Varumarkesintrang - en fraga om
varumarkets funktioner

Av Carolina Walther och Paulina Malmberg

Under senare dr har varumdirkets funktioner fitt en alltmer
framtridande roll inom varumdrkesritten. EU-domstolen har
bebandlat och tillerkiint fler funktioner in varumdrkets grundliggande
ursprungsangivelsefunktion skydd i sin praxis. I svensk praxis har frigan
om varumdrkets funktioner nyligen kommit att behandlas av Hogsta
domstolen i det s.k. Layher-madlet." I domen klargjorde Hogsta domstolen
att skada pa varumdrkets funktioner var av avgorande betydelse

Jfor fragan om huruvida intring forelig. I den hér artikeln redogors

for Higsta domstolens slutsatser i Layher-malet och utvecklingen av
varumdrkets funktioner i praxis.’

Varumirkesintrang - principen om dubbel identitet

I varumirkeslagen (2010:1877) stadgas att ensamritten till ett
varumirke bl.a. innebir att varumirkesinnehavaren kan foérhindra
anvindningen av ett kinnetecken, som ir identiskt med innehavarens
varumirke, for ssamma varor eller tjinster for vilka varumirket anvinds.
Det som avses dr fall di det foreligger identitet mellan varumirket

' 1 Hogsta domstolens dom den 9 juli 2014 i méal nr T 301-12 (NJA 2014 s. 580
Layher-malet).

2 Artikeln 4r skriven av advokat Carolina Walther, verksam vid Advokatfirman
Vinges arbetsgrupp inom immaterialritt, marknadsritt och medieritt, och jur.
stud. Paulina Malmberg, studerande vid Stockholms universitet. Férfattarna vill
dven tacka jur.dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge for virdefulla syn-
punkter.

IKARNOV

GROUP



62 NYJURIDIK 2:15

och kidnnetecknet respektive varorna eller tdnsterna i friga, s.k.
dubbel identitet.’ Den tidigare uppfattningen var att fall av dubbel
identitet alltid utgjorde varumirkesintring oberoende forekomsten
av forvixlingsrisk, snyltning eller skada.* EU-domstolen har i en serie
avgoéranden uttalat sig nirmare om skyddet. Genom dessa avgoranden
har EU-domstolen begrinsat skyddets tidigare absoluta karakedr till
situationer da varumirkets funktioner har paverkats. I samband hirmed
har EU-domstolen dven redogjort nirmare for vilka de skyddsvirda
funktionerna ir och hur de kan skadas.

Layher-malet

Malet rérde fragan om Mon.Zon Sverige AB hade gjort intrang i Layher
AB:s ensamritt till varumirket LAYHER.6 Bakgrunden till malet var
foljande. Layher och Mon.Zon var konkurrenter pA marknaden f6r
byggnadsstillningar dir de bada marknadsférde systemstillningar.
Systemstillningar dr en typ av byggnadsstillning som monteras pa plats
avanvindarna. I en systemstillning 4r alla eller vissa delar fortillverkade
med bestimda matt och har varaktigt fistade férbandsanordningar.
Det 4r moijligt att blanda delar frin olika systemstéllningar, forutsatt
att vissa krav uppfylls. Siledes dr det mojligt att blanda delar av
Layhers systemstillningar med delar av Mon.Zons systemstillningar.
En stillnings olika delar 4r mirkta med en dekal som informerar om
vem som har tillverkat stillningen. Dekalerna far inte avldgsnas frin
respektive del. Layher innehade licens fran sitt tyska moderbolag att
anvianda det registrerade varumirkec LAYHER som dekal pi sina
systemstéllningar.7

> 1 kap. 10 § varumirkeslagen (VML) och artikel 5.1.a varumirkesdirektiv
2008/95/EG.

Wessman, Varumirkeslagen — En kommentar, 2014, s. 36.

5 Aven ensamrittens skydd vid forvixlingsrisk eller skyddet for kinda varumirken
innefattar ett hinsyntagande till varumérkets funktioner, 1 kap. 10 § VML. Nir
det giller skyddet vid férvixlingsrisk hamnar fokus pa varumirkets ursprungs-
angivelsefunktion, medan vid bedémning om intring i kiinda varumirken blir i
stillet investerings- och reklamfunktionerna centrala.

Nedan betecknas bolagen Layher och Mon.Zon.

7 NJA 2014 s. 580.
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Mon.Zons affirsidé var att silja systemstillningar som kunde
kombinera bolagets egna delar med delar av andra mirken, exempelvis
Layhers. I Mon.Zons prislistor f6r aren 2007, 2008 och 2009 aterfinns
en s.k. spira mirkt med LAYHER pi en bild férestillande en del
av en byggnadsstillning.® Frigan i malet var om anvindningen av
bilden i Mon.Zons prislistor utgjorde en anvidndning av varumirket
i varumirkeslagens mening och, i sddana fall, om Layher hade ritt att
forhindra sidan anvindning.’

Som bakgrund till malet ska dven tilliggas att Mon.Zons anvindning
av Layhers varumirke hade skett innan 2010 drs varumirkeslag tridde
i kraft. I mélet tillimpades dirfor 1960 ars varumirkeslag (1960:644)
och varumirkesdirektiv 89/104/EEG, som sedermera har ersatts av
varumirkesdirektiv 2008/95/EG. I malet uttalade Hogsta domstolen
(HD) att skillnaderna i ordalydelse och innehall mellan direktiven och
de svenska varumirkeslagarna 4r ovidkommande vid bedémningen om
huruvida varumirkesintrang foreligger vid dubbel identitet.'

Fraga om anvindning

I Layher-milet forelag en speciell form av dubbel identitet. Mon.
Zon hade nimligen anvdnt Layhers varumirke for Layhers varor
och inte f6r Mon.Zons egna varor. HD utgick i sin bedémning fran
EU-domstolens praxis, bl.a. LOréal-malet, avseende dubbel identitet
och varumirkesanvindning."

L'Oréal-malet avsag forsaljning av parfymer i lagprisbutiker. Parfymerna
som sdldes i dessa butiker utgjorde imitationer av exklusiva parfymers
doft. Dessa parfymer saldes till ett forhallandevis &gt pris. | samband med
saluféringen av lagprisparfymerna anvandes jamfdrelselistor. Pa listorna
hade jamférelser mellan l&gprisparfymerna och de exklusiva parfymerna

8 NJA 2014 s. 580 (581).

? Parterna hade tidigare tvistat i Marknadsdomstolen avseende vilseledande mark-
nadsféring. I avgérandet MD 2007:1 hade Mon.Zon vid marknadsféring av
systemstillningar anvint en annons i vilken det bl.a. angivits vad som krivdes
for att delar frin Mon.Zons systemstillningar skulle kunna blandas med delar
fran Layhers systemstillningar. Annonsen ansigs inte vara s oklar eller missvis-
ande att ett vilseledande i marknadsf6ringslagens mening forelag.

10 Se NJA 2014 s. 580 (598 och 599).

"' NJA 2014 s. 580 (599 och 600) med hinvisning till EU-domstolens dom den
18 juni 2009 i mal C-487/07, LOréal, REG 2009 s. I-05185, p. 53 och 56.
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upprattats. De exklusiva parfymerna hade angetts genom hanvisning till det
ordmarke som respektive parfym omfattade. L'Oréals ordmarken Trésor,
Miracle, Anais-Anais och Noa forekom pa dessa listor. Flera av lagprispar-
fymerna séldes dessutom i flaskor och férpackningar som liknade flaskorna
och férpackningarna till parfymerna Trésor, Miracle, Anais-Anais eller Noa.

EU-domstolen fastslog i malet att om en annonsér vid jamférande reklam
anvander ett kannetecken, som ar identiskt med en konkurrents varumarke,
i syfte att identifiera de varor som konkurrenten tillhandahaller, s& utgor

ett sadant nyttjande en anvdndning "med avseende pa" annonsérens egna
varor i den meningen som avses i artiklarna 5.1 och 5.2 i varumarkesdirek-
tiv 89/104/EEG.12

I Layher-mélet menade HD att EU-domstolens breda uttryckssite
"med avseende pa" innebar att det inte var nddvindigt att varumirket
LAYHER anvindessomkinnetecken for Mon.Zons egnavaror. Relevant
varumirkesanvindning ansigs dnda foreligga. Den anvindning som
hade skett i det aktuella fallet — dvs. att i marknadsféringsmaterial for
Mon.Zons varor visa en bild med Layhers varor forsedd med Layhers
varumirke — utgjorde enligt HD anvindning med avseende pd Mon.
Zons egna varor."?

Fraga om skada pa varumaérkets funktioner

I Layher-maélet angav HD att tredje mans anvindning av ett varumirke
inte automatiskt medfor att varumirkesinnehavaren fir utéva sin
ensamritt for att hindra anvindningen. Forhéllandet att Mon.Zon
anvinde Layhers varumirke behovde siledes inte innebdra att det
rorde sig om varumirkesintrang. HD hinvisade i detta sammanhang
till EU-domstolens avgdrande i bl.a. Arsenal-mélet.™

Arsenal-malet rérde den engelska fotbollsklubben Arsenal och
dess likalydande varumirke, som hade registrerats f6r bl.a. klider.
Den péstddda intringsgdraren, en lokal mindre handlare, hade silt
halsdukar som var dekorerade med Arsenals varumirke och hade vid
forsdljningsstillet skyltat att det inte rérde sig om Arsenals officiella
Vvarofr.

12 DOréal-malet C-487/07 p. 53 och 56.
13 NJA 2014 5. 580 (602).
14 NJA 2014 5. 580 (600).
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I avgorandet konstaterade EU-domstolen att det skydd som tillerkénts
varumirkesinnehavare i och for sig hade angetts som absolut.
Domstolen konstaterade vidare att detta absoluta skydd maste
ses i ljuset av att varumirkesritten utgdr ett visentligt inslag i det
system med sund konkurrens som fordraget syftar till att inféra och
uppritthalla. I det hir systemet maste varumirkesinnehavarna kunna
locka till sig kunder genom kvaliteten pé sina varor eller tjinster.
Detta ansdgs vara mojligt endast om det fanns kinnetecken som gor
det mojligt att identifiera varor eller tjanster. Domstolen framhall att
detta innebar att "den ensamritt som stadgas i artikel 5.1.a infordes
for att ge varumirkesinnehavaren méjlighet att skydda sina sirskilda
intressen i egenskap av varumirkesinnehavare, det vill siga att
sakerstilla att varumirket kan fylla sin funktion. Utévandet av denna
ritt maste foljaktligen reserveras for de fall di tredje mans anvindande
av tecknet skadar eller kan skada varumirkets funktion och i synnerhet
dess grundliggande funktion att ge konsumenterna garantier om
produktens ursprung."'®

I enlighet med EU-domstolens stillningstagande i Arsenal-malet,
konstaterade HD att varumirkesintring ska behandlas pd ett
normskyddsinriktat sitt.'® Avgorandet i Layher-mélet markerar saledes
att paverkan pé ett varumirkes funktioner ir en forutsitining i svensk
rdtt for att varumirkesintring ska anses foreligga vid fall av dubbel
identitet.

Varumarkets funktioner

Vilka dr d& de funktioner som har ansetts skyddsvirda? I
varumirkesdirektivets 2008/95/EG elfte skil anges att det registrerade
varumirkets funktion framfor allt ir att garantera att varumirket anger
ursprunget.'” Av detta kan utlidsas att dven andra funktioner tillerkinns
skydd. Tydligare 4n sa blir aldrig forfaceningstexten. I stillet har
domstolarna och i synnerhet EU-domstolen tagit sig an uppgiften att
reda ut vilka dessa funktioner ir och vilket skydd de atnjuter.

15 EU-domstolens dom den 12 november 2002 i mal C-206/01 Arsenal Football
Club, REG 2002 s. I-10273, p. 51.

16 NJA 2014 5. 580 (602).
17 Jimfor tionde skilet i varumirkesdirektiv 89/104/EEG.

IKARNOV

GROUP



66 NYJURIDIK 2:15

Férekomsten av andra funktioner dn ursprungsangivelsefunktionen har
under flertal ar kunnat skénjas i EU-domstolens domskil. Exempelvis
har garanti- och kvalitetsfunktionen uppmirksammats som en del av
varumirkets grundldggande sirskiljande funktion i bl.a. Hoffmann-La
Roche- och Philips-malen, varom mer nedan.'® Dessa, och ytterligare
funktioner, har konkretiserats i senare rittspraxis och det fir nuanses vara
klarlagt att dven varumirkets garanti-, kvalitets-, investerings-, reklam-
och kommunikationsfunktioner atnjuter skydd.” I Layher-malet
framholl HD huvudsakligen ursprungsangivelsefunktionen, men
betonade att dven andra funktioner var centrala for att bedoma huruvida
en intrdngssituation forelig "omfinget av en varumirkesinnehavares
ensamritt i dessa fall styrs av de intressen (dvs. varumirkets funktioner)
som ensamritten i det enskilda fallet skyddar."*

I doktrinen har redovisats betydligt fler funktioner in de som
har omnimnts i praxis. Det rader viss forvirring och oenighet nir
det giller vilka egenskaper respektive funktion ska tillskrivas.*!
Detta torde vara en konsekvens av att flera av funktionerna ir tict
sammankopplande och ofta samverkar med varandra. Exempelvis idr
varumirkets reklamfunktion ofta beroende av de investeringar som
varumirkesinnehavaren gor i sin marknadsforing och som ocksa
omfattas av varumirkets investeringsfunktion. Att varumirkets roll pa
marknaden har forindrats och dirigenom dven dess funktioner ir ett
annat skil till varfor det dnnu inte finns nigon enhetlig uppfattning.
Nedan redogdrs for domstolarnas syn pd de funktioner som har
tillerkdnts skydd i praxis.

Ursprungsangivelsefunktionen

Den funktion som tydligast har forankrats i EU-domstolens praxis r
ursprungsangivelsefunktionen. Genom ursprungsangivelsefunktionen

'8 EU-domstolens dom den 23 maj 1978 i mil C-102/77 Hoffmann-La Roche
& Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse
GmbH., REG 1978 5. I-01139, och EU-domstolens dom den 18 juni 2002 i
mal Philips, REG 2002 s. I-05475.

1 NJA 2014 s. 580 (600) med hinvisning till COréal-méilet C-487/07 p. 58.
2 NJA 2014 5. 580 (601).

21 Nordell, Varumdrkesrittens skyddsobjekr — Om ordkinnetecknets mening och referens, 2004,
s. 71.
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tillforsikras koparen om ett visst kommersiellt ursprung pd varan
eller tjinsten. Koparen kan hirigenom sirskilja en viss vara eller tjinst
fran andra varor eller tjinster med annat ursprung.”? Att funktionen
har en central roll framgar dven av det grundliggande kravet pi
sarskiljningsférméga for ate tillerkdnnas ensamrice dll ett varumirke.”

I praxis har skada pa ursprungsangivelsefunktionen ansetts
uppkomma om det fo6r kdparen uppfattas som oklarc om det ir
varumirkesinnehavaren eller tredje man som star bakom varan eller
tjansten i fraga, eller om det 4r oklart vilka band tredje man och dennes
varor eller tjanster har till varumirkesinnehavaren.

| de férenade Google-malen behandlade EU-domstolen fragan om ur-
sprungsangivelsen hade skadats.” Malen rorde foljande omstandigheter.
Vid en sdkning p& sékmotorn Google visades de webbplatser som bast
stamde Gverens med de ord som internetanvdndaren hade sokt pa, s.k.
naturliga sokresultat. Vid sidan av de naturliga sokresultaten erbjod Google
aven tjansten AdWords. Genom AdWords kan naringsidkaren valja sokord
och fa en reklamlank till sin webbplats visad vid sidan av eller ovanfér de
naturliga sékresultaten nar en internetanvandare soker pd dessa utvalda
sokord. Ett av malen rérde AdWords visning av webbplatser som salde
imitationer av Louis Vuittons varor nar internetanvéndaren sékte pa Louis
Vuittons varumarken.

I malen konstaterade EU-domstolen att “ursprungsangivelsefunktion
skadas nar annonsen inte méjliggdr eller endast med svarighet méjliggér
for en normalt informerad och skaligen uppmarksam internetanvandare
att fa reda pa om de varor och tjanster som avses i annonsen harrér fran
varumarkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska band till
varumarkesinnehavaren eller, tvirtom, fran tredje man."?

2 Se exempelvis Hoffman-La Roche-milet C-102/77, p. 7; EU-domstolens dom
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Met-
ro-Goldwyn-Mayer, REG 1998 s. 1-05507, p. 28; EU-domstolens dom den 4
oktober 2001 i mal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001 s. I-06959, p. 23.

» Kravet pa sirskiljningsforméga framgir bl.a. av artikel 2 varumirkesdirektiv

2008/95/EG och 1 kap. 5 § varumirkeslagen.

24 EU-domstolens dom den 23 mars 2010 i de forenade malen C-236/08 till
C-238/08, Google France och Google, REG 2010 s. I-02417.

» Google-milen C-236/08 till C-238/08, p. 84.
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Skada pa ursprungsangivelsefunktionen anségs dven foreligga "[nlar en
tredje mans annons antyder att det foreligger ett ekonomiskt band mellan
denna tredje man och varumaérkesinnehavaren."?, samt nar "annonsen
visserligen inte antyder att det féreligger ndgot ekonomiskt band men &r sa
vag i frdga om ursprunget for de aktuella varorna och tjansterna att en nor-
malt informerad och skéligen uppmérksam internetanvdndare inte utifran
reklamlanken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om
annonséren utgdr tredje man i férhallande till varumarkesinnehavaren eller
om han tvartom har ett ekonomiskt band till varumarkesinnehavaren."?’

Av EU-domstolens avgorande framgir att det sitc som anvindingen
sker pa, exempelvis hur en annons presenteras, och dll vem
anvindningen riktar sig dr centrala faktorer vid bedémningen
om skada har uppkommit pd ursprungsangivelsefunktionen. I
Layher-malet uttalade HD att det tydligt framgick att prislistorna kom
fran Mon.Zon och att det saknades texter eller andra layoutmissiga
16sningar som skapade intryck av ett kommersiellt samband mellan
Mon.Zon och Layher. Det kunde enligt HD svérligen tdnkas att den
genomsnittliga kdparen uppfattade Layhers varumirke, i den man
koparen alls sig att en av stillningskomponenterna var forsedda med
varumirket LAYHER, pa annat sitc 4n att den visade att delarna
tll Layhers respektive Mon.Zons systemstillningar var kompatibla.
Risken att koparen skulle forvixla varornas kommersiella ursprung
bedémdes i praktiken som utesluten. Inte heller foreldg nigon risk
for ace koparen skulle uppfatta act det fanns nigot ekonomiske eller
annat samband mellan parterna. Nigon skada eller risk for skada pé
varumirket LAYHERs ursprungsangivelsefunktion foreldg dirmed
inte. HD fiste hirvidlag dven vike vid varornas speciella karakeir samt
mélgruppens sammansittning. Képaren antogs ha en viss kinnedom
om forekomsten av olika leverantorer pa den aktuella marknaden.?

% Google-milen C-236/08 till C-238/08, p. 89.
¥ Google-mélen C-236/08 till C-238/08, p. 90.

28 NJA 2014 s. 580 (602 och 603). Layher hade dven gjort gillande att Mon.Zons
anvindning kunde skada kinnetecknets anseende. Nigon utredning till stdd for
detta eller att nigon annan av varumirkets funktioner skulle ha skadats foreldg
inte. Inte heller fanns grund fér att LAYHER var ett vil ansett varumirke och
att anvindningen som skett utgjorde intring i skyddet for anseendet.
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Garanti- och kvalitetsfunktionerna

Varumirkets garanti- och kvalitetsfunktioner har utvecklats i bl.a.
EU-domstolens avgérande i Hoffman-La Roche-milet. Enligt
EU-domstolen innebar "[u]rsprungsgarantin att slutanvindaren ska
vara forvissad om att en vara som siljs inte har utsatts for ingrepp av
tredje man i ett tidigare avsittningsled utan varumirkesinnehavarens
tillstind pd ett sitt som har paverkat varans ursprungliga skick."?
Att det foreligger ett nira samband mellan garanti-, kvalitets- och
ursprungsangivelsefunktionerna framgér tydligt av uttalandet. I detta
dterfinns bade en garanti for ursprunget och en garanti for varans skick,
dvs. kvalitet. Till skillnad frin ursprungsangivelsefunktionen, som
syftar till att ange det kommersiella ursprunget, tar garantifunktionen
sikte pa att garantera att varor med en viss mirkning (visst kommersiellt
ursprung) borgar for en viss kvalitet.

I HAG II-malet fortydligades EU-domstolens uttalande om det
ursprungliga skicket. Domstolen framhall att niringsidkare maste, for
att kunna locka till sig kunder, erbjuda en viss kvalitet pa sina varor
och tjinster. Detta ansig domstolen endast vara mojligt om det fanns
sirskilda kinnetecken som gjorde det majligt att identifiera varor och
tjinster.”’

HAG IlI-m3let rérde en tvist mellan ett tyskt bolag och ett belgiskt bolag som
bada distribuerade koffeinfritt kaffe. Det tyska bolaget saluférde koffeinfritt
kaffe under varumarken i vilka den mest framtradande delen utgjordes av
"HAG". Det &ldsta av dessa varumarken hade registrerats ar 1907. Ett ar
senare, 1908, hade varumarken som innehdll beteckningen "Kaffee HAG"
registrerats i Belgien av ett annat bolag. Dessa varumarken hade seder-
mera forvarvats av det belgiska bolaget som var inbegripet i den uppkomna
tvisten. Bakgrunden till tvisten var att det belgiska bolaget hade borjat
importera koffeinfritt kaffe till ddvarande Forbundsrepubliken Tyskland
under beteckningen "HAG". For att forhindra importen vackte det tyska
bolaget talan med hanvisning till att "Kaffee HAG™ hade blivit ett val ansett
varumarke i Forbundsrepubliken Tyskland samt att det koffeinfria kaffe som
det tyska bolaget sdlde under detta kdnnetecken var av hégre kvalitet an det
koffeinfria kaffe som det belgiska bolaget importerade.”'

» Hoffman-La Roche-milet C-102/77, p. 7.

30 EU-domstolens dom den 17 oktober 1990 i mal C-10/89, SA CNL-SUCAL
NV v HAG GF AG, REG 1990 s. I-03711.

31 HAG II-mélet C-10/89, p. 2-6.
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| avgorandet fastslog EU-domstolen att det skulle &ventyra varumarkets hu-
vudfunktion, att identifiera varorna eller tjansterna i fraga, om varumarkes-
innehavaren inte kunde utova sin rattighet att motsatta sig importen av en
liknande vara under en beteckning som kunde forvaxlas med dennes eget
varumarke. Skalet var dels att képaren inte langre skulle kunna identifiera
varans ursprung, dels att varumarkesinnehavaren skulle fa skulden for den
daliga kvaliteten pa en vara som denne inte var ansvarig for.%

Av HAG II-mélet framgir att varumirket anses utgora en garanti
for att alla varor som bir varumirket har framstillts under kontroll
av ett enda foretag samt att detta fSretag dr ansvarigt for varornas
kvalitet. Hirigenom ges varumirkesinnehavaren siledes incitament
att bibehalla eller forbittra kvaliteten hos varan eller tjansten ifrdga
eftersom koparens preferenser till varumirket annars skulle kunna gi
forlorad. Samtidigt skyddas képaren fran att bli vilseledd om innehallet
eller kvaliteten i den vara eller tjinst som han eller hon tror sig kopa.

Reklamfunktionen

Med varumirkets reklamfunktion avses att varumirket har ett
egenvirde i sig genom att attrahera kdparen och dirigenom maximera
varumirkesinnehavarens avsittning for sina varor eller tjinster. Genom
reklam tillfér varumirkesinnehavaren varumirket olika betydelser i
form av virderingar, stil och status. Reklamen erbjuder pd s vis koparen
identifikationsmajligheter som gar bortom den bakomliggande varans
eller tjinstens faktiska egenskaper. Mot bakgrund av de forindringarna
som skett pd marknaden, sisom dndrade distributionssitt och ckad
konkurrens, kan varumirkets reklamfunktion knappast overdrivas.
Varumirkesinnehavarens ~ positionering av  sitt varumirke pd
marknaden och dess attraktionsformédga ir central for att fa koparen
lojal till varumirket. Den 6kade betydelse av varumirkets egenvirde
har bl.a. kommit till uttryck genom skyddet for inarbetade varumirken
och det utdkade skyddet for kinda varumirken. **

Synen péd reklamfunktionen har utvecklats av EU-domstolen i
bl.a. Dior-malet. I malet fastslog domstolen att det foreldg skada pa
varumirkets reklamfunktion, om tredje mans marknadsféring av sin
vara eller tjanst kom att skada den bild av lyx och prestige som var

32 HAG II-malet C-10/89, p. 13-15.
3 1 kap. 7 och 10 § VML.
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knuten till varumirket och dragningskraften hos de varor eller tjanster
som saluférs under varumirket.?*

Dior-malet rorde den reklam som ett nederlandskt bolag, Evora, gjorde for
de av Diors varor som Evora salde. | malet var konstaterat att Dior utveck-
lade och producerade bl.a. parfymer som ansags tillhéra marknaden for
kosmetiska lyxprodukter. Dior hade tillsett sa att varorna saldes endast

av utvalda aterférsaljare, vilka hade férbundit sig att bara sélja till andra
utvalda aterforsaljare eller direkt till slutkonsumenter.

| Benelux-landerna innehade Dior ensamratt till figurmarkena for Eau
Sauvage, Poison, Fahrenheit och Dune. Dessa varumarken bestod i avbild-
ningar av de férpackningar i vilka flaskorna med de namnda parfymsorterna
saldes. Evora drev en stor butikskedja med bl.a. kosmetika. Dessa butiker
hade inte utsetts till dterforsaljare av Diors varor, men butikerna salde
Diors parfymer vilka hade erhallits genom parallellimport. | en séljkampanj
saluférde Evora-butikerna vissa av Diors parfymer genom bilder pa dessa
parfymers forpackningar och flaskor i butikernas reklamblad. Dior anség
att denna reklam inte motsvarade den bild av lyx och prestige som var
knuten till varumarket.*

EU-domstolen konstaterade att “nar en aterférsaljare anvander ett varu-
marke for fortsatt marknadsforing av markesskyddade varor, ska det goras
en avvagning mellan varumarkesinnehavarens beréattigade intresse av att
skyddas mot aterforsaljare som anvander dennes varumarke i reklamsyfte
pa ett satt som kan skada varumaérket och aterforsaljarens intresse av att
kunna sélja de ifragavarande produkterna genom att gora reklam fér dem
pa satt som &r vedertagna i aterforsaljarens bransch.”® N&r det gallde
lyxiga och prestigefyllda varor eller tjanster konstaterade EU-domstolen att
aterférsaljaren inte fick handla illojalt mot varuméarkesinnehavarens berat-
tigade intressen utan maste anstrénga sig for att se till att dennes reklam
inte paverkar varumérkets varde genom att skada de saluférda varornas el-
ler tjansternas "dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx."?’

I Dior-mailet stod varumirkets anseende och kinnedom i centrum for
EU-domstolens bedomning av om reklamfunktionen hade skadats. 1

34 EU-domstolens dom den 4 november 1997 i mal C- 337/95, Parfums Christian
Dior mot Evora, REG 1997 s. 1-06013, p. 45.

% Dior-mélet C-337/95, p. 2-7.
% Dior-mélet C-337/95, p. 44.
% Dior-malet C-337/95, p. 45.
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de férenade Google-malen klargjordes att reklamfunktionen inte ir
inskranke till ansedda och kidnda varumirken, utan att alla varumirken
kan ha en reklamfunktion. Reklamfunktionen aktualiseras si snart
varumirkesinnehavaren genom reklam forséker 6vertyga koparen
och dirigenom maximera avsittning av sina varor. I Google-milen
uttalande EU-domstolen att varumirkesinnehavaren har rice ace
forhindra atc tredje mans anvindning av ett kidnnetecken skadar
varumirkesinnehavarens bruk av dennes varumirke i exempelvis
reklamkampanjer.®® Varumirkesinnehavaren fir dock tala att videa
dtgdrder som ir en naturlig f6ljd av en konkurrensutsatt marknad. I
de aktuella mélen ansig domstolen att reklam pé internet var vanligt
forekommande i varumirkesinnehavares marknadsf6ringsstrategier
och att varumirkesinnehavaren dirmed borde vara villig att betala f6r
att f4 sina resultat visade i sponsrade linkar. Att kopa sponsrade linkar
ansdgs vara en sidan dtgird som varumirkesinnehavaren fick godta
som en del i sin marknadsféring pa en konkurrensutsatt marknad.”

Investeringsfunktionen

Genom skyddet f6r inarbetade varumirken och det utékade skyddet
for vil kinda varumirken har inte bara varumirkets egenvirde som
reklamverktyg, utan dven de investeringar som niringsidkaren gor i
sitt varumirke, hamnat i fokus. Inarbetning och kiinnedomsgraden av
ett varumirke ir ofta f6ljder just av de kommersiella anstringningar
som varumirkesinnehavaren har gjort i varumirket. Hirigenom ir
investeringsfunktionen och reklamfunktionen titt sammankopplande
eftersom de investeringar som varumirkesinnehavaren gor i sitt
varumirke syftar till att skapa och uppritthélla bilden av varumirket
samt for att f& koparen lojal till varumirket. Enligt EU-domstolen
ir skillnaden mellan funktionerna att investeringsfunktionen
inte enbart skyddar reklam, utan alla kommersiella tekniker som
syftar dll atc forvirva eller behdlla ett gott rykee. ** Nir exempelvis
en konkurrent anvinder ett kinnetecken som ir identiskt med
varumirkesinnehavarens varumirke for samma slags varor eller tjanster

** Google-milen C-236/08 till C-238/08, p. 92.
¥ Google-milen C-236/08 till C-238/08, p. 94-98.

0 Se exempelvis EU-domstolens resonemang i Interflora-mélet C-323/09, p. 39

och 61.

IKARNOV

GROUP



VARUMARKESINTRANG 73

och denna anvindning i stor utstrickning stér varumirkesinnehavarens
anvindning har detta ansetts paverka investeringsfunktionen. Nir det
giller investeringsfunktionen anses varumirkesinnehavaren, precis
som vid beddmning om skada pa reklamfunktionen, fi tila sidana
storningar som ir en konsekvens av sund konkurrens.*!

I det ovan nimnda LOréal-milet betonade EU-domstolen att
skyddet for investeringar kan goéras gillande si snart tredje man drar
fordel av det kinda varumirkets attraktionsférmdga, anseende eller
prestige, utan att betala ndgon ekonomisk ersittning f6r utnyttjandet
av den kommersiella anstringning som varumirkesinnehavaren gjort
for att skapa och befista bilden av varumirket.

"Den fordel som blir resultatet av att tredje man anvander ett kdnnetecken
som liknar ett kant varumarke ska anses som en otillborlig fordel av
namnda sarskiljningsformaga eller renommé, nar tredje man genom denna
anvandning forsoker placera sig i det kanda varumarkets kolvatten for att
dra fordel av dess attraktionsférmaga, anseende och prestige samt, utan att
betala ndgon ekonomisk ersattning, utnyttja den kommersiella anstréng-
ning som varumarkesinnehavaren gjort for att skapa och befasta bilden av
varumarket."4?

Ett annat skdl dll skyddet for investeringsfunktionen in
varumirkesinnehavarens kommersiella anstringningar fordes fram
av generaladvokat Maduro i de férenade Google-malen. Enligt
generaladvokaten hade det i praxis fastslagits att varumirken hade tva
syften: det ena var att férhindra att kdparen vilseleds; det andra var
att befrimja innovation och kommersiella investeringar. Genom att
varumirket skyddar den investering som varumirkesinnehavaren har
gjortienvaraeller en tjinst skapas ekonomiska incitament till ytterligare
innovation och investeringar.” Varumirkets investeringsfunktion
dr siledes inte begrinsat till att skydda varumirkesinnehavaren,
utan kan dven forstis som ett allminnyttigt verktyg i frimjandet av
samhillsutvecklingen.

! Interflora-mélet C-323/09, p. 64.
# L’Oréal-milet C-487/07, p. 50.

# Generaladvokatens forslag till avgorande den 22 september 2009 i de férenade
Google-milen C-236/08 till C-238/08, p. 96.
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Kommunikationsfunktionen

I Layher-mélet anforde féredraganden i HD att andra funktioner
dn ursprungsangivelsefunktionen atnjuter skydd, men endast om
varumirkesinnehavaren anvinder varumirket i ett visst syfte. I samband
hirmed hinvisades till ett likalydande uttalande i Interflora-mélet.*
Det kan ifragasittas om varumirket méste anvindas i ett sirskilt syfte
for att samtliga dvriga funktioner ska atnjuta skydd. I LOredl-milet
nimndes kommunikationsfunktionen som en skyddsvird funktion,
men behandlades inte vidare i ndrmare detalj. Ndrmast ledning till hur
funktionen kan komma att bedémas ges i generaladvokatens forslag
till avgorande i Sieckmann-madlet. Enligt generaladvokaten upprittar
varumirket en dialog mellan varumirkesinnehavaren och képaren och
fungerar dirigenom som kommunikationsmedium mellan parterna,
"[v]arumirkets grundliggande funktion dr att konsumenten skall kunna
identifiera varors och tjinsters ursprung och kvalitet. Ett varumirke ger
de varor som tecknet representerar en image och ett anseende: detta ir
varumirkets renommé. Det ir siledes friga om att uppritta en dialog
mellan tillverkare och konsumenter. For att de senare skall kinna till
varorna informeras de, och ibland 6vertalas de ocksi av tillverkaren.
Varumirket ir i sjilva verket kommunikation."® Av uttalandet far
forstas att varumirket 4r ett medium eller en kanal mellan marknadens
aktorer och agerar i den hir egenskapen sjilvstindigt, oberoende av
varumirkesinnehavarens syfte.

Pagaende utveckling

Genom Layher-milet dr det tydligt att EU-domstolens breda syn pa
varumirkets funktioner, med fokus dven pa investerings-, reklam-
och kommunikationsfunktionerna, har uppmirksammats i svensk
varumirkesritt. Layher-malet innebér atct HD har tagit ett principiellt
viktigt steg i frigan om hur ett varumirke fungerar och hur ett
varumirkes funktioner kan komma att skadas. HD:s uttalande att
intring vid dubbel identitet ska bedomas normskyddsinriktat reder ut

# NJA 2014 s. 580 (595) med hinvisning till Interflora-malet C-323/09, se sir-
skile p. 40. Uttalande i Interflora-mélet avsig endast reklam- och investerings-
funktionerna.

# Generaladvokatens forslag till avgorande den 6 november 2001 i EU-domsto-

lens mal C-273/00, Sieckmann, REG 2002 s. I-11737 p. 19.
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fragetecknet huruvida skyddet anses vara absolut eller inte. Svaret pa
fragan ger dock upphov till en yteerligare oklarheter. Vilka dr egentligen
varumirkets skyddsvirda funktioner och nir skadas dessa funktioner?

Trots att den pagdende utvecklingen i praxis kan anklagas for att
ha medfért en rad oklarheter dr det forfattarnas asike att den pagiende
utvecklingen 4nda ir onskvird. Fokus p& varumirkets funktioner ar
nédvindig for att anpassa rictsutvecklingen till de forindringar som
skett i varumirkets roll pid marknaden. De senaste decenniernas
indrade marknadsforutsittningar med nya distributionssitt och
nya marknadsforingsformer har inneburit att varumirkets roll har
forindrats. Varumirket har utvecklats frin att primirt vara ett
identifikationsmedel for en faktisk vara eller tjdnst, till att bli ett
kommunikationsmedel som har laddats med olika virden genom
varumirkesinnehavarens marknadsforing. Det 4r manga ganger
varumirket som ir padrivande vid kdpbeslutet, snarare an den saluférda
varan eller tjinsten. Hirigenom har varumirket kommit act utgdra en
sjlvstandig och f6r manga foretag central tillging, for att maximera
avsdttningen av varor eller tjanster.

For att ge skydd at de stora kommersiella virden som varumirken
idag besitter kan man inte lingre se pd varumirket som enbart en
markdr for ett kommersiellt ursprung. Varumirket ir inte lingre
avhingigt den vara eller tjanst som det salufér, utan maste behandlas
som en central och avgorande tillgang f6r varumirkesinnehavaren. Som
generaladvokaten uttryckte i sitt forslag till avgorande i Arsenal-malet
"de dr en alltfér forenklad begrinsning att inskrinka varumirkets
funktion till angivandet av foretagsursprung ... Erfarenheten har visat
att anvindaren i de flesta fall inte vet vem som tillverkar de varor han
konsumerar. Varumirket fir eget liv och uttrycker som jag nimnt
tidigare en egenskap, ett anseende och i vissa fall till och med ett sitt
att forhalla sig till livet."*

4 Generaladvokatens férslag till avgdrande Arsenal-milet C-206/01, p. 46.
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