Varumairken frdn konsument-
synpunkt 35 ar senare

MARIANNE LEVIN*

1. Ensamritten till varukdnnetecken

Langt fore Sveriges tilltrade till EU konstaterade Lars Pehrson i sin avhand-
ling &r 1981 att "Det specifika for varumirket ar att det fyller en konkur-
rensfunktion genom att sirskilja olika varor och tjinster frdn varandra,
...”.1 Det understryks dd som nu av en enhetlig doktrin och praxis att
varumirkets grundliaggande funktion ér att garantera konsumenten eller
slutanvandaren varans eller tjanstens ursprung genom att gora det moj-
ligt att sirskilja denna vara eller tjanst frdn samma eller liknande med ett
annat ursprung.?® Eller som det stir pd EUIPO:s hemsida:* "Varumirken
talar om for konsumenterna varifran olika produkter kommer”.> En sddan
ursprungsgaranti utgor en virdefull formogenhetstillgdng som ir bade
angeligen att forvirva och védrda. Ju lingre ett varumirke har funnits pa
marknaden, desto storre dr normalt dess virde. Det kommunicerar effek-
tivare, och skyddsomfing och skyddsansprak brukar utstrickas med tiden.
Inget i det hittills sagda forefaller att mirkbart skilja ut gdrdagens varumir-
kesratt mot dagens. Men vi har ny lag, fler uppkomstsitt,® ny rittspraxis
och nya rittskillor, inte minst genom EU-ritten. I det foljande belyses dar-
for dagens varumirken fran konsumentssynpunkt utifrin EU-domstolens
aktuella praxis for att identifiera eventuella nya trender.

Professor Stockholms universitet, jur. dr, fil. dr h.c.

Varumirken frén konsumentsynpunkt En rittsvetenskaplig studie, Liber 1981 s. 31.

2 Se EU-domstolen i mal C-39/97, REG 1998 s. 1-5507 (Canon) p. 28 och frén senare
praxis bl.a. mal C-120/04, REG 2005 s. 1-8551 (Medion) p. 23, de forenade maélen
(C-235-238/08, REU 2010 s. I-2417 (Google och Google France) p. 82. Jfr dven mail
C-371/02, REG 2004 s.1-5791 (Bjornekulla Fruktindustrier) p. 20.

3 Jfr Pehrson a.a.s. 42 f.

* FEuropeiska unionens immaterialrittsmyndighet/EUIPO, European Union Intellectual

Property Office, ex OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade

Marks and Design)).

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/intellectual-property,och jfr Pehrson a.a.s. 42 f.

6 Utéver EU-rdtten har Sverige ocksd ar 1995 i tilltritt Madridprotokollet (1989) for

internationell varumirkesregistrering.
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Numera kan som bekant ensamritt till varukinnetecken i Sverige upp-
komma pa tre sitt, nimligen genom registrering av ett nationellt varu-
mirke hos Patent- och registreringsverket enligt VML, eller genom regist-
rering av ett EU-varumirke hos den europeiska unionens immaterialritts-
myndighet, EUIPO,’ eller genom inarbetning av ett tecken nationellt. Nir
2010 ars VML ersatte 1960 ars varumirkeslag (SFS 644) var syftet att
ligga svensk ritt titt inpd harmoniseringsdirektivet® och EU-domstolens
praxis. Av 1 kap. 10 § forsta stycket VML framgar att innehavarens ensam-
ritt till ett tecken i niaringsverksamhet kan dberopas till skydd mot skada
i tre olika situationer, som ir desamma bade enligt 1 kap. 10 § VML och
artikel 9.2 i EU:s varumirkesforordning:®

— vid dubbel identitet utan nigon nirmare forvixlingsprovning'®;

— vid forvixlingsrisk, inbegripet risken sambandsuppfattning mellan den
som anvinder ett s kallat associationsskapande tecken!'!; och

— vid risk for skada pé kinda teckens anseende aven utan forvixlingsrisk'2.

European Union Intellectual Property Office, ex OHIM (Office for Harmonization in

the Internal Market).

8 Europaparlamentets och rddets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om till-
nirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (nedan direktivet). Jfr det nya euro-
paparlamentets och rddets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for till-
nirmning av medlemsstaternas varumirkeslagstiftning, som ska genomféras i nationell
ratt ar 2019.

°  Europaparlamentets och ridets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015
om #ndring av rddets férordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av
kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomfdrande av radets férordning
(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke m.m. som tridde i kraft den 23 mars 2016.

10 Se om identitet frén EU-domstolens i praxis mél C-48/05, REG 2007 s. I-101 (Adam
Opel) p. 28 och 29 och mal C-533/06, REG 2008 s. [-4231 (O2 Holdings och O2
(UK)) p. 34. Efter EU-domstolens avgérande i de férenade méalen C-236/08- C-238/08,
Google France och Google m.fl. och mal C-487/07, REG 2009 s. [-5185 (L’Oréal and
others) p. 59 m. hinv. betonas skaderekvisitet for intring.

" Jfr EU-domstolen i mal C-251/95, REG 1997 s. 1-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf
Dassler Sport).

12 Se EU-domstolen i mal C-408/01, REG 2003 (Adidas-Salomon och Adidas Benelux)

5. 1-12537 domslutet p. 2, jfr mal C-292/00, REG 2003 s. I-389 (Davidoff) p. 25 och mal

C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 34 ff.
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2. Forvaxlingsbara varukannetecken

2.1 Direkt och indirekt forvixling

En forvixlingsrisk har av EU-domstolen definierats som "risk for att all-
minheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma
foretag, eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.”’?
Det ar inte varje forvixlingsbart tecken som kan forhindras med hjilp av
varumirkesritten, utan i princip bara sddan anvindning av tredje man
som (skadligt) paverkar eller kan pdverka varumirkets grundliggande
ursprungsangivande funktion.'* Dirfor kan enligt 1 kap. 5 § VML andra
stycket inte vare sig tecken eller upplysningar om varors eller tjansters art,
kvalitet, kvantitet, geografiska ursprung med flera andra egenskaper hos
produkten eller sedvanliga beteckningar forbehéllas en enskild nirings-
idkare'®> — om de inte blivit inarbetade som just varukinnetecken.'® Men
begreppet varumirkesanvindning framstdr numera omfattande.

Hogsta domstolen (HD) har i NJA 2014 s. 580 (Layher) konstaterat att
varumirken har ett lagstadgat skydd mot skada pa bland annat investe-
ringsfunktionen, eller varje annan grundliggande funktion som riskerar att
skadas genom annans oauktoriserade utnyttjande.'” Det 6verensstimmer
med att i senare praxis har utan nirmare definitioner omtalats garanti-
samt kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner, som intensivt
diskuterats i doktrinen.'® For mig tjanar frimst sidana rubriceringar syftet
att beskriva och nyansera varumirkets anvindning och skydd i en kon-
kret situation, sirskilt betriffande kinda mirken.!” Det kan dirfor pa goda
grunder diskuteras hur ménga av de uppriknade varumirkets funktioner

13 Se EU-domstolen i mal C-342/97, REG 1999 s.1-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 17
och mal C-120/04, REG 2005 s. 1-8551 (Medion) p. 24 och 26.

14" Se ursprungligen EU-domstolen i mal C-63/97, REG 1999 s. 1-905 (BMW) p. 38 samt
vidare EU-domstolen i mél C-206/01, REG 2002 s. I-10273 (Arsenal Football Club)
p. 51, mal C-487/07, REG 2009 s. [-5185 (L'Oréal and others) p. 58, de férenade mélen
C-236/08-C-238/08, REU 2010 s. [-2417 (Google France och Google) p. 76 i mél
C-278/08, REU 2010 s. I-2517 (BergSpechte) p. 29-37 och mél C-323/09, REU 2011
s. [-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 37.

15 Jfr EU-domstolen i de férenade mélen 53-55/01, REG 2003 5. 1-3161 (Linde m.fl.) p. 73
och domslutet p. 2 andra stycket.

16 Jfr EU-domstolen i de férenade malen C-108/97 och C-109/97, REG 1999 s. [-2779
(Windsurfing Chiemsee).

17 Jfr NJA 2014 s. 580 (Layher), sirskilt p. 14 ff. samt betriffande investeringsfunktionen
p- 28.

18 Jfr Per Jonas Nordell, NIR 2010 s. 264 ff., Hikan Borgenhill, NIR 2013 s. 3 ff,, sirskilt
s. 4 och 17 f och Mikael Spangberg, NIR 2013 s. 609 ff.

19 Se mil C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 58.
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som ar sé rittsligt sjalvstindiga att de kan skadas och dirmed sanktioneras
som sadana.?’

Av forsta meningen i skil 11 i ingressen till direktivet framgér att efter-
som varumirkets funktion framfor allt dr att garantera att varumirket
anger (det ritta) ursprunget,?! bor skyddet vara absolut om det rader iden-
titet mellan varumirket och tecknet samt mellan varorna eller tjinsterna.
Eftersom det finns en intréngspresumtion ar skyddet vid dubbel identitet
(enligt 1 kap. 10 § forsta stycket punkt 1) mer omfattande an det som
foljer av 1 kap. 10 § forsta stycket punkt 2. Men eftersom regleringen
ir speciell bor den inte kunna utvidgas utover sin ordalydelse.?? Enligt
1 kap. 10 § forsta stycket giller som forutsittning for intring enligt bade
punkt 1 och punkt 2 en risk for skada pa varumirkets funktion? med en
nyanserad prévning av den indirekta férvixlingsrisken enligt punkt 2. Det
understryks ocksd genom att skil 11 i ingressen till direktivet fortsitter:

”"Skyddet giller ocksd vid likhet mellan mirket och tecknet och varorna eller tjinsterna.
Det ir nédvindigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken for forvixling.
Grundférutsittningen for skyddet ir att det finns en risk for férvixling och denna maste
bedémas mot bakgrund av flera faktorer...”

Skyddsférutsittningarna enligt i 1 kap. 10 § forsta stycket punkt 2 inne-
bir sdledes en provning av forvixlingsrisken, inklusive uppfattat samband
mellan ursprung, som en rittshavare kan gora ansprék pa skydd mot bade
med avseende pé identiska eller liknande tecken och samma eller liknande
verksamheter (varor eller tjinster). Forvixlingsbarhet bland allminheten
och/eller slutanvindarna ska avgoras genom en helhetsbedémning.?* Det
betyder att &tminstone en risk for forvixling mellan tecknet och varumar-
ket maste kunna visas.

20 Skada p4 investeringsfunktionen har visserligen getts en viss effektmissig definition i

mél C-323/09, REU 2011 s. [-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 60 ff,
nimligen att anvindningen i stor utstrickning stoér varumirkesinnehavarens anvindning
av sitt varumirke i syfte att forvirva eller behalla ett gott rykte som kan tinkas attrahera
konsumenterna och géra dem lojala mot varumirket. Men en sddan definition forefaller
svér att avgrinsa till just dubbel identitet. Den tycks snarare generellt héra ihop med
anseende och risk fér degradering av ett mirke, inom eller utanfér varuslagslikheten.

21 Jfr EU-domstolen i mal C-323/09, REU 2011 s. [-8625 (Interflora och Interflora British
Unit) p. 40.

22 Jfr EU-domstolen i mal C-291/00, REG 2003 s. 12799 (LTD Diffusion), som uttalar i
domen att dven si sm3 skillnader som en genomsnittskonsument inte uppfattar utgor
grund for dubbel identitet.

2 Se t.ex. C-206/01, REG 2002 s. [-10273 (Arsenal Football Club) p. 51, mal C-48/05,
REG 2007 s.1-101 (Adam Opel) p. 21 och 22 och mél C-487/07, REG 2009 s. [-5185
(L'Oréal and others) p. 58. Se om anvindning som kan skada varumirkets funktion(er)
EU-domstolen i de férenade mélen C-236-238/08 Google France and Google p. 77.

2% Marianne Levin, Lirobok i immaterialritt 10 uppl., Norstedts Juridik 2011 s. 468.
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2.2 Nirmare om helhetsbedomningen

En risk for férvixling mellan tva varukannetecken, och dirmed ett intréng
enligt 1 kap. 10 § forsta stycket punkt 2 VML, triffas enligt EU-domsto-
lens fasta rittspraxis mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet.”® Helhetsbedémningen omfattar bland annat varumirkets
bekantskap p& marknaden, den association som tecknet framkallar, graden
av likhet mellan tecknen samt mellan de aktuella varorna eller tjansterna.?
[ beddmningen dras sdledes in sévil sirskiljningsforméga som markeslikhet
och varuslagslikhet, mirkens art och beskaffenhet, koparna, forsiljnings-
kanaler osv.?”’

Helhetsbedomningen av foérvixlingsrisk mellan tva tecken avser vilket
intryck de sammantaget gor pd genomsnittskonsumenten av produkt-

kategorin i friga,?® dvs. pa "en normalt informerad samt skiligen uppmark-

sam och medveten konsument”.?” D4 ska ocks& beaktas dels att genom-

snittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumirke som en helhet och
inte dgnar sig at att undersdka dess olika detaljer,** dels att konsumentens
minnesbild ir bleknad.3' Att sirskilt de berérda konsumenterna lyfts fram

% Se t.ex. EU-domstolen i mal C-252/12, ECLL:EU:C:2013:497 (Specsavers International
Healthcare and others) p. 34 samt vidare EU-domstolen i mal C 251/95 REG. 1997
s. 1-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) p. 22, i mal C-120/04, REG 2005
s. [-8551 (Medion) p. 27 och i méal C-334/05, REG 2007 s. [-4529 P (EUIPO mot Sha-
ker) p. 34.

% Se EU-domstolen i méal C-39/97, REG 1998 s. 1-5507 (Canon Kabushiki Kaisha mot
Metro-Goldwyn-Mayer) p. 17 ff.

27 Se EU-domstolen i mal C-251/95, REG 1997 5.1-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dass-
ler Sport) p. 22, mél C-342/97, REG 1999 s. [-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 18,
maél C-425/9, REG 2000 s. [-4861 (Marca Mode) p. 40 och i mal C-3/03 P, REG 2004
s. [-3657 (Matratzen Concord mot EUIPO) p. 28. Jfr dven NJA 2003 s. 555 (Check-
point).

2 Se t.ex. EU-domstolen i mal C-342/97, REG 1999 s.1-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer)
p. 26 och i mal C-361/04 P, REG 2006 s. I-6431 (Ruiz-Picasso m.fl. mot EUIPO) p. 38.

2 Se betriffande genomsnittskonsumenten EU-domstolen 1998 i mal C-210/96, REG
1998 s. [-4657 (Gut Springenheide och Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Ste-
infurt) p. 31 och 37. Det har senare forts 6ver som en norm i varumirkesritten; forsta
géngen i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 27.

30 Se EU-domsstolen i mal C-342/97, REG 1999 s. [-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer)
p. 26, vidare EU-domstolen i mal C 251/95, REG. 1997 s. [-6191 (SABEL mot Puma,
Rudolf Dassler Sport) p. 23, mél C-342/97, REG 1999 s. 1-3819 (Lloyd Schuhfa-
brik Meyer) p. 25, C-120/04, REG 2005 s. I-8551 (Medion) p. 27 och 28 och i mal
C-334/05, REG 2007 s. [-4529 P (EUIPO mot Shaker) p. 34 och 35, mil C-252/12,
ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers International Healthcare and others) p. 35 samt
beslutet i mal C-3/03 P, REG 2004 s. [-3657 (Matratzen Concord mot EUIPO) p. 29.

31 Se EU-domstolen i mal C-342/97, REG 1999 5.1-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 26:
"Hinsyn skall dock dven tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har méj-
lighet att gora en direkt jimférelse mellan de olika varumirkena utan méste forlita sig pa
en oklar bild som han har i minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens
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som norm f6ljer naturligt av att miarkesuppmirksamheten kan vara olika
for olika varor eller tjanster.>? Det giller typen av varor men ocksa inkdps-
sattet.

2.2.1 Den centrala mdrkeslikheten och det flexibla
kravet pad séirskiliningsformdga

Genom EU-domstolens mél C-251/95 (SABEL mot Puma, Rudolf Dass-
ler Sport) framhélls principen om kinneteckenskraft: "ju storre det ildre
varumirkets sirskiljningsforméga visar sig vara desto storre ir risken for
forvaxling”.* Ett varumirke som har en stark ursprunglig sarskiljningsfor-
maéga eller som har forvirvat en stark sirskiljningsformaga erhaller som
bekant ett storre skyddsomfang. Det slogs ter fast i domstolen genom mal
C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer).3* Dir
understroks ocksa betydelsen av att ett mirke dr kiant och mycket kint.
Helhetsbedémningen av mirkeslikhet avser hur konsumenten upple-
ver tvd mirken i den dagliga varuomsittningen. D4 brukar tre principer
sirskilt framhallas: helhetsintrycket, den bleknande minnesbilden och en
individualiserad bedémning i det aktuella fallet.’> En sddan bedémning
tar traditionellt sirskilt sikte pd risken for forvixling med avseende pé
bland annat tecknens sirskiljande och dominerande bestdndsdelar, varvid
enbart ett gemensamt begreppsinnehill hos tva tecken knappast grundar
en forvaxlingsrisk enligt 1 kap. 10 § forsta stycket punkt 2.3 Principen
om den bleknande minnesbilden understryker, liksom den om helhetsin-
trycket, betydelsen av att tecken med en stark sirskiljningsformaga méste
ges ett vidare skyddsomfang, eftersom tecken som liknar ett sidant litt
uppfattas som det kinda mirket eller i varje fall ha ett samband med detta.
Enligt 1 kap. 4 § VML f6ljer i enlighet med artikel 2 i direktivet att

uppmirksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjinster det ir
fraga om.”

32 Ibid.

3 REG 1997 5. 1-6191 p. 24.

3 REG 1998 5. 1-5507 p. 17 ff.

3 Se EU-domstolen i m&l C-342/97, REG 1999 s.1-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 25
och 26 m. hinv.

% Se EU-domstolen i mal C-342/97, REG 1999 s.1-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 27
och i mal C-120/04, REG 1-8851 (Medion) p. 26.

37 Jfr artikel 5.1 b i direktivet och fran praxis EU-domstolen i mal C-251/9, REG 1997
s. I-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) p. 20-22, dir det slagits fast att
enbart ett gemensamt begreppsinnehall inte ir ett sddant samband som ger en forvix-
lingsrisk.
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"Ett varumairke kan bestd av alla tecken ...,3® sirskilt ord, inbegripet personnamn, samt
figurer, bokstiver, siffror och formen eller utstyrseln pa en vara eller dess forpackning,
forutsatt att tecknen har sirskiljningsformaga.”

Den vidstriackta definitionen anses svara mot den moderna tidens krav
pa sirskiljande tecken och ta adekvata hinsyn till konsumenternas kon-
sumtionsvanor och perceptionsférmdga, inklusive att varu- och forpack-
ningsutstyrsel spelar en stor roll i dagens sjilvbetjaningssamhille och inte
sillan associeras med en sirskild niringsidkare. Att tecknen vekligen kan
skilja varor eller tjianster som tillhandahalls i en verksamhet fran dem som
tillhandahélls i en annan, se 1 kap. 5 § forsta stycket, dr sa sjilvklart i
ett varumirkessammanhang att det nistan kinns genant att nimna; utan
sarskiljningsférmaga inga varumirken (som pekar ut ett kommersiellt
ursprung).®® Men dirtill tjinar varumirken till att avgrinsa ensamritt till
sddana ord och uttryck som alla kan behéva anvinda.

Som framgar av 1 kap. 5 § tredje stycket VML ir sirskiljningsférméga
ett rorligt begrepp genom att sirskiljningsformdagan inte behover vara en
ursprunglig egenskap utan kan forvirvas. Det ir i stillet en viktig och
typisk aspekt fér beddmningen av ett varukidnneteckens sirskiljningsfor-
madga att ta hinsyn till den distinktivitet som kan ha forviarvats genom
anvindning.** Som princip kan alla tecken som inte faller pa det absoluta
registreringshindret i 1 kap. 9 § VML, i varje fall, teoretiskt, forvirva sir-
skiljningsférmaga genom inarbetning och vara foremal for ensamritt.*!

2.2.2 Det relativt ovdsentliga kravet pd varuslagslikhet

Medan mirkeslikhet ir den jaimforelse som brukar tilldra sig uppmirksam-
het i varumirkesrittslig praxis ur skilda aspekter, visuell likhet, ljudlikhet
och begreppslikhet, kan en forvixlingsrisk forst uteslutas om det inte finns
ndgon risk for att allminheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga
kommer frin samma foretag, eller i férekommande fall frin féretag med
ekonomiska band.*? Inte férrin di kommer varuslaglikheten in. Eftersom
varumirkesskyddet bygger p&d dubbla forutsittningar med mairkeslikhet

3% Kravet pé grafisk atergivning forsvinner nu ur lagen ur lagen och ersitts med att ett krav

pa att ett registrerbart varumirke ska kunna aterges i varumirkesregistret.

3 Jfr EU-domstolen i mal C-299/99, REG 2002 s. I-5475 (Philips) och i mal C-48/09 P,
REU 2010 s. I-8403 (Lego Juris).

4 Exempelvis EU-domstolen i de férenade mélen C-108/97 och C-109/97, REG 1999
s. [-2779 (Windsurfing Chiemsee) p. 46.

4 Se EU-domstolen i de férenade méalen 53-55/01, REG 2003 p. I-3161) (Linde m.fl.)
p. 67 ff. och domslutet p. 2 forsta stycket.

# Se EU-domstolen i mal C-39/97, REG 1998 s. [-5507 (Canon Kabushiki Kaisha mot
Metro-Goldwyn-Mayer) p. 30.
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och varuslagslikhet, inklusive samspelet dem emellan, blir konkurrensfor-
héllandet en slutlig vattendelare f6r en férvixlingssituation. Bedémningen
av varuslagslikhet avser med andra ord att faststilla om omsittningskret-
sen ir helt eller delvis densamma.

Vid stor mirkeslikhet brukar det vidare uttalas att kravet pé varuslags-
likhet dr mindre.®* Men medan mirkeslikheten utreds mycket ingdende, i
béde administrativ och judiciell praxis, uppkommer sillan diskussioner om
varuslagslikhet i rattspraxis. Det dr inget nytt for dagen eller for EU-ritten,
utan sd har det nog alltid varit. Exempelvis finner Lars Pehrson efter en
omfattande genomgang av forvixlingsbarhet i avhandlingen att varuslags-
likhet sillan eller aldrig diskuteras i rittspraxis.* Och samma slutsats har
dragits fran norsk praxis.** Undantaget som bekriftar regeln ir i s fall NJA
2003 s. 555 (Checkpoint), dir en strikt tolkning av verksamheten under
anvindningsfristen blev utslagsgivande {6r intrangsbedémningen.*

Efter att ha dgnat 78 sidor 4t mirkeslikhet och fem &t varuslagslikhet
konstaterar Pehrson att det inte varit s& litt att géra nigon granskning
av bedémningen av varuslagslikhet i domstolarnas praxis. Varuslagslikhet
hade ansetts foreligga i samtliga granskade fall.*” Han vigar indé dra slut-
satsen av NJA 1979 s. 121 (BI/Bic) att det forefallit som att administrativ
praxis och judiciell 6verensstimt i sina virderingar. [ NJA 1979 s. 121
hinvisade hovritten till att den bedémning som faststilldes av HD stod
i "samklang med rddande administrativ praxis”. Detta forefaller ocksé att
vara en given utgdngspunkt, om inte kinnetecken i bruk pa marknaden ger
grund for en annan uppfattning.

Den forhallandevis ringa uppmairksamheten pa varuslagslikhet kan for-
klaras med det uppenbara forhallandet att det — till skillnad fran mirkes-
likhet — inte pa ett meningsfullt sitt gir att virdera varuslags- eller tjin-
stelikhet isolerat och abstrakt.*® Provningen av varuslagslikhet i ett visst
fall kan visserligen erbjuda stora svarigheter. Men som framholls redan
ar 1940 av Gosta Eberstein i Om skydd for individualiteten s. 62 ff. ar
det betydelselost om varorna som sidana kan forvixlas. Varukannetecken
syftar "inte till att skilja olika varuslag frén varandra utan att skilja den ene
niringsidkarens varor frdn den andres.”* I stillet 4r det en sjilvklarhet i

# EU-domstolen i mal C-39/97, REG 1998 5.1-5507 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-
Goldwyn-Mayer), sirskilt p. 17 och 19.

4 Pehrson a.a.s. 244 ff.

Birger Stuevold Lassen och Are Stenvik, Kjennetegnsrett 3 uppl. Universitetsforlaget

2011 s. 323.

4 Jfr dven HD:s beslut av den 3 december 2015 i mal nr T 3403-14, som innebir att
EU-domstolen fir ta stillning till skyddets omfattning med avseende begirda pé varu-
och tjansteslag under anvindningsfristen.

47 Pehrson a.a.s. 291 f och 296.

4 Lassen och Stenvik ibid.

4 SOU 1958:10 s. 254.
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nationell och europeisk ritt att friga om varumirkesintrdng uppkommer
forst om tva tecken ir lika.®® Om de d& ocksé avser liknande varor eller
tjanster, si kan diskussionen som sagt bérja om ett eventuellt intring. Fraga
om intrang kan helt enkelt inte uppkomma utan (viss) markeslikhet.”!

Det just sagda illustreras dven av det uppenbara forhallandet att vid
fraga om utvidgat skydd far kinda mirken inte ytterligare skydd mot mir-
ken som ir olika; mirkeslikheten behover siledes vara ganska stor. Men de
far skydd mot skada ocksa i andra avseenden. Utanfor varuslagslikheten
sker utvidgningen av skyddet genom att olika varuslag kan foéras samman
under mirket och dnd& gora intrdng som en f6ljd av att mirket ir kint
ocksa utanfér sin mélgrupp eller omsittningskrets.>? Inom varuslaglikheten
tillkommer en bedémning av otillbérliga utnyttjanden utan en risk for att
det skulle ske en varuférvixling. Effekterna av samspelet mellan mirkes-
likhet och varuslagslikhet diskuterades sirskilt ingdende av EU-domstolen
i mal C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer),>
som HD hinvisade till i NJA 2003 s. 555 (Checkpoint). Detsamma gillde
i NJA 2003 s. 123 (Jagermeister), dar HD édven tog stod i EU-domstolens
mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).>

En rent teknisk likhet mellan varor kan ofta vara av underordnad bety-
delse,* eftersom den normalt ir okind f6r konsumenten. Avgorandet fills
i stillet pd en helhetsbedémning av en mingd helt andra faktorer. Vid
provning av varuslagslikhet kan sirskilt beaktas om varorna ingdr i samma
sortiment, och inte minst om varor siljs och distribueras av samma féretag
eller ar framstillda av samma rdmaterial eller avsedda fér samma dndamal
eller anvinds inom samma verksamhetsomride. Och fortfarande adberopas
Patent- och registreringsverkets promemoria (1949) for sidana exempel.>

Liksom p& manga andra héll ir det en traditionell instillning ocksa i
svensk ritt att om varumirkena ir identiska, sd finns en presumtion om
likhet mellan varu- eller tjdnsteslag som det inte dr osannolikt att de aktu-
ella varorna ingdr i.°” Detta blir an mer betonat idag d& grinserna mellan
1 kap. 10 § forsta stycket punkt 2 och punkt 3 framstar som flytande, dvs.
mellan forvixlingsbara tecken och ett utvidgat skydd. I varje fall betraf-

Jfr bedémningen av varumirken i reklam enligt artikel 2 ¢) och 4 d), f) och h) i euro-
paparlamentets och rddets direktiv 2006/111/EG av den 12 december 2006 om vilse-
ledande och jimférande reklam, som alltid férutsétter en konkurrenssituation.

51 Se EU-domstolen i mél C-558/12 P, ECLLEU:C:2014:22 (EUIPO mot WeserGold
Getrinke), Jfr dven EU-domstolen i mal C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514 (Il Ponte
Finanziaria mot EUIPO).

52 Jfr Lassen och Stenvik a.a. s. 326.

53 REG 1998 5. I-5507.

3* REG 1999 s.1-3819.

55 SOU 1958:10 s. 254.

56 Citerad i bl.a. SOU 1958:10 s. 255 ff.

57 Pehrson a.a.s. 262.
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fande sidana tecken som ir mycket kinda for en bred allminhet blir det
lite av en smaksak vilken av bestimmelserna som ska tillimpas. Risken
for en otillborlig fordel finns i princip alltid genom konsumenters sam-
mankoppling. Den skiliga anledning som krivs f6r en undantag kan bara
avgoras i det enskilda fallet.>

Fran konsumentsynpunkt har det traditionellt ansetts viktigt att begrep-
pet varuslagslikhet tolkas vidstriackt.>® Ett minst sagt vilkint exempel ir
att cyklar och kameror ansags varuslagslika 1898 i Storbritannien eftersom
de bada horde till sportsliga verksamheter i det beromda Kodakavgoran-
det.® Varumirkesskyddet ska vara effektivt, och konsumenterna ska inte
riskera att bli vilseledda. I Norge har inte endast barer ansetts vara varu-
slagslika med alkoholhaltiga drycker, utan ocksa med drivmedel och tank-
ningsservice. Restauranger kan vara av liknande slag som firdiglagad mat
och kennelklubbar av liknande slag som hundmat.®! T Sverige har Rege-
ringsritten ansett att mat for minniskor och djurmat dr varuslagslika.®?
Och Patentbesvirsritten (PBR) fann den 15 mars 1999 i mél nr 97-437
grund for att bifalla invindning av Swedish Meat Ek. fér. mot varumarkes-
registreringen DELISS i visst utforande for hund- och kattmat (i klass 29),
som upphivdes. Med endast en bokstavsskillnad ansig domstolens majo-
ritet (Carlson och Halvorsen) det finnas "en pataglig risk for att omsitt-
ningskretsen fir uppfattningen att det rder ett samband mellan miarkena
och i den meningen férvixlar dem.” Provningstillstind medgavs inte.

2.2.3 Ovriga omstéindigheter

Helhetsbedomningen av en forvixlingsrisk eller annan skada pé ett varu-
mirke omfattar som framkommit samtliga relevanta omstindigheter.
I enlighet med helhetsbedomningen bor det ocksd goras en realistisk
bedémning av den verkliga konfliktrisken.®* Aven det dldre mirkets kvali-
teter och egenskaper spelar roll utéver sirskiljningsférméga, som kan vara

8 Nir direktivet och férordningen férhandlades anférdes forhallande mellan (oregistrerad)

firma och varumirke i belgisk ritt som kunde innebira att det fanns likalydande ildre

firmor parallellt med varumirken med en séledes skilig grund; jfr dven EU-domstolen i

mal C-17/06, REG 2007 s. [-07041 (Céline).

Jfr Sture Heiding, Om registrerade varumirken och inarbetade kinnetecken, Uppsala

1946, s. 77 ff. Se dven Gosta Eberstein, Om skydd for individualiteten, P.A. Norstedt &

soner, Stockholm 1940 s. 65.

% Eastman v. Griffiths Cycle (1898), 15 RPC s. 105 (Kodak Bicycles).

61 Lassen och Stenvik a.a. s. 309.

62 Se RA 1977 Ab 483. De tvistiga tecknen var "Kit-E-Kwick” mot "Kwick”.

8 Se EU-domstolen i mal C-383-12 P ECLLI:IEU:C:2013:741 (Environmental Manu-
facturing mot EUIPO) samt uppféljningen i mal T-570/10 RENV, ECLL.EU:T:2015:76.
Jfr dven NJA 2003 s. 555 (Checkpoint).
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forstirkt genom bekantskap pa marknaden, och graden av likhet, inklusive
associationsskapande, mellan mirket och tecknet samt mellan de ifrigava-
rande varorna eller tjinsterna. Detsamma giller motpartens kinnetecken-
sanviandning.® Darmed har bedomningen i stort limnats till rattspraxis,
och vigningen blir en fraga for domstolens "varumarkeskansla”.%

Till sddana omstiandigheter som slutligt ska beaktas hor hela den miljo
dar varukidnnetecken ska fungera inklusive deras estetiska och andra egen-
skaper som kan spela roll for konsumenternas uppfattning liksom forpack-
ningsutstyrsel och uppskyltningar. Var produkter som péstés vara i konflikt
siljs, dvs. ar det huvudsakligen samma distributionskanaler eller olika, kan
naturligtvis avgéra om det finns en reell konflikt pad marknaden. I forega-
ende avsnitt har diskuterats den ofta begrinsade roll som varuslagslikheten
spelar, samtidigt som risken for konflikt mellan tvd tecken minskar med
avstindet mellan varorna. Det giller utom i ett avseende, ansedda, dvs.
kinda och mycket kinda varumirken har ett ganska omfattande ansprak
pa skydd mot skada.

2.3 Skydd utanfor varuslagslikhetsgrianserna
2.3.1 Frdn Kodakskydd till anseendeskydd

Grunden for ett utvidgat skydd for varumirken finns i artikel 6bis i Paris-
konventionen om industriellt rittsskydd fran 1883. Konventionen &ligger
medlemsstaterna att uppritthélla ett skydd mot registrering och anvind-
ning av varumirken, som i den berérda staten redan ir ett vilkiant marke i
en konventionsstat och som anvinds for identiska eller liknande varor. Det
ir saledes ett grinsoverskridande skydd i geografisk mening inom varu-
slagslikheten. Genom artikel 16.3 i avtalet om handelsrelaterade immate-
rialritter (TRIPs-avtalet) har det internationella skyddet for vil ansedda
(numera kinda) varumarken utvidgats till ett dtagande utover varuslagslik-
heten.5” Skyddet enligt artikel 6bis i Pariskonventionen ska i kraft av TRIPs
dven gilla betriffande varor och tjinster som inte dr samma eller liknande,
om anvindningen av varumirket skulle skapa en sambandsuppfattning
mellan dessa och mirkeshavaren som didrmed skadar mirkeshavaren.®®

64 Jfr skdl 11 i ingressen till direktivet och SOU 1958:10 s. 254 f.

6 SOU 1958:105s. 272.

% Richard Wessman, Varumirkeskonflikter, Norstedts Juridik 2002 s. 359.

67 Se Levin i Festskrift till Gunnar Karnell, Efi, Handelshgsskolan 1999 s. 425 ff.

% I nationell ritt fir ett sddant skydd goras beroende av registrering. Se Study on the Ove-
rall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute
for Intellectual Property and Competition Law, Munich, p. 2.122 s. 69 pé: http://ec.eu-
ropa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf. ~ MPI
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Sedan 1960 ars varumirkeslag har svensk ritt innehallit ett visst utvid-
gat skydd, forst i vad man skulle kunna kalla konsumentskyddande syfte
for de synnerligen kinda varukinnetecknen enligt den s& kallade Kodak-
doktrinen i viss inspiration av 1898 ars engelska rittsfall®. Senare genom-
fordes artikel 5.2 i direktivet som idag finns i 1 kap. 10 § forsta stycket
punkt 3 och ticker in Sveriges alla internationella &taganden.”® Det ir
ett utvidgat skydd for kinda mirken i varumirkeshavarens intressen, som
riktar sig mot skada p4 ett sdidant mirkes kianneteckenskraft och mot snyl-
tande konkurrens pa nedlagda marknadsinvesteringar.

Forutsittningen for ett utvidgat skydd mot identiska eller liknande
tecken ir en upparbetad goodwill, eller som det framgér av lagtexten att
varukinnetecknet hir i landet "ir kint inom en betydande del av omsitt-
ningskretsen” och anvindningen "drar otillborlig fordel av eller utan skilig
anledning ir till skada for varukinnetecknets sirskiljningsféormaga eller
anseende”. Ett sidant kint marke har traditionellt varit Sveriges sitt att
leva upp till artikel 6bis i Pariskonventionen.”! Det var for dvrigt ett lik-
nande uttryck som EU-domstolen ar 1999 anvinde for att sla fast troskeln
for anseendeskydd. I det fallet avsig formuleringen att en betydande andel
av den berorda allminheten i en visentlig del av Beneluxomradet var till-
racklig for att svara mot anseendekravet; kanske rickte ocksa redan en del
av ett av Benelux-linderna.”

2.3.2 Urvattning, degradering eller snyltning

Aven om det klassiska och "normala” ir att ensamritt till varukannetecken
kraver en forvixlingsrisk,” s dr som framkommit férvixlingsbarhet ingen
forutsittning for utvidgat skydd. Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket punkt
3 ska i stillet graden av likhet mellan det kinda varumirket och teck-
net riskera att den berérda allminheten far uppfattningen av ett samband
mellan tecknet och varumirket.”* Det utvidgade skyddet kan dirfor ses

Study on the Overall Functioning of the Trade Marks System. Se 4ven artikel 4 och 5 i
WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks (2000).

8 Ovan not 61.

70 Prop. 2009/10:225 s. 122.

71 Jfr 3 § tredje stycket i 1960 ars varumirkeslag (SFS 644).

2. Se EU-domstolen i m&l C-375/97 REG 1999 s. I-5421 (General Motors).

73 Jfr EU-domstolen i de forenade malen C-236/08-C-238/08, REU 2010 s. 1-02417
(Google France) p. 78 m. hianv. t. mal C-292/00, REG 2003 s. 1-389 (Davidoff) p. 28 och
i mal C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 59.

7+ Se EU-domstolen i mal C-408/01, REG 2003 s. [-12537 (Adidas-Salomon och adidas
Benelux) s. [-12537 domslutet p. 2.
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som en del av skyddet mot illojal konkurrens i en marknadsekonomi.”
Ett sidant utvidgat skydd kan normalt tillkomma varukinnetecken som
funnits linge p& marknaden, eller som det har satsats mycket p4 s att de
blivit kinda inom en betydande andel av omsittningskretsen.”® Beroende
av situationen kan ett sddant utvidgat skydd &beropas mot risk for skada
som maste visas, eller genom att tredje man drar otillborlig fordel av ett
varumirke som ir kint,”” dvs. har ett anseende ("reputation”/ "renommé”)
hir i landet.”

Skyddet mot intrdng i kinda mairken har successivt utvecklats av
EU-domstolen bland annat i méalen: C-425/98 (Marca Mode), C-292/00
(Davidoff), C-408/01 (Adidas-Salomon och Adidas Benelux), C-102/07
(Adidas et adidas Benelux), C-252/07 (Intel Corporation) och C-487/07
(L'Oréal and others). Sedan mal C-292/00 (Davidoff) giller ett sddant
utvidgat skydd dven inom varuslagslikhet.”” Frin svensk praxis mirks
fraimst NJA 2003 s. 163 (Jiagarbrannvin). I malen C-252/08 (Intel Corpo-
ration) punkt 24 ff. och C-487/07 (L'Oréal and others) punkt 37 ff. iden-
tifierar och sammanfattar EU-domstolen de nirmare forutsittningarna for
ett utvidgat skydd inom eller utanfor varuslagslikheten som ett utflode av
otillborlig konkurrens eller en falsk sambandsuppfattning. Intrdnget bestar
i ndgot av foljande:

— forfdng for varumairkets sarskiljningsforméga (urvattning),

— forfdng for varumirkets renommé (degradering), eller att

— otillbérlig fordel dras av varumirkets sirskiljningsférmaga eller renommé
(snyltning).

Det ricker med ett av dessa slags intring for att det utvidgade skyddet
enligt artikel 5.2 i direktivet ska vara tillimpligt.** Men det finns inget som
hindrar att flera av otillborlighetskriterierna identifieras som skadliga i en
och samma situation.

75 Jfr tidigare i svensk varumirkesritt enligt 6 § andra stycket i 1960 ars lag (SFS 644) och

dessforinnan inférandet dr 1942 av 9 § i 1931 ars lag (SFS 152) om illojal konkurrens.

Det ska ocksd noteras att med dagens sociala medieutbud kan det ibland g otroligt

snabbt och behéover inte heller kosta s3 mycket att gora ett kiinnetecken vilkint.

77 Jfr diskussionen om kriteriet kint i prop. 2009/10:225 s. 122 ff.

78 Jfr mal C-252/07, REG 2008 s. [-8823 (Intel Corporation), sirskilt p. 37 och 39.

Bestimmelsen var ursprungligen sannolikt inte tinkt att som en forstirkning av férvix-

lingssituationen. Nu ville rittspraxis annorlunda, se EU-domstolen i mal C-292/00, REG

2003 s. 1-389 (Davidoff) p. 24-30 och i mal C-102/07, REG 2008 s. [-2439 (Adidas och

adidas Benelux) p. 37.

80 Se EU-domstolen i mal C-487/07, REG 20009 s. I-5185 (L'Oréal) p. 42 m. hinv. t. mal
C-252/08, REG 2008 s. [-8823 (Intel Corporation) p. 28 samt forstainstansritten i mal
T-47/06, REG 2007 s. 1I-42 (Nasdaq) p. 54 och jfr sirskilt p. 64.
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Urvattning, eller uttunning, innebir som direkt hors att varumirkets siar-
skiljningsformaga forsvagas genom tredje mans anvindning av ett tecken
som ir identiskt med eller liknar varumirket. Urvattningen medfér att en
tidigare stark koppling mellan mirkta varor och deras ursprung uppléses
i allminhetens medvetande. Skadan sker nir anvindningen av ett kin-
netecken som ir identiskt med eller liknar ett kidnt varumirke minskar
dess formaga att sarskilja innehavarens varor eller tjanster frdn andra med
annat ursprung. [ slutet av urvattningsprocessen kan konsumenterna inte
lingre omedelbart associera mirket med ett visst kommersiellt ursprung.
Darfor dr det viktigt att innehavaren av ett kiant varumairke tillats forbjuda
anvindning av ett kinnetecken som ir identiskt med eller liknar detta och
som minskar varumirkets sirskiljningsformaga innan urvattningsproces-
sen natt slutet.®!

Degradering, eller nedsvirtning, uppkommer om identiska eller liknande
kinnetecken anvinds av tredje man pa ett sitt som minskar varumarkets
attraktionsformaga hos allmanheten, exempelvis genom sddana varor eller
tjanster som kan medfora ett negativt inflytande pd bilden av varumir-
ket.®? Det ar numera denna regel som kommer till anvindning i stéllet for
den tidigare sa kallade rattgiftsregeln.®® Att ett kint mirke genom tredje
mans anvindning plétsligt skuggas av en obehagskinsla strider uppenbart
mot den EU-baserade regeln som syftar till att skydda det kinda mirkets
attraktionsférméga.®

Snyliming, eller "free-riding”, handlar om imagedverforing och fister vik-
ten vid den fordel tredje man haft av att anvinda ett kinnetecken som
liknar eller ir identiskt med ett som ir kint.®® Ett sidant intrdng omfattar
bland annat ett klart ingrepp i det kinda varumirket genom en oauktorise-
rad 6verforing av positiva virden eller egenskaper pa det liknade tecknet.®
Av rittspraxis att doma forefaller den otillborliga fordelen i sddana fall
vara det avgorande — och lattare att visa dn urvattning och nersvirtning.
For att f4 framgdng med utvidgat skydd enligt detta kriterium krivs vis-

81 Se EU-domstolen i mal C-323/09, REU 2011 s. 1-8625 (Interflora och Interflora British
Unit) p. 76 och 77.

82 Se EU-domstolen i m&l C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 40.

8 Jfr SOU 20011:26 s. 251 angdende "férvixlingsbara” mirken enligt divarande 6 § andra

stycket p. b).

Maijligtvis ansdgs nuvarande regel innehélla ett slags etikkrav av Svea hovritt den 8 april

2014 i m3l T 11273-12 nir Folkia for snabblin ansdgs gora intrang i det kinda forsik-

ringsbolaget FOLKSAM. Fér mig var utgdngen annars obegriplig, bl.a. eftersom Folkia

var ett filialnamn i Sverige, som borde ha beaktats ex officio.

8 Jfr mdl T-570/10 RENV, ECLI:EU:T:2015:76 (Environmental Manufacturing mot
EUIPO) p. 57.

% Se EU-domstolen i m&l C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 41.
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serligen ocksé att en skadeeffekt kan visas av snyltningen,®” eller &tmins-
tone en sddan risk. Men det krivs varken "risk for forvixling eller risk for
forfang for varumirkets sirskiljningsforméga eller renommé eller, mera
allmint, for varumirkesinnehavaren”.®® Skaderisken i form av snyltning
kan s& gott som alltid identifieras vid oauktoriserad anvindning av annans
kinda mirke, dven om det slutliga avgorandet forst kan triffas efter en
helhetsbedémning.

3. Bevisregler

3.1 Allménna principer

Det ligger i forvixlingsbarhetens natur att ett intrang alltid innebir skada
pa varumirkets sirskiljningsforméaga. Dessutom kan som just diskuterats
i avsnitt 2.3 intring i ett kint och ansett varumirke innebira forfang for
varumirkets renommé, som avser en delvis annorlunda bedémning av
en eventuellt uppkommen skada. I en konfliktsituation finns det dirfor
anledning att uppmirksamma vem som ska bevisa vad, med vilken kraft
och med avseende pé vem eller vilka. Sjilva bevisbordan foljer svensk ritt,
medan vad och hur kan péverkas av eventuella tolkningsforklaringar och
principer frdn EU-domstolen for just varumirkesintréng.®

Samtliga tankbara intrangssituationer kraver atminstone risk for skada.
De allminna kriterierna for forvixlingsrisk har slagits fast av EU-domstolen
i en serie tolkningsforklaringar, sirskilt i mal C-39/97 (Canon Kabushiki
Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer),”® mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik
Meyer),”! mal C-425/98 (Marca Mode)*? och méal C-120/04 (Medion).*
Vid direkt forvixling, dvs. dubbel identitet, finns som framkommit en
intrdngspresumtion; forvixling behéver inte visas men en skaderisk maste
styrkas.®* For indirekt forvixling maste den varumirkesrittsliga helhets-
bedémningen leda till &tminstone en risk fér sambandforvixling. Genom-
snittskonsumenten eller slutférbrukaren av produkten i friga maste med

87 Se EU-domstolen i mél C-252/07, REG 2008 s. 1-8823 (Intel Corporation) domslutet
p. 6.

88 Se op. cit. p. 50 och domslutet p. 1.

89 Jfr skdl 11 i ingressen till direktivet sista meningen: "Formerna for fastsldende av risk for
forvixling och framfor allt bevisbérdan bér regleras av nationella procedurregler ...”

% REG 1998 s. I-5507.

o1 REG 1999 s. I-3819.

92 REG 2000 s. I-4861.

% REG 2005 s. I-8551.

% Se bl.a. EU-domstolen i de férenade mélen C-235-238/08, REU 2010 s.1-2417 (Google
och Google France) p. 76 m. hinv.
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andra ord och i enlighet med varumairkesrittens huvudsyfte uppfatta ett
gemensamt ursprung eller ett ursprung med samband.

Enligt svensk ritt giller som allmin princip i dispositiva tvistemal att
den part som framfor ett pastdende ocksd har bevisbordan for detta sak-
forhéllande. Enligt den raka bevisbérdan ska varumirkeshavaren kunna
"visa” eller "styrka” att en viss omstindighet foreligger.”> Det ir ett gan-
ska stringt beviskrav, som kan motiveras av att effekterna av ett férbud
mot anviandning av ett visst varukidnnetecken som man byggt upp eller
investerat i normalt blir ganska allvarliga. Kriterierna ska vidare tillampas
strangt sd att de inte ger utrymme for att niringsidkare pa ett otillborligt
sitt hammar konkurrensen.’® En svarande ska inte med oritt dliggas en
ersittningsskyldighet.?”

Avgorande for den slutliga virderingen av allt det framlagda bevismate-
rialet, och dirmed for utgdngen i ett mal, dr hur vil kdranden lyckas med
sin raka och dkta bevisborda.”® Den falska eller "hoppande bevisbérdan”
underlittar for domstolen: "Om den ikta bevisbordan innebar att det rik-
tas ett stringt beviskrav mot kiaranden behover svarandens motbevisning
inte vaga sarskilt tungt for att den falska bevisbordan skall ga tillbaka till
karanden” och vice versa. Bevisbordans tyngd blir beroende av hur lingt
till vinster eller till hoger om O-punkten som kiranden anses st med sitt
material,”® men ger inget stod for att kasta om bevisboérdan.

Att vinda pd den bevisbérda som féljer av de allminna civilrittsliga
principerna vore systemfrimmande fér varumirkesritten, och skulle i
oproportionerlig grad begrinsa innehavarens exklusiva ritt. Detta skulle
i sin tur pa ett omotiverat sitt gynna den som begtt intring.'®” Den raka
bevisbérdan motsiger inte att domstolen efter omstindigheter i enlighet
med HD:s praxis ibland kan sl3 av pa beviskrav, exempelvis vid komplice-
rade orsakssamband,'”! andra sirskilda bevissvarigheter eller vid ojamlika
parter som kan uttryckas p4 lite olika sitt. Det 4r sasmmanfattningsvis inget
sirskild med kirandens bevisborda vid varumirkesrittsliga intrangsfall i
forhéllande till andra civilrattsliga tvistemal. Bevisbordan for ett visst for-
héllande ligger givetvis alltid endast pé en part, dvs. i detta fall pa karan-
den. Men tyngden av den bevisning som krivs for att styrka ett forhallande

% EU-domstolen i mal C-252/07, REG 2008 s. [-8823 (Intel Corporation) p. 37-39, jfr
prop. 2000/01:150 s. 187 (Lagradet).

% Jfr mal C-383/12 PECLL:EU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing mot EUIPO)
p. 34 ff. samt mal T-570/10 RENV ECLL:EU:T:2015:76.

97 Jfr Ekelof, Edelstam, Heuman, Ritteging IV Norstedts Juridik uppl. 7 s. 98.

% Se Ekel6f, Edelstam, Heuman, Rittegdng IV Norstedts Juridik uppl. 7 s. 88.

9 Ibid. Jfr Robert Nordh, SvJT 2012 s. 781 ff.

100 Jfr generaladvokaten i m&l C-244/00, REG 2003 s. I-3051(van Doren + Q) p. 25 och 80.

101 Det giller sirskilt for kirandens bevisning av orsakssamband. Se t.ex. Mérten Schultz,
SvJT 2011 s. 490, 492, Roberth Nordh, SvJT 2011 s. 648 f., 654 och Lars Heuman,
Bevisbérda och beviskrav i tvistemal, Norstedts juridik 2005 s. 79, 186.
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varierar stegvis med parternas formaga att faktiskt beldgga sina pastien-
den. I ett upphovsrittsligt mél kan en kidrande ha att forst styrka ensamrit-
tens existens,'”> medan en registrerad varumirkesritt innebir en presum-
tion om rittsskyddets existens. En sddan presumtion for industriella ritter
giller for 6vrigt oavsett om rittsforvirvet skett efter en forprovning eller
inte.!® Darmed kan kiranden i ett intrdngsmal direkt fokusera pa sjilva
forvaxlingsrisken, dvs. likhet och risk for skada.

3.2 Sarskilda principer vid utvidgat skydd

Nar varukinnetecken blivit mycket kanda forvixlar konsumenter i prin-
cip inte mirkta varor med andra, och kanske inte heller ursprung. Men
det betyder varken att sddana kinda och sirskild vardefulla tecken inte
skadas av tredje mans oauktoriserade anvindning, eller att likhet inte kan
ge en ofortjant konkurrensfordel. Just darfor utvecklades i stillet ett sir-
skilt skydd mot just skada pa kianda varumirken utan forviaxlingsbarhet.!%
Ocksa da ir det viktigt av att gora en helhetsbeddmning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.'®> De typiska skadorna av
att ett yngre tecken drar otillborlig fordel av ett kint och ansett varukin-
neteckens sirskiljningsformaga eller renommé har beskrivits tidigare i
avsnitt 2.3 som urvattning, degradering och/eller snyltning.'%

3.2.1 Urvattning

Den grundliggande forutsittningen for ett utvidgat skydd i samband med
urvattning formulerades av EU-domstolen i mal C-252/07 (Intel Corpo-
ration):'”” En skadlig snyltning forutsitter dtminstone en risk for forand-
ring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor
eller tjanster som det dldre mirket dr registrerat for och som beror pé
anvindningen av det yngre. Det ska med andra ord kunna visas en risk

102 Se exempelvis Hovritten 6ver Skane och Blekinge den 11 juni 2008 i méal nr O 1186-08,
RH:2009:6.

103 Jfr hirtill EU-domstolen i m&l C-345/13,ECLI:EU:C:2014:2013 (Karen Millen Fashions)
angdende en presumtion till fsrmén fér oregistrerad gemenskapsformgivning.

104 Se Marianne Levin, 1995 s. 464 ff.

105 Se EU-domstolen i mal C-252/07, REG 2008 s. 1-8823 (Intel Corporation) domslutet
p. 4,1 mél REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 41 och 44 och EU-domstolen i
maél C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285 (Helena Rubinstein and L'Oréal mot EUIPO)
p- 94.

106 Jfr fraimst EU-domstolen i mal C-487/07, REG 2009s. 1-5185 (L'Oréal and others) p. 38
och i mal C-252/07, REG 2008 s. [-8823 (Intel Corporation) p. 27.

107 REG 2008 s. 1-8823, se sirskilt p. 6 i domslutet.
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for forandring av den genomsnittliga konsumentens képbeteende, och det
ricker inte att peka pd subjektiva omstindigheter som konsumenternas
igenkinning.!®® Diremot kan ett forfing anses uppkomma genom en enda
anvindning och dven pé ett varumirke som inte ar unikt.!®

I méal C-383/12 P (Environmental Manufacturing mot EUIPO) under-
strok EU-domstolen att de kriterier som lagts fast i mal C-252/07 (Intel
Corporation) giller.'"® Dirmed kravs en verklig risk for forindring i det
ekonomiska beteendet for att en skada i form av forlust av sirskiljnings-
forméga ska anses styrkt.!'! Ett stringt beviskrav ska séledes tillimpas,
om inte redan en forekommande mirkeslikhet skapar f6rvirring hos kon-
sumenterna (dvs. det foreligger forviaxlingsbarhet). Diaremot krivs inte
nigon konkret bevisning av skada eller forfing. EU-domstolen har nim-
ligen slagit fast att det ska vara tillrickligt att kunna visa pa en sadan risk
genom "att anvinda sig av logiska slutledningar”, under foérutsittning att
de grundas pd "en sannolikhetsbedomning, med beaktande av sedvanlig
praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omstindig-
heter i det enskilda fallet”.!'? Enbart 16sa antaganden duger inte.

Utgéngen av mal C-383/12 P (Environmental Manufacturing mot
EUIPO), som rorde invindning mot ett figurvarumirke med ett varghu-
vud och ordet WOLF,''? kan ses som en realistisk beddmning av avsaknad
av verklig konfliktrisk med en viss (nyttig) nyansering av innehavarens av
vilkinda mirkesvaror position i mél C-487/07 (L'Oréal and others).'™*
Men man bor samtidigt vara p& det klara med skillnaden mellan de all-
minna domstolarnas storre frihet att géra marknadsbaserade 6vervigan-
den i intrdngsmal och den formella bundenhet och det snivare perspektiv
som priglar ett registreringsmal.

3.2.2 Degradering

En degradering sker nir annans anvindning av ett identiskt eller liknande
varumirke sker pa ett sidant sitt att det ir till skada for varumirkets

108 Se EU-domstolen i mal C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285 (Helena Rubinstein and
L'Oréal mot EUIPO) p. 94 ff. och mal C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal m.fl.)
p. 44.

109 Se mal C-252/07, REG 2008 s. [-8823 (Intel Corporation) p. 75 och domslutet p. 6.

110 ECLLILEEU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing mot EUIPO) p. 34 ff.

1 Jfr REG 2008 s. 1-8823 (Intel Corporation) p. 77 och 81 samt p. 6 i domslutet.

112 EU-domstolen i mal C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing
mot EUIPO) p. 40 ff.

113 ECLI:EEU:C:2013:741, jfr tribunalen i méal T-570/10 RENV, ECLI:EU:T:2015:76
(Environmental Manufacturing mot EUIPO).

14 REG 2009 s. 1-5185.
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renommé.'’> Ett sidant férfing uppkommer nir de varor eller tjanster
som siljs av tredje man under ett identiskt eller liknande kinnetecken kan
uppfattas av allmédnheten p4 ett sitt som minskar varumarkets attraktions-
formaéga. Risk for sddant forfing kan bland annat uppstd nir de varor eller
tjanster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som kan
medfora ett negativt inflytande pé bilden av varumairket.!'® Men det galler
naturligtvis dven varor som ger artfrimmade och nedvirderande associa-
tioner i enlighet med den klassiska rittgiftsregeln, som avsig det omoijliga
i att tillita samma varumairke for rittgift och parfym.

EU-domstolen har inte uppstillt ndgot sirskilt beviskrav fér degrade-
ring. Redan en sidan risk bor ricka oavsett hur eller nir effekterna kom-
mer till uttryck i konsumentbeteende. Det framstir som hogst naturligt,
eftersom tiden fran den dag ett varumirke triffas av en degraderande
effekt ir vildigt kort innan varumirket ir helt forstért. En sddan negativ
forandring av konsumentattityder ger tvivel om ett drabbat tecken alls kan
dterupprittas. Redan risken for degradering innebir ett potentiellt stort
och irreparabelt ekonomiskt tapp.

3.2.3 Snyltning

EU-domstolen har sirskilt utvecklat kriterierna och den bevisning som
krivs for skydd mot snyltning eller en imagedverforing i méal C-487/07
(L'Oréal and others) med hanvisning till sin stdndpunkt i méal C-252/07
(Intel Corporation)!'” och négot senare dven till mél C-100/11 P (Helena
Rubinstein and L'Oréal mot EUIPO)''®. Som framgir av mélnumren &r
det sistnimnda maélet ett administrativt avgérande med de eventuella
begrinsningar som da kan finnas. Men utformningen och utvecklingen av
beviskraven gors i liknande termer som i de tidigare méalen. Nir kriterierna
vidare diskuteras i mal C-487/07 (L'Oréal and others) stiller EU-domsto-
len intressant nog inte ett motsvarande uttryckligt krav pa visad skada vid
snyltning som vid urvattning.!'® Definitionen av att dra otillborlig fordel av
ett dldre varumairke tas dter upp i mal C-323/09 (Interflora and Interflora
British Unit), diar domstolen ytterligare utvecklar att:'?°

Snyltning fister inte vikten vid det férfing varumirket utsatts for, utan vid den for-
del det inneburit for tredje man som anvint ett identiskt eller liknande kinnetecken.

115 Se EU-domstolen i mal C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora och Interflora British
Unit) p. 75.

116 Se EU-domstolen i mal C-487/07, REG 2009 s. [-5185 (L'Oréal and others) p. 40.

7 REG 2008 s. 1-8823.

118 ECLI:IEU:C:2012:285.

119 REG 2009 s. I-5185.

120 C-323/09, REU 2011 s. [-8625 (Interflora and Interflora British Unit) p. 74.
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Uttrycket omfattar bland annat "de fall d& det foreligger ett klart utnyttjande i det kiinda
varumirkets kdlvatten, pa grund av att bilden av varumirket eller de egenskaper som
detta formedlar 6verforts pa de varor som omfattas av det identiska eller liknande kin-
netecknet...”

Beviskravet for om tredje mans tecken drar otillborlig fordel av varumir-
kets sirskiljningsforméga eller renommé innebir att kidranden ska kunna
beligga en framtida risk, som inte dr hypotetisk, for att varumirket skulle
dra otillbérlig fordel av eller vara till forfing for det dldre varumarket.
Ett sddant belagg kan bland annat grundas pé logiska slutledningar av en
sannolikhetsbedémning med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta
kommersiella sektorn och av alla andra omstindigheter i det enskilda fal-
let, inklusive att dra fordel av den image och sirskiljningsformaga som ar
forbunden med varumirket pad marknaden.!?! Det kan dven anses 6verens-
stimma med att PBR i mél 08-287 ansett varumirket SNILLE OCH SAK
i figur vara forvixlingsbart med Svenska Akademiens varumirken SNILLE

OCH SMAK.!*?

3.3 Kretsen

Som framgatt ovan av avsnitt 2.2 avser helhetsbedémningen av forvix-
lingsrisk mellan tva tecken vilket intryck de sammantaget gér pa genom-
snittskonsumenten av de aktuella produkterna. En bedémning av skada
pa grund urvattning, degradering och snyltning forutsitter att ett tecken
ir kint inom en betydande del av omsittningskretsen. Men EU-domsto-
len har dven i mal C-252/07 (Intel Corporation) och C-487/07 (L'Oréal
and others)'? preciserat hur. Det svaret ir visserligen logiskt men inte
omedelbart givet. Som framgar av mal C-252/07 (Intel Corporation) ska
uppskattningen av urvattning och degradering respektive snyltning pa det
kanda market ske i den krets dir effekten intraffar. Det betyder att urvatt-
ning och degradering liksom forvixlingsbarhet bedoms av en genomsnitts-
konsument av det kinda mirket, medan bedomningen av snyltning ska ske
utifrdn den krets som drar férdel av férhillandet, dvs. en normalt informe-
rad samt skiligen uppmirksam och medveten genomsnittskonsument av
varor eller tjanster i det yngre tecknets omsittningskrets.'?*

121 EU-domstolen i mal C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285 (Helena Rubinstein and L' Oréal
mot EUIPO) p. 95 ff.

122 Nr 369436 ordmirke och nr 367437 i figur.

123 REG 2008 s. I-8823 resp. REG 2009 s. I-5185.

124 Se mél -252/07, REG 2008 s. 1-8823 (Intel Corporation) p. 35-36 jfr med p. 34.
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4.1 perspektiv

Varumirkesrittsliga principer framstir som forvanansvirt oberorda av de
35 4r som passerat sedan Lars Pehrson skrev sin avhandling, iven om mer
av medier och marknader innebir en 6kad komplexitet. Fran konsument-
synpunkt kompenseras det av att konsumenterna fir anses vara bittre
informerade genom Internet och andra digitala medier och har littare att
soka information, samtidigt som varumirkesanvindning har vidgats som
begrepp och dirmed det forvixlingsvara omrddet. Sammantaget dr frén
konsumentsynpunkt ritt mycket detsamma. Det konstaterandet giller
ocksd med beaktande av den nya Patent- och marknadsdomstolens till-
komst den 1 september 2016.

Den storsta forandringen har i stillet skett i anslutning till varumar-
kens formogenhetsvirde. For den utveckling och nyansering som skett har
EU-systemet spelat stor roll. Immaterialritter och inte minst ensamritt
till varukdnnetecken innebir ofta beaktansvirda ekonomiska virden i den
digitaliserade europeiska eran med tillging till stérre marknader och fler
medier. Fler aktorer behover kinnetecken och personifiering. Men fler far
dirmed ocksd tila mer och finna sig i att "dela” konkurrentens kinne-
tecken i form av s3 kallade komplexa — dvs. delvis beskrivande — varu-
mirken.'?® Utrymmet for 6verviganden i det enskilda fallet 6kar genom
att den fiktiva genomsnittkonsumeten utgor norm. Fler varumarken kan
skyddas som sddana. Mest framtridande 4r kanske anda att ménga varu-
mirken numera kan &beropa utvidgat skydd mot skada pd en glidande
skala. Det har ocksd betydelse fran konsumentsynpunkt, eftersom det ir
uppfattningen i omsittningskretsen som blir avgérande.

Vid en risk for urvattning eller degradering av ett kint varumirke ligger
skaderekvisitet dold redan i kriterierna. Kretsen ar genomsnittkonsumen-
ten. Bevisbordan ir siledes inte sirskilt tung. Det behovs ingen siddan full
bevisning som skulle krivas for att vinda p& bevisbordan, eller mer korrekt
uttryckt, for att flytta bevispunkten till andra sidan 0. Det framgér bade av
EU-domstolen i m&l C-252/07 (Intel Corporation)'?® och Tribunalen i mél
T-47/06 (NASDAQ).'?’ Risk for urvattning och degradering skulle ocksé
kunna (om)formuleras som uttryck for att mirkets investeringsfunktion
har skadats. Det forefaller inte vara svart att visa betriffande i varje fall ett
mirke som ir vil kant i konsumentkretsen.!?®

125 Jfr EU-domsstolen i de forenade malen C-308/13 och C-309/13 P, ECLI:EU:C:2014:2234
(Societa Italiana Calzature mot EUIPO).

126 REG 2008 s. 1-8823.

127.Se REG 2007 s. I1-42 p. 54 och jfr sdrskilt p. 64.

128 Jfr EU-domstolen i mél C-323/09, REU 2011 s. 1-8625 (Interflora and Interflora British
Unit) p. 60 och 62, som aberopats i NJA 2014 s. 580 (Layher) p. 28, men dir HD fore-
faller ha stillt ett hogre beviskrav avseende skada &n EU-domstolen.
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Det ir annorlunda med snyltning, dir d4ven de konsumenter som blir
foremal for ett nyttiggdorande maste identifieras, eftersom det dr dir ska-
dan uppstér. Det dr uppenbart inte varje anvindning av ett identiskt eller
liknande kint varukinnetecken som nddvindigtvis leder till en snylt-
ningssituation. Men som EU-domstolen papekat kan man vid helhetsbe-
domningen av en eventuell snyltning i forekommande fall aven samtidigt
beakta risken for urvattning eller degradering av varumarket.'? Det gor
att i praktiken "hoppar” bevisbordan till den som hivdar att det inte sker
ndgon negativ paverkan.!® Att di vara svarande mot ett kint varumirke
framstdr som en tuff och svirdvervinnerlig situation. Det framgér ocksé av
Ragnar Knophs drastiska och ofta citerade verklighetsbeskrivning, som far
anses ticka in bide snyltning och degradering: Kaller man en stinkador av
en cigar for "Rolls Royce”, smitter dens renommeé alltid litt av pa bilens”.!3!

129 M4l C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 45.

130 Se Knud Wallberg, Varemeerkeret 4 uppl. Jurist- og @konomiforbundets Forlag 2008
s. 123.

131 Andsretten, Oslo 1936 s. 450.



