagen®' och MFL. Det innebir
exempelvis att sddana mal som berér badde immaterialrdtt och marknadsréatt
far provas separat i tvA olika forfaranden, enligt Bernitz.%
Marknadsdomstolen har 1 praxis slagit fast att den marknadsrittsliga
bedomningen sker fristdende fran immaterialréttsliga 6vervaganden och att
ett forbud enligt MFL inte kan meddelas endast pd grund av att ett
forfarande utgdér varumirkesintrang.®® Denna skarpa grinsdragning har
uppehallits 1 praxis och flertalet rittsfall har behandlats parallellt 1 tingsratt
och i Marknadsdomstolen av denna anledning.®® Bernitz menar emellertid
att det har blivit allt svarare for MD att uppréitthdlla en sddan
processordning. Han anger hédrvid som exempel den beddmning som
Marknadsdomstolen gjorde i PS Jailbreak. I detta fall domdes tvisten enligt
bade upphovsrittsliga bestimmelser och enligt MFL:s bestimmelser 1 ett
samlat forfarande. Bernitz menar att Marknadsdomstolen ddrmed intog en

mjukare instillning till uppdelningen.®

7 Jfr exempelvis SH 2012.V-0052-11 och Ufr 2013.242 SH.

%0 Bernitz, 2013, s. 22.

81 Konkurrenslag, SFS 2008:579.

82 Bernitz, Varumdrkesrdtten i svensk marknadsrdtt. Kommentar till svenska
Marknadsdomstolens dom MD 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige, Nordiskt
Immateriellt Réttsskydd, 4/2013 s. 454.

8 MD 2005:25, jfr MD 1994:25.

¥ Jfr MD 1996:3 och NJA 1995 s. 635; MD 2002:9 och NJA 2005 s. 80.

85 Bernitz, Varumdrkesrdtten i svensk marknadsrdtt. Kommentar till svenska
Marknadsdomstolens dom MD 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige, Nordiskt
Immateriellt Réttsskydd, 4/2013 s. 453, jfr MD 2011:29.
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Om ett kdnnetecken eller en produkt har sérpriagel, sa uppnar det skydd
enligt MFL. Sidrpragel innebidr att utformningen har en huvudsakligen
sarskiljande funktion och att utformningen utmirker sig frdn andra
produkter.®® Enligt Levin dverensstimmer det marknadsrittsliga begreppet
sarprigel med det varumirkesrittsliga begreppet sirskiljningsformaga.”’
Forvéixlingsbarhet 1 marknadsritten innebdr att konsumenten forvaxlar
produktens kommersiella ursprung. Hir har den bleknande minnesbilden
fatt sta i centrum for bedomningen, vilket innebar att man tar hinsyn till att
konsumenten ej kan forvintas att minnas detaljer av produkten. Man goér en
helhetsbedomning av sérprdgeln, hur kind produkten &r och vilken
kopsituation det ror sig om. Levin menar att dven hdr motsvarar
forvixlingsbarhet varumirkesrittens forvixlingsrisk.®

MFL bygger pa EU:s bestimmelser i DOA och DJR.* Gerhard och
Norinder anser att MFL fyller en funktion att frdmja bade ndringslivets och
konsumenternas intressen.”’ Bernitz menar att dessa intressen utgdr en
skillnad mellan den svenska marknadsritten och EU:s marknadsrittsliga
bestimmelser, eftersom han anser att EU:s marknadsritt inte lika tydligt har
konsumentens och niringslivets intressen i blickfanget.”!

MFL ar tillamplig pa atgdrder 1 néringsverksamhet, vidtagna i
kommersiellt syfte i alla distributionsformer och pa alla sorters produkter.
Tillimpningsomradet for lagen dr sdledes omfattande, och medfor att den
daven ar tillimplig pd kommersiell marknadsforing péa internet, under
forutsittning att den 4r riktad mot den svenska marknaden.”
Bestammelserna ar uppdelade 1 forbudsbestimmelser,
generalklausulsbestimmelser och en svart lista med otilltna affarsmetoder.

Hérnist ska generalklausulen 1 5 § behandlas mer ingdende.

% Prop.1994/95:123, s. 59 och 168.

%7 Levin, Marianne; [Marknadsforingslag (2008:486) 14 §, 3.1.1.], i Lexino 2013-04-01
(hdmtat 28 december 2013).

% Levin, Marianne; [Marknadsforingslag (2008:486) 14 §, 3.1.1.], i Lexino 2013-04-01
(hdmtat 28 december 2013).

% Prop. 2007/2008:115 s. 1, och 105.

“Gerhard, Peter och Norinder, Henrik; Marknadsrittens grunder, Upplaga 2, Gleerups
Utbildning AB, Lund 2011, s.19. Hadanefter refererad till Gerhard och Norinder, 2011. Jfr
Immaterialrdtt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 343.

°! Bernitz, 2013, s. 21.

?2 Jfr MD 2005:16, MD 2009:8 och MD 2009:25.
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Generalklausulen 1 5 § MFL anger att marknadsforing ska stimma Gverens
med god marknadsforingssed. God marknadsforingssed innefattar begreppet
god affirssed och andra vedertagna normer som syftar till att skydda
konsumenter och néringsidkare vid marknadsféring av produkter, enligt 3 §
MFL. Detta kan exempelvis vara normer inom ndringslivet,
Konsumentverkets riktlinjer och praxis fran Marknadsdomstolen.”
Marknadsforing som strider mot god marknadsforingssed enligt 5 § ar att
anse som otillborlig om den 1 médrkbar man paverkar eller sannolikt paverkar
mottagarens formaga att fatta ett vilgrundat affarsbeslut, enligt 6 § MFL.
Lagstridighetsprincipen innebdr att forfarandet strider mot god
marknadsforingssed om marknadsforingen ér olaglig.”* Marknadsdomstolen
har i flera mal uttalat att de inte domer 1 immaterialrittsliga fragor med hjélp
av lagstridighetsprincipen.”

Under 5 § MFL faller dven renommésnyltning. Renommésnyltning
innebdr att man obehorigen anknyter till en annan néringsidkares
verksamhets  framtagna  produkter, kédnnetecken eller koncept.
Renommésnyltning rér sig om att nadgon drar fordel av den positiva
uppfattning som konsumenten har om den produkt eller det kdnnetecken
som ndgon annan har skapat. Symbolen maste vara vil kdnd och forknippad
med den utnyttjade ndringsidkarens renommé, samt ska utnyttjandet leda till

en ckonomisk fordel for utnyttjaren.’

Vid beddomningen huruvida
varumdrket ar forknippat med ett renommé, har man i1 praxis sett till
huruvida sirprigel foreligger eller inte.”” I det kiinda réttsfallet Héstens fran
Marknadsdomstolen lades stor vikt vid det bla-rutiga monstret som ansags
ha blivit vilkint hos allminheten pa grund av dess ovanlighet. I detta fall
faststilldes huruvida kénnetecknet var kédnt i1 en betydande del av

adressatkretsen med hjilp av en marknadsundersokning.” Nordell menar att

marknadsrittens adressatkrets foranleder en skillnad gentemot den

% Gerhard och Norinder, 2011, s. 24.

% Gerhard och Norinder, 2011, s. 24f.

95 Bernitz, UIf: Varumdrkesrdtten i svensk marknadsrdtt. Kommentar till svenska
Marknadsdomstolens dom MD 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige, Nordiskt
Immateriellt Réttsskydd, 4/2013 s. 453.

%S MD 2006:19.

°7 Jfr MD 2013:18, punkt 140 och MD 2013:11, punkt 116.

% MD 2000:25.
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varumdrkesrittsliga  omsittningskretsen  eftersom  réttstillimparen 1
marknadsritten ldgger storre vikt pa konsumentens totala bild av en
marknadsforingséatgéard och saledes inte omséttningskretsens uppfattning av
ett visst kinnetecken. Darfor ar den marknadsrittsliga beddmningen vidare
dn den kinneteckensrittsliga.” Bernitz m.fl. menar att det
varumdrkesrittsliga anseendeskyddet loper parallellt med marknadsrittens
skydd mot renommésnyltning. Han anser dock att MFL:s renomméskydd
ger ett vidare skydd dn varumérkesrdtten, eftersom bestimmelserna i MFL
stracker sig utanfor den klass som market ar registrerat i. Det innebér att det
marknadsrittsliga  skyddet normalt sett ligger utanfor  det
varumérkesrittsliga skyddet.'

Precis som ovan konstaterats, sa ska MFL:s bestimmelser bedomas
med utgéngspunkt i hur en genomsnittskonsument uppfattar situationen.'®' 1
svensk riatt har rdttstilldimparen ldnge utgatt fran en  tdnkt
genomsnittskonsument med normal fattningsforméga, erfarenhet och
sakkunskap men utan ndrmare insikter om den vara eller tjanst som
marknadsfors.'*” Bernitz menar att denna genomsnittskonsument ska séttas i
relation till sin adressatkrets. For blojor kan exempelvis adressatkretsen vara
smabarnsfordldrar och genomsnittskonsumenten blir sdledes en normalt
informerad och skéligen uppmiarksam smébarnsforilder.'®

Brott mot MFL kan meddelas oavsett om en annan domstol har

104 Bernitz anser  att

domt att varumirkesintrdng har  skett.
Marknadsdomstolen dr restriktiv 1 sitt forhéllningssédtt gentemot
immaterialrittsliga bedomningar, och har endast i undantagsfall tagit
stillning i frigan om immaterialrittsintrang har skett.'” Ett skydd enligt
MFL kan diarmed ges, dven om inget skydd enligt de immaterialrittsliga
reglerna skulle foreligga. Detta hianger ihop med att Marknadsdomstolen ar

en specialdomstol som inte provar immaterialrittsliga frigor. Bernitz menar

% Nordell, 2004, s. 441.

190 rmaterialritt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 368.

9 prop. 2007/08:155, s. 66ff.

12.50U 1966:71 Otillborlig konkurrens, s. 97; jfr MD 2001:26 och MD 2003:31.
19 Bernitz, 2013, s. 77.

14 Fmmaterialrétt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 362.

195 3 MDD 2001:12 och MD 2011:29.
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att detta ar sdrskilt besynnerligt med tanke pa att EU-domstolen inte delar

instéllningen till en skarp gransdragning mellan marknadsritt och

varumirkesritt.'

196 rmmaterialrétt och otillborlig konkurrens, 2013, s. 363.
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4 Google AdWords

4.1 Inledande kommentar

I detta kapitel presenteras ett par forhandsavgoéranden fran EU-domstolen.
Google France dr det forsta 1 raden av rittsfall frdin EU-domstolen som
behandlar Google AdWords. Domstolen provar huruvida
sOkordsanvindning 1 Google AdWords kan utgdéra varumérkesintrang och
om en soktjdnstleverantor kan &ldggas ansvar for forfarandet. EU-
domstolen avgav forhandsavgorande i Interflora 1 september 2011. 1 detta
fall foljer domstolen sitt avgérande i Google France, men domstolen prévar
dven fragan om renommésnyltning och dess relation till Google AdWords.
Haérefter presenteras ett fall som avgjordes 2012 i Marknadsdomstolen som
harrdr ur en tvist mellan Elskling och Kundkraft. Detta mal bedomdes enligt
MFL och med hjilp av lagstridighetsprincipen provades forfarandet dven

enligt varumarkesréttsliga bestimmelser.

4.2 Google France

Under 2003 véckte ett par foretag (bland andra Louis Vuitton) talan mot
Google 1 fransk domstol eftersom deras varumérken anvindes som sokord i
Googles sokmotor. Cour de Cassation (hogsta instans i1 Frankrike)
vilandeforklarade malen och hénskot tolkningsfragor till EU-domstolen.
Den franska domstolen undrade om artikel 5(1a) och 5(1b) VmD skulle
tolkas som att Google AdWords utgjorde anvidndning enligt VmD:s
definition, och om varumdirkesinnehavaren i1 sia fall skulle ha ritt att
forhindra s6kordsannonseringen.

Domstolen konstaterade att art. 5(1a) och 5(1b) under vissa
forutsattningar kan ge varumérkesinnehavaren rétt att forhindra tredje man
frén att anvdnda kénnetecknet som sokord i Google AdWords. Domstolen
fastslog att det forsta kravet for tillimpningen av VmD:s bestimmelser ar att
det ska rora sig om anviandning i ndringsverksamhet. I enlighet med vad

som ovan konstaterats innebdr begreppet att anvdndningen ska ske i
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samband med affarsverksamhet som ar avsedd for ekonomisk vinst. I det
forevarande fallet rorde det sig om soOktjdnstleverantdrens ansvar.
Domstolen ansdg att Googles verksamhet rorde sig om néringsverksamhet,
da tjanstens syfte var ekonomisk vinst och erbjods i samband med
affarsverksamhet. Déremot var inte anvidndningen for Googles egen del,
eftersom domstolen menade att Google endast hade skapat en teknisk
majlighet att anvénda tjdnsten.'”” Google kunde darfor inte anses ansvarig
for varumarkesintrang 1 detta fall, men domstolen konstaterade att foretaget
som registrerade ett annat foretags varuméarke som sokord diaremot anvédnde
varumérket i VmD:s mening.'®®

Den andra fragan handlade om att man skulle tolka artikel 5 som att
varumdrkesinnehavaren kan hindra tredje man frén att registrera varumaérket
som sOkord 1 Google AdWords. EU-domstolen svarade att i ett fall som
detta kunde s6kordet endast hindras om négon av varumairkets funktioner
skadades. EU-domstolen menade att ursprungsangivelsefunktionen och
reklamfunktionen var relevanta 1 detta fall. Domstolen menade att
varumadrkets funktion att informera och dvertyga konsumenter, det vill sdga
reklamfunktionen, var aktuell i1 fallet. Domstolen menade emellertid att
eftersom annonserna visades bredvid de naturliga resultaten, sa skadades
inte varumirkets reklamfunktion. Bade de sponsrade och de naturliga
resultaten visades alltsd sida vid sida och didrmed kunde varumérket
fortfarande marknadsfora sig i form av reklam.'®

EU-domstolen konstaterade vidare att varumérkets grundlidggande
funktion &r att garantera varans eller tjdnstens wursprung, sa att
internetanvandaren kan sdrskilja varorna eller tjansten frdn ett annat
foretag.''’ Domstolen fastslog att internetanvindaren i fallet var skiligen
uppmirksam och normalt informerad.'"' Marknadsforingen dgde rum pé
internet och vid beddmningen tog man hinsyn till att det kan pédverka

112

uppfattningen av anvandningen av varuméarket. © Domstolen menade harvid

197 ¢-236-238/08, Google France, punkt 55-57.

108 ¢-236-238/08, Google France, punkt 51.

199 ¢-236-238/08, Google France, punkt 94-98.

110¢-236-238/08, Google France, punkt 82.

"1'C-236-238/08, Google France, punkt 84.

112, ¢-236-238/08, Google France, jfr exv. punkt 68, 72 och 92-94.
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att om en tredje mans annons antyder att det foreligger ett ekonomiskt band
mellan foretagen, ska  det anses foreligga skada  pa
ursprungsangivelsefunktionen. Utgangspunkten for bedomningen av
ursprungsangivelsefunktionen var siledes en internetanvdndares uppfattning
av annonsen och om den skulle uppfatta annonsen som ett resultat av ett
samarbete mellan foretagen eller forvixla dem for att vara samma foretag.
Om internetanviandaren inte skulle kunna forstd om ett ekonomiskt samband
forelag eller inte, sa skulle skada foreligga pd funktionen och dérmed

forelag varumérkesintrang.

4.3 Interflora

Interflora vickte talan mot Marks & Spencer'" i brittisk domstol eftersom
M&S hade registrerat Interflora som sokord 1 Google AdWords. Malet togs
upp 1 The High Court of England, varvid man begirde ett
forhandsavgorande hos EU-domstolen.

Domstolen foljde 1 hog grad det som domstolen 1 Google France
hade sagt, men utvidgade resonemanget till att &dven gilla
investeringsfunktionen och renommésnyltning.'" Domstolen fastslog att
malet avsdg marknadsforing pa internet och det rorde sig om intrdng vid
dubbel identitet eftersom sokordet Interflora var identiskt med ordmarket
Interflora.'"

EU-domstolen  forklarade  att  ursprungsangivelsefunktionen
riskerade att skadas om en konsument hade svért att avgora huruvida
annonsen hade sitt ursprung hos varumédrkesinnehavaren eller hos nagon
annan.''® Domstolen sade att i denna dom utgjordes omsittningskretsen av
normalt informerade och skéligen uppmirksamma internetanvéndare. Det
faktum att nigra internetanvdndare kunde ha svérighet att uppfatta att den

tjdnst som M&S tillhandaholl var fristdende fran Interfloras tjdnst rackte

inte for att sl fast att det foreldg skada pa ursprungsangivelsefunktionen.''’

'3 Hirefter refererat till M&S.
14€-323/09, Interflora, jfr punkt 8 och 67.
1s C-323/09, Interflora, punkt 30 och 33.
16 C-323/09, Interflora, punkt 34.
17.¢-323/09, Interflora jfr punkt 44 och 50.
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Om internetanvandaren fick intrycket att det foreldg ett ekonomiskt
samband mellan Interflora och M&S, sa skadades
ursprungsangivelsefunktionen. Domstolen lade hérvid vikt vid att det inte
rdckte att ndgra internetanviandare hade svarighet att avgoéra huruvida
annonsen ingick i Internfloras nétverk eller inte, utan det krivdes att en
storre andel av internetanvindarna fick den uppfattningen. Domstolen
menade att det dven var av avgdrande betydelse om internetanvdndaren
kidnde till varumirkesinnehavarens och konkurrentens organisationer. Om
internetanvandaren kunde forvintas kdnna till att M&S blomstertjénst inte
ingick 1 Interfloras nétverk s& forelag ingen skada pa funktionen. Hértill
sade domstolen att det berodde pa hur annonsen var presenterad. I det fall att
det av M&S annons framgick att bolaget inte var en del av Interfloras
ndtverk, skulle internetanvidndaren forstd att inget kommersiellt samband
fanns  mellan  foretagen och da skulle inte skada pa
ursprungsangivelsefunktionen foreligga.''®

EU-domstolen utvidgade begreppet skada pa funktioner till att dven
omfatta investeringsfunktionen pa varumérket. Om en tredje parts
forfarande visentligt hindrade varumirkets investeringsfunktion att gora
konsumenter lojala mot mérket, s& forelag en sadan skada som skulle utgéra
varumirkesintrang.''’ Diremot menade domstolen att om forfarandet endast
innebar  att  internetanvdndaren  erbjods  ett  alternativ  till
varumdrkesinnehavarens varor eller tjanster, sa utgjorde forfarandet endast
en del av den lojala konkurrensen pa marknaden.'*’

Vidare bedomde EU-domstolen huruvida anvéindning av
sOkordsannonsering kunde innebdra varumirkesintrdng dven om
varumdrkets funktioner inte hade tagit skada. I denna fraga svarade
domstolen att tredje man kan forhindra anvdndningen av
sOkordsannonsering om annonsoren drar otillborlig fordel av eller orsakar
skada pa varumirkets sirskiljningsférmaga eller renommé. EU-domstolen

fann det utrett att Interflora var en vilkdnd blomsterleverantor 1 Forenade

18 C-323/09, Interflora, punkt 44.
19" -323/09, Interflora, punkt 61-65.
120 C-323/09, Interflora, punkt 64.
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kungariket och i EU." Detta hade faststillts med hjilp av
marknadsundersokning i den brittiska domstolen.'”” Domstolen bedomde
hdrefter varumirkets sdrskiljningsformaga och utgick dven hir fran en
skdligen uppmaédrksam och normalt informerad internetanvindare. EU-
domstolen sade att om kénnetecknet inte ldngre kunde sirskilja varor fran
ursprunget och det skulle leda till att internetanvéndaren inte langre kunde
avgora vem tillverkaren var, sd hade sarskiljningsformigan skadats.
Domstolen konstaterade emellertid att det dr mojligt att anvéndning i
ndringsverksamhet skulle leda till en sddan minskning av
sarskiljningsformagan, men att det inte nddvandigtvis var sa vid
sOkordsannonsering pé internet. Enligt domstolen var anledningen till att ett
foretag anviander en konkurrents kénnetecken att kunna utnyttja
konkurrentens attraktionsformdga och rykte. Detta skulle innebdra att
anvédndaren drog otillborlig fordel av renommén. Men om det ddremot fanns
en skilig anledning till intranget, sa kunde anvéndningen av kinnetecknet
vara tilliten om ingen nedsvértning eller wurvattning skedde av
varumérket.'”> EU-domstolen slog hirvid fast att om internetanvindaren kan
forsta att annonsen foljer av s6kordsannonsering och att soktraffen utgoér en
konkurrents annons, skulle det inte finnas ndgon minskning av varumarkets
sarskiljningsformaga. 1 sjdlva verket skulle anvéndningen av sdkordet bara
uppmirksamma internetanvdndaren pa att en alternativ tjdnst finns
tillgédnglig, vilket skulle utgéra skélig anledning till anvidndningen.
Domstolen menade att i det fall det var allmént kédnt att tredje man var en
konkurrent till innehavaren kunde genomsnittskonsumenten inte tro att det
fanns ett ekonomiskt band mellan tredje man och innehavaren och da

foreldg inte ndgon renommésnyltning enligt art. 5(2) VmD.

4.4 MD 2012:15

Elskling AB vickte talan mot Kundkraft Sverige AB med anledning av att

Kundkraft hade angett Elskling som sokord for sin annons pa Google

121 C-323/09, Interflora, punkt 16.
122 Interflora v. Marks & Spencer, [2013] EWHC 1291 (Ch), punkt 58-62
123 C-323/09, Interflora, punkt 84 och 91.
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AdWords. Elskling yrkade pa forbud for Kundkraft att anvinda Elskling
som sokord.'**

Marknadsdomstolen konstaterade att sokordsannonsering &r att anse
som en marknadsforingsatgéird och tilldimpade dérfor i férsta hand MFL och
lagstridighetsprincipen.'” Vid tillimpningen av lagstridighetsprincipen
hinvisade domstolen till sin egen praxis, dir man hade fastslagit att de
marknadsrittsliga bestimmelserna ska beddmas sjdlvstindigt fran de
immaterialrittsliga bestimmelserna. 1 forevarande fall fortydligade
emellertid Marknadsdomstolen att om ett varumarkesintrang ar for handen,
innebdr det inte nodvindigtvis att forfarandet &r 1 strid med MFL:s
bestimmelser. Domstolen forklarade att detta innebér att nidgot som ér
forenligt med VmL inte nodvandigtvis dr forenligt med god
marknadsfSringssed och MFL.'*

Domstolen valde i1 det aktuella fallet att avvika fran sin dldre praxis
och bedomde fOrfarandet enligt bestimmelserna om varumirkesintrang.
Harvid fastslog Marknadsdomstolen att en genomsnittlig internetanvindare
ar skiligen uppmirksam och normalt informerad.'?” Domstolen foljde EU-
domstolens praxis vad gillde skada pé& varumérkets funktioner. Vid
beddmningen av ursprungsangivelsefunktionen ansdg Marknadsdomstolen
att bedomningen skulle ske utifrin hur annonsen presenterades.'?®
Domstolen konstaterade att Elsklings och Kundkrafts tjdnster befann sig i
samma tjdnsteslag. Déremot kunde tjdnsten ha praktiska skillnader i
anvindningen. Dartill skiljde sig hemsidorna &t pa ett patagligt sétt.
Domstolen uppmirksammade att forfarandet dgde rum pa internet och det
forsatte konsumenten i1 en annorlunda situation. Sammantaget ansag
Marknadsdomstolen att det inte forelag nagon skada pa
ursprungsangivelsefunktionen, investeringsfunktionen eller

reklamfunktionen.

24 MD 2012:15, punkt 80.

125 MD 2012:15, punkt 85.

126 MD 2012:15, punkt 92.

27MD 2012:15, punkt 84 och punkt 99.

' Domstolen lade stor vikt pa att forklara hur annonsen var utformad och hur den skulle
forstds av en genomsnittlig internetanvandare, MD 2012:15, jfr punkt 95-99.
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Domstolen gick hérefter vidare for att prova om skydd enligt 1 kap. 10 §
forsta stycket 3 kunde aktualiseras. I detta fall hade Elskling presenterat en
marknadsundersdkning som bevisning och det 1ag till grund f6r domstolens
bedémning om varumirket var ként.'"*’ Domstolen sade att urvattning av
varumdrkets sdrskiljningsformaga foreldg om konsumenten inte lidngre
kunde associera Elsklings kinnetecken med de tjénster som fOretaget
erbjod.”” Domstolen kunde emellertid konstatera att ingen minskning pa
sarskiljningsformagan foreldg om anvédndningen av kédnnetecknet endast
medforde att konsumenten blev uppmérksammad pé alternativ till Elsklings
tjanster.'?!

Sammantaget ansdg MD didrmed inte att det foreldg négot
varumdrkesintrang och lagstridighetsprincipen kunde dérfor inte tillimpas i
fallet. Domstolen gick dérfor vidare for att prova huruvida forfarandet var
att anse som renommésnyltning enligt 5§ MFL. Domstolen konstaterade
gterigen att mirket var kdnt pa marknaden och bar en renommé.'*
Marknadsdomstolen gick emellertid inte ndrmare in pd beddmningen av
renommén, utan hdnvisade till det resonemang som domstolen hade f6rt om
1 kap. 10 § forsta stycket 3 VmL och konstaterade att det inte framkommit
nagon skillnad mellan Elsklings varumirkesréttsliga anseende och den

marknadsrittsliga renommén.' >

2 MD 2012:15, punkt 96.

BSOMD 2012:15, punkt 107.

BIMD 2012:15, punkt 109.

2 MD 2012:15, punkt 115.

53 MD 2012:15, punkt 116 och 117.
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5 Analys

Resultatet ovan visar att en tydlig grinsdragning mellan marknadsréttens
och immaterialrdttens bestimmelser har priaglat den svenska ritten.
Resultatet visar emellertid dven att EU-rétten inte gér samma grénsdragning
mellan de tva rittsomrddena. Enligt Bernitz dr en av anledningarna till
uppdelningen 1 svensk rétt att rdttsomradena styrs av olika processordningar.
Marknadsdomstolen har endast behorighet att préva mal enligt
marknadsrittsliga bestimmelser, och immaterialrittsliga intrangsmal provas
1 tingsritt. Det medfor att en part maste vicka talan separat for
varumdrkesintrang, och separat for provning enligt de marknadsréttsliga
bestimmelserna. Bernitz menar dven att det svenska systemet har sin grund
1 hur det byggdes upp pa 70-talet. Detta var innan EU-rdttens intrdde i
svensk ritt och hirefter har en successiv anpassning skett av den svenska
ratten till unionsritten. Den svenska processordningen kvarstdr emellertid
fortfarande och det foranleder frdgan huruvida den svenska rétten verkligen
har uppnatt en sammansmaltning av de tva riattsomradena. Fragestillningen
har 1 denna framstéllning belysts med réttsfall som berér Google AdWords,
eftersom forfarandet dr en marknadsforingsatgérd och aktualiserar darfor
marknadsrittsliga  bestimmelser samtidigt som fOrfarandet utgdr
anvindning av ett annat foretags varumérke, vilket aktualiserar
varumdarkesritten.

Google France-avgdrandet innebar forst och frimst att forfarandet foll
in under begreppet anvindning i ndringsverksamhet och saledes var art. 5
VmD tillimplig pa forfarandet. Vidare klargjorde avgorandet att det
uppstills tre krav for tillampning av artikel 5(1a) och 5(1b) VmD vid
Google AdWords. Det ska rora sig om anvindning i ndringsverksamhet,
kannetecknet ska vara identiskt eller liknande och det ska uppstd en skada
pa ndgon av varumdirkets funktioner. Dubbel identitet forelag i Interflora-
fallet och hirvid skulle en av varumirkets funktioner skadas for att det
skulle réra sig om varumirkesintrdng. Artikeln gav saledes inget absolut

skydd, trots att bade kdnnetecknet var identiskt och det rorde sig om samma
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tjdnsteslag. For tillampning av artikel 5(1a) och 5(1b) var sdledes inte
forvaxlingsrisken, hur ként varumirket var, sarskiljningsformégan,
kanneteckenslikhet eller varuslagslikhet relevanta. Domstolarna menade i
stillet  att  ursprungsangivelsefunktionen,  reklamfunktionen  och
investeringsfunktionen var aktuella i1 fallet. Som ovan har framgatt pdpekar
Nordell att funktionerna ofta kan vara svirdefinierade och att de kan
Overlappa varandra. I samtliga fall anvédndes internetanvindaren som
utgangspunkt for att definiera funktionerna. Google France fastslog att
utgangspunkten for bedomningen var en normalt informerad och skéligen
uppmarksam internetanvindare. Domstolarna i Interflora och MD 2012:15
foljde Google France-avgorandet i sina provningar. Domstolarna utronte
vem internetanviandaren var, hur den uppfattade forfarandet och vad den
borde forstd. Begreppet som anvindes kan jamforas med
“genomsnittskonsument” som har anvénts bdde i marknadsréttsliga och i
varumdrkesrittsliga avgoranden. 1 &ldre svensk praxis har emellertid
Marknadsdomstolen anvint en annan definition av genomsnittskonsumenten
an den som EU-domstolen anvidnde. I svensk rétt har man tidigare utgétt
frdn en genomsnittskonsument med normal fattningsformaga, erfarenhet och
sakkunskap, men med utan nidrmare insikter om den vara eller tjanst som
marknadsfors. MD 2012:15 visar emellertid att man anvidnde samma
definition som 1 Interflora och Google France. De tva definitionerna torde
motsvara hur genomsnittskonsumenten ser ut i det enskilda fallet och
anpassas efter tid och rum. Det faktum att begreppet genomsnittskonsument
har dndrats kan dérfor inte anses vara anmérkningsvart, utan bor snarare
kunna ses som en anpassning efter EU-domstolens praxis.

Vidare bor det uppmérksammas att internetanvindaren 1 Google
AdWords-avgorandena inte nodvandigtvis var i direkt anslutning till att
kopa varan eller tjansten. Detta &r en skillnad mot exempelvis en
genomsnittskonsument av livsmedel i1 butik. Den konsumenten dr normalt
sett 1 storre utstrickning beredd att kopa varan. Det medium som forfarandet
dgde rum 1 dr saledes av yttersta vikt och det innebér att sokordsannonsering
pa internet skiljer sig fran exempelvis butiker. Det uppmarksammade dven

domstolarna. I Google France fastslog domstolen att det medium som
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forfarandet avsag var internet. Domstolarna i bade Interflora och i MD
2012:15 uppmérksammade att forfarandet dgde rum pa internet och gav det
faktum att det rérde sig om internet betydelse vid bedémningen av
sarskiljningsformagan. Inget i resultatet visar pa att det medium som
marknadsforingen har dgt rum i har givits ndgon storre vikt i dldre praxis vid
beddmningen av genomsnittskonsumenten, men Bernitz kommenterade att
genomsnittskonsumenten normalt sett inte har mojlighet att jamfora olika
kannetecken. Vid Google AdWords torde emellertid
genomsnittskonsumenten ha mojlighet att jamfora de olika varumérkena
eftersom soktrdaffarna presenteras sida vid sida, vilket domstolen
uppmarksammade 1 Google France. Dessutom &dr marknadsféringen ndra
kopplad till foretagens hemsidor och internetanvindaren kan dérfor latt
jamfora de olika foretagen. Det faktum att uppméirksamhet ges at vilket
medium som forfarandet 4gde rum i torde anses vara ett naturligt steg i
utvecklingen av beddmningen av varumérken pd internet, eftersom
situationen ofta dr en helt annan adn i exempelvis butiker eller vid tv-
reklamer.

EU-domstolen och Marknadsdomstolen tog vid bedomningen hénsyn
till internetanvdndarnas verkliga uppfattning av varuméirket, snarare én att
tillimpa en systematisk metod med avseende pa sarskiljningsforméga,
forvaxlingsrisk och kdnneteckens— eller varuslagslikhet. Enligt min mening
ar det en bedomning som inte férvénar, eftersom varje varumérkesrattsligt
fall paverkas av sdrskilda omstdndigheter som foreligger 1 det enskilda
fallet. Som ovan visats anser Nordell att marknadsrittens inflytande har
gjort att distinktionen mellan sérskiljningsforméga och intrdng har
forsvagats, varfor en helhetsbeddmning av sérskiljningsformégan och risken
for forvaxling maste goras for att uppratthalla skyddet. Enligt ovan redovisat
menar Levin att begreppen sédrpragel och forvaxlingsbarhet till stor del
Overensstimmer med varumérkesrittens begrepp. Det dr tydligt att
marknadsritten och varumirkesritten sammanfaller i stor utstrdckning, och
att di uppritthalla Marknadsdomstolens strikta gransdragning mellan

rattsomradena torde anses forlegat.
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Vid bedomningen av skada pa varumaérkets funktioner sade EU-domstolen i
Interflora att det var av avgdrande betydelse om en internetanvéndare skulle
kunna forviantas kdnna till M&S och Interfloras organisation. Domstolen
sade att om internetanvéndaren kidnde till att M&S blomstertjdnst inte ingick
1 Interfloras nitverk si forelag ingen skada pa funktionen. Detta var under
forutséttning att M&S annons var utformad pé ett sddant sétt att det inte
framgick om bolaget ingick i1 Interfloras niatverk. Detta torde innebéra att ju
mer ként ett foretag dr och ju storre foretaget dr, desto storre vore risken for
varumdrkesintrang. Kan man hérifran dra slutsatsen att om foretagens
organisation och uppbyggnad var allmént kidnda och att den genomsnittlige
internetanvandaren ddrmed skulle inse att foretagen var konkurrenter till
varandra, sa skulle inget varumérkesintrang foreligga. Det vore exempelvis
troligt att en internetanvdndare kdnner till att Nokia och Ericsson ér
konkurrenter till varandra och enligt EU-domstolens resonemang torde
darfor internetanviandaren forstd att deras marknadsforing var skilda fran
varandra. EU-domstolens uttalande maéste emellertid d&ven kunna tolkas pa
motsatt sitt, det vill sdga att ett sddant stort ndtverk gor det svart for en
internetanviandare att forstd om det foreligger ett kommersiellt samband
eller inte.

Eftersom forfarandet inte kunde anses skada varumaérkets funktioner,
gick domstolarna 1 Interflora och MD 2012:15 vidare for att bedoma
huruvida varumérkesinnehavaren skulle kunna hindra forfarandet pad grund
av art. 5(2). Det forsta kriteriet &r att det ska rora sig om ett ként varumaérke.
Huruvida varumaérket dr kdnt maste faststdllas med hjdlp av marknaden. I
MD 2012:15 och Interflora anvinde domstolen begreppet omsattningskrets.
Resultatet visar att man bade 1 doktrin och i dldre praxis har anvént sig av
genomsnittskonsumenten som utgdngspunkt vid bedomningen av ett kint
varumdrke. Omséttningskretsen kan jamforas med marknadsrittens
adressatkrets. Dessa tva begrepp motsvarar varandra i stor utstrackning och
visar dterigen att marknadsritten och varumarkesrétten &r till stor del lika.
Vid klarldggandet av huruvida varumirket var ként eller inte, gjorde EU-
domstolen en verklighetsforankrad bedomning. Det faststilldes alltsa inte

med hjélp av varumirkesrittsliga principer eller bestimmelser. Detta méste
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sdgas utgéra en marknadsrittslig anpassning av varumdirkesritten, vilket
Nordell ocksd menade. Bidde Levin och Nordell sade emellertid att i
varumdrkesritten krdvs en lag marknadspenetration och Nordell anforde
daven att marknadsritten krdver en mer omfattande helhetsbedomning av
marknadsforingsdtgarden. Han menade darfor att det finns en skillnad
mellan adressatkretsen och omséttningskretsen. I Interflora-fallet och MD
2012:15 anvinde domstolarna marknadsundersokningar for att faststélla
huruvida mérket var kint 1 omsattningskretsen. I marknadsritten anvénds
ofta marknadsundersokningar, men det dr tvivelaktigt om denna metod
anvinds i lika stor utstrickning i varumirkesrittsliga fall. Aven om
varumdrkesrittens beddmning ndrmar sig marknadsréitten kan man darfor
inte sdga att de ar 1 full grad samstimmiga. Men det faktum att man
anviander samma metod fOr att faststilla att varumérket var ként talar for att
rattsomradena knyter an till varandra.

Interflora-domstolen pépekade att det inte riacker med att det dr ett
kdnt varumirke, utan det maste dven foreligga en otillborlig fordel av
sarskiljningsformagan eller renommén. For att detta ska vara for handen
kravs att sdrskiljningsférmagan ska ha minskat. I MD 2012:15 bedémdes
tvisten forst enligt skyddet for védl ansedda mérken enligt VmL:s
bestimmelser. Vart att uppmirksamma &r att domstolen aldrig provade
forfarandet enligt MFL:s bestimmelser om renommésnyltning, utan endast
hianvisade till den bedémning som den hade gjort enligt VmL. Det maéste
alltsa innebdra att domstolen ansdg att samma beddmning kan goras enligt
det  marknadsrittsliga  skyddet ~mot  renommésnyltning och
varumdrkesrittens skydd for kdnda mirken. Skydden bygger pa samma
grund, vilket gor att Marknadsdomstolens bedomning inte dr forvanande.
Bade skyddet for kidnda varumérken och forbudet mot renommésnyltning
ror sig om att ndgon drar fordel av den positiva uppfattning som
konsumenten har om den produkt eller det kidnnetecken som nigon annan
har skapat. Vidare ska i bada fallen mirkena vara kdnda och konkurrenten
ska dra en otillborlig fordel genom forfarandet. Resultatet visar hértill att
vid beddmning om renommésnyltning enligt MFL har domstolarna tagit

hiansyn till sérprageln, vilket kan jamforas med sarskiljningsforméagan vid
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provningen enligt VmL, enligt Levin. Det gir déarfor att konstatera att
skillnaden mellan MFL:s skydd och VmL:s skydd ar liten. Domstolen i MD
2012:15 sade 1 detta hédnseende att ingen skillnad finns pa det
varumdrkesrittsliga  anseendeskyddet och  det  marknadsrittsliga
renomméskyddet. Enligt ovan redovisat skulle detta stimma &verens med
Bernitz m.fl. asikt att det varumairkesrittsliga anseendeskyddet I&per
parallellt med marknadsrittens skydd. Bernitz menar emellertid att MFL ger
ett vidare skydd &n bestimmelserna om varumdirkesritten, eftersom
bestimmelserna om renommésnyltning normalt sett ligger utanfor det
varumadrkesrattsliga skyddet.

Det har ovan redovisats att VmL géller inom den klass som
varumdrket ar registrerat for. MFL ger darfor ett bredare skydd, eftersom
MFL:s skydd inte begriansas. Ett registrerat varumérke ger bara skydd inom
en viss klass med liknande tjénster och varor. Motsatsvis kan det uttryckas
att det inte finns nagot skydd for varumirket sé linge det inte dr skyddat
inom den tjdnste- eller varuklassen. Det varumaérkesrittsliga skyddet ar
darfor  inte  heltickande.  Enligt Bernitz m.fl.  kompletteras
varumdrkesskyddet av MFL eftersom att det kan ge varumaérket skydd dven
utanfor klassen. Detta hidnger samman med Marknadsdomstolens é&ldre
praxis, eftersom detta innebdr att ett forfarande kan vara tillatet enligt
immaterialrittsliga bestimmelser men samtidigt otillatet enligt MFL. Vidare
bor uppméarksammas att MFL och VmL tjdnar olika skyddssyften, vilket
aven Gerhard och Norinder uppméirksammade. MFL:s huvudsakliga
skyddssyfte dr konsumenter och nidringslivet, 1 jamforelse med VmL som
skyddar frimst néringslivets aktorer och den fria konkurrensen. Enligt
resultatet ansag emellertid Bernitz att EU:s marknadsritt inte lika tydligt har
konsumentens och niringslivets intressen 1 fokus. Processordningen som
sarskiljer marknadsritten och varumaidrkesriatten kompletterar darfor
varandra.

Sammanfattningsvis kan man sdga att MD 2012:15 visar att det ar
mojligt att Marknadsdomstolen &dr beredd att omprdéva sin instillning till
atskillnaden av rdttsomradena. Som ovan framgar menar Bernitz att

gransdragningen dr besynnerlig med tanke pd att EU-domstolen inte delar
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den svenska instéllningen till uppdelningen. Han menar att det emellertid
sker en successiv anpassning efter EU-domstolens praxis. L’Oréal-maélet
frain EU-domstolen visar tydligt att EU inte gor samma grénsdragning
mellan marknadsritten och immaterialritten, eftersom det gjordes en samlad
beddmning av varumarkesintrang och marknadsréttens renommésnyltning.
Domstolen 1 MD 2012:15 gjorde Ilikadant och beddmde de
varumdrkesrittsliga  bestimmelserna  och  de  marknadsrittsliga
bestimmelserna samlat. Fragan uppstar saledes om detta avgorande ska
innebdra att marknadsritten och immaterialrdttens grianser suddas ut?
Domstolen 1 MD 2012:15 anvidnde lagstridighetsprincipen pa ett sitt som
Oppnade upp for en mer samlad beddmning av de bestimmelserna.
Marknadsdomstolen meddelade 1 MD 2011:29 och 1 MD 2012:15 att sddan
marknadsforing som stod 1 strid med de immaterialrittsliga bestimmelserna
vore att anse som otillborlig enligt MFL pa grund av lagstridighetsprincipen.
Resultatet har dven redogjort for hur det danska systemet forhéller sig till
varumdrkesritt och marknadsritt. Den danska lagstiftningen bygger pa
samma EU-direktiv som den svenska, men 4nda har den danska Se— og
Handelsretten behorighet att prova bestimmelserna i samma forfarande. Ett
sddant system &ar givetvis mer processekonomiskt och pad ménga sitt
efterstrdvansviért. Det aterstar att se om Marknadsdomstolen i1 framtiden
kommer att fortsdtta anvénda lagstridighetsprincipen som en dorr i
grianslandet mellan rittsomradena, eller om domstolen i1 framtiden kommer
att kvarhalla den skarpa gridnsdragningen mellan marknadsréitten och

varumarkesratten.
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