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Sammanfattning

Keyword advertising, eller sokordsbaserad annonsering, ar en marknadsforingsform for
marknadsforing pa Internet, dar annonsorer koper sokord i en sokmotor. Nar annonso-
ren kopt ett sokord kommer annonsoérens annons att visas da Internetanvandare soker
pa ordet i sokmotorn. Annonser som kopplats till det valda sokordet visas under en sar-
skild rubrik som éar skild fran det vanliga sokresultatet. Denna marknadsféringsform in-
nebdr att naringsidkare pa ett effektivt satt kan rikta annonseringen mot vissa malgrup-
per, och pa ett mer precist satt nd konsumenter inom ratt malgrupp jamfoért med tradi-

tionella marknadsféringsmetoder.

Nar annonsdren genom sokmotorns annonstjdnst valjer ett skyddat varuméarke som s6-
kord vid annonseringen blir keyword advertising intressant ur ett varumarkesrattsligt
perspektiv. EU-domstolen har behandlat denna problematik kring vilket ansvar annon-
soren har da denne koper ett sddant sokord i ett flertal rattsfall. Fragan om tjansteleve-
rantorens, den som tillhandahaller annonstjansten, ansvar har ocksa utretts. Uppsatsen
behandlar detta problematiska trepartsférhallande och utreder ingdende hur EU-dom-

stolen tolkat fragestdllningen ur ett varumarkesrattsligt perspektiv.

Uppsatsen undersoker vidare hur den amerikanska rattsordningen handskats med
problematiken kring keyword advertising for att nyansera EU-domstolens tolkning, och
belysa problematiken ur en annan synvinkel. Uppsatsen granskar sdledes kritiskt EU-
domstolens tolkning av varumarkesratten, och forsoker att ytterligare problematisera
varfor EU-domstolen uppfattat de varumarkesrattsliga aspekterna av keyword adver-

tising.

Jag menar att EU-domstolen valt att se problematiken ur ett mer lampligt perspektiv an
den amerikanska rattsordningen, da man battre foljer den systematik som i 6vrigt galler
i varumarkesratten. Jag dr daremot kritisk till hur domstolen motiverat de slutsatser
man nar, framfor allt hur man motiverat annonsoérers ansvar vid keyword advertising.
Jag utreder vidare i uppsatsen andra mojligheter att komma tillratta med problemati-

ken, sa som genom sarskild reglering
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Fragan om varumarkesrattens anpassning till den moderna tekniken har varit mycket
omdebatterad de senaste aren. I synnerhet har fragan om ansvarsfordelningen vid va-
rumarkesintrang genom sa kallad keyword advertising i hog grad varit aktuell och be-
handlats av EU-domstolen i en rad avgoranden under de senaste aren.! Keyword adver-
tising, eller sokordsbaserad annonsering, ar en marknadsféringskanal for naringsidkare
och andra som i grunden gar ut pa att man knyter foretagets annons till ett eller flera
valda sokord i en sokmotor. Nar ndgon gor en sokning pa ordet i sokmotorn visas fore-
tagets annons for anvandaren under en rubrik som vanligen kallas "Sponsrade lankar”.
En naringsidkare kan darfor effektivt rikta annonseringen mot vissa malgrupper, och
mer precist nd potentiella konsumenter jamfort med mer traditionella marknadsfor-

ingsmetoder, s som tidnings- eller TV-annonsering.?

Keyword advertising utgor darfor en effektiv mojlighet for naringsidkare att na ut till
potentiella kunder. Vid en forsta anblick verkar denna marknadsféringsform oproble-
matisk ur ett varumarkesrattsligt perspektiv. Sokordsbaserad annonsering ar en innova-
tiv form av annonsering som drar nytta av den tekniska utveckling som skett.3 D& en an-
nonsor viljer ett sokord som motsvarar ndgons skyddade varumarke, och da leveranto-
ren av annonstjansten saljer detta s6kord, blir fenomenet varumarkesrattsligt relevant.
Det finns madnga anledningar for en annonsor att valja ett redan existerande varumarke
som sokord, dels for att det gors manga sokningar pa sddana sokord, dels for att narings-
idkaren vill nd samma malgrupp som varumarket riktas mot. Faktum ar att ju mer val-
kant ett varumarke ar, desto storre ar sannolikheten att manga s6kningar gors pa varu-
market, och darfor valjer ocksd konkurrerande naringsidkare sékord som motsvarar sa-

dana val ansedda varumarken.#

1 Se de forenade malen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl., C-278/08 Die Berg-
Spechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH v. Giinter Guni trekking.at Reisen GmbH,
C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. v. Primakabin BV, C-91/09 Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH
samt C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.

2 Se Baines m.fl. s. 716-727.
3 Se till exempel Barrett, Mary Candice s. 3.
* For ett liknande resonemang se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 84-85.



Det finns av samma anledningar goda skal for tjansteleverantoren, den som tillhandahal-
ler annonstjansten, att sdlja sokord som motsvarar skyddade varumarken. S6kordsbase-
rad annonsering ar en marknadsféringsform som drligen omsétter hundratals miljarder
kronor. Genom intdkterna kan tjansteleverantorerna, till exempel Google, erbjuda sina
anvandare andra tjanster gratis, och pa sa sitt 6ka sina marknadsandelar inom flera
marknadssegment.®> Vidare sker betalning fér annonsen vanligen dd ndgon anvindare
klickar pa annonsldanken och lankas till annonsoérens hemsida. Tjansteleverantoren har
darfor ett direkt ekonomiskt intresse av att sd manga anvandare som mojligt klickar pa
annonslanken. S6kord som motsvarar varumarken medfor, som redan namnts, att anta-
let sokningar ékar. Okar antalet sokningar pa sokordet 6kar ocksa sannolikheten att na-
gon Klickar pa annonslanken. Darfor kan man med fog pasta att tjansteleverantoren har
ett intresse av att sdlja sokord som motsvarar varumarken pa samma sitt som annonso-

rer har ett intresse av att kopa sadana.

Det ar mot bakgrund av dessa faktorer man maste se problematiken med keyword ad-
vertising. BAde annonsoéren och tjansteleverantdren har incitament att kopa respektive
sdlja sokord som genererar manga sokningar, for att maximera antalet ganger annonsen
visas. Viljs skyddade varumarken uppstar en spanning mellan varumarkesinnehavare
och annonsorer respektive tjdnsteleverantorer. Det ar saledes viktigt att undersdka hur
ansvarsfordelningen mellan dessa aktorer ser ut ur ett varumarkesrattsligt perspektiv.
Det ar vidare viktigt att undersoka hur domstolarna resonerat da man gjort en avvag-
ning mellan dessa motstridiga intressen, for att kunna faststalla vilket ansvar annonso-
rer och tjansteleverantorer har vid keyword advertising. Fragestallningen ar intressant
ur ett varumarkesrattsligt perspektiv, eftersom tjansteleverantoren tillhandahaller en
tjadnst som mojliggér potentiella varumarkesintrang. Det ar viktigt att underséka hur
domstolarna hanterat denna relation, eftersom deras tolkningar kan fa efterverkningar

inom andra varumarkesrattsliga omraden.

Keyword advertising ar vidare ett globalt fenomen. Internet och den 6kade globalise-

ringen mojliggor att en part kan agera i princip utifran vilken stat som helst. Denna kon-

5Se Shea s. 532.



text paverkar varumarkesinnehavares mojligheter att verkstilla sina rittigheter. Aven
FN:s organ for immaterialratt, WIPO, har uppmarksammat fragestallningen. WIPO:s
standiga kommitté for varumarkesratt, industridesign och geografiska beteckningar
(SCT) har behandlat problematiken kring keyword advertising. SCT uppfattar keyword
advertising som ett av de problem som uppkommer da den den traditionella varumar-
kesratten skall anpassas till den mer flexibla kontexten pa Internet. De foreslar att med-
lemsstaterna vidtar atgarder for att komma till ratta med varumarkeskonflikter pa In-
ternet, for att skapa en balans mellan varumarkesinnehavarens och konkurrenters in-
tressen, genom en sarskild reglering for varumarkesanvandning pa Internet.’
Detta gor saledes fragestallningen dnnu mer intressant, och jag anser att det ar viktigt
att reda ut hur problematiken behandlats for att kunna dra slutsatser kring behovet av
en sarskild reglering for varumarkeskonflikter pd Internet. WIPO pekar vidare sarskilt
ut tjansteleverantorers ansvar som ett omrade diar man méste gora en tydlig avvagning.®
Varumaérkesinnehavares ansprak gentemot tjansteleverantorer kan i manga fall vara be-
fogade, eftersom de i vissa situationer riskerar att inte kunna verkstilla sina immateriel-
la rattigheter. Sddana situationer kan vara da den som primart begar varumarkesin-
tranget agerar utifran en rattsordning som inte erkdnner sddana ansprak, eller da kon-
kurrenten inte ir kiand for varumarkesinnehavaren.” Samtidigt miste man virna om
tjansteleverantorers intressen, och inte tillampa ett alltfor strikt ansvar, som kan fa ne-
gativa konsekvenser for den allmdnna viljan att investera i nya verksamheter. Avvag-
ningen far inte leda till att man hdmmar innovationen pa Internet. Det ar vidare intres-
sant att undersoka hur andra ldnder behandlat problematiken kring keyword adver-
tising. Jag har studerat den amerikanska rattsordningen for att presentera problemet ur

en annan synvinkel, och for att visa pa alternativa l6sningar.

Denna uppsats behandlar problematiken kring keyword advertising och relationen mel-
lan varumarkesinnehavare och annonsorer respektive tjansteleverantorer. Jag kommer
att ingdende undersoka EU-domstolens praxis pd omradet for att faststalla hur ansvars-

fordelningen ser ut inom EU. Jag kommer vidare dven att belysa hur den amerikanska

6 Se Pechan m.fl. s. 350.

7 Se WIPO SCT/24 /4 sarskilt s. 5-12 samt annex II.
8 Ibid, se s. 5 (WIPO)

9 Se Pechan m.fl. s 350 f.



rattsordningen handskats med keyword advertising, dels i syfte att ge ett annat perspek-
tiv pa rattslaget inom Europa, dels for att ytterligare problematisera den varumarkes-

rattsliga aspekten av keyword advertising.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen ar att studera EU-domstolens varumarkesrattsliga praxis for att
faststélla vilket ansvar annonsoérer och tjdnsteleverantorer har vid keyword advertising
enligt den radande EU-rattsliga regleringen. Vidare ar syftet med uppsatsen att jamfora
EU-domstolens tolkning av ansvarsfragan med hur man uppfattat ansvarsfordelningen i
den amerikanska rattsordningen. Denna komparation syftar till att belysa problemati-
ken ytterligare, samt till att dra slutsatser kring vilken rattsordning som behandlat prob-

lematiken pa lampligast vis utifran ett varumarkesrattsligt perspektiv.

1.3 Metod

Vid behandlingen av den europeiska rattsordningen har jag framst studerat EU-domsto-
lens varumarkesrattsliga praxis samt hartill relevanta rattsakter. Storst fokus har legat
pa den primara EU-rdtten och hur denna behandlats i praxis. D4 EU-ratten i allmanhet
saknar forarbeten har jag for att utreda syften och bakomliggande orsaker till lagstift-
ningen studerat doktrin samt svenska forarbeten. For att ytterligare problematisera
domstolens tolkningar har jag studerat doktrin och presenterat sddana kritiska reflek-

tioner.

Jag har aven tillampat en komparativ metod vid undersékningen av den amerikanska
rattsordningen. Komparationen ar av extern karaktar, da jag jamfort den europeiska rat-
ten med den amerikanska.!® Den komparation som utforts fyller endast en tjanande
funktion, och anvands endast for att belysa vissa skillnader och att kontrastera den eu-
ropeiska rattsordningens tolkning av problematiken mot den amerikanska rattsord-
ningens uppfattning. Syftet har sdledes inte varit att gora en fullstindig och komplett
komparation, dar hdansyn maste tas till den utlandska rattsordningens traditioner och

rattsprinciper. Jag har inte stravat efter att gora en sddan komparation, och resultatet av

10 For distinktionen mellan interna och externa komparationer se Olsen s. 125.
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jamforelsen maste darfor ses mot bakgrund av detta. Att jamforelsen endast dr av en
tjdnande karaktar dr ett resultat dels av utrymmesbegransningar och dels av att syftet
med komparationen endast ar att belysa den varumarkesrattsliga problematiken ur en

annan synvinkel.

Det bor hiar dven ndmnas nagot om vilken metod jag tillampat for att faststilla vilken
rattsordning som pa bast satt hanterat problematiken kring keyword advertising. Man
kan inledningsvis sla fast att det varit omtvistat huruvida man kan dra slutsatser utifran
varderingar om uppsatsen avser att vara av rattsvetenskaplig natur. Om man skall
tillampa ett rent dogmatiskt synsatt finns liten plats for sddana personliga, om an un-
derbyggda, vardeyttringar.!! Numera rader det storre enighet kring att viarderingar har
en plats inom rattsvetenskapliga verk.!? Jag har da jag uttalar mig om vilka rattsord-
ningar som ar lampligast utgatt ifran allmanna 6vervaganden, sa som utifrdn varumar-
kesrattens systematik i ovrigt. De asikter jag presenterar ar dock givetvis praglade av
mina personliga varderingar och erfarenheter, vilket man som alltid far viaga in i be-

démningen av argumentens giltighet.

Vad giller den litteratur som studerats, har jag vid behandlingen av den europeiska
rattsordningen studerat bade svensk och annan litteratur som behandlar varumarkes-
ratt. Litteraturen bestar framst av artiklar som ror den valda problematiken, samt stan-
dardverk som generellt behandlar immaterialratt. Vid behandlingen av den amerikanska
rattsordningen har jag sa langt det gar studerat primara kallor, sa som lagstiftning. I den
man detta inte varit mojligt har jag studerat vetenskapliga artiklar som beror den valda
problematiken direkt. Amerikansk praxis har dessutom varit av central betydelse for att
skapa sig en uppfattning av problematikens karaktar i den amerikanska rattsordningen.
Har bor jag ocksa ndmna nagot om de kéllor som anvénts for att faststilla hur keyword
advertising gar till i praktiken. Det finns publicerad litteratur som beskriver tjansten
AdWords. Dessa utgar fran den primara kallan, det vill sdga den information som till-
handahalls pd AdWords webbplats. Jag har valt att ocksa utgd fran primarkallan, och inte

hanvisa till publicerat material vid genomgangen av AdWords funktionssatt. Ur ett kall-

1 1fr Rodhe s. 1 ff.
12 Se till exempel Agell s. 42 samt Sandgren s. 652.
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kritiskt perspektiv bér man vara extra uppmarksam vid behandlingen av dessa kallor,
dels eftersom de endast representerar AdWords egen uppfattning, dels eftersom dessa
kallor inte ar publicerade mer an via Internet. Jag anser dock att anvandningen av dessa

kallor ar motiverad, eftersom jag endast beror funktionssattet pa ett 6vergripande satt.

1.4 Avgransningar

Uppsatsen behandlar keyword advertising framst ur ett europeiskt perspektiv. Uppsat-
sens fokus ligger darfor pa europeisk lagstiftning snarare dn svensk. Det bor dock tillag-
gas att dessa omraden har harmoniserats genom tva varumarkesréttsliga direktiv!3, var-
for EU-domstolens tillampning ar relevant ur svenskt hanseende. Keyword advertising
ar dessutom ett fenomen som ofta ar gransoverskridande, varfor direktivens bestam-
melser blir relevanta. Svensk ratt behandlas darfér endast 6versiktligt och genom refe-

renser till relevanta lagrum.

Vidare bortser jag i uppsatsen fran fragor och regler som ror registrering av varumar-
ken. Dessa ror varumarkesskyddets uppkomst i mer formell mening. Sddana fragor ar
exempelvis vilka krav pa sarskiljningsformaga som stélls i de olika rattsordningarna,
samt om inarbetning accepteras som en form av skydd trots avsaknad av registrering.
Dessa fragor ar visserligen intressanta, men kan av utrymmesskal inte inkluderas i upp-
satsen. Arbetets fullstindighet paverkas inte i nagon storre utstrackning av att dessa
fragestallningar uteldmnas, da uppsatsen framst behandlar varumarkesskyddets ut-
strackning och inte uppkomst. Dessutom uteldmnas helt firmarattsliga aspekter pa va-
rumarkesratten, vilka 6ver huvud taget inte kommer att beroras. Slutligen bortser jag
aven fran de marknadsrattsliga regleringar som kan pdverka den slutgiltiga ansvarsfra-
gan i nationell domstol. Marknadsrattsliga bestimmelser, sa som forbud mot otillborlig
konkurrens, ar forknippade med immaterialratten, men kan av utrymmesskal inte be-

handlas i uppsatsen.

13 Europaparlamentets och Radets direktiv 89/104/EEG om tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkesla-
gar samt Europaparlamentets och Radets direktiv 2008/95/EG om tillndrmningen av medlemsstaternas varu-
markeslagar.

12



Det komparativa inslaget kommer att beréra amerikansk ratt, dels av hansyn till att det
ar lattare att fa tillgang till amerikansk litteratur, men dven for att USA anses ligga i
framkant vad galler immaterialrattslig reglering pa omradet. Jag har vidare valt den
amerikanska rattsordningen pa grund av dess socioekonomiska likheter med den euro-
peiska rattsordningen. Komparationen anvands endast for att belysa problematiken
kring keyword advertising ur en annan synvinkel, inte for att ge en fullstandig bild av
hur problemet behandlas i den fraimmande rattsordningen. Komparationen har saledes
endast en tjanande funktion i detta avseende. Vid behandlingen av amerikansk ratt bort-
ser jag fran delstatlig lagstiftning och undersoker bara lagstiftning pa federal niva. Jag
kommer daremot att kort berora ett lagstiftningsinitiativ fran delstaten Utah som ar av
intresse for hur keyword advertising kan regleras En komplett undersokning
av amerikansk ratt pa omradet fortjanar en egen uppsats, varfor jag av utrymmesskal
och ur materialhdansyn begransat undersokningen. Vad galler federal lagstiftning och
dartill kommande praxis har jag endast valt att redogora for ett sarskilt urval rattsfall
som ger intressanta synvinklar pa problematiken. Det ar ocksa dessa rattsfall som kom-

menterats flitigast i doktrin.

1.5 Disposition

[ kapitel 2 kommer jag att berdora fenomenet keyword advertising och beskriva hur so6-
kordsbaserad marknadsforing fungerar i praktiken. Jag kommer vidare att redogora for
vilka restriktioner som finns och hur de policies som tillampas paverkar annonsorer vid
valet av sokord. Kapitel 3 behandlar varumarket, dess funktioner och omfattningen av
varumarkesinnehavarens ensamratt. Kapitlet inleds med ndgra teoretiska reflektioner
och bakomliggande resonemang som ligger till grund for varfér varumarkesratten ser ut
som den gor idag. I kapitel 4 redogor jag for vilket ansvar annonsorer har enligt EU-
domstolens praxis, samt for den kritik som framforts i doktrin mot domstolens tolkning
av varumarkesratten. Kapitel 5 behandlar pa ett liknande satt tjdnsteleverantérens an-
svar vid keyword advertising enligt EU-domstolens praxis. I kapitel 6 behandlar jag
amerikansk ratt och granskar ett urval av rattsfall som behandlat bade annonsorers och
tjdnsteleverantorers ansvar enligt amerikansk ratt. Kapitel 7 sammanfattar och jamfor
uppfattningarna i den amerikanska och i den europeiska rattsordningen. I kapitel 8 re-

dogor jag for mina reflektioner och asikter samt presenterar de slutsatser som jag kan
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dra utifrdn uppsatsen syfte. Kapitlen 4, 5 och 6 avslutas alla med en genomgang av kritik
som kan riktas mot det dmne som behandlats. Dessa avsnitt redogor dels for den kritik
som presenterats i doktrin, och dels mina reflektioner kring d&mnet kopplat till denna

kritik.
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2. Keyword advertising

Keyword advertising, eller s6kordsannonsering, ar ett samlingsbegrepp for annonsering
genom kop av sokord i en sokmotor pa Internet. Denna form av modern marknadsforing
anses effektiv eftersom den erbjuder annonsoren att rikta sina marknadsféringsatgarder
direkt mot den berorda malgruppen.'* Det finns ett flertal aktorer som erbjuder key-
word advertising.!> Min redogorelse kommer att beskriva hur Googles tjanst AdWords'®
fungerar, framst pa grund av att de rattsfall som beroér keyword advertising behandlar
AdWords. Vidare liknar de olika leverantorernas tjanster varandra i stor utstrackning,
varfor en ingdende beskrivning av alla olika tjanster inte ar nédvandig. Jag kommer sa-
ledes inledningsvis att redogdra for hur tjansten AdWords fungerar. Darefter kommer
jag att berora vilka typer av restriktioner som AdWords tillampar vid valet av sékord,
och slutligen kommer jag att redogora for AdWords policies som ror varumarkesintrang

och piratkopiering.

2.1 Googles annonstjanst AdWords

AdWords ar ett webbaserat system dar naringsidkare kan képa sékord som ar kopplade
till en annons som naringsidkaren utformar. D4 ndgon anvandare soker pa det valda so-
kordet i sokmotorn kommer annonser som Kopts att visas antingen hogst upp pa sidan,
over det ordinarie sokresultatet, under rubriken "Sponsrade lankar”, eller i en egen ko-
lumn till hoger om sokresultatet. Da nagon klickar pa annonslédnken lankas denne vidare
till annonsorens hemsida. Detta ar den vanligaste metod som tillampas vid keyword
advertising.!” Betalning sker oftast det 6gonblick ndgon klickar pa annonsen och lankats
vidare till annonsorens webbplats, detta kallas ofta ”"cost per click” (CPC). Det forekom-

mer dven andra metoder for att faststilla nar betalning skall ske.!®

14 Se Baines m.fl. s. 716-727.

15 Se till exempel Yahoo Search Marketing (searchmarketing.yahoo.com), Microsoft Adcenter
(adcenter.microsoft.com) och Looksmart (www.looksmart.com).

16 www.adwords.google.com.

17 Se Hur AdWords fungerar -
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=2497976&topic=1713894&ctx=topic.

18 Se Kostnaden for AdWords -
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=1704424&from=34114&rd=1.


http://www.looksmart.com
http://www.looksmart.com
http://www.adwords.google.com
http://www.adwords.google.com
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=2497976&topic=1713894&ctx=topic
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=2497976&topic=1713894&ctx=topic
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=1704424&from=34114&rd=1
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=1704424&from=34114&rd=1

I AdWords tillaimpas som ovan ndmnts oftast CPC-metoden for att faststilla nar betal-
ning av annonsen ska ske. Dessutom tillimpas ett auktionsbaserat system for att fast-
stélla vilken annons som ska visas forst da flera naringsidkare kopt samma sékord. Nar
en naringsidkare koper ett ord anger de samtidigt hur mycket de ar villiga att betala per
klick, ett hogsta CPC. Den naringsidkare som angivit det hogsta beloppet kommer enligt
huvudregeln att visas Overst pa sidan. Resten av annonserna visas i fallande ordning
ordnat efter hogsta CPC. Annonserna sorteras dock inte enbart utifran hégsta CPC, utan
AdWords gor aven en kvalitativ provning av annonsen da sokordet bestams. Desto hogre
kvalitetsstatus en annons har for ett visst sokord, ju hogre ar sannolikheten for att an-

nonsen ska visas hogst.!

For att underlatta valet av lampliga sokord erbjuder AdWords en tjanst de kallar "S6-
kordsverktyget”, eller "Keyword tool”. En annonsor kan ange ett visst sokord och fa for-
slag pa naraliggande sokord, samt fa statistik pa hur manga sékningar som gors pa dessa
sokord per dag. Anvandning av sokordsverktyget bade underlattar och optimerar resul-
tatet av annonseringen. Annonseringen blir darfér mer specifik och precis, vilket ger ba-
de annonsoren och Google ekonomiska férdelar da annonsen blir kvalitativt battre. Sa-

ledes 6kar antalet individer som forvintas klicka pa annonsen.?°

Nar naringsidkaren valjer ett sokord ges denne ocksa mojlighet att vélja hur detta speci-
fika sokord skall matchas mot andra liknande s6kord. Dessa sad kallade "matchningsty-
per” bestimmer vid vilka kombinationer av s6kord som annonsen visas. Ett exempel ar
"bred matchning”, som ar standardtypen av matchning, som innebar att annonsen visas
vid en mangd kombinationer av sokordet med andra sékord. I AdWords exempel namns
sokordet "stickade trojor”, och vid en bred matchning kommer annonsen visas vid

»n n

mangder av kombinationer, exempelvis "kop stickade tréjor”, "roda stickade tréjor” eller

19 Ibid.

20 AdWords - s6kordsverktyget,
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?_u=1000000000&_c=1000000000&ideaRequestTy
pe=KEYWORD_IDEAS#search.none.


https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#

"handstickade tréjor”. Detta gor att annonsoren, vid denna matchningstyp, inte kan kon-

trollera exakt vid vilka s6kningar som annonsen visas.?!

Da en ndringsidkare skapar en annons maste denne ocksa valja en lamplig annonstext
som visas da ndgon soker pa sokordet. Annonstexten har ocksa betydelse for vilken kva-
litativ status en annons ges. Som ovan namnts ger en hog kvalitativ status battre resultat

och en bittre placering av annonsen vid s6kningar pa det valda sokordet.?2

2.1.1 S6kordsrestriktioner

Da ett sokord valts och en annonstext bestamts maste annonsen bli godkdnd av Ad-
Words for att den ska visas vid sokningar. AdWords godkdnner enbart annonser som
skapats i enlighet med "AdWords riktlinjer féor annonsering”?3. En annons som strider
mot dessa riktlinjer godkanns inte och maste omarbetas for att senare kunna bli god-
kand efter ny provning. Riktlinjerna innehaller allt fran formella krav pa annonsens ut-
formning till materiella krav pa dess innehdll. Annonsen far till exempel inte innehalla
antydningar som kan uppfattas som fortal mot skyddade folkgrupper eller pa nagot satt
uppmana till vald mot personer eller djur. Riktlinjerna syftar uttryckligen till att skydda
Googles egna varumarke.?* Av intresse for denna uppsats behandlar AdWords riktlinjer
for annonsering bade varumarkesintrangsrelaterade aspekter och aspekter som ror for-

falskade varor, vilka behandlas nedan.

2.1.2 AdWords policy for varumarken i annonser
Enligt AdWords allminna villkor?® garanterar annonsoren att annonsen inte gor intrang

i immateriella rattigheter, se punkt 10.1(iii.b), eller strider mot god marknadsfoéringssed,

21 Se Matchningstyper -
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=6100#broad.

22 Se Adwords - att méta resultat -
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&pa
th=16088-1714057-1713967.

23 AdWords riktlinjer for annonsering - AdWords policycenter,
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1316546&rd=1.
24 AdWords riktlinjer fér annonsering - "Anti-" och vald,
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=
guide.cs.

25 Google AdWords allménna villkor - https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder.
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https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=6100#
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1316546&rd=1
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1316546&rd=1
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=guide.cs
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=guide.cs
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=guide.cs
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=1316546&page=guide.cs

se punkt 10.1(iii.a). Vidare innehdller AdWords riktlinjer for annonsering en sarskild
policy som ror varumarkesintrangsrelaterade aspekter, vilken anger att Google kan ut-
reda fall dar annonser anses gora intrang i immateriella rattigheter pa begaran av en
varumarkesinnehavare.?® Det gors saledes ingen forhandsprévning av om annonser gor
intrang i immateriella rattigheter, utan endast en prévning i efterhand om detta begarts
av en varumarkesinnehavare. En begiran fran en varumarkesinnehavare kan avse speci-
fika annonser eller vara mer generella och avse en viss typ av annonser. En sddan bega-

ran gors genom en elektronisk blankett.?’

Google utreder som huvudregel enbart om annonstexten kan anses gora intrang i imma-
teriella rattigheter, inte om sjdlva sokordet i sig kan anses gora det. [ vissa regioner ut-
reds bdde sokord och annonstext och i andra regioner enbart annonstexten. | regioner
dar endast annonstexten utreds inaktiveras inte sokordet som sadant, &ven om det ar
identiskt med ett registrerat varumarke. Enligt policyn for EU/EFTA, vilken ar av intres-
se for denna uppsats, hindrar inte Google att varumarken anvands som sokord. Vid be-
gdran om utredning gors dock en begrdansad utredning av om ett sokord i kombination

med annonstexten vilseleder anvindarna om en produkts ursprung.?®

2.1.3 AdWords policy for forfalskade varor

I likhet med AdWords policy for varumérken i annonser utreder Google ocksa forekoms-
ten av annonser som marknadsfér férfalskade varor. Aven i detta fall sker en sidan ut-
redning efter begidran av rattighetsinnehavaren. Forfalskade varor utgors enligt policyn
av produkter som "har ett varumarke eller en logotyp som ar identisk med eller i allt va-

sentligt ar omojlig att skilja fran nadgon annans varumarke”. Sddana varor "efterliknar

26 Se AdWords policy for varuméarken i annonser -
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=
guide.cs.

27 Se AdWords varumarkesansprak fér varumirkesinnehavare -
https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=EMEA.

28 Se AdWords policy for varumérken i annonser - utredningens omfattning -
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=
guide.cs.


http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=1308252&page=guide.cs
https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=EMEA
https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=EMEA

produktens varumarkesfunktioner i ett forsok att verka vara en dkta produkt fran

varumarkeséigaren”.??

AdWords policy for forfalskade varor tar sikte pa forsaljningen av sjédlva varan, i forhal-
lande till AdWords policy om varuméarken i annonser som avser anvandningen av
varumarket.3? En varumarkesinnehavare kan, pa liknande satt som géller vid varumaér-
kesintrang, skicka in en elektronisk blankett och pdkalla en utredning om forfalskade

varor.3!

29 Se AdWords policy for forfalskade varor -
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346942&guide=1308252&page=
guide.cs.

30 bid.

31 Se Elektronisk blankett for forfalskade varor - http://services.google.com/inquiry /aw_counterfeit?.
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3. Nagot om varumarken

Varumarket som fenomen har en lang historia. Historiskt sett uppkom varumarket for
att handlare och andra naringsidkare ville marka varorna for att visa vem aganderéatten
tillhérde. Senare kom varumarket att anvandas som ett satt att marka ursprunget av va-
rorna som saluférdes. Idag dr varumarket mer komplext, och varumarket anses ha fler
funktioner dn att bara ange ursprunget av varan, som idag kallas ursprungsangivelse-
funktionen. Att ha ett starkt varumarke ar ekonomiskt betydelsefullt for manga foretag,

och det finns ménga exempel pd varuméarken som véirderas till mdngmiljardbelopp.3?

Inledningsvis bor det ocksd ndmnas att det ibland gors skillnad mellan varuméarken ur
ett juridiskt perspektiv och varumarken ur ett foretagsekonomiskt perspektiv. Tydligast
pavisas denna skillnad om man anvander den engelska terminologin, genom skillnaden
mellan och . Ett asyftar endast varumarket eller sjilva
kdnnetecknet for naringsidkarens verksamhet. Ett ar ett mycket vidare begrepp
och avser dven varumarkets goodwill och position pd marknaden3? Jag kommer i det
féljande endast berora den snavare definitionen av varumarket. Berors andra faktorer

an de som ar rattsligt relevanta kommer detta att anges sarskilt.

Det ar vidare viktigt att erinra om att varumarkesskyddet, det vill siga den ensamratt
som ett registrerat varumarke ger, inte ar ndgot monopol eller ger nagot skydd for de
underliggande varorna som saljs och marknadsfors. Ensamratten ger inte heller mono-
pol pa sjalva varumarket, utan skyddar enligt huvudregeln enbart varumarkesinnehava-
ren fran att andra naringsidkare anvander varumaérket i relation till de varor eller tjans-
ter som varumarket omfattar. Annorlunda uttryckt, for att varumarkesintrang skall fore-
ligga kravs enligt huvudregeln att varumarket anvands for varor eller tjdnster i samma
varu- eller tjansteslag. Detta leder typiskt sett till en spanning mellan varumarkesinne-
havaren och den som vill anvdnda varumarket i sin naringsverksamhet for att utnyttja

varumarkets positiva egenskaper, eller dra ekonomiska fordelar av varumarkets stall-

32 Se Seville s. 210-211.
33 Se Nordell (2004) s. 26.
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ning pd marknaden. Det ar mot bakgrund av denna relation man maste forsta ensamrat-

tens omfattning.3*

Det finns forutom huvudregeln vissa val ansedda varumarken som anses fortjana ett ut-
Okat skydd mot anvdndning av andra dn varumarkesinnehavaren. For vadl ansedda va-
rumarken stalls inget krav pa att anvandningen skall avse identiska eller liknande varor.
Sddana varumarken skyddas sdledes i samtliga varu- eller tjansteslag, se art. 5.2 varu-

markesdirektivet (VMD)3.

Vidare bor det namnas nagot om varumarkesrattens forhallande till konkurrensréatten.
Det ar viktigt att papeka att skyddsintresset, ensamratten, maste balanseras mot intres-
set av en fri konkurrens. Da skydd beviljas vissa immateriella aspekter skapas ekono-
miska incitament till investeringar. Man far samtidigt inte utstracka skyddet till att om-
fatta ett alltfor stort omrade. Da forsdmras andra naringsidkares majlighet att konkurre-
ra inom omradet. Denna relation och denna spanning galler principiellt for alla immate-
rialrdtter och det ar viktigt att resonera utifran dessa utgangspunkter for att na effektiva

l16sningar och for att forstd den bakomliggande problematiken.3°

Jag kommer i det foljande att behandla varumarkets olika funktioner mer ingdende, dar
fokus i redogorelsen kommer att ligga pa de sarskilda funktioner som erkants i EU-dom-
stolens praxis. Darefter kommer jag att behandla ensamrattens omfattning, det vill saga
hur langt varumarkesskyddet stracker sig. Denna redogorelse kommer att ha EU-rattens

bestdmmelser som utgangspunkt.

3.1 Varumarkets funktioner

Traditionellt sett har man rattfardigat skyddet for varumarken framst fér att man som
konsument skall kunna urskilja en varas ursprung. Utifran naringsidkarens perspektiv

utgor denna funktion ett skydd mot férvaxling med andra naringsidkares varor. Denna

34 Se MacQueen m.fl. s. 540.

35 Europaparlamentets och Radets direktiv 98/48/EG om dndring av direktiv 2008/95/EG om ett informations-
forfarande betraffande tekniska standarder och foreskrifter. Se 10 § 3 stycket VML.

36 Se Levin s. 21.
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funktion, ofta kallad urspungsangivelsefunktionen eller ursprungsprincipen, har saledes
dubbla syften, ett konsumentskyddande syfte men dven syftet att skydda naringsidkare
fran risken att dennes varor forvaxlas med andras3’” Varumarkets ursprungsangivelse-

funktion maste vidare anses vara en av varumarkets aldsta funktioner.38

Saledes anses ursprungsprincipen av manga vara den mest grundldggande av varumar-
kets funktioner. Enligt en annan standpunkt utgoérs varumarkesrattens grund av varu-
markesinnehavarens ratt att forhindra att andra naringsidkare snyltar pa den renommé
som byggts upp genom anvandningen av varumarket. Denna funktion kommer delvis till
uttryck i det sa kallade anseendeskyddet och kallas ibland for principen om urvattning.
Denna teori ar, till skillnad fran ursprungsprincipen, mer fokuserad pa varuméarkesinne-
havarens ratt. Det ar saledes risken for att andra naringsidkare anvander varumarket
och dess goodwill, vilket i sin tur kan leda till att varumarket forlorar sin sarskiljnings-

formaga, som ar grunden for att skydda varumarkesinnehavare enligt denna teori.?°

Oavsett vilken av dessa tva funktioner som ar den mest grundlaggande for varumarkes-
skyddets uppkomst har dessa och andra funktioner behandlats i EU-domstolens praxis.
De funktioner som tydligast avspeglats i EU-domstolens praxis dr ursprungsangivelse-
funktionen, garanti- och kvalitetsfunktionen, reklamfunktionen, investeringsfunktionen
samt kommunikationsfunktionen.*? Jag kommer nedan mer ingdende redogora for

dessa.#!

3.1.1 Ursprungsangivelsefunktionen

Som angivits ovan anses ursprungsangivelsefunktionen vara en av de mest grundlag-
gande varumarkesfunktionerna. Det dr denna funktion som framfér andra har tydligast
forankring i domstolens argumentation och dr den mest grundlaggande funktionen sett

till domstolens praxis.*? Vidare anges i VMD:s preambel uttryckligen att det registrerade

37 Se Wessman s. 15 samt s. 24.

38 Se Nordell (2004) s. 77.

39 Se Wessman s. 15.

40 Se Nordell (2010) s. 265.

*1 For mer ingdende behandling av varumirkets olika funktioner, se Nordell (2004) samt Wessman.
42 Se Nordell (2010) s. 265 f.



varumaérkets funktion "framfor allt 4r att garantera att varumarket anger ursprunget”*3
Denna funktion avser relationen mellan varumarkesinnehavaren och dess kundkrets
(omsattningskrets). Den bakomliggande tanken ar, som angivits ovan, att ett gemensamt
ursprung skall utpekas av varor som bar samma kiannetecken.** Funktionen ar siledes
bade konsumentskyddande och skyddar naringsidkaren fran risk for forvaxling med
andra naringsidkares varor*> Det konsumentskyddande syftet pdvisas bast genom den
sa kallade "sanningsgrundsatsen” som innebdar att en konsument ska kunna lita pa en

varas ursprung och dirmed varans kvalitet.*®

Har bor ndmnas att man maste skilja mellan varans ursprung samt varans

ursprung. Med varans faktiska ursprung avses var varan faktiskt produce-
rats, det vill sdga varans geografiska ursprung. Tidigare var det mer vanligt forekom-
mande att varumdarket knoét an till naringsidkarens geografiska ursprung. ldag fore-
kommer det fortfarande, men framst genom att namnet eller firman ibland anger det
geografiska ursprunget. Detta anvands da ofta som komplement till varumarket. Det kan
darfor idag inte anses att varumarkets framsta funktion ar att ge information om vem
som faktiskt tillverkat varan. Det kommersiella ursprunget ar darfér det som anges vara
centralt for urspungsangivelsefunktionen. Det dr sdledes varumarket sjalvt som blir va-

rans kommersiella ursprung.*’

| behandlades ursprungsangivelsefunktionen ingdende av
EU-domstolen. Domstolen angav uttryckligen i malet att ursprungsangivelsefunktionen
ar den mest grundldggande av varumérkets funktioner.*® Vidare anfor domstolen att va-
rumarkesinnehavare maste kunna skydda sina varumarken mot att andra naringsidkare

skadar denna funktion och det anseende som ar forknippat med varumarket.*® Faktum

43 Se varumarkesdirektivet ingresspunkt 11.

44 Se Nordell (2004) s. 77.

4> Se Wessman s. 24.

46 Se Nordell (2010) s. 267.

47 Se Nordell (2004) s. 78 f. samt Holmqvist s. 270.

48 Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 48 "Ur detta perspektiv dr varuméirkets
grundliaggande funktion att for konsumenten eller slutanvdandaren av en vara eller tjdnst som tacks av va-
rumarket garantera dess ursprung, sa att denne utan risk for forvaxling kan sarskilja denna vara eller
tjanst fran andra med ett annat ursprung.”

49 Ibid, se p. 50-51.



ar att domstolen redan 1978 i det sd kallade avgorandet uttalade att

varumirkets huvudsakliga funktion var att garantera varans ursprungsidentitet.>®

Domstolen har fastslagit vissa kriterier for att fastsla om varumarkets ursprungsangi-
velsefunktion skadas.>® Enligt domstolen skadas ursprungsangivelsefunktionen d& den
otillitna anvandningen av varumarket antyder att det finns en ekonomisk lank mellan
den konkurrerande naringsidkarens vara och varumirkesinnehavaren.>? For att faststal-
la om en sadan ekonomisk lank foreligger skall det beddmas om det finns en risk att de
avsedda konsumenterna kan tolka kannetecknet pa den konkurrerande varan sa att det
harror frdn varuméarkesinnehavarens vara®? Det star siledes klart att EU-domstolen
uppfattar urspungsangivelsefunktionen som central. Domstolen utesluter dock inte att

det finns andra funktioner.5*

3.1.2 Garanti- och kvalitetsfunktionen

Garantifunktionen innebar i korthet att en vara med visst varumarke skall garantera ett
visst ursprung. Det kan till exempel rora sig om ett kommersiellt ursprung eller en viss
kvalitet. Det finns sdledes en tydlig koppling mellan garantifunktionen och ursprungsan-
givelsefunktionen. Kvalitetsfunktionen avser denna garanterade kvalitet. Kvalitets- och
garantifunktionen sammanfaller darféor dd man talar om denna del av garantifunktionen,

det vill siga om ursprunget i sig garanterar en viss kvalitet.>®

Att garantifunktionen ar central och att det finns en koppling mellan denna och ur-
sprungsangivelsefunktionen angavs av EU-domstolen redan i 56 EU-

domstolen har traditionellt sett inte gjort ndgot skillnad mellan garanti- och ursprungs-

50 C-102/77 Hoffman- La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeug-
nisse mbH p. 6-7, se dven Nordell (2010) s. 268.

51 Se Bednarz s. 658 f.
52 Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 56.

53 Se C-245/02 Anheuser-Busch Inc v. Budéjovicky Budvar, narodni podnik p. 60 samt C-17/06 Céline
SARL v. Céline SA p. 27.

54 Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 51 samt C-487/07 L’Oréal SA m.fl. v. Bellure
NV m.fl. p. 58.

5> Se Nordell (2010) s. 268.

56 Se C-102/77 Hoffman- La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer
Erzeugnisse mbH p. 6-7.
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angivelsefunktionen®’, men i avgérandet konstaterade domstolen att

varumarket har andra funktioner:

Av domstolens uttalande kan man sdledes utldsa att domstolen dels gor en viss skillnad
mellan ursprungs- och garantifunktionen, dels att garantifunktionen och kvalitetsfunk-

tionen till stor del anses sammanfalla.

3.1.3 Reklamfunktionen

Reklamfunktionen ar en annan av varumarkets funktioner som omnamns av EU-dom-
stolen i Denna funktion tar sikte pa naringsidkarens behov av att
marknadsfora varumarket. [ tidigare marknadsforingsstrategier ansags sjalva varan sta i
centrum for marknadsféringen, men idag ser strategierna ofta annorlunda ut. Kanne-
tecknet eller varumarket blir en vara i sig sjalv som ofta satts i centrum fér marknads-
foringen. Varumarket anses i vart fall vanligen vara en viktig del i en medveten

marknadsforingsstrategi.6?

Det saknas en allomfattande definition av vilken effekt reklamfunktionen har pa skyd-
dade varumarken.®? EU-domstolen har dock behandlat reklamfunktionen i ett antal av-
goranden. | 63 slog domstolen fast att det maste goras en avvigning mellan varu-
markesinnehavaren intresse av att skyddas mot att aterforsaljare i reklamsyfte anvan-
der det skyddade varumarket pa ett sitt som kan skada varumarket, och aterforsalja-

rens intresse av att kunna sidlja produkterna genom att géra reklam for dem. Domsto-

57 Se till exempel C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 48.
58 C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl.

59 Ibid, se p. 58.

60 Ibid.

61 Se Nordell (2004) s. 93 samt Nordell (2010) s. 269.

62 Se Nordell (2010) s. 271.

63 C-337/95 Parfums Christian Dior SA m.fl. v. Evora BV.

64 Tbid, se p. 44.



len beskriver dock inte ndarmre hur denna avvagning fungerar eller vilken effekt en sa-
dan kan ha. Reklamfunktionen behandlades d&ven mer ingdende i

som beskrivs utforligt nedan.%®

3.1.4 Investeringsfunktionen

Det har inom immaterialratten skett en utveckling som mer fokuserar pa investeringen
som forutsattning for skyddets uppkomst. Ekonomiska faktorer har stor betydelse for
varumarken och for varumarkesinnehavare. Detta avspeglas konkret genom mojligheten
till skydd genom inarbetning, se 1 kap. 7 § VML, dar den ekonomiska insatsen, det vill
sidga marknadsforingen, leder till att varumarket anses fortjana skydd.®” I utta-
lade EU-domstolen att man vid bedémningen om ett varumarke férvarvat sarskiljnings-
formaga kunde ta hansyn till ekonomiska faktorer, det vill sdga hur stora investeringar
som foretagits for att marknadsfora och saluféra varumarket. [ manga fall anses darfor
investeringsfunktionen vara forknippad med reklamfunktionen.®® Jag anser att fragan
om begreppen skall sarskiljas beror pa vilken syn man har pa vad som skall anses vara
reklam. Har man en snav syn pa reklam kan det vara funktionellt att sarskilja begreppen.
Reklamfunktionen avser da endast reklam, medan investeringsfunktionen avser alla
andra investeringar man kan gora for att framja varumarket. Jag kommer i det féljande

att sarskilja begreppen, eftersom EU-domstolen behandlat dessa funktioner separat.”®

3.1.5 Kommunikationsfunktionen

Varumarket fungerar idag i manga fall som ett kommunikationsmedel till allmdnheten
och omsattningskretsen. Naringsidkaren kommunicerar information om varans egen-
skaper sa som pris, kvalitet och innehall till sin kundkrets genom varumarket. Fran kon-
sumentperspektivet blir da sjdlva varumarket en informationskalla som inte bara anger
ursprung och skyddar mot risk for férvaxling, utan som pa ett mer sofistikerat plan

aven kommunicerar och marknadsfér naringsidkarens varor. For naringsidkaren ar

65 De férenade malen C-236,/08-238/08 Google Inc. m.fl. v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.
66 Se nedan avsnitt 4.1.3.2.
67 Se Nordell (2010) s. 272 f.

68 Se C-108-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehor
Walter Huber m.fl. p. 51.

69 Se till exempel Cornish m.fl. s. 587.
70 Se till exempel C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 60-64.



kommunikationsfunktionen ofta ett led i en marknadsforingsstrategi som sker under en
langre tid, som ger naringsidkaren mojlighet att paverka attityder hos konsumenterna.
Kommunikationsfunktionen har kanske framst studerats i denna mer foretagsekono-

miska kontext, som marknadsforingsmedel.”?

[ det foljande behandlas varumarkesskyddets omfattning, det vill sdga vilka rattigheter
som tillfaller en varumarkesinnehavare och i vilka situationer en innehavare av ett

skyddat varumarke kan férhindra anvandningen av kdnnetecknet.

3.2 Varumarkesskyddets omfattning

De materiella bestimmelserna om varumarkesskyddets omfattning, det vill sdga vilken
utstrackning ensamratten ges, har harmoniserats inom EU. Det forsta varumarkesdirek-
tivet’? kom 1988 och fokuserade pa att harmonisera de bestimmelser som paverkade
den interna marknaden, daribland bestimmelserna som skall behandlas i det féljande.
2008 kom ett nytt varumarkesdirektiv’® som vidare harmoniserade de nationella varu-
markeslagarna, frimst genom nya regler kring vad som kan registreras som ett varu-
marke. Det senare direktivet paverkade inte bestimmelserna om varumarkesskyddets

utstrackning, varfor de rattsfall som ror dessa kriterier fortfarande ar tillampliga.

For sa kallade gemenskapsvarumarken, varumérken som skyddas inom hela unionen,
galler forordningen om gemenskapsvarumarken’. Gemenskapsvarumarken registreras
hos OHIM och nar varumarket val ar godkant och registrerat dr varumarket verkstall-
bart i alla medlemsstater. Gemenskapsvarumarkesskyddets utstrackning, dess verkan,
skiljer sig inte mot de bestdimmelser som harmoniserats genom direktiven, varfoér jag

endast i fortsattningen av praktiska skil behandlar direktivets bestimmelser.”®

71Se Nordell (2010) s. 271 f.

72 Europaparlamentets och Radets direktiv 89/104/EEG om tillnirmningen av medlemsstaternas varu-
markeslagar.

73 Europaparlamentets och Radets direktiv 2008/95/EG om tillndrmningen av medlemsstaternas varu-
markeslagar.

74 Forordning 40/94 om gemenskapsvarumérken.
75 Se Seville s. 221 samt s. 274 f.



[ art. 5.17¢ namns de rittigheter som dr knutna till varumarket, under vilka forutsatt-
ningar en varumarkesinnehavare har ratt att forhindra anvandningen av det skyddade

varumarket. Art. 5.1 lyder:

Det finns saledes en skillnad mellan punkterna a) och b). Punkt a) avser situationer dar
det rader identitet bade mellan kdnnetecknet och varu- eller tjansteslaget (dubbel iden-
titet). Punkt b) avser situationer dar identitet inte rader mellan antingen kdnnetecknet
eller varu- eller tjansteslaget. Annorlunda uttryckt, antingen ar varumarket inte iden-
tiskt, utan bara liknande, eller sa ar varu- eller tjansteslaget inte identiskt, men

liknande.””

For att underlatta behandlingen av dessa tva bestimmelser kommer jag att redogora for

dessa var for sig.

3.2.1 Varumarkesintrang enligt varumarkesdirektivet artikel 5.1(a)

For att en naringsidkare skall kunna forhindra att ndgon annan anvander det skyddade
varumarket skall, enligt EU-domstolens praxis, fyra kriterier vara uppfyllda. Dessa ar 1)
att anvandningen skett utan tillstdnd, 2) att anvandningen skett i naringsverksamhet, 3)

att anvandningen av ett identiskt kdnnetecken sker med avseende pa de varor och tjans-

7610 § 1-2 stycket VML.
77Se Levins. 430 f.
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ter som ar identiska med dem for vilka varumarket registrerats och 4) att anviandningen

skadar varumarkets funktion.”®

Nedan behandlas kriterium 2-4 mer ingdende. Det forsta kriteriet ar sallan problema-

tiskt att faststalla, varfor detta inte behandlas i det fortsatta.

3.2.1.1 Anvdndning i ndringsverksamhet
Ett av de grundlaggande kriterierna for att varumarkesinnehavaren skall kunna férhind-
ra anvandningen av det registrerade varumarket ar sdledes att det anvants

. I art. 5.37% anges en exemplifierande lista 6ver vilken typ av anvindning
som naringsidkaren kan forbjuda.?’ Sddan anvindning kan till exempel vara att forse
varan eller férpackningen med kdnnetecknet, att silja eller marknadsfora varan eller
tjansten da kdnnetecknet anvands eller att importera eller exportera varan forsedd med
kdnnetecknet. Sker anvandningen privat, och inte i ndringsverksamhet, faller denna an-

vandning utanfor bestimmelsen, med f6ljd att varumarkesintrang inte foreligger.

EU-domstolen har i ett antal avgéranden tagit stillning till vad som anses vara anvand-
ning i naringsverksamhet i direktivets mening. rorde ett fall
dar gatuforsaljaren Matthew Reed salt diverse varor forsedda med fotbollsklubben Ar-
senals marke i samband med klubbens matcher. Denna anvandning av varumarket an-
sags vara i naringsverksamhet, eftersom den inte skedde privat utan i anslutning till en
affarsverksamhet, vars dndamaél var att generera vinst8! [ forde domstolen
ett liknande resonemang, dar Opels varumarke anviants pé leksaksbilar.8? angavs
att sddan anvandning som avses "syftar till att ge ekonomisk vinst” och att den "inte ar

av privat natur” .83

78 Se C-533/06 02 Holdings Ltd m.fl v. Hutchison 3G UK Ltd p. 57 se dven generaladvokat Maduros forslag
till avgorande i de forenade malen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton m.fl. p. 54.

7910 § 3 stycket VML.

80 Denna lista har tolkats som ett exemplifierande av typiska situationer som utgoér anvindning i narings-
verksamhet och som sker med avseende pa varor och tjanster som &r identiska med dem for vilket varu-
market registrerats, dvs. anviandning som sker enligt bade kriterium 1 och 2. Jfr. till exempel med 10 § 3 st
VML. Listan ar inte uttémmande, se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 38.

81 Se C-236/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 40.
82 Se C-48/07 Adam Opel AG v. Autec AG p. 18.
83 Se C-17/06 Céline SARL v. Céline SA p. 17.
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Att varumarket anvands i ndringsverksamhet ar sdledes centralt vid bedomningen om
intrang foreligger. All privat anvandning av ett varumarke faller utanfoér det skydd en-
samratten ger varumarkesinnehavaren. Enligt kan man till exempel samla pa va-
rumdrken pa samma satt som man samlar pa frimdrken. Man far aven stalla ut sin sam-
ling och visa denna offentligt &ven om detta innebar att anvandningen far ett "professio-

nellt drag”, for varumérkena anvinds da inte som kiannetecken for ndgon vara.84

3.2.1.2

For att intrang enligt art. 5.1(a) skall foreligga maste kdnnetecknet som anvands vara
identiskt med ett registrerat varumarke. Vidare maste dven de varor eller tjanster som
betecknats med varumarket vara identiska med de varor eller tjanster som produceras
av innehavaren till det registrerade varumarket. Denna situation kallas ofta for dubbel
identitet, och begreppet kommer att anvandas fortsattningsvis nar denna situation be-
handlas. Vid dubbel identitet skall varuméarkena alltid anses forvaxlingsbara, och man

behover sdledes inte prova om det foreligger en risk for forvixling i dessa situationer.8>

| fann domstolen att art. 5.1(a) kan tillampas dven i situationer dar
det inte rader fullstindig dubbel identitet. Fallet behandlade en situation dar Sadas an-
vant LT] Diffusions varumarke och gjort obetydliga andringar av kdnnetecknet. Domsto-
len konstaterade att varumarken alltid skall anses forvaxlingsbara dven i situationer dar
avvikelserna ar sd obetydliga att dessa vid en helhetsbedomning bortses fran av genom-

snittskonsumenten av varan.8®

3.2.1.3 Anvéndningen mdste skada varumdrkets funktion
For att ett varumarkesintrang skall foreligga maste anvandningen skada nagon av varu-
maérkets funktioner.8” Domstolen har motiverat denna tolkning med att det i VMD in-

gresspunkt 11 anges att varumarkets funktion framfor allt dr att garantera att varumar-

84 Se Levin s. 448.

85 Se Bernitz m.fl. s. 235 samt jfr. med art. 5.1(b) dir en forutsittning fér att gora ensamrétten géllande ar
att risk for forvaxling foreligger, se nedan avsnitt 3.2.2.

86 Se C-291/00 LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA p. 54.
87 Se till exempel C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.
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ket anger ursprunget av en vara eller tjanst, det vill siga urspungsangivelsefunktionen. I
samma punkt anges dock att skyddet for varumarkesinnehavaren bor vara absolut nar
det rader dubbel identitet. Domstolen har ansett att detta "absoluta” skydd endast ger
varumarkesinnehavaren mojlighet att skydda sina intressen i egenskap av varumar-
kesinnehavare. Darfor kan en varumarkesinnehavare endast forhindra anvandningen av
varumarket da tredje mans anvandning skadar nagon av varumarkets funktioner. Dom-

stolen avser, som ovan namnts, i synnerhet ursprungsangivelsefunktionen.®®

Eftersom det i VMD inte uttryckligen anges att anvandningen maste skada varumarkets
funktion har denna tolkning ansetts nagot kontroversiell. Varuméarkesdirektivet anger ju
uttryckligen att varumarkesinnehavarens skydd skall vara absolut i situationer da dub-
bel identitet rader, och domstolens tolkning ar ett tydligt exempel pa domarskapad ratt.
Denna tolkning forsamrar i praktiken varumarkesinnehavares stallning, men domstolen
har konsekvent havdat att anvindningen maste skada nagon av varumarkets funktioner

for att varuméarkesinnehavaren skall tilldtas forhindra anvindningen av varumarket8°

Varumarkets olika funktioner har redan behandlats ingdende ovan. Av varumarkets oli-
ka funktioner har domstolen framst behandlat vilken typ av anviandning som medfor att
ursprungsangivelsefunktionen skadas. Sddan skada uppstar dd anvandningen av varu-
market antyder att det finns en ekonomisk ldnk mellan den konkurrerande varan och
varumérkesinnehavaren.’® Som namnts ovan avser EU-domstolen framst ursprungsan-
givelsefunktionen avseende skada pa varumarkets funktion, men dven andra funktioner

har erkants i praxis.®!

3.2.2 Varumadrkesintrang enligt varumarkesdirektivet artikel 5.1(b)
Art. 5.1(b) VMD kraver inte att dubbel identitet foreligger for att varumarkesinnehava-
ren skall ges ratt att forhindra anviandningen av varumarket. Artikeln tillampas istéllet

da antingen kdnnetecknet eller varu- eller tjansteslaget som anvands skiljer sig fran det

88 Se C-236/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 50-51. Fér en mer komplett motivering se p.
38-54.

89 Se Cornthwaite s. 129.
90 Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 56.
91 Se bland annat C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.
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registrerade varumarket, och anvandningen leder till en risk for forvaxling hos allman-
heten. Huvudregeln vid en saddan forvaxlingsbedomning ar enligt EU-domstolen att det
foreligger en risk for forvaxling om det finns en risk for att allmédnheten kan tro att va-
rorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag, eller i forekommande fall fran
foretag med ekonomiska band.°? En grundforutsittning for att varuméarkesinnehavaren
skall kunna férhindra anvandningen av varumarket ar dock, i likhet med art. 5.1(a), att
anvandningen sker och denna bedémning 6verensstimmer med

den som redovisats ovan, se avsnitt 3.2.1.1.

Man maste sdledes prova hur stor forvaxlingsrisken ar for att faststdlla om varumar-
kesintrang foreligger enligt art. 5.1(b). Huvudregeln ar att det skall goras en helhetsbe-
domning om de tva varumairkena ar forvaxlingsbara, men bedomningen brukar utga
fran dels en bedomning av hur pass lika de kdnnetecken som anvénts ar (markeslikhet),
dels hur lika varu- eller tjdnsteslagen ar (varuslagslikhet). Vidare samspelar markes- och
varuslagslikheten. Till exempel blir kravet pa varuslagslikhet mindre om markeslikheten
ar stor, och vice versa. Detta antagande brukar bendmnas Det kan dock
ingd fler moment i beddmningen dn bara markes- och varuslagslikhet. Sddana kriterier
kan vara varumarkets grad av sarskiljningsformaga, faktiska anvandning eller varornas

sarskilda beskaffenhet.?3

| konstaterade EU-domstolen att man skall ta hansyn till helheten vid be-
domningen om det finns en risk att varumarken forvaxlas, och att man maste ta hdnsyn
till samtliga relevanta fakta.’* Vidare skall risken for forvaxling, enligt domstolen, bed6-
mas utifrdn det intryck en genomsnittskonsument far av markenas likhet > Den s& kal-

lade produktregeln har ocksa bekraftats av EU-domstolen i dar dom-

92 Se bland annat C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 17 samt C-120/04 Medion AG v. Thom-
som multimedia Sales Germany & Austria p. 26.

93 Se Levin s. 430-431.

9 Se C-251/95 SABEL v. Puma AG m.fl. p. 22. Notera att malet avsag férvaxlingsbarheten som hinder for
registrering och inte vid provning av varumarkesintrang. Dessa bedomningar korrelerar dock, se C-342/
97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 4 samt Bernitz m.fl. s. 235.

95 Se C-251/95 SABEL v. Puma AG m.fl. p. 23. Se dven Cornish m.fl. s. 708.
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stolen ocksa konstaterade att risken for forvaxling ar storre ju dldre ett marke ar, forut-

satt att detta marke i sig har en sérskiljningsférmaga.’®

Det ar sdledes svart att bestimma nagra absoluta regler for nar varumarken skall anses
vara forvaxlingsbara. Man maste utgd ifran forutsattningarna i varje enskilt fall, efter-

som manga faktorer paverkar bedémningen.?’

3.2.3 Varumarkesdirektivet artikel 5.2 - varumarkesskyddet for vil ansedda varumarken

Det finns undantag fran huvudregeln i art. 5.1 som anger att varan eller tjansten maste
vara identisk eller liknande for att varumarkesintrang skall foreligga. Vissa val ansedda
varumarken anses ha ett storre skyddsbehov dn vanliga varumarken, och skyddas aven i
situationer da den konkurrerande varan eller tjansten tillhor ett helt annat varuslag.®
Varumaérkesskyddet for val ansedda varuméarken regleras i art. 5.2°° som har foljande

lydelse:

Bestammelsen anger att medlemsstaterna far infora sarskilda regler for val ansedda va-
rumarken. Det bor noteras att samtliga medlemsstater har infért sddana sarskilda regler
som avses i bestimmelsen.!?® For att omfattas av bestimmelsen maste varuméirket vara
kant inom medlemsstaten. I Sverige galler att varumarket maste vara kant inom en be-
tydande del av omsattningskretsen, se 10 § 3 stycket VML. Denna standard faststalldes
av EU-domstolen i malet, dir domstolen uttalade att market skall vara "kint av en

betydande andel av den allmdnhet som berérs av de varor eller tjanster som tacks av

96 Se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 19-20.
97 Se Bernitz m.fl. s. 235-236.

98 Se Levin s. 432.

9910 § 3 stycket VML.

100 Se Cornish m.fl. s. 711 not 69.
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varumérket”.1°! Denna bedémning skall inte endast utgé fran ndgon procentandel, utan
ocksa ta hansyn till exempel till hur lange market anvants, inom vilket geografiskt omra-
de det anvdnts och hur stora investeringar som gjorts for att marknadsfora

varumarket.102

Varumarken som, i enlighet med denna standard, ar tillrackligt kdnda skyddas saledes
daven mot varor och tjanster av annan art, se art 5.2. Varumarkesinnehavaren far for-
hindra att en naringsidkare i sin naringsverksamhet anvander varumarket om anvand-
ningen 1) utan skalig anledning drar otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsfor-
maga eller anseende (snyltning) eller 2) ar till forfang for det val ansedda varumarkets
sarskiljningsformaga (urvattning) eller 3) ar till forfang for det val ansedda varumarkets
anseende (nedsvartning). Det racker att en av dessa forutsattningar ar uppfyllda for att
varumarkesinnehavaren far forhindra anvindningen.!®> EU-domstolen har dessutom
slagit fast att detta sarskilda anseendeskydd dven géller i situationer da varorna ar av
samma och liknande slag, om intranget i fraga inte skulle skyddas redan av bestaimmel-

seniart. 5.1.104

Det bor ndamnas nagot ytterligare angaende rekvisitet "dra otillborlig fordel”, som varit
omstritt'® sedan EU-domstolen ingdende tolkade rekvisitet i 106 Dom-
stolen ansag att en naringsidkare drar otillborlig fordel av ett registrerat val ansett va-

rumarke da denne:

107

101 Se C-375/97 General Motors v. Yplon p. 31.
102 Se Bernitz m.fl. s. 241.
103 Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 38-42.

104 Se C-292/00 Davidoff & Cie SA m.fl. v. Gofkid Ltd p. 30 samt C-408/01 Adidas-Salomon AG v. Fitness-
world Trading Ltd p. 22. Se &ven Cornish m.fl. s. 714.

105 Se bland annat Meale s. 13 och Craig s. 3-4.
106 Se C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 49-50.
107 Tbid, se p. 49.



Domstolens tolkning av detta rekvisit medfor att skyddet for val ansedda varumarken
blir valdigt omfattande, och innebar att varumarkesinnehavaren har ratt att forhindra
anvandning som innebar att den konkurrerande naringsidkaren far en affairsmassig for-
del av att bli kopplat till det mer valkdnda varumarket. Varumarkesinnehavaren ges sa-
ledes ratt att forhindra anvandningen av det val ansedda varumarket utan att behova
visa att varumarkets anseende skadats av anvdandningen. Innehavaren behdover inte ens
visa att det ar sannolikt att varumarkets anseende skadats. Domstolen anser att alla ty-
per av "free-riding” pa ett val ansett varumarke ar otillatet, och fangas upp av art. 5.2.
Denna standpunkt kritiserades valdigt tydligt, framst av den engelska domstol som
hanskjutit fragan till EU-domstolen, som menade att skyddet for val ansedda varumar-
ken givits en allt for bred omfattning.1°® Kritiker menar vidare att domstolens resone-
mang paminner om en form av otillborlig konkurrens, som har en stark anknytning till
de kontinentaleuropeiska rattsordningarna, och att domstolen férsoker passa in varu-
markesintrang av vil ansedda varumarken i denna mer konkurrensrittsliga kontext.1%°
Domstolens resonemang har betydelse for fraigan om ansvaret vid keyword advertising
och har behandlats ytterligare i vilket behandlas ingdende nedan, se avsnitt

4.1.3.

3.2.4 Begransningar av varumarkesskyddet

En av de framsta begransningarna av det annars omfattande varumarkesskyddet ar att
det bara ar anvandning i naringsverksamhet som skyddas. Alla typer av privat anvand-
ning ar tillaten och utgor inte varumarkesintrang, se ovan avsnitt 3.1.1.1. Anvands ett
varumarke inte som ett kdnnetecken for en tjanst eller vara omfattas inte heller denna

anvandning av varumarket av ensamratten.!1?

Varumarkesdirektivet art. 6 anger dessutom uttryckligen vilka begransningar av ensam-
ratten som dr tillatna. Dar anges bland annat att varumarkesinnehavaren inte kan for-
hindra annan att i naringsverksamhet anvinda sitt eget namn eller adress som varu-

marke, art. 6.1(a), eller att varumarket anvinds om det dar nédvandigt for varan eller

108 Se Craig s. 2-4 samt Horton s. 551 f.

109 Se Horton p. 551.

110 ¢-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.

111 Se Bernitz m.fl. s. 242 samt C-408/01 Adidas-Salomon AG m.fl. v. Fitnessworld Trading Ltd p. 41.
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tjdnstens andamal, till exempel som beteckning for tillbehor eller reservdelar, art. 6.1(c).
Dessa undantag gédller dock endast om naringsidkaren handlar i enlighet med god affars-
sed, art. 6.1. Vidare foreskrivs i art 6.2 att varumarkesinnehavaren inte kan forhindra
anvandning av ett dldre varumarke som anvands inom ett begransat geografiskt omra-
de, om denna rattighet erkdnts av denna medlemsstats lagstiftning och endast anvands
inom detta begransade omrade. Denna bestimmelse syftar till att ge fortsatt ratt att an-
vanda aldre registrerade varumarken inom ett visst begransat omrade, trots att ett nytt

varumarke registrerats inom EU.11?

112 Se varumarkesdirektivet ingresspunkt 12.
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4. Annonsorers ansvar vid keyword advertising

EU-domstolen har i en rad féorhandsavgoranden provat fragan om keyword advertising
ar forenligt med varumaéarkesratten inom EU. Fragan om ansvar for varumarkesintrang
aktualiseras da en annonsor koper ett ord som ar identiskt med nagons skyddade varu-
marke. Det forsta malet som behandlades av domstolen var
som aktualiserade bade ansvarsfragan for annonsorer som koper skyddade varumarken
vid annonsering, samt vilket ansvar Google som tjdnsteleverantor har da de saljer skyd-
dade varumarken som sokord vid annonsering. Tjansteleverantorers ansvar vid key-
word advertising kommer att behandlas ingdende nedan, se kap. 5. Efter att domen i
avkunnades har EU-domstolen prévat frdgan om annonsorers an-
svar i en rad forhandsavgoranden. Domstolen har stillts infér den problematik som
uppkommer dd man skall passa in ny teknologi och nya affairsmetoder inom ramen for
den traditionella varuméarkesratten.!*Domstolen har i malen
samt behandlat dessa problem och utstakat
grunden for hur préovningen av annonsorers ansvar vid keyword advertising skall ske

enligt EU-ratten.

Inledningsvis redogor jag for vilket ansvar annonsérer har vid keyword advertising en-
ligt de kriterier som EU-domstolen angett vid provning av varumarkesintrang enligt art.
5.1(a) VMD. Darefter behandlas ansvaret for annonsoérer utifran art. 5.1(b) VMD. Av-
slutningsvis behandlar jag hur det utokade skyddet for val ansedda varumarken, enligt

art. 5.2 VMD, behandlats av domstolen vid keyword advertising.

4.1 Ansvar enligt varumarkesdirektivet artikel 5.1(a)

Varumarkesinnehavaren har, som ovan namnts, ritt att forhindra anvandningen av ett

identiskt kdnnetecken enbart i de fall de fyra kriterier som EU-domstolen faststallt ar

113 De férenade malen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.
114 Se Psaroudakis s. 33.

115 C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH v. Giinter Guni
trekking.at Reisen GmbH.

116 C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. v. Primakabin BV.
117.C-91/09 Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH.
118 ¢-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl.



uppfyllda. Dessa ar 1) att anvandningen skett utan tillstand, 2) att anvandningen skett i
naringsverksamhet, 3) att anvandningen av ett identiskt kannetecken sker med avseen-
de pa de varor och tjanster som ar identiska med dem for vilka varumarket registrerats
och 4) att anvandningen skadar varumarkets funktion.!’® [ det féljande behandlas krite-

rium 2-4.

4.1.1 Anvandning i ndringsverksamhet

Som ovan namnts, se avsnitt 3.2.1.1, ar ett Kriterium vid varumarkesintrang att kanne-
tecknet anvants i naringsverksamhet. Detta kriterium ar, enligt den standard EU-dom-
stolen faststallde i bland annat , uppfyllt da anviandningen inte sker
privat, utan i anslutning till en affirsverksamhet.'?? En fraga domstolen varit tvungen att
ta stallning till ar sdledes om en annonsor anses anvanda konkurrentens skyddade va-
rumarke da denne koper detta varumarke som sokord vid keyword
advertising. | konstaterade domstolen att "en annonsoér som ko-
per soktjansten och som sokord viljer ett kinnetecken som ar identiskt med nagon an-
nans varumarke anvander kidnnetecknet i den mening som avses.” 2! Domstolen motive-
rar detta med att en annonsor som valjer ett sokord som ar identiskt med nagons skyd-
dade varumarke syftar till att visa en annons som hanvisar till annonsérens webbplats,
dar denne séljer sina varor och tjanster. Vidare menar domstolen att det valda varumar-
ket i form av ett s6kord ar det medel som anvands for att denna reklam skall visas, och
att det inte rader ndgon tvekan om att denna anvandning sker i samband med narings-
verksambhet, och inte privat.'?2 Domstolen har fort liknande resonemang i samtliga efter-

foljande mal som behandlat annonsérers ansvar vid keyword advertising.!%3

Har bor ndgonting ndmnas om generaladvokat Maduros forslag till avgorande i

Maduro uttalade att sjdlva valet av sokord inte innebar ndgon anviandning

119 Se C-533/06 02 Holdings Ltd m.fl v. Hutchison 3G UK Ltd p. 57 se dven generaladvokat Maduros for-
slag till avgorande i de forenade malen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 54.

120 Se C-236/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 40.
121 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google France SARL m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 51.
122 1bid, se p. 52. Se d4ven Forsman s. 92 f.

123 Se till exempel C-558/08 Portakabin Ltd m.fl. v. Primakabin BV p. 27, C-278/08 Die BergSpechte Out-
door Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH v. Giinter Guni trekking.at Reisen GmbH p. 18 samt C-
323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 30.
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i ndringsverksamhet, och gjorde skillnad mellan den anvandning som sker da annonsen
visas, och den anvdandning som sker da annonsdren valjer ett sokord. Den senare av des-
sa anvandningar ansags sdledes inte utgora anvandning i ndringsverksamhet, eftersom
det inte finns nagon kundkrets som paverkas av valet vid den tidpunkt valet gors. Dom-

stolen gjorde i malet inte ndgon sddan distinktion.!?*

4.1.2 Anvindningen av ett identiskt kdnnetecken sker med avseende pa de varor och
tjanster som dr identiska med dem for vilka varumarket registrerats

For varumarkesintrang enligt art. 5.1(a) kravs, som beskrivits mer ingdende ovan, se av-
snitt 3.1.1.2, att kdnnetecknet som anvands ar identiskt med nagons skyddade varumar-
ke, och att denna anvandning avser identiska varor eller tjanster. De flesta fall av key-
word advertising ror denna dubbla identitet, eftersom sékordet som valjs ofta ar iden-
tiskt med nagons skyddade varumarke, och de varor eller tjdnster som siljs ofta ar

identiska.l25

I de forenade malen berdrde det forsta (mal C-236/08) ett fall dar
en annonsor som erbjuder konkurrerande, identiska varor kopt s6kord som motsvarade
skyddade varumadrken, som framtriatt under rubriken ”"Sponsrade lankar” vid
sokningar.'?® Domstolen konstaterade att da en annonsor valjer ett sokord som ar iden-
tiskt med nagon skyddade varumarke i syfte att erbjuda ett alternativ till varuméarkesin-
nehavarens varor och tjanster, foreligger anvandning av varumarket med avseende pa
dessa varor eller tjanster.!?” Aven om syftet med annonseringen inte ar att erbjuda ett
alternativ till varumarkesinnehavarens varor och tjanster, utan syftar till att vilseleda
Internetanvandare att tro att de harror fran varumarkesinnehavaren eller ett foretag
med ekonomiska band till denne ar det frdga om sddan anvdandning som avses i art.

5.1(a).1?8 1 som ocksd behandlade sddan sa kallad dubbel identitet, bekréfta-

124 Se generaladvokat Maduros forslag till avgorande i de férenade malen C-236-238/08 Google m.fl v.
Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 147-151.

125 Se bland annat de forenade mélen C-236-238/08 Google France SARL m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA
m.fl p. 28-40 samt C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 18.

126 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google France SARL m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 62
127 1bid, se p. 69.
128 Thid, se p. 72.



des denna standpunkt dar domstolen kort uttalade att anviandningen ar sddan som avses

iart. 5.1(a).1?°

I malen samt slog domstolen dessutom fast att det foreligger anvand-
ning med avseende pa de varor och tjanster som ar identiska med dem for vilket varu-
market registrerats dven i de fall sjdlva varumarket inte framtrader i sjalva annonsen.
Det racker saledes att sokordet ar identiskt med det skyddade varumarket for att krite-

riet skall vara uppfyllt.13°

4.1.3 Anvandningen maste skada varumarkets funktion

Av de funktioner som erkints av domstolen®3! har tre stycken uttryckligen provats i
samband med keyword advertising. | provades om anvandningen
av ett identiskt kdnnetecken som sokord vid keyword advertising skadade varumarkets
ursprungsangivelse- och reklamfunktion.!3? I hiavdade Interflora att Marks &
Spencers anvdndning av det skyddade varumarket dessutom skadade varumarkets in-
vesteringsfunktion, varpa domstolen préovade om sd var fallet.!3® Dessa tre funktioner

kommer jag nu att granska narmare.

4.1.3.1 Ursprungsangivelsefunktionen

Som angivits ovan har EU-domstolen traditionellt sett ansett urspungsangivelsefunktio-
nen som central bland varumérkets 6vriga funktioner.!3* Eftersom funktionen uppfat-
tats som central har bedomningen av nar ursprungsangivelsefunktionen skadas stor be-
tydelse i varumarkesintrangsprovningar enligt art. 5.1(a). Enligt den standard som slogs
fast i skadas ursprungsangivelsefunktionen da anvandningen av va-

rumarket antyder att det finns en ekonomisk lank mellan den konkurrerande varan och

129 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 30 och 33.

130 Se C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH v. Giinter Guni
trekking.at Reisen GmbH p. 19 samt C-91/09 Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH p. 18. Se dven
Riis s. 251.

131 Se bland annat C-487/07 L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.

132 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 81.
133 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 42-53.

134 Se till exempel Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 48.
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varumarkesinnehavaren.!3> Det 4r denna standard som traditionellt sett tillimpats i mal

rérande varumarkesintrang.!3¢

I konstaterade domstolen forst att om ursprungsangivelsefunk-
tionen skadas eller ej framfor allt beror pd hur annonsen visas.'3” Domstolen specifice-

rade detta med att konstatera att ursprungsangivelsefunktionen skadas:

Detta kriterium motsvarar den traditionella uppfattningen av ndr ursprungsangivelse-
funktionen skadas. Den relevanta personkretsen vid provningen ar sdledes en "normalt
informerad och skiligen uppmarksam Internetanvandare”. Domstolen hanvisar i detta
avseende till malet dar domstolen fort ett liknande resonemang kring vem som

skall anses vara utgidngspunkten vid bedémningen.!3°

Domstolen stannade emellertid inte vid att konstatera att det ar det traditionella kriteri-
et som skall vara vagledande for beddmningen av hur ursprungsangivelsefunktionen
skadas. Istallet tillampade de, ndgot anmarkningsvart, dven ett nytt Kriterium som ocksa
skall pdverka bedomningen.!*? Detta kriterium innebéar att skada pa ursprungsangivel-

sefunktionen dven skall anses foreligga:

135 Se C-206/01 Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed p. 56.

136 Se Bednarz s. 658 samt till exempel C-245/02 Anheuser-Busch Inc v. Budéjovicky Budvar, narodni
podnik p. 60.

137 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 83.
138 Ibid, se p. 84.

139 Se C-17/06 Céline SARL v. Céline SA p. 27.

140 Se till exempel Bednarz s. 659 ff for en diskussion kring dessa aspekter.
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Domstolen motiverar denna nya tillampning bland annat med att Internetanvandare i
hogre utstrackning kan ta miste pa en varas ursprung, eftersom annonsen "framtrader
direkt efter att den berdrde Internetanvandaren har skrivit in varumarket som sékord”.
Domstolen framhaller att det faktum att sokordet visas samtidigt som annonsen har be-
tydelse for bedomningen. Vidare motiverar domstolen denna nya tillimpning genom att
"behovet av transparent visning av annonser pa Internet understryks i unionens lag-

stiftning pa omradet for elektronisk handel”.1#2

| fortydligade domstolen hur de nationella domstolarna skall préva vem som
anses vara en normalt informerad och skéligen uppméarksam Internetanvandare. [ malet
angavs att det inte ar tillrackligt att endast ndgra fa anvandare kan ha haft svarigheter
att uppfatta om de varor eller tjanster som erbjuds harror fran varuméarkesinnehavaren
eller fran tredje man. Det kravs sdledes att ett storre antal anvandare haft sddana sva-
righeter. Vidare skall man vid provningen utga ifran marknadens allmant kdnda egen-
skaper dd man bedémer hur mycket en sddan anvindare som avses bor kinna till. Ar det
till exempel inte allmant kant att en viss naringsidkare ej har ekonomiska band till va-
rumdarkesinnehavaren skall den nationella domstolen préva om annonsen gjorde det

mojligt for anvandaren att forsté att sddana band ej foreligger.1*3

4.1.3.2 Reklamfunktionen

| behandlade domstolen reklamfunktionen mer utférligt an vad
den gjort i tidigare praxis. Domstolen uttalade att en varumarkesinnehavare kan, utéver
att med sitt varumarke ange ursprunget for sina varor, ocksa ha som malsattning att an-
vanda varumarket i reklam. En varumarkesinnehavare har sdledes ratt att forhindra an-
vandningen av varumarket om konkurrentens anvandning skadar varumarket som me-
del i reklamkampanjer. Domstolen slog ocksa fast att det ar uppenbart att anvandning av

ett identiskt varumarke i en reklamkampanj kan fa dterverkningar pa varumarkesinne-

141 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 90.
142 1bid, se p. 85-86.
143 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 50-51.
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havarens anvdndning av varumarket i framtida reklamkampanjer och vid val av

affarsstrategi.!**

I forhallande till keyword advertising konstaterade domstolen forst att varumarkesin-
nehavaren borde kunna godta att betala ett hogre pris per klick (CPC) for att dennes an-
nons skall visas 6verst bland 6vriga "Sponsrade lankar”. Men, dven om varumarkesinne-
havaren erbjuder ett hogre CPC garanteras inte att dennes annons visas overst, eftersom
andra faktorer beaktas da en annons kvalitetsstatus faststills, se ovan avsnitt 2.2. Slutli-
gen konstaterade domstolen att det faktum att varumarkesinnehavaren tvingas oka sina
marknadsforingsatgarder innebér att reklamfunktionen paverkas, men att sddan an-
vandning inte reklamfunktionen. Denna slutsats motiveras med att varumar-
kesinnehavarens webbplats kommer att visas i de naturliga sokresultaten, och i regel pa
nagon av de forsta raderna. Denna visning ar kostnadsfri och garanterar att varumar-
kesinnehavarens varor och tjanster visas for Internetanvandaren. Detta giller oberoen-
de av om innehavaren dven har en annons som visas under "Sponsrade lankar”. Domsto-
len fastslog saledes att reklamfunktionen inte skadas vid keyword advertising.1*°
bekraftades denna uppfattning, och domstolen slog dessutom fast att de fall da va-
rumarkesinnehavaren tvingas intensifiera sina marknadsforingsatgarder for att bibehal-
la sina kunder snarare utgor en konsekvens av sund konkurrens. Domstolen konstatera-
de vidare att syftet med varumarkesratten inte ar att skydda varumarkesinnehavaren
mot atgarder som utgor en naturlig del av konkurrensen. Domstolen ansadg att reklam pa
Internet i forsta hand syftade till att erbjuda kunder alternativa varor och tjanster och

att varumarkets reklamfunktion darfor inte skadas vid keyword advertising.!4¢

4.1.3.3 Investeringsfunktionen

[ provade EU-domstolen for forsta gaingen om investeringsfunktionen skadas

vid keyword advertising. Investeringsfunktionen hade, som tidigare namnts, omnamnts i
som en av varumarkets tinkbara funktioner.'*” Domstolen konstatera-

de inledningsvis att investeringsfunktionen innebar att varumarkesinnehavaren anvan-

144 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 91-93.
145 Ibid, se p. 94-98.

146 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 57-59.

147 Se C-487/07 L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 58.
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der varumarket for att skaffa sig eller behadlla ett gott rykte som kan tdnkas attrahera
kunder eller gora dem lojala med varumarket. Domstolen betonar vidare att detta vid
ytan inte verkar skilja sig markbart fran reklamfunktionen, men att det 4nda finns skill-
nader. Det finns ndmligen andra kommersiella tekniker dn reklam som kan anvandas for
att uppna dessa syften. Varumarkesinnehavare har ratt att forhindra anvandning av va-
rumadrket som i stor utstrackning stér innehavarens mojligheter att anvanda varumarket
i detta syfte. Varumarkesinnehavare har daremot inte ratt att motsatta sig att varumar-
ket anvdnds om anvandningen medfor att innehavaren endast maste anpassa sina an-
strangningar for att behdlla ett gott rykte, forutsatt att anvandningen inte skadar ur-

sprungsangivelsefunktionen och iakttar lojal konkurrens.!48

I forhallande till anvandningen vid keyword advertising slog domstolen inte fast nagot
ytterligare, utan angav att dessa dvervaganden maste ligga till grund fér den nationella
domstolens tolkning. Domstolen konstaterade kort att anvandningen skadar investe-
ringsfunktionen om den i stor utstrackning stor varumarkesinnehavarens anvandning
av sitt varumarke i syfte att skapa eller behalla ett gott rykte som kan tankas attrahera

kunder och gora dem lojala med varumarket.1#

4.1.4 Sammanfattning

Enligt EU-domstolen utgér annonsorers anvandning av varumadrket anvandning
Denna anvandning sker dessutom med avseende pa de varor och tjans-

ter med dem for vilka varumarket registrerats. Detta galler dven i de fall varumaérket inte

anvands i annonsen, utan endast som sokord. Vidare maste anviandningen skada nagon

av varumarkets funktioner for att varumarkesinnehavaren skall kunna férhindra an-

vandningen av varumarket enligt art. 5.1(a).

Skada pa ursprungsangivelsefunktionen foreligger da annonsen inte mojliggor eller en-
dast med svarighet mojliggor for en normalt informerad och skdligen uppmarksam In-
ternetanvandare att fa reda pa om de varor och tjanster som avses i annonsen harror

fran varumarkesinnehavaren eller fran ett foretag med ekonomiska band till varumar-

148 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 60-64.
149 Thid, se p. 65-66.
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kesinnehavaren eller, tvartom, fran tredje man. Vidare skadas funktionen dven da an-
nonsen visserligen inte antyder att det foreligger nagot ekonomiskt band men ar sa vag i
fraga om ursprunget for de aktuella varorna och tjansterna att en normalt informerad
och skiligen uppméarksam Internetanviandare inte utifran reklamldnken och det re-
klammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsdren utgor tredje man i forhal-
lande till varumarkesinnehavaren eller om han tvartom har ett ekonomiskt band till va-

rumarkesinnehavaren.

Domstolen har vidare inte ansett att reklamfunktionen skadas vid keyword advertising,
utan anser att varumarkesinnehavarens intressen dnda tillgodoses eftersom varumar-
kesinnehavarens webbplats kommer att visas i de naturliga sokresultaten, och i regel pa
nagon av de forsta raderna. Domstolen anser dessutom att det faktum att varumar-
kesinnehavaren tvingas intensifiera sina marknadsatgarder for att behalla kunder sna-

rare ar en konsekvens av sund konkurrens.

Angadende investeringsfunktionen har domstolen konstaterat att denna funktion majli-
gen skadas vid keyword advertising. Sddan skada sker da anvandningen i stor utstrack-
ning stor varumarkesinnehavarens anvandning av sitt varumarke i syfte att skapa eller
behdlla ett gott rykte som kan tdnkas attrahera kunder och gora dem lojala med varu-

market.

4.2 Ansvar enligt varumarkesdirektivet artikel 5.1(b)

Som ovan namnts, se avsnitt 3.2.2, tillampas artikel 5.1(b) i situationer dar dubbel iden-
titet inte foreligger. En forutsattning for att varumarkesinnehavaren skall kunna for-
hindra anvdandningen av varumarket i sddana situationer ar att det foreligger en risk for
forvaxling. En sddan forvaxlingsrisk har av EU-domstolen traditionellt ansetts foreligga
da det finns risk for att allmdnheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraga kommer

frdn samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.!>°

150 Se bland annat C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel p. 17 samt C-120/04 Medion AG v. Thom-
som multimedia Sales Germany & Austria p. 26.
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| slog domstolen inledningsvis fast att det ar upp till den nationella domsto-
len att avgora huruvida de kdnnetecken som anvants var sa pass lika att art. 5.1(a) kun-
de tillampas. Om den nationella domstolen fann att skillnaderna mellan varumarkena
inte var obetydliga®! skulle art. 5.1(b) tillimpas.’>? Vad giller bedomningen av forvix-
lingsrisken tillimpade domstolen samma kriterium som vid bedémningen om skada pa
ursprungsangivelsefunktionen foreligger. Det vill saga, enligt art. 5.1(b) skall den natio-

nella domstolen:

4.3 Ansvar enligt varumarkesdirektivet artikel 5.2

I provade EU-domstolen hur art. 5.2, som avser val ansedda varumarken, skul-
le tillampas vid keyword advertising. Domstolen konstaterade inledningsvis att det fol-
jer av fast rattspraxis att art. 5.2 giller dven i situationer da dubbel identitet
foreligger.>* Det utokade skyddet for vil ansedda varumirken giller séledes som ett
komplement till art. 5.1(a), se avsnitt 3.2.3. Det foljer av art. 5.2 att en varumarkesinne-
havare har ratt att forhindra anvandning av ett val ansett varumarke da denna anvand-
ning utan skalig anledning drar otillborlig fordel av (snyltning) eller ar till forfang for
varumarkets sarskiljningsformaga (urvattning) eller renommé (nedsvartning). Domsto-
len konstaterade i likhet med 155 att endast ett av dessa slags intrang

foreligger ar tillrackligt for att regeln skall kunna tillimpas.'>®

151Jfr, C-291/00 LT] Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA p. 54. Se dven avsnitt 3.1.1.2.

152 Se C-278/08 Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmiiller GmbH v. Giinter Guni
trekking.at Reisen GmbH p. 26-27.

153 1bid, se p. 39.

154 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 68.
155 e C-487/07 L'Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 38.

156 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 72.



Domstolen slog vidare fast att artikeln kunde tillimpas eftersom "Interflora” ar ett val
ansett varumarke, och for att Marks & Spencer anvant sokord som antingen varit iden-
tiska eller uppvisat stora likheter med varumarket.'>” Darefter provade domstolen om
nagon av ansvarsgrunderna i artikeln var uppfyllda. Da den hanskjutande domstolen
endast begart tolkning av "urvattning” och ”“snyltning”, prévade inte EU-domstolen om

aven "nedsvartning” forelegat.!°8

EU-domstolen slog fast att med avses anvandning som minskar det val an-
sedda varumarkets formaga att sarskilja varumarkesinnehavarens varor och tjanster,
och att vid slutet av urvattningsprocessen kan konsumenter inte langre omedelbart as-
sociera market med ett visst kommersiellt ursprung. Domstolen konstaterade vidare att
en varumarkesinnehavare inte behover invanta slutet pa urvattningsprocessen for att
gora sin ratt gillande. Hade sa varit fallet hade anseendeskyddet inte skyddat varumar-
kesinnehavaren pa ett effektivt satt. [ madlet havdade Interflora att anvandningen av de-
ras varumarke som sokord riskerade att leda till att kdnnetecknet blir en generisk term.
Domstolen instdmde delvis men framholl samtidigt att endast det faktum att sokordet
som valts var identiskt med varumarket inte nédvandigtvis skulle leda till att varumar-
ket blir en generisk term. Om annonsen ar sa pass tydligt utformad att en normalt in-
formerad och skaligen uppmarksam Internetanvandare kan forsta att de erbjudna va-
rorna och tjansterna inte harror fran varumarkesinnehavaren, sa kan inte varumarkets
sarskiljningsformaga anses ha skadats. Slutsatsen blir sdledes att det ar upp till den na-
tionella domstolen att avgora, i likhet med bedomningen avseende skada pa ursprungs-
angivelsefunktionen och vid bedémningen om risk for forvaxling foreligger, om annon-

sen var sa tydlig som avses, annars kan inte urvattning anses foreligga.l>®

Vad giller anvandning som drar otillborlig fordel av varuméarkets sarskiljningsformaga
eller renommé, slog domstolen inledningsvis fast att det faktum att varumar-

ket ar valkant medfor att antalet s6kningar som motsvarar det sannolikt 6kar. Domsto-

157 Ibid, se p. 69 och 71.
158 1bid, se p. 75.
159 1bid, se p. 76-83.
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len menar vidare, i enlighet med generaladvokatens utldtande®, att syftet med att som
annonsor valja ett sokord som ar identiskt med ett kdnt varumarke ar att dra fordel av
detta varumarkes sarskiljningsformaga eller renommé. Denna slutsats motiveras med
att valet av ett sddant sokord ger upphov till att troligtvis manga konsumenter kommer
att soka efter varumarket, och att konkurrenter da ges en god mojlighet att presentera
alternativ till varumarkesinnehavarens varor. Denna mdjlighet innebar att konkurren-
ten drar en verklig fordel av det skyddade varumarkets sarskiljningsformaga och re-
nommeé. Domstolen bekraftar darefter, i likhet med att nar en kon-
kurrent som drar sadan fordel och placerar sig ”i kolvattnet” pa ett kant varumarke for
att dra fordel av dess attraktionsférmaga, anseende och prestige, utan ekonomisk er-
sattning, skall denna férdel anses otillborlig. Innebar istédllet anvandningen av det kdnda
varumarket att konkurrenten enbart erbjuder ett alternativ till varumarkesinnehava-
rens varor, utan att sddan otillborlig fordel dras och utan att ndgon urvattning eller ned-
svartning sker, har varumarkesinnehavaren inte ratt att férhindra anvandningen. Dom-
stolen menar sdledes att en anvandning som enbart ar en konsekvens av fri konkurrens

skall vara tillaten.162

4.4 Kritiska reflektioner

Det finns efter EU-domstolens serie av domar réorande annonsorers ansvar vid keyword
advertising viss anledning till reflektion. Framst kan man enligt vissa kritiker se en tyd-
lig forandring av praxis kring hur varumarkets funktion skadas. Det ar dessutom enligt
dessa kritiker anmarkningsvart att domstolen pastdr, genom en svepande referens till
domen i att det nya Kkriterium de infort ar helt i linje med géllande praxis.}®3 Prob-
lematiken har ocksa en annan synvinkel. Vissa kritiker menar att det i sin tur ar beklag-
ligt att domstolen inte tog tillfdllet i akt att battre anpassa varumarkesratten till Inter-
nets mer innovativa kontext.!®* Generaladvokat Maduros forslag till avgérande i

anger till exempel att man borde balansera intresset av varumarkets en-

160 Se generaladvokat Jaaskinens forslag till avgorande i C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer
Plc m.fl. p. 96.

161 Se C-487/07 L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 49.

162 Se C-323/09 Interflora Inc m.fl. v. Marks & Spencer Plc m.fl. p. 85-92.
163 Se Bednarz s. 660. Se dven avsnitt 4.1.1.3.1.

164 Se till exempel Tan s. 494.



samratt mot yttrandefriheten och naringsfriheten, vilket i denna mer innovativa kontext
borde leda till att varumarkesskyddet bor anpassas, nagot som inte alls berordes i

domen.165

Kritik har aven framforts gallande den vaga utformningen av det nya kriteriet som be-
handlar hur de nationella domstolarna skall préva om varumarkets funktion skadas. Kri-
tiken gdr ut pa att det ar svart for de nationella domstolarna att fran fall till fall bedéma
om en annons ar sa vagt utformad avseende ursprunget att “en normalt informerad och
skaligen uppmarksam Internetanvandare” inte kan bedéma om annonsen hiarstammar
fran varumarkesinnehavaren eller fran nagon annan tredje part. Denna bedémning an-
ses sa pass otydlig att vi istdllet kan se en mojlig fragmentering av varumarkesratten pa
detta omrdade inom den inre marknaden, dar olika nationella domstolar bedémer fragan
olika. En fragmentering som innebar att rattstillampningen i praktiken blir allt annat an

forutsebar.166

Vidare har kritik framférts mot domstolens tolkning av hur reklamfunktionen skadas vid
keyword advertising. Enligt domstolen kan, som ovan namnts, reklamfunktionen inte
anses skadas framst eftersom varumarkesinnehavaren webbplats dnda kommer att vi-
sas vid de naturliga sokresultaten, i regel pa ndgon av de forsta raderna. Domstolen har
saledes tagit viss hansyn till att varumarkesinnehavarens webbplats inte alltid kommer
att visas overst. Domstolen tar daremot inte hansyn till varumarkesinnehavare som inte
har nagon webbplats, en sddan varumarkesinnehavare kommer foljaktligen inte visas
bland de naturliga sokresultaten alls. Det finns vidare manga exempel pa varuméarkesin-
nehavare som innehar flera registrerade varumarken. En sddan varuméarkesinnehavare
kan mycket val tankas agera under ett visst varumarke, som inte motsvarar det sdkta,
och risken ar da stor att sokningen pa det sekundara varumarket inte leder till att varu-
markesinnehavarens webbplats visas vid sokningen. [ dessa situationer kan inte dom-
stolens argument anses giltigt, eftersom varumarkesinnehavarens webbplats inte kom-

mer att visas alls. Foreligger det da skada pa reklamfunktionen? Detta ar en fraga som av

165 Se generaladvokat Maduros forslag till avgorande i de férenade malen C-236-238/08 Google m.fl v.
Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 102-103

166 Se Ott m.fl. s. 4
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domstolen lamnats obesvarad trots att keyword advertising nu provats i flertalet
domar.'®’ Jag anser dock att en kritik som baseras pa att varumirkesinnehavare som

inte har nagon webbplats skadas vid keyword advertising ar ndgot missriktad. Det ar
svart att se varfor en annonsor skulle valja ett sokord som motsvarar ett varumarke som
inte finns representerat pa Internet, da ett sadant sokord knappast skulle medfora
manga sokningar. Vad géller den kritik som gar ut pa att en varumarkesinnehavare kan
ha flera varumarken och att en sokning pa ett av dessa sekundara varumarken inte skul-
le visa varumarkesinnehavarens webbplats, anser jag att varumarkesinnehavaren sjalv
har ett visst ansvar att koppla samman sina varumarken. Det bor vara rimligt att krava
att varumarkesinnehavaren sjilv vidtar atgarder sa att webbplatsen visas vid sadana
sokningar. Kritiken syftar troligen till att visa att domstolens argument ar svagt och inte
giltigt i alla situationer, men jag anser att denna Kkritik till stor del inte kan anses ha na-

gon anknytning till hur keyword advertising fungerar i praktiken.

Kritik har ocksa framforts mot att reklamfunktionen skall ha ndgon varumarkesrattslig
betydelse alls. Denna kritik baseras framst pa att anvandningen av varumarket maste
paverka dess sarskiljningsformaga eller risken for forvaxling. Att sla fast att vissa funk-
tioner, inklusive reklamfunktionen, maste paverkas vid anvandningen skulle pa ett
olampligt satt begransa den ekonomiska aktiviteten. Att reklamfunktionen, sa som dom-
stolen tolkat denna, paverkas kan mycket val vara ett resultat av naturlig konkurrens,
och borde enligt denna typ av resonemang endast vara varumarkesrattsligt relevant om
varumadrkets sarskiljningsformaga paverkas eller vid risken for forvaxling med andra
varumérken.'%® Foretradare for denna typ av Kritik har enligt min mening ett annat syn-
satt an domstolens kring vilka situationer varumarken bor skyddas. Denna argumenta-
tion bottnar i en syn som kraver att varumarkets sarskiljningsférmaga eller forvaxlings-
risken maste paverkas vid varumarkesintrang. Det ar enligt detta synsatt darfor inte
lampligt att forutsatta att vissa konkreta funktioner maste skadas for att intrang skall

foreligga.

167 Se Ott m.fl. s. 5.
168 Se Psaroudakis s. 38 f.



5. Ansvaret for tjansteleverantorer vid keyword advertising

Det dr viktigt for varumarkesinnehavare att faststdlla hur ansvarsfordelningen mellan
annonsorer och tjansteleverantorer, det vill siga den som tillhandahaller annonstjans-
ten, behandlats vid rattstillampningen. I vissa situationer ar tjansteleverantéren den en-
da part som kan stéllas till svars, eftersom manga annonsorer som saljer piratkopierade
varor ofta dr svara att na eller pa annat satt kan agera anonymt pa Internet. Vidare age-
rar sddana aktorer ofta utifran rattsordningar med daligt fungerande rattsskydd dar rat-
tighetsinnehavare har svart att gora gillande sina immateriella rattigheter.1®® Det ar sa-
ledes viktigt att utreda vilket ansvar tjansteleverantorer kan alaggas vid keyword adver-

tising.

Inom EU reglerar det sé kallade e-handelsdirektivet!’? tjansteleverantérers och mellan-
hdnders ansvar for tjanster som tillhandahalls pa Internet. I det féljande behandlar jag
direktivet mer i detalj, for att darefter kunna analysera hur EU-domstolen tolkat tjanste-

leverantorers ansvar vid keyword advertising.

5.1 Tjansteleverantorers stillning enligt e-handelsdirektivet

E-handelsdirektivet reglerar i huvudsak informationssamhallets tjanster och de leveran-
torer som tillhandahaller sidana tjinster.!”! Direktivet dr implementerat i svensk ratt
genom lag (2202:562) om elektronisk handel och andra informationssamhallets tjanster
(nedan e-handelslagen). Syftet med direktivet ar att sakerstalla fri rorlighet for informa-

tionssambhallets tjanster pa den inre marknaden.'”?

5.1.1 Tjansteleverantorer
En tjdnsteleverantor ar, i e-handelsdirektivets mening, en fysisk eller juridisk person

som tillhandahaller ndgon av informationssamhallets tjanster, se art. 2(b) e-handelsdi-

169 Se Pechan m.fl s. 350.

170 Europaparlamentets och Radets direktiv 2000/31/EG om vissa rittsliga aspekter pd informationssamhallets
tjanster, sarskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden.

171 Se prop. 2001/02:150 s 18.
172 Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 8.
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rektivet!’3. Med "informationssamhillets tjanster” avses tjanster som vanligtvis utfors
mot ersittning pa distans, pa elektronisk viag och pa individuell begiran av en
tjinstemottagare.!’* Begreppet "informationssamhallets tjanster” avser en mangd akti-
viteter som bedrivs pa Internet och kan sarskilt besta i forsdljning av varor online. In-
formationssamhallets tjanster begransas dock inte enbart till tjanster som féranleder
avtal online utan dven exempelvis tjanster innebar tillhandahallande av sokmojligheter
samt atkomst till och hamtning av data, e-handelsdirektivet ingresspunkt 18. Begreppet
avgransas framst genom att tjansten skall ske pa individuell begéran, vilket utesluter ex-
empelvis tjanster s& som siandning av TV eller radio, som sker utan sarskild begiran.l7>
Vidare ar e-handelsdirektivet inte tillampligt pa viss notariatverksamhet, foretradande
och forsvar av klient vid domstol samt viss spelverksamhet, &ven om ndgon av dessa
verksamheter skulle innefattas i ndgon av informationssamhallets tjdnster enligt den

allminna definitionen, art. 1.5(d) e-handelsdirektivet!”®.

Informationssamhallets tjanster har sdledes givits en bred innebdrd och detta medfor
att definitionen av vem som kan vara en tjansteleverantor i e-handelsdirektivets mening
blir valdigt omfattande. Vid direktivets utformande ansags det dnskvart att inféra sada-
na forhallandevis breda definitioner, eftersom man da lattare kan hantera den snabba

tekniska utvecklingen pa omradet.!””

5.1.2 Ansvarsfrihet for tjansteleverantorer
For att vidare harmonisera den inre marknaden, och hindra att medlemsstaternas olika
lagstiftning hAmmade utbudet av gransoverskridande tjanster!’®, infordes i direktivet

ansvarsfrihet for tjansteleverantoérer och mellanhdnder i vissa situationer, se art. 12-15

173 2 § e-handelslagen.

174 Uttrycket "pa distans” avser tjanster som tillhandahélls utan att parterna ar nirvarande samtidigt. Ut-
trycket "pa elektronisk vag” avser tjanst som siands vid utgangspunkten och tas emot vid slutpunkten med
hjalp av utrustning for elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av
uppgifter, och som i sin helhet sdnds, befordras och tas emot genom trad, radio, optiska medel eller andra
elektromagnetiska medel. Uttrycket "pa individuell begiaran” avser tjdnst som tillhandahalls genom 6ver-
foring av uppgifter pa individuell begéran, se art. 2(a) e-handelsdirektivet samt art 1.2 direktiv 98/48/EG.
175 Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 17 samt bilaga V direktiv 98/48/EG.

176 1 § p. 4-6 e-handelslagen.

177 Se Ds. 2001:13 s. 24.

178 Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 18.
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e-handelsdirektivet.!”® Det ar endast tjansteleverantorer som utfor ndgon av de upprak-
nade verksamheterna som skyddas enligt direktivet. Ansvarsfriheten omfattar vidare
endast situationer da tjansteleverantorens verksamhet syftar till att underlatta 6verfor-
ingar pa Internet. Verksamheten maste dessutom vara av rent teknisk, automatisk och
passiv natur, och tjansteleverantoren far inte ha kinnedom eller kontroll 6ver den vida-
rebefordrade eller lagrade informationen.'®® For att en tjansteleverantor skall kunna at-
njuta ansvarsfrihet kravs dessutom att denne vidtar atgarder vid kdinnedom om olagligt
material.'®! De ansvarsfrihetsgrunder som regleras i direktivet ar "enbart vidarebeford-
ran” (mere conduit), "cachning” och ansvarsfrihet for vardtjanster. Dessutom anges i art.
15 att tjansteleverantorer inte kan alaggas nagon allmén skyldighet att soka efter olag-
ligt eller skyddat material. Dessa grunder kommer nedan att behandlas mer ingdende.
De sarskilda forutsattningar for ansvarsfrihet i dessa situationer galler forutom de gene-

rella forutsattningar for ansvarsfrihet som namnts ovan.

5.1.2.1 Artikel 12 - Enbart vidarebefordran ( mere conduit)

"Enbart vidarebefordran” avser situationer dar tjansteleverantoren tillhandahaller en
tjanst som enbart bestar av vidarebefordran av information. Ansvarsfrihet rader enbart
under forutsattning att tjansteleverantoren a) inte initierat éverféringen, b) inte valt ut
mottagaren av den 6verforda informationen och c) inte valt ut eller andrat den informa-
tion som overforts. Ansvarsfriheten avser dven situationer da informationen automa-
tiskt och tillfalligt lagras, om en sddan lagring sker enbart for att utféra 6verforingen.
Vidare far en sddan lagring inte ske lingre dn vad som rimligtvis kravs for

overforingen.182

Denna ansvarsfrihetsgrund omfattar exempelvis e-posttjanster dar information vidare-

befordras via en e-postserver till mottagaren. Tjansteleverantéren som tillhandahaller

179 16-19 §§ e-handelslagen. Det bér hir d&ven ndmnas att det si kallade IPRED-direktivet inte har ndgon materi-
ell betydelse for tjdnsteleverantorers ansvarsfrihet enligt e-handelsdirektivet, se direktiv 2004 /48/EG om séker-
stillande av skyddet for immateriella rattigheter, se art. 3 IPRED.

180 Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 42.
181 Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 46.
182 Se e-handelsdirektivet art. 12.
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e-posttjdnsten kan sdledes inte vara ansvarig for innehallet, dven i situationer da infor-

mationen under en Kort tid lagras pa servern.!83

5.1.2.2 Artikel 13 - Cachning

Ansvarsfrihet vid cachning avser situationer da en tjansteleverantor lagrar information
enbart i syfte att effektivisera vidare overforing till andra tjanstemottagare. Ansvarsfri-
het i dessa situationer galler under forutsattning att a) tjansteleverantdren inte dndrar
informationen, b) tjansteleverantdren uppfyller villkoren for tillgang till informationen,
c) tjdnsteleverantoren foljer regler for uppdatering av informationen, d) tjansteleveran-
toren inte ingriper i den lagliga anvandningen av den teknik som ar allmant vedertagen
och som anvands inom branschen for att fa fram data om hur informationen anvands
och e) tjansteleverantéren handlar utan drdjsmal for att avlagsna den information han
har lagrat eller gora den odtkomlig sa snart han fatt kinnedom om att den information
som ursprungligen overfordes har avlagsnats fran natet eller gjorts oatkomlig, eller att
en domstol eller administrativ myndighet har bestamt att den skall avlagsnas eller goras

oatkomlig.18+

5.1.2.3 Artikel 14 - Virdtjdnster

Om tjansteleverantdren erbjuder en tjanst som bestar i lagring av information som till-
handahadllits av en tjanstemottagare, rader ansvarsfrihet under vissa forutsattningar.
Dessa sarskilda forutsattningar ar a) att tjansteleverantoren inte hade kinnedom om
forekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, betrdffande skade-
stdndsansprak, inte var medveten om fakta eller omstandigheter som gjort forekomsten
av den olagliga verksamheten eller den olagliga information uppenbar, eller b) att
tjansteleverantoren sa snart han fatt sidan kdnnedom eller blivit medveten om detta

handlat utan dr6jsmal for att avlagsna informationen eller gora den odtkomlig.!8>

183 Se prop. 2001,/02:150 s. 20.
184 Se e-handelsdirektivet art. 13.
185 Se e-handelsdirektivet art. 14(1).



Handlar tjadnstemottagaren, den som tillhandahaller informationen, under tjansteleve-
rantorens, den som tillhandahaller vardtjansten, ledning eller 6verinseende kan inte an-

svarsfrihet goras gillande.'8°

Sddana vardtjanster som avses Kkan till exempel vara sa kallade webbhotell, dar en
tjansteleverantor tillhandahaller serverutrymme till fysiska eller juridiska personer som
vill skapa en hemsida, men inte har tillgang till egen server. Chattjdnster utgor ett annat

exempel sddana virdtjanster som omfattas av artikeln.'8”

5.1.2.4 Artikel 15 - Tjdnsteleverantérers avsaknad av allmdn évervakningsskyldighet

For att ansvarsfrihetsgrunderna som anges i art. 12-14 skall kunna verka effektivt stad-
gasiart. 15 att medlemsstaterna inte far alagga tjansteleverantorer en allman skyldighet
att overvaka den information de 6verfor eller lagrar. Denna avsaknad av 6vervaknings-
skyldighet gailler vidare endast skyldigheter av allmén natur, inte i speciella fall. Vidare
galler den i synnerhet inte efter beslut fran nationella myndigheter i enlighet med natio-

nell lagstiftning.188

[ provade EU-domstolen fragan om allman 6vervakningsskyldighet en-
ligt e-handelsdirektivets art. 15, i ett fall som rorde fragan om SABAM, en belgisk upp-
hovsrattsorganisation, kunde tvinga Scarlet, en belgisk internetleverantor, att filtrera
bort upphovsrattsskyddade verk. Domstolen konstaterade att ett sddant allméant fore-
laggande om overvakning skulle innebdra att tjansteleverantdren skulle tvingas att

overvaka all information fran samtliga kunder, och detta ansdgs sta i strid med art. 15.18°

5.2 Tjansteleverantorers ansvar vid keyword advertising

EU-domstolen har i 190 behandlat i vilken utstrackning Google kan
héllas ansvarigt for de varumarkesintrang som sker genom tjansten AdWords. [ malet

utreddes hur AdWords anvander varumarket, och om e-handelsdirektivets ansvarsfri-

186 Se e-handelsdirektivet art. 14(2).

187 Se prop. 2001/02:150 s. 21.

188 Se e-handelsdirektivet ingresspunkt 47.

189 Se C-70/10 Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL m.fl. p. 40.
190 De forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl.
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hetsgrunder kan tillampas pa den tjanst AdWords tillhandahaller. Forst behandlas fra-
gan om Adwords anvander varumarket , darefter fragan om an-

svarsfrihet enligt e-handelsdirektivet.

5.2.1 Huruvida tjansteleverantérens anvandning sker i naringsverksamhet

[ ansag de klagande parterna att Google anviande varumarkena i
naringsverksamhet da de genom AdWords sdlde sokord till annonsorer, med syfte att
gora ekonomisk vinst. Domstolen konstaterade inledningsvis att Google utévar affars-
verksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, dad de for kunders rakning lagrar so-
kord som motsvarar registrerade varumarken, och da de mojliggor visning av annonser.
Domstolen havdade dock att AdWords inte sjdlva anvander varumarkena. Tjansteleve-
rantorer anvander saledes inte de registrerade varumarkena i naringsverksamhet pa
det satt som avses i art. 5 VMD samt i praxis. Det faktum att kunderna, annonsorerna,
betalar for fa anvanda dessa kdnnetecken som sokord paverkar inte bedomningen, och

gor inte att AdWords kan anses anvinda dessa varumarkeni  niringsverksamhet. 1!

Har bor noteras att generaladvokat Maduro hade en avvikande bedomning avseende om
anvandningen skedde i naringsverksamhet. For det forsta skiljer Maduro uttryckligen pa
tva typer av anvandning. Generaladvokaten menar att man maste skilja den situation da
annonsorer tillats vilja sokord som motsvarar annans skyddade varumarke, och an-
vandning som bestar i att AdWords visar annonser bredvid de naturliga sokresultaten,
som motsvarar skyddade varumirken.'®> Maduro anser, till skillnad fran domstolen, att
anvandningen i bada dessa situationer sker eftersom AdWords be-
drivs i vinstsyfte.13 Maduro gick sedan vidare och provade de resterande kriterierna
enligt domstolens praxis som skall vara uppfyllda for att varumarkesinnehavare skall
kunna forhindra anvindningen av varuméarket. D domstolen redan avfardat att an-

vandningen sker i naringsverksamhet kommer denna utredning inte beroras vidare har.

191 Ibid, se p. 53-58.

192 Se generaladvokat Maduros forslag till avgorande i de férenade malen C-236-238/08 Google m.fl v.
Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 55.

193 Ibid, se p. 61 och 76.



Det star saledes klart att EU-domstolens uppfattning ar att tjansteleverantorer som till-
handahaller annonstjanster vid keyword advertising inte kan anses anvanda de skydda-
de varumarkena i sin egen naringsverksamhet. Darfor kan tjansteleverantoren i detta
avseende inte anses begd varumairkesintrang, i vart fall inte direkt.!®* I sitt forslag till
avgorande forde generaladvokat Maduro en diskussion kring att eventuellt stracka ut
ansvaret for varumarkesintrang till att dven galla vid medhjalp eller medverkan till va-
rumarkesintrang. Sddant indirekt ansvar ar enligt Maduro frimmande fér varumarkes-
riatten inom EU och behandlas normalt inom den allmdnna skadestdndsratten. Han
namner vidare att en sddan sekundar ansvarsform forekommer i den amerikanska

rattsordningen.!®>

5.2.2 Huruvida e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsgrunder ar tillampliga for tjansteleve-
rantorer vid keyword advertising

[ havdade varumarkesinnehavarna att AdWords inte var nagon
av "informationssamhallets tjanster” i e-handelsdirektivets mening, och darfor inte kan
anses atnjuta ansvarsfrihet enligt art. 12-14 e-handelsdirektivet. Google motsatte sig
detta och ansag att AdWords visst var en sadan tjdnst, och att denna skulle anses vara en

siddan vardtjanst som avses i art. 14.19°

Domstolen konstaterade att Google AdWords ar en av informationssamhallets tjanster i
direktivets mening, och att AdWords vidarebefordrar och lagrar informationen fran an-
nonsorerna. Domstolen slog vidare fast att det faktum att tjansten ar avgiftsbelagd inte
kan paverka ansvarsfriheten enligt direktivet. Dessutom konstaterade domstolen att det
kradvs att tjansten ar av "rent teknisk, automatisk och passiv natur” i enlighet med direk-
tivets ingresspunkt 42, och att det ar avgorande att bestimma vilken roll Google haft vid
utformandet av annonsen. Detta dr en bedomning som ankommer den nationella dom-
stolen. Domstolen sammanfattade slutligen att art. 14 e-handelsdirektivet skall tolkas sa
att bestimmelsen ar tillamplig da tjansteleverantoren inte har utévat en aktiv roll som

kan ge denne kdnnedom om lagrade uppgifter. Om leverantoren varit passiv vid utfor-

194 Ge Riis s. 260.

195 Se generaladvokat Maduros forslag till avgorande i de férenade malen C-236-238/08 Google m.fl v.
Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 48.

196 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 106-108.
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mandet och lagringen av informationen kan denne inte hallas ansvarig for den informa-
tion som lagrats. Daremot blir leverantoren ansvarig om denne underlatit att, nar denne
fatt kinnedom om den lagrade informationen, radera eller gora informationen odtkom-

lig. Denna bedomning skall géras av den nationella domstolen i varje enskilt fall.!*”

Det bor ndmnas att generaladvokat Maduro aterigen var av an avvikande uppfattning.
Maduro ansag att AdWords inte kan anses vara ett neutralt informationsverktyg, och
jamforde annonstjdnsten med Googles "vanliga” sokmotor. Googles sokmotor ger sokre-
sultat som dr ett resultat av automatiska algoritmer som anvander objektiva kriterier for
att faststdlla vilka webbplatser som skall visas for anvandaren. Till skillnad fran Googles
vanliga sokresultat &r AdWords visningar grundade pa férhallandet med annonsorerna,
och Google har ett direkt intresse av att anviandaren klickar pa annonslankarna. Ad-
words kan, enligt Maduro, av det skdlet darfor inte dtnjuta ansvarsfrihet enligt art. 14 for

det innehall som visas i AdWords.1?8

5.3 Kritiska reflektioner

Domstolens resonemang ldmnar en del fragestallningar 6ver vilka man bor reflektera en
aning. Framst beroér domstolen bara kort hur Google paverkar annonsorer vid valet av
sokord, och vilken betydelse detta har for bedomningen av vilken grad av passivitet
Google kan anses ha.'®® [ AdWords finns, som ovan niamnts,?%° ett "Keyword tool” som ar
ett hjalpmedel for annonsorer och skall underlatta valet av effektiva sokord, men dom-
stolen provar inte uttryckligen hur detta hjalpmedel spelar in i passivitetsbedémningen.
Domstolen har visserligen slagit fast att provningen av Googles grad av passivitet ar na-
got som ankommer de nationella domstolarna, men kritik har riktats mot att domstolen
inte belyser dessa aspekter mer utforligt i domen.?°! Jag menar ocksé att det varit 6nsk-
vart om EU-domstolen varit tydligare kring hur denna provning skall genomféras. Utan

tydliga instruktioner riskerar fragan behandlas olika i de nationella domstolarna, vilket

197 Ibid, se p. 110-120.

198 Se generaladvokat Maduros forslag till avgérande i de forenade malen C-236-238/08 Google m.fl v.
Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 144-146.

199 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 116-118.
200 Se avsnitt 2.1.
201 Ge till exempel Ott m.fl. s. 8 samt Riis s. 261.
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riskerar att leda till att bedomningen varierar mellan medlemsstaterna. En saddan frag-

mentering ar inte 6nskvard.

Det har dven framforts att domstolen haft ratt da den slog fast att tjansteleverantérerna
inte kan anses ha begatt varumarkesintrang, eftersom man inte kan anse att tjansteleve-
rantorer anvander varumarken i sin naringsverksamhet, och att detta maste anses sta i
enlighet med tidigare praxis.?’? Denna typ av resonemang bottnar framst i att det ar up-
penbart att annonsdrerna dr de aktorer som primidrt mdste anses begd intranget.
Tjansteleverantorens eventuella ansvar maste darfor hiarledas ur annonsorers primara
ansvar, och maste bedomas inom ramen for sekundart ansvar2°3 En sddan ansvarsform
ar, som generaladvokat Maduro framhall, frimmande for varuméarkesratten inom EU.2%4
Det ar visserligen inget som hindrar att det pa nationell niva lagstiftas om medver-
kansansvar vid varumarkesintrang enligt andra skadestandsrattsliga principer eller ge-
nom bestimmelser om illojal konkurrens?%> Att sddant sekundirt ansvar faller utanfor
varumarkesratten, och istéllet behandlas genom andra rattsmedel, har av vissa kritiker
ansetts lampligt.2°® Man maste dock paminna sig om att domstolen inte dnnu uttalat sig
om eventuellt sekundart ansvar vi varumarkesintrang. Domstolen har inte uttryckligen
behandlat fragan, utan endast slagit fast att ansvar for primart varuméarkesintrang inte
foreligger, och att tjansteleverantdrerna omfattas av e-handelsdirektivets ansvarsfri-
hetsgrunder. Man kan saledes inte med all sikerhet uttala sig om domstolens uppfatt-

ning i fragan.207

202 Se Morcom s. 51.
203 Se Kulk s. 609-610.

204 Se generaladvokat Maduros forslag till avgérande i de forenade malen C-236-238/08 Google m.fl v.
Louis Vuitton Malletier SA m.fl p. 48.

205 Se varumaérkesdirektivet ingresspunkt 7.
206 Se Kulk s. 609.
207 Se Morcom s. 51 f.



6. Ett amerikanskt perspektiv

Den amerikanska rattsordningen dr, som lasaren sdkert ar medveten om, av en annan
karaktdr dan den europeiska, och man maste skilja pa federal och delstatlig lagstiftning.
Det finns dessutom ett stort inslag av domarskapad ratt, common law. Federal lagstift-
ning far endast stiftas under forutsattning att kongressen genom konstitutionen bevil-
jats ratt att stifta lag pa omradet. Det finns flera grunder som ger kongressen ratt att stif-
ta federal lag. En av dessa grunder ar att lagstiftningen maste syfta till att paverka "in-

terstate commerce”.208

Denna uppdelning géller dven varumarkesratten. Det finns sdledes regler rorande va-
rumarken pa delstatlig och federal niva, samt bestimmelser som harstammar fran dom-
stolspraxis. For att underlatta behandlingen av det komplexa och omfattande regelverk
kommer jag i det foljande redogora for den federala lagstiftningen samt viktiga tolkning-
ar som slagits fast i praxis. Jag bortser sdledes fran att delstatlig lagstiftning eventuellt
kan avvika, vilket inte bor paverka komparationens giltighet i nagon hogre utstrackning,
eftersom denna enbart ar av tjdnande karaktar, och endast syftar till att belysa proble-
matiken ur en annan synvinkel. Jag kommer dock att belysa ett delstatligt lagstiftningsi-
nitiativ som ar intressant ur problemstallningens perspektiv. Utah, en amerikansk del-
stat, har stiftat en sarskild varumarkeslag som syftar till att reglera varumarkesanvand-

ningen pa Internet.

[ USA reglerar Lanham Act varuméarkesratten pa federal niva. Den har stiftats enligt "in-
terstate commerce”-klausulen??® och ar endast tillamplig pad varumérken som anvands
eller syftas att anvandas vid gransoverskridande handel mellan amerikanska delstater,
vilket bendmns 210 "Commerce” definieras i Lanham Act som sddan
“commerce” som avses i den konstitutionella bestimmelsen som reglerar kongressens

lagstiftningskompetens.?!1

208 Se Lundmark s. 12 f. For mer ingdende redogorelse for bakgrunden till och problematiken runt lagstift-
ning enligt "interstate commerce”-klausulen och hér tillkommande praxis se Lundmark s. 20-37.

209 Se Dinwoodie m.fl. s. 313.
210 Se till exempel 15 USC §§ 1051 (a) och (b).
211Ge 15 USC § 1127.



I den amerikanska varumarkesratten ar begreppet "use” genomgaende av central bety-
delse. I Lanham Act anvands begreppet "use in commerce” inte bara for att bestimma
vilken lagstiftning som ar tillamplig, utan exempelvis dven vid registreringen av ett va-
rumarke, dar avsikten maste vara att varumarket anvands eller ska komma att anviandas
"in commerce”?? [ fortsattningen kommer jag dock att bortse fran sddana fragestall-
ningar som ror registrering av varumarken och fokusera pa hur beddmningen av varu-
markesintrang provas i amerikansk ratt vid keyword advertising. Darefter kommer jag
att behandla den sekundara form av ansvar, eller medverkansansvar, som i vissa fall kan
tillampas i den amerikanska rattsordningen. Vidare kommer jag att behandla den sar-
skilda lagstiftning som galler i Utah. Slutligen kommer jag att redogora for kritiska re-

flektioner som presenterats i doktrin.

6.1 Varumarkesintrang vid keyword advertising enligt Lanham Act och praxis

Varumarkesintrang pa federal niva regleras i USC 15 § 1114 dar det bland annat stadgas

att:

1)
(a)

(b)

212 Ge 15 USC §§ 1051 (a) och (b) samt Dinwoodie m.fl. s. 313.
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Ett grundlaggande kriterium for att varumarkesintrang skall aktualiseras ar, sd som i
den europeiska rattsordningen, att varumarket anvands i naringsverksamhet, "in com-

merce”. | Lanham Act, 15 USC § 1127, definieras "use in commerce” som féljer:

1)
(@)

(b)

2)

Man kan inledningsvis konstatera att bestimmelserna pa ytan i hog utstrackning liknar
den europeiska regleringen, d&ven om indelningen ar nagot annorlunda. Den amerikans-
ka rattsordningen fokuseras, som ovan namnts, mycket kring begreppet "use”. Det har
forts en lang diskurs kring hur detta kriterium skall tolkas vid varumarkesintrang pa In-
ternet. Av utrymmesskal kan jag dock inte utreda eller redogora vidare for den ameri-
kanska "use”-doktrinen i denna mer innovativa kontext pa Internet, vilket ar ett 4mne
som i sig kunde fortjana en egen uppsats.?'3 Jag skall dock redogora for hur man tolkat
"use in commerce” i mal som ror keyword advertising, en fraga som framst aktualiseras

vid prévning av soktjansteleverantorers ansvar.

213 For en nidrmare behandling av denna diskussion se Dinwoodie 2005 s. 313-327, Dinwoodie 2007 s.
1608-1638, Dogan s. 135-154 samt Dogan m.fl. s. 777-838..
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I 214 provades om Google, som tjansteleverantor, genom AdWords
kan anses anvdnda varumarken "in commerce” vid keyword advertising. Detta yrkande
avslogs i forsta instans genom en hanvisning till ett liknande fall, och ett resonemang
som bottnade i att Google inte kan anses anvdanda varumarket, eftersom Google inte pla-
cerat varumirket pa nagon produkt eller pa annat sitt vilselett konsumenter.?’> Malet
overklagades och den hogre instansen?'® slog fast att Google anvander varumarken vid
keyword advertising pa ett varumérkesrittsligt relevant satt.?'” Den hogre instansen
ansag, i motsats till vad den lagre instansen?!® ansett, att Googles anvindning av varu-
market ej varit helt intern. Da Google, genom AdWords, siljer och rekommenderar so-
kord till annonsorer kan man inte anse att Googles anvandning ar av intern natur.?'”
Domstolen slog sedan fast att Google anvant varumarket "in commerce”.?2° Domstolen
provade daremot inte ovriga kriterier, till exempel risk for férvaxling, som skall vara
uppfyllda for varumarkesintrang enligt Lanham Act, utan aterforvisade malet till den

lagre instansen.??!

| provades vilket ansvar annonsoérer har vid kop av s6kord vid
keyword advertising. Domstolen??? konstaterade, i ljuset av Lanham Act och i syftet med
varumarkesskyddet, efter en lang utredning att annonsdren anvant varumdarket ”in
commerce”??3 Domstolen resonerade vidare Kring om annonser som visas under
”sponsrade lankar” medfér en risk for forvixling for konsumenter. Ar annonsen tydligt
utformad anser domstolen, liksom EU-domstolen, att man inte kan se nagon tydlig for-
vaxlingsrisk. Ar distinktionen mellan varumirkesinnehavarens webbplats och annonsé-
rens annons tydlig innebar annonseringen snarare en hilsosam konkurrens an varu-

markesintrang. Man kan i dessa fall sdledes inte anse att konsumenten blir vilseledd av

214 Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009).

215 Se Lenza s. 141.

216 United States Court of Appeals for the 2nd Circuit.

217 Se Riis s. 260.

218 Jnited States District Court for the Northern District of New York.

219 Se Rescuecom Corp. v. Google Inc.,, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 129.

220 1bid, se s. 130.

2211pid, se s. 131.

222 United States District Court for the District of Massachusetts.

223 Se Hearts on Fire Company LLC v. Blue Nile Inc. 603 F.Supp.2d 274 (D.Mass. 2009) s. 11.
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konkurrentens annons. Valjer konsumenten att klicka pa konkurrentens lank istallet for
varumarkesinnehavarens ar detta enbart en konsekvens av att konkurrenten erbjudit

ett mer attraktivt erbjudande.??*

Domstolen betonade vidare tydligt, tydligare dn vad EU-domstolen gjort hittills, att det
maste goras en avvagning mellan risken for att konsumenten vilseleds och kostnaden
for konsumenten att soka efter det konsumenten egentligen eftersokt. Domstolen kon-
staterade att den mer innovativa kontexten pad Internet maste ha betydelse for bedom-
ningen i denna fraga. Till skillnad fran den vilseledde konsumenten som hittat en affar
som den tror sdljer det konsumenten eftersokt men inte gor det kan konsumenter som
handlar pa Internet med ett klick enkelt ga tillbaka till sokresultaten och leta vidare. Den
"vanlige” konsumenten maste i denna situation aka till en annan affar for att leta vidare.
Kostnaden for att soka ratt pa varan ar sdledes mycket hogre for konsumenten som
handlar i traditionella affiarer dn for konsumenten som handlar pa Internet. Detta fak-
tum skall paverka bedéomningen av vilken faktisk risk for forvaxling som konsumenten

utsatts for.225

Domstolen slog vidare fast, i likhet med EU-domstolen, att det inte har ndgon betydelse
om annonsen innehadller det skyddade varumarket eller inte. Konsumenten kan dnda le-
das att tro att annonsdren salufor varor som harstammar fran varumarkesinnehavaren.
Denna slutsats ar enligt domstolen logisk, aven om sokmotorer i allmdnhet kan antas
visa dven irrelevanta s6kresultat. Det finns dessutom i de flesta fall inget som varnar el-
ler gér konsumenten medveten om att annonsoren inte har ndgon anknytning till varu-
markesinnehavaren. Inte ens da konsumenten klickat pa annonslanken och kommit till
konkurrentens webbplats kan konsumenten i de allra flesta fall avgéra vilka band, om

nagra, som konkurrenten har med varumarkesinnehavaren.?26

Enligt domstolen maste utgangspunkten vid beddomningen om risk for forvéxling fore-

ligger vara vad konsumenten sett pa skarmen, och vad denne skaligen kunnat uppfatta-

224 1bid, se s. 15-16.
225 1bid, se s. 18.
226 1bid, se s. 21.
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de utifran kontexten. Domstolen utformade en rad icke uttommande kriterier som kan
vara vagledande vid bedomningen av om risk for forvaxling foreligger vid keyword ad-
vertising. Dessa kriterier ar, fritt 6versatta: 1) Internets och sokmotorers allmanna funk-
tionssatt, 2) hur den specifika sokningen fungerar, 3) innehallet i sokresultatet som vi-
sades for konsumenten, inklusive innehallet i den sponsrade lanken, 4) innehall pa an-
nonsorens webbplats som kan medféra risk for forvaxling, 5) hur erfarna och bildade
varumarkesinnehavarens potentiella kunder ar, 6) den specifika kontexten fér en kon-
sument som medvetet sokt efter en viss varumarkesskyddad vara bara for att hitta en
aterforsaljare, och, i ljuset av de andra faktorerna 7) hur lange denna forvaxlingsrisk agt

rum.227

Den amerikanska rattsordningen har dock handskats med keyword advertising-proble-
matiken pa olika satt vad giller annonsorers ansvar, och praxis ar langt ifran enhetlig. |

slog en annan domstol??® fast att den
inte hade for avsikt att tillimpa de Kkriterier som fastslagits i 229
I malet tillampades istallet dtta icke uttommande "relevanta faktorer” som skulle avgora
i vilken utstrackning risk for forvixling foreldg. Dessa sa kallade faktorerna?3®
fran 1979 ar, fritt 6versatta: 1) varumarkets styrka, 2) varuslagslikheten, 3) markeslik-
heten, 4) bevis som visar faktisk forvaxling, 5) vilka marknadsféringskanaler som an-
vants, 6) typ av vara och grad av omsorg fran konsumenten, 7) konkurrentens uppsat
vid val av marke och 8) sannolikhet for utvidgning av produktsortiment. Dessa faktorer
skall vara vagledande vid bedémningen, och inte vara en checklista dar alla kriterier
maste vara uppfyllda?3! Domstolen konstaterade vidare att om dessa kriterier skall
tillimpas i en miljo pd Internet méste bedomningen praglas av flexibilitet23? Slutligen
slog domstolen fast att de mest relevanta faktorerna i det aktuella malet var 1) varu-
markets styrka, 2) bevis som visar faktisk forvaxling, 3) typ av vara och grad av omsorg

fran konsumenten samt ett nytt kriterium 4) markningen av annonsen och hur annon-

227 1bid, se s. 22-23.

228 United States Court for the Ninth Circuit.

229 Se Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts Inc. 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011) s. 3249.
230 Slogs fast i AMF Inc. v. Sleekcraft Boats 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) s. 348-349.

231 Se Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts Inc. 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011) s. 3234.
232 1bid, se s. 3235.



sen visas, samt i vilken kontext annonsen visas pa sidan som visar sokresultaten. Dom-
stolen kunde slutligen inte finna att det foreldg nagon risk for forvaxling i det aktuella

malet.233

Den amerikanska rattsordningen har sdledes inte etablerat ndgon enhetlig praxis som
skall vara vagledande vid bedomningen av om varumarkesintrang foreligger vid key-
word advertising. Nedan behandlas den sekundara ansvarsform som i vissa situationer
kan tillimpas vid varumarkesintrang enligt amerikansk praxis. Darefter kommer jag att
presentera nagra kritiska reflektioner som den amerikanska tolkningen av ansvaret gett

upphov till.

6.2 Medverkansansvar enligt den amerikanska rattsordningen

I den amerikanska rattsordningen kan en naringsidkare under vissa forutsattningar bli
ansvarig for medverkan till varumarkesintrang, dar ndgon annan naringsidkare utfort
det primdra intrdnget. Denna ansvarsform brukar kallas for

och kan harledas ur fran 1924.234

Contributory trademark infringement har traditionellt sett framst tillampats i situatio-
ner som ror relationen mellan tillverkare och distributorer, och for att denna ansvars-
form skall kunna tillampas i dessa situationer finns tva kriterier dar minst en maste vara
uppfylld.?3> Dessa dr, fritt 6versatta, att antingen tillverkaren eller distributéren 1) med-
vetet formar nagon till att begad varumarkesintrang eller 2) fortsitter att leverera sina
produkter till ndgon som man vet begar varuméirkesintrdng.23¢ Dessutom maste varu-
markesinnehavaren visa att det forelegat ett intrang, eller en intrangsliknande situation.
Innehavaren behdver dock inte visa att ett primart varumarkesintrang agt rum, utan be-

hover bara gora det sannolikt att intrang forelegat.23”

233 1bid, se s. 3250.

234 William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. 265 U.S. 526 (1924). Se Kessler s. 376.
235 Se Kessler s. 376.

236 Se Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982) s. 853-54.

237 Se Troxclair s. 1392.



Det ar i den nya kontexten pa Internet som denna ansvarsform blir intressant ur denna
uppsats synvinkel. Manga relationer mellan naringsidkare pa Internet passar inte i den
traditionella mallen och domstolarna har darfor tvingats anpassa provningen av contri-
butory trademark infringement. Vissa domstolar har férsokt tillimpa denna ansvars-
form i denna nya kontext, och darfér tvingats dndra standarden for hur provningen skall
ske. Istdllet for att tillampa vetskap om varumarkesintrang som standard har man
tillampat vilken grad av kontroll eller 6vervakning naringsidkaren har 6ver den narings-

idkare som primart begar intranget?38, vilket kritiserats i doktrin.?3?

Genom Communications Decency Act 1996 ges vissa tjansteleverantorer ansvarsfrihet i
vissa situationer. Sect. 230(c) anger att tjdnsteleverantorer pa Internet undantas fran
ansvar da tjansteleverantoren agerat i god tro.?*? Ansvarsfriheten omfattar 4ven eventu-
ellt sekundart ansvar. Det anges dock inte uttryckligen att bestammelsen ar tillamplig i
forhallande till varumarkesratten. I mars 2010 slog dock en amerikansk domstol fast att
AdWords "Keyword tool” skall anses vara neutral och att Google i detta hanseende skall
vara befriad fran ansvar enligt sect. 230 CDA.?4!  Avsikten med bestammelsen var dock
inte att den skulle fi varumairkesrittsliga konsekvenser?*? Det finns dessutom flera
rattsfall som ger olika svar pa fragan om bestimmelsen faktiskt ar tillamplig dd mal om
varumarkesintrang eller contributory trademark infringement provas, och praxis ar inte

enhetlig.?43

Det finns sadledes ingen enhetlig standard for provningen nar ansvar for contributory
trademark infringement kan dlaggas en aktor pa Internet. De ursprungliga kriterierna

fungerar inte i denna kontext, och de féreslagna nya kriterierna har kritiserats. Tjanste-

238 Se till exempel Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).
239 Se Kessler s. 377.

240 Se dven Kessler s. 396.

241 Se Jurin v. Google Inc. 2010 US Dist. LEXIS 18208 (E.D. Cal. March 1, 2010) samt Ott m.fl. s. 8 f.
242 Se Walsh avs. 10.

243 Se till exempel Gucci America, Inc. v. Hall & Associates, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001), Zeran v.
America Online, Inc., 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997) samt Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc., 213
F.Supp. 2d 1146, 1188 (C.D.Cal. 2002).



leverantorer ar dessutom i vissa fall undantagna fran ansvar enligt CDA sect. 230(c). Det

har dock ansetts nodvandigt att utveckla en standard som fungerar pa Internet.?4

6.3 The Trademark Protection Act i Utah

For att komma till ratta med den osdkerhet som foreldg i praxis om keyword advertising
stiftade Utah i mars 2007 en lag, the Trademark Protection Act, som skulle begransa an-
vandningen av skyddade varumarken vid annonsering pa Internet. Lagen skapade en ny
typ av immateriell rattighet som kallades “electronic registration mark” (ERM). Lagen
foreskrev att en varumarkesinnehavare kunde anséka om att varumarket aven skulle
registreras som ett ERM, om man betalade en &rlig avgift?*> Anviandes varumarket vid
keyword advertising skulle varumarkesintrang foreligga utan att de traditionella krite-
rierna, det vill sdga bland annat risk for forvaxling, behovde provas i fallet. Det racker
saledes att varumarkesinnehavaren har registrerat sitt varumarke som ett ERM for att
varumérkesintrang skulle foreligga.?*® Lagen tog sdledes inte hiansyn till balansen mel-
lan varumarkesinnehavarens och dennes konkurrenters intressen, utan foreskrev strikt
ansvar vid anviandning av ett skyddat ERM.?*7 Lagen var, av konstitutionella skal, endast
tillamplig vid situationer da Internetanvandaren, annonsoren eller annonsen befann sig
i Utah. Varumarkesinnehavaren kunde rikta ansprak mot bade annonséren och

tjdnsteleverantoren.248

Lagen upphdvdes av lagstiftaren, och lagen hade troligen forklarats strida mot konstitu-
tionen om den behdllit den nu beskrivna utformningen. De amerikanska delstaterna har
inte kompetens att lagstifta i frigor som paverkar handeln mellan stater, enligt den sa

kallade "Commerce clause”, som beskrivits ovan.24?

244 Se Kesslers. 409 f.

245 Se Barrett, Mary Candice, s. 5.
246 Se Nelson s. 1201.

247 1bid, se s. 1202.

248 Se Barrett, Mary Candice s. 5.
299 1bid, se s. 16.
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6.4 Kritiska reflektioner

Den kanske mest omfattande diskussionen i dmnet har rort huruvida tjansteleveranto-
rer kan anses anvanda varumarket “in commerce”. | konstaterade
domstolen att tjdnsteleverantoren pa ett varumarkesrattsligt relevant satt anvander va-
rumirket "in commerce”.?*® Det har riktats kritik mot detta synsitt som bygger pa att
tjdnsteleverantorens anvandning ar av skyddad natur, och att anviandningen endast ar
en konsekvens av att erbjuda tjdnsten pa Internet. Anvandningen skadar dessutom inte
varumirkesinnehavarens mojlighet att effektivt marknadsféra varumérket.?>! Det har
vidare framforts att en sddan tolkning kan paverka utvecklingen av tjanster pa Internet
pa ett negativt satt. Villigheten att investera i tjdnster pa Internet kan saledes paverkas
negativt genom hdrda krav pad naringsidkare pa Internet och ha en avkylande effekt pa
tjiansteleverantorers beteende i allmdnhet.?>> Det har dessutom framforts att det ar
olyckligt att domstolarna inte foljer den systematik som géller enligt traditionell ameri-
kansk varumarkesratt. Domstolarna har enligt denna typ av resonemang inte f6ljt denna
systematik utan har genom utformningen av nya kriterier och ny metodik forsokt fast-
stélla vilket ansvar som foreligger vid keyword advertising. Eftersom fenomenet ar nytt
har domstolarna, enligt de som foresprakar denna typ av resonemang, skapat en ny sys-

tematik som dr mer svarforstielig &n om man foljt den traditionella metoden.?>3

Det har vidare framforts att det ar lampligare att bedéma tjansteleverantoérers ansvar
som medverkansansvar enligt contributory trademark infringement-doktrinen, dn att
anse att dessa aktorer skall vara ansvariga for primart varuméarkesintrang. Denna typ av
kritik kommer framst fran kritiker som inte anser att tjansteleverantéren anvander va-
rumarken "in commerce”. Att halla tjansteleverantorer direkt ansvariga for varumar-
kesintrang skulle innebdra en alltfor stor justering av standarden for direkt varumar-

kesintrang, vilket anses olampligt och kan fa andra o6nskade konsekvenser.?>*

250 Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 129 f.
251 Se Barrett, Margreth s. 455 f.

252 Se Barrett, Margreth s. 457 samt Dogan m.fl s. 785.

253 Se Dogan m.fl. s 838.

254 Se Dogan s. 145 f.



Det har dessutom framforts att det ar olyckligt att det inte finns ndgon enhetlig praxis
pa omradet an, och att olika domstolar utvecklar sina egna kriterier och mallar fér hur
provningen av varumaérkesintrang vid keyword advertising skall ske.?>> Det har visats
att Google och andra tjansteleverantorer hellre forlikas dn invantar domslut pa hogre
niva, vilket givetvis paverkar praxisbildningen negativt. Eftersom Google i princip har
monopolstillning pa marknaden kan de utnyttja den oklara situationen genom forlik-
ning. Ett domslut som satter Google i en samre juridisk stdllning kan vara mer kostsamt

an forlikningar utom ratten.2>¢

Vidare finns kritiker som menar att man inte kan fa nagon enhetlig praxis forran det
verkligen utretts hur vaksamma Internetanvandare faktiskt ar. Bristen pa studier leder
till olyckliga antaganden, vilket mojligen felaktigt avspeglar hur uppmarksamma Inter-
netanvandare faktiskt ar. Det ar sdledes svart att uttala sig om risken for forvaxling nar
man inte vet hur manga som faktiskt kan skilja mellan det naturliga sokresultatet och
annonser. Man maste darfor ha ett battre underlag for att kunna skapa generella regler

och kriterier.257

Vad galler the Trademark Protection Act i Utah, som aldrig fick nagon reell varumarkes-
rattslig betydelse, har kritik framférts mot att balansen mellan varumarkesinnehavare
och dess konkurrenter rubbades i alltfor stor utstrackning. Lagen tog inte hadnsyn till de
positiva faktorer som konkurrens medfor, och gav varumarkesinnehavare ett alltfor
stort inflytande i utévandet av kontrollen av varumarket. Lagen skulle dven ha fatt nega-
tiva konsekvenser for naringsidkare som tvingas konkurrera med naringsidkare fran
andra delstater pa olika villkor2%8 A andra sidan medférde lagen en tydlig reglering och
en klar 16sning pa den osdkerhet som foljer av att amerikansk praxis inte ar enhetlig pa

omradet.2>?

255 Se Moskin s. 889-890.

256 Se Friedman s. 395.

257 Se Moskin s. 906-907.

258 Se Nelson s. 1202 samt Barrett, Mary Candice s. 16.
259 Se Nelson s. 1201.



7. Diskussion med anledning av komparationen

Det finns anledning att reflektera nagot 6ver hur de olika rattsordningarna handskats
med den varumarkesrattsliga problematiken kring keyword advertising. Det finns bade
likheter och sldende skillnader mellan hur man férsokt passa in keyword advertising,
som ar en produkt av en modern och innovativ kontext, i en traditionell form av varu-
markesratt. Jag kommer nu att redogoéra for asikter som presenterats i doktrin samt

kommentera nagra av dessa.

Den mest sldende skillnaden ar synen pa tjansteleverantorers ansvar vid keyword ad-
vertising dar man i den amerikanska rattsordningen, genom opp-
nat upp for att tjansteleverantérer kan anses anvianda varumarket i sin egen
naringsverksamhet?® Konsekvensen av en sddan tolkning ar saledes att tjinsteleveran-
toren kan anses primart ansvarig for varumarkesintrang, forutsatt att ovriga kriterier ar
uppfyllda i det enskilda fallet?®! Denna uppfattning har kritiserats av manga som menar
att EU-domstolen valt en lampligare 16sning pd problematiken, dd man pa ett mer kon-
sekvent sitt f6ljt de principer som varumarkesritten uppstaller.26? Det ar enligt denna
stdndpunkt annonsdrerna som ar primart ansvariga, varfor ett eventuellt ansvar for
tjansteleverantéren inom EU behandlas utom ramen for varumarkesratten, och endast
inom en eventuell form av medverkansansvar. Fragan om tjansteleverantdren omfattas
av e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsgrunder blir darfor central for bedomningen om
tjdnsteleverantoren kan hallas ansvarig over huvud taget. For att tjdnsteleverantoren
skall omfattas av dessa ansvarsfrihetsgrunder krdavs som ovan ndmnts, en hog grad av
passivitet.263 EU-domstolen har, som ovan nidmnts, endast oversiktligt behandlat hur
passiva tjansteleverantoren skall anses vara och hanvisar denna bedémning till de na-

tionella domstolarna.26*

260 Se Rescuecom Corp. v. Google Inc.,, 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 130.

261 Se Riis s. 260.

262 Se till exempel Kulk s. 609-610, Riis s. 260 samt Tan s. 495.

263 Se ovan avsnitt 5.1.2.

264 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 116-120.



Jag anser ocksa att EU-domstolens resonemang avseende tjdnsteleverantorens ansvar ar
lampligare an resonemanget i amerikansk praxis. Det ar rimligt att annonsoérens ansvar
ses som primart och att tjdnsteleverantorens eventuella ansvar maste harledas ur detta
primira ansvar. Man kan svarligen se situationen som att tva helt separata intrang agt
rum. Detta resonemang framgar dock inte tydligt i EU-domstolens domskal utan har
formulerats i doktrin.?%> Det 4r lampligt att anta ett sddant perspektiv, eftersom reso-
nemanget foljer den systematik som galler i varumarkesratten i dvrigt. Tjansteleveran-
torers eventuella ansvar bor sdledes bedomas utifran eventuellt sekundart ansvar. Som
namnts ovan ar det mojligt att medlemsstater har bestimmelser som reglerar sadant
sekundart ansvar, eller medverkansansvar, om sadan reglering faller utanfor varumar-
kesratten och till exempel tillimpas inom den allmdnna skadestandsratten. EU-domsto-
lens tolkning av e-handelsdirektivets ansvarsfrihetsregler far darfor stor betydelse for
mojligheten att fora talan om sadant skadestandsansvar mot tjansteleverantorer. Nar e-
handelsdirektivet inféordes var avsikten, som ovan namnts, att tillampningsomradet
skulle vara brett, for att aven omfatta framtida verksamheter. Direktivet skulle vara an-
passat till den innovativa natur som rader och kunna handskas med nya typer av tekni-
ker och verksamheter.2%¢ Mot bakgrund av detta dr det inte svart att se varfér domstolen
tolkade direktivet pa detta sitt. Jag menar darfor en forklaring till att domstolen varit
ovilliga att halla tjdnsteleverantorer primart ansvariga ar att de inte kunnat forutse alla

konsekvenser en sddan tillimpning skulle medfora.

Det har framforts en annan typ av kritik som menar att det ar olyckligt att EU och USA
valt olika losningar pa problematiken, med hansyn till hur internationella aktérer pa
marknaden skall genomfora sin marknadsforing. Att tva sa pass viktiga rattsordningar
stéller olika krav pd annonsoérer innebar 6kade marknadsforingskostnader for narings-
idkare som vill annonsera pa den internationella marknaden. Olika varumarkesrattsliga
regleringar i olika regioner far sdledes negativa konsekvenser for naringsidkare som
agerar internationellt.?6” Samma typ av kritik menar ocksé att konsumenter skadas av

att varumarkesratten ar splittrad i detta avseende. Bristen pa en enhetlig tolkning av i

265 e till exempel Kulk s. 610.
266 Se Ds 2001:13 s. 24.
267 Se Tan s. 497 f.
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vilka situationer annonsorer och tjansteleverantorer kan anses bega varumarkesintrang
leder dels till att konsumenter i rattsordningar som har en striktare tolkning av varu-
markesratten inte ges lika manga alternativ vid sokningar jamfort med konsumenter i
andra rattsordningar, dels till att konsumenter ocksa drabbas da utlandska naringsidka-
re som agerar internationellt drabbas. De 6kade kostnaderna for de internationella ak-
torerna kommer drabba konsumenterna genom farre valmojligheter. En icke enhetlig
tolkning av varumarkesratten kommer sdledes att drabba konsumenter, en grupp som

varumarkesratten i viss man syftar till att skydda.28

Vidare har det, i bade i USA och inom EU, framforts Kkritik som bygger pa att det saknas
tillrackliga undersokningar och studier av hur bra anviandare pa Internet faktiskt ar pa
att sarskilja dels annonser fran sokresultat, dels annonser fran sokord. Kritikerna menar
att det ar svart att dra slutsatser om hur stor forvaxlingsrisken faktiskt ar utan sadana
studier, eller i vart fall utan att sddana aspekter vigs in i bedomningen.?®® Inom EU &r
det upp till de nationella domstolarna att faststédlla om det faktiskt foreligger ndgon risk
for forvaxling i det enskilda fallet, vilket i sin tur kan leda till en splittrad rattstillamp-

ning dven inom EU.270

Jag anser ocksa att det behdvs vetenskapligt underbyggda studier som visar hur val In-
ternetanvandare uppfattar skillnader mellan reklamldankar och lankar som hor till det
naturliga sokresultatet. Utan sddana studier vet vi inte vilka psykologiska faktorer som
paverkar anvandare vid sokningar eller hur vi reagerar nar vi ser sokresultatet. Utan ve-
tenskapligt underbyggda studier ar det svart att uttala sig om den faktiska risken for
forvaxling mellan varumarkesinnehavarens och konkurrentens lankar. Det ar dessutom
svart att uttala sig om det foreligger risk att varumarkets funktioner skadas om man inte
vet hur Internetanviandare uppfattar det sokresultat och de annonser som presenteras
vid sokningar. Det dr i teorin mojligt att anvandares formaga att uppfatta att annonsens
ursprung inte harror fran varumarkesinnehavaren ar sa god att varumarkets funktion i

praktiken aldrig skadas. Den faktiska provningen av om varumarkets funktion skadas ar

268 Se Tan s. 499 f.
269 Se Moskin 906-907 samt Ott m.fl. s. 3.
270 Se Ott m.fl. s. 4.
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visserligen ndgot som ankommer de nationella domstolarna, men jag anser att EU-dom-
stolens resonemang till stora delar bygger pa att Internetanviandares formaga att uppfat-
ta sddana skillnader ar 1ag. Jag anser ocksa, i likhet med de dsikter som presenterats i
doktrin, att avsaknaden av vetenskapliga studier kan ha bidragit till att amerikansk
praxis ar splittrad. Det finns givetvis andra faktorer som bidrar till bristen pa enlighet,

men detta ar troligen en sadan faktor.

En annan aspekt som tydligt framtrdader efter att ha studerat de bada rattsordningarna
ar att man i den amerikanska rattstillimpningen fokuserar pa ekonomiska resonemang i
hogre utstrackning dn i den europeiska. Domstolen tillaimpar ekonomiska resonemang
for att faststélla vilken skada konsumenter faktiskt lider och menar att detta maste pa-
verka hur stor risken for forviaxling ar i praktiken.?”! har i en artikel utforligt be-
skrivit detta resonemang som att kostnaden att eftersoka information for konsumenter
som handlar pa Internet ar avsevart lagre an for andra konsumenter. Darfor kan man
inte jAmfora vanliga konsumenter med konsumenter som handlar pa Internet utan att ta
hansyn till denna skillnad. Man kan darfor inte dra slutsatser om hur stor den verkliga
forvaxlingsrisken ar utan att ta hansyn till att konsumenter som handlar pa Internet lat-
tare kan hitta det som eftersoks.?’? Vidare anses varuméarket som saddant enligt ekono-
misk teori 6ka den ekonomiska effektiviteten genom att for konsumenter minska kost-
nader som ar forknippade med eftersokningar. Istdllet for att noggrant behdva underso-
ka varje vara infor ett kop, kan varumarket 6ka informationen fér konsumenten genom
att ange en varas ursprung?’3 Man maste darfor viga in den faktiska kostnad som kon-
sumenten utsitts for i beddmningen av hur stor risken for forvaxling ar. Denna typ av
resonemang aterkommer, som ovan namnts, i amerikanska domstolars domskél, men
inte i samma utstrackning i den europeiska rattsordningen. Jag tror att en konsekvens av
detta kan vara att amerikanska domstolar ar mer villiga att franga den traditionella sys-
tematiken och istdllet se problemtiken ur ett helhetsperspektiv. Domsluten kan darfér
kanske a ena sidan bli mindre forutsebara, men a andra sidan ta hansyn till ekonomisk

teori som i forlangningen kan 6ka den ekonomiska effektiviteten.

271 Se till exempel Hearts on Fire Company LLC v. Blue Nile Inc. 603 F.Supp.2d 274 (D.Mass. 2009) s. 18.
272 Se Moskin s. 895 f.
273 Se Dogan m.fl. s. 786-787.
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8. Slutsatser och diskussion

8.1 Avslutande diskussion

Jag kommer nedan att redogora for de reflektioner jag har gjort mot bakgrund av upp-
satsens fragestallningar och syfte, samt utifran det som presenterats i uppsatsen. Jag be-
handlar i detta avsnitt dels mina tankar kring vissa sakfragor, och dels mer allmanna re-

flektioner kring hur jag uppfattar problematiken kring keyword advertising.

Inledningsvis kan man konstatera att balansen mellan varumarkesinnehavares och kon-
kurrenters intressen maste ligga till grund for alla beddmningar av hur ansvarsfordel-
ningen vid eventuella varumarkesintrang skall utformas. Det ar viktigt att denna balans
uppratthalls for att en sund konkurrens skall vara méjlig. Varuméarkesinnehavarnas en-
samratt far inte utstrackas till att omfatta ett alltfor stort omrade, men samtidigt bor de
erbjudas ett effektivt skydd som motverkar otillaiten anviandning av varumarket. Upp-
ratthallandet av denna balans ar och bor saledes vara central vid varje bedomning. Den
traditionella varumarkesratten ar uppbyggd kring denna syn pa ensamrattens omfatt-
ning. Traditionella varumarkeskonflikter bygger i mangt och mycket pa relationen mel-
lan varumarkesinnehavaren och konkurrenten. Det ar enligt min uppfattning darfor lat-
tare att kategorisera relationen mellan annonséren och varumarkesinnehavaren an
tredjepartsrelationen mellan varumarkesinnehavare, konkurrent och tjdnsteleverantor.
Detta kan tjana som en forklaringsmodell till att domstolar tolkat denna relation relativt
lika. Jamfor man amerikansk och europeisk praxis ser man fler likheter i tolkningen av
annonsorers ansvar an vid tolkningen av tjansteleverantorers. Vad jag menar, annorlun-
da uttryckt, ar att domstolarna lattare kan kategorisera och systematisera den mer tra-
ditionella relationen, jamfort med relationen mellan varumarkesinnehavaren och
tjdnsteleverantoren. Efter att ha studerat praxis framstar det tydligt att domstolarna haft
problem att anpassa den traditionella varumarkesratten till en ny mer modern kontext
dar en tredje part genom ny teknik tillhandahaller en tjanst och bygger upp en hel in-

frastruktur som maojliggor varumarkesintrang.
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8.1.1 Konflikten mellan varumarkesinnehavarens och tjansteleverantorens intressen

[ vissa situationer kan varumarkesinnehavare ha ett befogat intresse av att stilla
tjdnsteleverantoren till svars for de intrdng som begas. Jag avser framst situationer dar
varumarkesinnehavaren inte har mojlighet att utkrava ansvar fran annonsoéren. Som
namnts ovan kan dessa situationer uppsta da annonsdren agerar utifran rattsordningar
som inte erkdnner immateriella rattigheter eller dar ett verkstédllande av en immateriell
rattighet inte ar mojlig. Internets globala natur stdller krav pa rattsordningarna, rattig-
hetsinnehavarnas kontroll 6ver de immateriella rattigheterna minskar och mojligheten
att undandra sig ansvar blir storre i en global miljo. Detta problem ar gemensamt for alla
verksamheter pa Internet. Applicerat pa keyword advertising framstar problemen tyd-
ligt ndr naringsidkare som agerar utifrdn rattsordningar med daligt fungerande rattsap-
parater séljer piratkopierade varor genom att kopa s6kord som motsvarar valkanda va-
rumarken. Finns det i dessa situationer ingen mdjlighet att stilla tjansteleverantoren till
svars blir varumarkesinnehavaren i praktiken rattslés. I vissa situationer kan darfor va-

rumarkesinnehavares ansprak mot tjansteleverantorer vara befogade.

Det ar dock viktigt att det vid bedomningen av om varumarkesinnehavares ansprak ar
befogade gors en avvagning mot vilka konsekvenser en alltfor strikt varumarkesrattslig
tillampning har for tjdnsteleverantorer. Det ar viktigt att domstolarna forstar relationen
mellan strikta varumarkesrattsliga regleringar och uppkomsten av verksamheter som
bygger pa ny teknik. Om man tillimpar strikta regleringar som skyddar varumaéarkesin-
nehavare i alltfor stor utstrackning riskerar man att hAmma utvecklingen av nya verk-
samheter. Ny teknik och uppkomsten av nya verksamheter medfér i forlangningen for-
delar for konsumenter, och det ar inte onskvart att hAmma sadan innovation. Ett av va-
rumadrkesrattens syften ar ju att skydda konsumenter, och det ar darfor inte lampligt att
ha en alltfor strikt tilldampning som i forlangningen kan skada konsumentintresset. Detta
resonemang redovisas inte uttryckligen i domskalen, men ar troligen en bakomliggande
faktor som paverkar domstolen. Jag anser att det hade varit bra om domstolarna ytterli-
gare fortydligade sina stdndpunkter inom detta omrade, for att ge ytterligare tyngd och
rattfardigande av domsluten. Att det vidare foreligger en brist pa ekonomiska resone-

mang i EU-domstolen ar en stdndpunkt som redovisats ovan.?’ De amerikanska dom-

274 Se gvan avsnitt 7.
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stolarna ar i min mening battre pa att redogora for de ekonomiska resonemang som le-
der till de slutsatser som dras. Ekonomiska resonemang kan forklara hur optimala 16s-
ningar, som leder till battre ekonomisk effektivitet, bor utformas. Jag anser att sddana
forklaringsmodeller bor anvdndas av ratten i hogre utstrackning, for att starka rattens

argumentation i denna typ av tvister.

8.1.2 Nagot om domstolens inférande av ett nytt kriterium vid bedomningen av om skada
pa ursprungsangivelsefunktionen foreligger

Det har framforts kritik mot att EU-domstolen till synes utan vidare motivering tillampat
ett nytt kriterium for att faststdlla nar skada pa ursprungsangivelsefunktionen foreligger
vid keyword advertising. Jag instammer helt i denna kritik. Enligt domstolens resone-
mang kravs inte langre att konsumenter skall tro att det foreligger ett ekonomiskt band
mellan varumarkesinnehavaren och konkurrenten. Numer ar det tillrackligt att konkur-
renten ar sa vag, da man anger ursprunget av varan eller tjansten, att konsumenten har
svart att uppfatta om konkurrenten och varumarkesinnehavaren har nagon relation. Ef-
ter att ha studerat EU-domstolens tidigare praxis kring niar varumarkets funktion skall
anses skadas ar det uppenbart att domstolens nya tolkning innebar en utvidgning av
tillampningsomradet. Det ar osdkert hur tolkningen kommer att paverka framtida prax-
is, och tolkningen kan vara ett satt att l6sa den sarskilda problematik som keyword ad-
vertising medfor. Det ar sdledes inte sdkert att kriteriet kommer att gélla generellt inom
varumarkesratten i stort. Man kan vidare vara kritisk till att domstolen infor det nya kri-
teriet utan nagon tydlig motivering och genom en svepande hanvisning till tidigare prax-
is. Nya tillaimpningar och tolkningsmodeller forsamrar rattens forutsebarhet, vilket i for-
langningen kan leda till att rattens legitimitet forsdmras. Jag menar inte att det ndédvan-
digtvis var fel att infora kriteriet, utan att domstolen borde motiverat och forklarat de

stdllningstaganden man gjort mer ingdende.

8.1.3 Nagot om Googles grad av passivitet
Jag menar att EU-domstolen inte i tillracklig utstrackning behandlade Googles medver-
kan vid valet av sokord. Domstolen slog visserligen fast ndgra Kriterier som skall vara

vagledande for bedomningen, som skall ske i nationell domstol, men dessa kriterier ar
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inte tillrackliga for en fullstindig prévning?’> AdWords s6kordsverktyg ger forslag pa
sokord som har manga traffar. Sokordsverktyget kan dessutom i vissa fall ge forslag pa
varumarkesskyddade sokord. Att AdWords grad av aktivitet inte utretts narmare ar
problematiskt. Tjansteleverantorens grad av passivitet ar visserligen nagot som an-
kommer den nationella domstolen att préva, men man borde pa ett tydligare satt stakat
ut hur provningen skall ga till. Utan tydliga ramar och kriterier som géller vid prévning-
en riskerar olika nationella domstolar att tolka tjansteleverantoérens ansvar pa olika satt.
Att olika nationella domstolar utvecklar egna metoder for att faststdlla ansvaret for
tjdnsteleverantoren riskerar att fragmentera den effektiva skyddsnivan for varumar-
kesinnehavare. Annonsorer och tjansteleverantorer véljer da att verka i den medlems-
stat som erbjuder den lampligaste skyddsnivan for deras behov. En sddan utveckling ar

inte onskvard.

8.1.4 Nagot om “bred matchning”

Vidare anser jag att en diskussion kring vilken effekt "bred matchning” har pa vilken
kontroll annonsoéren kan anses ha 6ver nar och vid vilka sékningar annonsen visas sak-
nas. "Bred matchning” dr, som ovan namnts, standardalternativet vid keyword adver-
tising genom AdWords. Matchningstypen innebar att annonsen kommer att visas vid fler
sokningar dn de som enbart motsvarar sokordet. AdWords kopplar, vid denna match-
ningstyp, samman det betalda sokordet med andra sokord for att annonsen skall visas
vid fler sokningar. Eftersom annonsoren inte i forvag vet exakt vilka ord som kommer
att kopplas samman med det kopta sokordet, anser jag att annonsorens kontroll 6ver vid
vilka tillfallen annonsen visas minskar. Detta resonemang sanker, enligt min mening,
annonsoOrens grad av aktivitet och 6kar, pa motsvarande satt, tjdnsteleverantorens grad
av aktivitet. Eftersom matchningstypen ar standardalternativet vid annonsering genom
AdWords bor manga annonseringar omfattas. Detta resonemang har varken berorts i
praxis eller doktrin, men jag anser att det nyanserar annonsorens roll vid annonseringen
nagot. Jag anser att effekterna av att annonsorens kontroll 6ver vid vilka sokningar an-

nonsen visas ar nagot som bor utredas vidare.

275 Se de forenade malen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 116-120.
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8.1.5 Nagot om regleringar sui generis

For att komma tillratta med de problem som presenterats kan en mojlig l6sning vara att
infora varumarkesrattsliga bestammelser som galler specifikt for Internet. Det finns ex-
empel pa andra omraden inom immaterialratten dar man lost en specifik problematik
genom regleringar 276 Som redogjorts for ovan var man néra att infora en sé-
dan reglering i delstaten Utah. Jag anser att den lagstiftningsakten var alltfor langtgaen-
de och onyanserad, dd avsikten var att inféra en ny typ av immateriell rattighet pa In-
ternet som skulle verkstillas genom strikt ansvar. Det har vidare i Sverige utretts om
man bor inféra sarskilda varumarkesrattsliga bestammelser som giller specifikt for
Internetanvandning.?’’ Sddana sarskilda bestimmelser har dock dnnu inte ansetts nod-
vindiga att inféra.?’® Att WIPO anser att bland annat keyword advertising ar ett av de
problem som uppkommer vid konflikten mellan den traditionella varumarkesratten och
klimatet pa Internet ger dock skal att 6vervdga om inte en sarskild reglering ar
nodvandig?’? Jag anser att det kan vara onskvart att aterigen utreda behovet av en sé-
dan sarskild reglering. Genom specifik lagstiftning kan man gora lampligare avvagningar
mellan olika aktoérers intressen, och hitta en balans mellan dessa som tar hansyn till den
sarskilda natur som rader pa Internet. Vidare kan man hitta 16sningar som pa ett battre
satt tar tillvara pa den tekniska utvecklingen och pa uppkomsten av nya verksamheter

an vad som ar mojligt genom praxis.

8.1.6 Nagot om mdjligheten att stalla krav pa tjansteleverantorer

En alternativ ordning som ocksad bor utredas ar om man borde infora krav pa att tjanste-
leverantorer upprattar mojligheter for att verkstdlla immateriella rattigheter genom
tjdnsteleverantorens forsorg. AdWords har, som ovan namnts, infért méjligheter for va-
rumarkesinnehavare att till tjansten anmala ndr man anser att intrang forelegat. Denna
mojlighet ar visserligen bra, eftersom man genom att stanga av anvandare och ta bort
annonser kan ldsa tvister som annars skulle ha lett till kostsamma processer. Staller
man, genom lagstiftning, krav pa tjansteleverantoren att inratta en sadan mojlighet att

framstalla klagomal kan man skapa en ordning som gor en avvagning mellan olika in-

276 Se till exempel Vaxtforadlarrattslag (1997:306).
277 Se till exempel SOU 2001:26 s. 357 f.

278 Se prop. 2009/2010:225 s. 377 f.

279 Se WIPO SCT/24/4.
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tressen. Till exempel skulle man kunna tvinga tjansteleverantdren att radera annonsma-
terialet om vissa kriterier ar uppfyllda, och om annonséren inte kan visa att annonsen ar
utformad i enlighet med gillande lagstiftning. Jag anser att en sddan ordning skulle ska-
pa neutralitet mellan de olika annonstjansterna, eftersom samtliga tjansteleverantorer
da skulle tillampa samma kriterier. Jag menar vidare att en sddan losning ar férdelaktig
ur processekonomisk hansyn, da man i storre utstrackning kan undvika kostsamma pro-

cesser i allman domstol.

8.2 Slutsatser

Jag kommer nedan att presentera de slutsatser jag kan dra utifran den information som
jag presenterat i uppsatsen. Jag kommer att folja uppsatsens disposition da jag presente-
rar mina slutsatser. Jag kommer saledes att inleda med annonsorers ansvar enligt EU-
domstolens praxis. Darefter kommer jag att redogora for tjansteleverantérens ansvar.
Slutligen kommer jag att presentera hur amerikansk praxis tolkat annonsoérers och
tjdnsteleverantorers ansvar, och presentera vilken l6sning jag foredrar utifran de all-

manna overvaganden och reflektioner som presenterats ovan.

8.2.1 Annonsorers ansvar enligt varumarkesdirektivet artikel 5.1(a)

Enligt EU-domstolens praxis har annonsorer som képer sokord som motsvarar skydda-
de varumarken ansetts anvanda dessa varumadrken i naringsverksamhet. Képer annon-
soren ett sokord som ar identiskt med ett varumarke, eller annars har obetydliga skill-
nader, och dessutom annonserar identiska varor eller tjanster foreligger sddan dubbel
identitet som avses i art. 5.1(a) VMD. For att intrang skall foreligga i dessa situationer
kravs enligt EU-domstolens praxis att ndgon av varumarkets funktioner skadas. Domsto-
len har slagit fast att varumarkets grundlaggande funktion, den sa kallade ursprungsan-

givelsefunktionen, skadas vid keyword advertising:

80



EU-domstolen inférde dessutom ett ytterligare kriterium, och menade att ursprungsan-
givelsefunktionen skadas dven om konsumenter inte uppfattar att det foreligger nagot
saddant ekonomiskt band mellan varumarkesinnehavaren och annonsoéren. Enligt detta

nya kriterium skadas ursprungsangivelsefunktionen aven:

Det har, som ovan namnts, framforts kritik mot hur domstolen infor detta andra kriteri-
um, till synes utan vidare motivering.?®? Jag instimmer helt i denna kritik. Vad giller
skador pa varumarkets 6vriga funktioner har EU-domstolen slagit fast att reklamfunk-
tionen inte kan anses skadas vid keyword advertising. Vidare anses att den sa kallade
investeringsfunktionen skadas om annonsen i stor utstrackning stor varumarkesinne-
havarens anvandning av sitt varumarke i syfte att skapa eller behalla ett gott rykte som
kan tankas attrahera kunder och gora dem lojala med varumarket. Jag anser att domsto-
lens tolkning av nar dessa funktioner skadas ar korrekt utifrdin domstolens tidigare

praxis.

8.2.2 Annonsorers ansvar enligt varumarkesdirektivet artikel 5.1(b)

For att ansvar skall foreligga enligt art. 5.1(b) VMD kravs inte att det foreligger sa kallad
dubbel identitet. I sddana situationer maste det dock foreligga en risk for forvaxling. EU-
domstolen har i mal om keyword advertising slagit fast att sddan forvaxlingsrisk forelig-
ger om annonsen antyder att det finns ett ekonomiskt band mellan annonséren och va-

rumarkesinnehavaren fast sa inte ar fallet. Det kriterium som tillampas for att avgora

280 Se de forenade mélen C-236-238/08 Google m.fl v. Louis Vuitton Malletier SA m.fl. p. 84.
281 1bid, se p. 90.
282 Se ovan avsnitt 4.4.
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om det foreligger risk for forvaxling ar identiskt med det kriterium som tillampas for att

bestdimma om ursprungsangivelsefunktionen skadas.

8.2.3 Annonsorers ansvar enligt varumarkesdirektivet artikel 5.2

Vad galler ensamrattens omfattning for vdl ansedda varumarken faststillde EU-domsto-
len den tidigare praxis som innebar att endast ett av de tre kriterier som namns i art. 5.2
VMD behover vara uppfyllda for att ansvar skall foreligga. Domstolen har, i anslutning
till keyword advertising, provat om tva av dessa kriterier paverkas vid annonseringen.
Vad galler ansvar for av det val ansedda varumarket slog domstolen fast att
samma provning skall géras som da man faststédller om ursprungsangivelsefunktionen
skadas, samt den provning som skall goras for att faststdlla om ansvar enligt art. 5.1(b)
VMD foreligger. Ansvar for av det val ansedda varumarket aktualiseras da an-
nonsen drar en otillborlig fordel av det vdlkanda varumarket, genom att placera sig "i
kolvattnet” pa det kidnda varumarket for att dra fordel av dess attraktionsférmaga, anse-
ende och prestige. Sker detta utan ekonomisk ersattning skall anses foreligga.
Domstolen faststillde saledes regelns vida tillampningsomrade, som ursprungligen slogs

fasti 283

8.2.4 Tjansteleverantorers ansvar vid keyword advertising

EU-domstolen har dven behandlat tjansteleverantorers ansvar. Enligt domstolens tolk-
ning kan man, i strid med generaladvokatens uppfattning, inte anse att tjdnsteleveranto-
ren anvander varumadrket i nadringsverksamhet pa det satt som avses i direktivet.
Tjansteleverantorer kan darfor inte vara ansvariga for primara varumarkesintrang en-
ligt direktivet. Vidare har domstolen ansett att den tjanst tjansteleverantoren tillhanda-
haller skall anses vara en sadan vardtjanst som avses i e-handelsdirektivet art. 14.
Tjansteleverantorer atnjuter darfor ansvarsfrihet i enlighet med de kriterier som fram-
stalls i direktivet. Bland dessa finns krav pa att tjansten som tillhandahalls skall vara av
rent teknisk och passiv natur. Det ankommer de nationella domstolarna att avgora hu-
ruvida tjansten ar helt passiv i denna mening. Finner den nationella domstolen att sa ar
fallet skall ansvarsfrihet rada, och tjansteleverantorer kan inte bli ansvariga pa eventuel-

la sekundara grunder i nationell ratt. Skadestandsrattsliga eller straffrattsliga grunder

283 Se C-487/07 L’Oréal SA m.fl. v. Bellure NV m.fl. p. 49.
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for sekundart ansvar kan da inte tillampas. Tjansteleverantorer har saledes stéllts i en

fordelaktig position vad galler ansvarsfordelningen vid keyword advertising.

8.2.5 Nagot om komparationen och den amerikanska rattsordningen

[ amerikansk praxis har man handskats med problematiken pa ett ndgot annorlunda
satt. For det forsta ar det svart att dra mer an overgripande slutsatser vad galler annon-
sorens ansvar, eftersom praxis inte ar helt enhetlig. Framst rdder det oenighet kring vil-
ka kriterier som skall tillampas vid bedéomningen om det foreligger nagon risk for for-
vaxling mellan varumarket och annonseringen. Man har dock i samtliga undersokta fall
funnit att annonsoren anses anvanda varumarket "in commerce”, vilket mojliggor pri-
mart ansvar om ovriga kriterier ar uppfyllda. Vad galler tjansteleverantérens ansvar har
man i amerikansk praxis, till skillnad fran europeisk, i funnit att
tjiansteleverantoren anvander varumairket "in commerce”?8* Detta mojliggor som ovan
ndmnts att dven tjansteleverantdoren kan anses begd primdrt varumarkesintrang.
Tjansteleverantorens ansvar ar sdledes helt fristdende fran annonsorens, vilket gor att

tva separata intrang ar mojliga.

Jag anser, i likhet med tidigare atergiven Kritik, att EU-domstolen funnit den mest lamp-
liga 16sningen vid en jamforelse mellan de bada rattsordningarna. Att tjdnsteleveranto-
rens eventuella ansvar bor harledas ur annonsérens primara ansvar foljer den systema-
tik som f6ljer av varumarkesratten i Europa. Jag menar vidare att det ar systematiskt
korrekt att anse att annonsdrens bor vara den som primart begar varumarkesintranget.
Att domstolarna uppfattar tjansteleverantdrens ansvar pa sa skilda sitt ar nagot som

tyder pa att de har svart att passa in denna relation i den traditionella varumarkesrat-
ten. Jag anser att det ar viktigt att domstolen finner en god balans mellan de intressen
som paverkas av regleringen. En alltfor strikt tillimpning riskerar att fa negativa konse-
kvenser pa viljan att utveckla nya verksamheter, medan en tillampning dar inget ansvar
gar att utkrava riskerar att fa alltfor negativa konsekvenser for varumarkesinnehavar-

na.

284 Se Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F. 3d 123 (2nd Cir. 2009) s. 130.
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Radets forordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumarken

Europaparlamentets och Radets direktiv 98/48/EG om adndring av direktiv 98/34/EG
om ett informationsforfarande betraffande tekniska standarder och foreskrifter

Europaparlamentets och Radets direktiv 2000/31/EG om vissa rattsliga aspekter pa in-
formationssamhallets tjanster, sarskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden

Europaparlamentets och Radets direktiv 2008/95/EG om tillndirmningen av medlems-
staternas varumarkeslagar

WIPO
WIPO SCT/24/4
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Googles AdWords allmanna villkor och policies mm.

Googles annonstjanst AdWords - www.adwords.google.com

AdWords allmanna villkor - senast besokt 2012-05-04
https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder

AdWords policy for forfalskade varor - senast besokt 2012-05-04
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346942&guide=
1308252&page=guide.cs

AdWords policy for varumarken i annonser - senast besokt 2012-05-04
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=
1308252&page=guide.cs

AdWords policy for varumarken i annonser - utredningens omfattning - senast besokt
2012-05-04
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1346940&guide=
1308252&page=guide.cs

AdWords riktlinjer fér annonsering - AdWords policycenter - senast besokt 2012-05-04
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&page=guide.cs&guide=1
316546&rd=1

AdWords riktlinjer for annonsering - "Anti-" och vald - senast besokt 2012-05-04
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/static.py?hl=sv&topic=1626336&guide=
1316546&page=guide.cs

AdWords varumarkesansprak for varumarkesinnehavare - senast besokt 2012-05-04
https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?h=EMEA

Att mata resultat - senast besokt 2012-05-04
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=10215&topic=16
349&ctx=topic&path=16088-1714057-1713967

Elektronisk blankett for forfalskade varor - senast besokt 2012-05-04
http://services.google.com/inquiry/aw_counterfeit?

Hur AdWords fungerar - senast besokt 2012-05-04
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=2497976&topic=
1713894 &ctx=topic

Kostnaden for AdWords - senast besokt 2012-05-04
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=1704424&from=3
4114&rd=1

Matchningstyper - senast besokt 2012-05-04
https://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=sv&answer=6100#broad
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Sokordsverktyget - senast besokt 2012-05-04
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?_u=1000000000&__c=100000000
0&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none

Andra annonstjanster

Looksmart - www.looksmart.com
Microsoft Adcenter - adcenter.microsoft.com

Yahoo Search Marketing - searchmarketing.yahoo.com
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Registrerades pa kursen forta gangen:
Varterminen 2012

Examinerades i maj 2012, var respondent den 29/5 och opponent den 30/5.
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