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Fa marknadsforingsatgarder ar sa pricksakra som sékordsannonsering, eller sponsrade
lankar som det ocksa kallas. Du nar dem som sjalva aktivt har skrivit ner varumarket,
eller nagot annat begrepp och som vill veta mer. Marknadsforingsformen vaxer saval
inom naringslivet som inom politiken, och under bara nagra manader kom inte mindre
an tre domar pa temat sékordsannonsering fran EU-domstolen. Av Christer Lofgren.
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Sokgiganten Google har i sommar basunerat
ut att deras kunder kan anvinda konkur-
renters varumdrken i sin marknadsforing.
Den 14 september dndrar Google sin policy
pa detta omrade. Skilet ar forstds Eu-dom-
stolens dom i varas, dd domstolen i prakti-
ken sldppte sokordsannonseringen helt fri.
Googles Sverigechef Stina Honkamaa:

”Europeiska Unionens Domstol har
bekriftat vdr ratt att tilldta annonsorer
att bjuda pd sékord som motsvarar tredje
parts varumdrken. Denna dndring ger oss
mojlighet att harmonisera vdra policies
over hela virlden. Anvindarna kommer
att kunna dra nytta av detta genom att se
dnnu mer relevanta annonser nir de gor
sokningar pd Google”.

Denna mojlighet har funnits i Usa och
Kanada sedan 2004.

Men det finns ju en grins, om dn en
avldgsen sidan, och den lyfts ocksd fram
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av Google:

”Googles policy rorande annonstext forblir
oforindrad — icke auktoriserade annonso-
rer bar inte majlighet att anvinda en varu-
mdarkesskyddad term i sin annonstext.”

For flera av riksdagspartierna var sok-
ordsannonsering ocksd en del i valkam-
panjen. Enligt en intervju i Sveriges Radios
Ekot si la Moderaterna ner en hel del
pengar pa detta, om dn inte 6ver en miljon
kronor, av de 60 som kampanjbudgeten
var pd. Moderaterna hade ocksa identifie-
ratdrygt 1 ooo limpliga sokord.

Pricksaker, enkel och extremt
kostnadseffektiv

Sokordsmarknaden omsitter miljardbe-
lopp, enligt diverse skilda uppskattningar.
Det ar dessutom en vixande marknad och
forstds extremt lukrativt for inte minst
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Google. Det ror sig om en tjanst som kra-
ver minimalt med personalkraft bade ini-
tialt och sedan lopande under tjinstens
genomforande, samtidigt som omfatt-
ningen dr enorm. I praktiken har Google
ett automatiserat verktyg dar annonsoren
sjalv gor det som kréavs.

Principen dr synnerligen enkel. Du som
annonsor viljer ut malgruppen for din
annonsering, genom att vilja ett varu-
mairke, ditt eget och/eller ndgon annans.
Darigenom ar det endast de natanvandare
som anvinder det valda varumirket som
sokord, som du kommer att nd med din
annons. Sokordsannonsering dr dirmed en
av de mest pricksikra marknadsforingsat-
garderna som erbjuds.

En annan fordel for dig som annonsor ar
att du inte betalar nir din annons — i prak-
tiken en link - bara dr del i bruset. Till skill-
nad fran all annan annonsering betalar du
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inte for annonsytan, utan per klick, alltsd
ndr ndgon nitanviandare inte bara ser din
annons, utan dven klickar pa den. Att det
kravs ett klick gor att sokordsannonsering
ofta benimns ”sponsrade lankar”.

Det som ibland har vallat debatt, ir
kostnaden per klick. Som i all kommersiell
verksamhet dr det efterfrigan som styr och
i de branscher diar sokordsannonseringen
ar hetast, kan det enligt en artikel i Dagens
Media kosta over 60 kronor per klick. Det
giller resebranschen och lidnebranschen
och dr inte representativt.

Normalt finns ocksi ett tak, eftersom
Internets spridning gor att klicken skulle
kunna bli oindligt manga. Gir man in
pd Google ADWORDS sd pdpekar de att
man bestimmer sjdlv hur mycket man vill
betala och anvinder exemplet 50 6re per
klick och max 50 kronor om dagen.

Det kontroversiella

Manga ir dock de markesinnehavare, och
andra innehavare av skilda kiannetecken,
som med ritta upprors over att deras
varumirke anvinds som ett marknadsfo-
ringsinstrument av bade konkurrenter och
kopiatorer.

Inte i ndgon annan marknadsforings-
dtgard kan man anvinda konkurrentens
varumirke som direkt blickfing. Det nye-
tablerade sportutrustningsmarket PELE,
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kan inte toppa annonser med etablerade
varumirken som NIKE eller ADIDAS for att
f& potentiella kunder att stanna upp, utan
att kunna fillas for varumairkesintrang.

Diremot gar det alldeles utmarkt for
Pelé Sports att anvinda NIKE och ADIDAS
som indirekt blickfing genom sokordsan-
nonsering.

I dessa bada exempel fyller NIKE och
ADIDAS exakt samma funktion i praktiken
—om an direkt respektive indirekt - for Pelé
Sports. Det dr dessa extremt etablerade
varumirken som skall locka folk till Pelé
Sports varumirke och produkter.

Skulle man gora en mer handfast jamfo-
relse mellan de tvd annonsexemplen, sd dr
det att i det forsta fallet s anviands NIKE
och ADIDAS som blickfing i annonsen for
PELE. [ det andra exemplet, sokordsannon-
seringen, sd har man pd alla NIKE- respek-
tive ADIDAS-annonser tejpat pa en PELE-
annons ute i kanten.

I det forsta exemplet ar alla Gverens om
att det dr ett uppenbart varumarkesin-
trang, medan Eu-domstolen har slagit fast
att det inte alls d4r varumirkesintrang i det
andra exemplet.

Hur har d4d eu-domstolen resonerat sig
fram till denna slutsats?

Trefall

Den forsta domen dir grundprinciperna

slogs fast gillde tre olika fall som alla hade
kommit fran franska Cour de cassation.

Gemensamt for de tre fallen var att
Google hade stimts och fillts savil i forsta
som i andra instans for varumarkesintrang
och fatt fastslaget att de var skadestands-
skyldiga. Totalt sex domar om att Google
hade begatt varumarkesintrang.

Cour de cassation var dock inte lika
sikra och vinde sig till Eu-domstolen for
att fa tolkningshjilp och riktlinjer for
bedomningen. Fragorna i de tre fallen ar i
stort sett lika och behandlas gemensamt.

I det forsta fallet var det Louis Vuit-
ton som hade stimt Google. En skillnad
jamfort med de ovriga fallen var att de
hade reagerat pa att sokordsannonsoren
anvinde vUITTON m fl varumirken for att
annonsera for kopior pa Vuittons produk-
ter. Dartill hade annonsoren fitt anvinda
”kopia” och ”imitation” som sokord
kopplat till Vuittons varumarken.

I de tvd ovriga fallen var det konkur-
renter som hade anvint varumirkena som
sokord. De drabbade var dels resebyran
Viaticum med varumirkena BOURSE des
VOLS, BOURSE des VOYAGES samt BDV, dels
aktenskapsmiklaren Thonet med varu-
mirket EUROCHALLENGES.

Lattdomt om Googles ansvar

Fridgorna var si stillda att Eu-domstolen
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fick ta upp sdvil soktjanstleverantorens —
alltsd Googles — som annonsorernas ansvar.

Domstolen noterade att frdgorna inne-
fattade dels situationen nir varumirken
och produkter ir identiska, dels nir det
bara giller forvixlingsrisk alltsa liknande
varumirken/produkter, samt situationen
nar det giller varumarken som dr sd val
etablerade att de ir berittigade till ett
vidare skydd.

I sak pekade EU-domstolen pd att
anviandningen av varumarkena som sok-
ord sker i ndringsverksamhet och diarmed
faller in under varumirkeslagstiftningen.

Lingre dn si kom emellertid inte dom-
stolen nér det gillde Googles ansvar, redan
i detta resonemang sa domstolen foljande:

> Aven om det framgdr [...] att séktjdnst-
leverantérsbolaget utbvar “niringsverk-
sambet” ndr det ger annonsorer mojlighet
att som sokord vilja kinnetecken som dr
identiska med varumdrken samt lagrar
dessa kannetecken och visar sina kunders
annonser utifran dessa, framgdr det trots
allt inte att leverantoren sjaly “anvander”
dessa kinnetecken i den mening som avses
[i artikel 5 respektive 9 om skyddsom-
fanget for varumarken]”

Fortydligande om Googles anvandning
EU-domstolen fortsatte:

”Vad  galler  soktjanstleverantoren
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gor denne det majligt for kunderna att
anvinda kdnnetecken som dr identiska
med eller liknar varumiirken utan att sjilv
anvanda namnda kannetecken.”

Domstolen bjod dven pa foljande for-
tydligande:

”"Denna slutsats paverkas inte av att
kunderna betalar leverantoren for att fa
anvinda dessa kinnetecken. Att skapa de
tekniska forutsdttningar som krdvs for att
anvinda ett kannetecken och fd betalt for
denna tjanst innebdr inte att den som till-
handahadller tjansten sjilv anvinder kan-
netecknet i fraga.”

Med detta var frigan om Googles ansvar
16st — de kunde inte fillas for varumarkes-
intrang.

Annonsorernas ansvar

Darefter var det frigan om annonsorernas
ansvar, och da handlade det bara om prin-
cipiella stallningstaganden som inte fick
direkt effekt i de aktuella fallen, eftersom
annonserna som sidana inte var uppe for
provning. Istillet fick den franska domsto-
len riktlinjer for bedomningen.

EU-domstolen tog dd upp en annan del
i frigan om vad som innebar varumarkes-
intrang, namligen om Vuitton m fl:s varu-
marke anvindes for varor och tjanster, nar
de fungerar som sokord.

Det handlar om en tydlig principiell
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frdga; anvands inte varumirket for varor
och tjénster kan det inte ske ndgot varu-
mirkesintrang.

Domstolen papekade att den som utan
tillstdnd anvinder annans varumirke kan
begd intrdng dven om denne inte sjilv
héller i hanteringen av varorna och tjins-
terna.

Domstolen fortsatte med noteringen att
i Vuitton-fallet si hade annonséren inte
bara anvidnt Vuittons varumirken som
sokord utan dven i sjilva annonsen. I de
andra tva fallen hade varumarkena endast
anvints som sokord.

Google menade att ndr varumirken
bara har anvints som sokord sd har de inte
anvints for varor och tjanster.

Steg 1 - ja, det kan varaintrang

Den forsta delfrdgan var om sokordet som
sddant innebar att varumirket har anvints
for varor och tjdnster.

Domstolen poingterade forst att:

”Det faktum att kdnnetecknet som
tredje man anvinder i reklamsyfte inte
framtrdder i sjalva reklaminslaget [annon-
sen| innebdr (...) inte i sig att anvindningen
inte omfattas av begreppet anvindning
“med avseende pd ... varor och tjanster”.

Domstolen la till att nar varumirkesreg-
leringarna skrevs sd hade inte e-handeln
och annonseringen pa nitet utvecklats
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till vad det dr idag, men det hindrar inte
att anvindning som d& inte forutspaddes
anda trillar in under vad som ar otillaten
varumarkesanviandning.

Efter att ha noterat att annonsorens
syfte med att anvianda andras varumarken
som sOkord dr att framstd som alternativ
till markesinnehavarens varor och tjanster,
sa EU-domstolen kort och koncist:

”Ndr, som i foreliggande fall, ett kinne-
tecken som dr identiskt med ett varumdrke
har valts som sékord av en konkurrent till
varumdrkesinnehavaren i syfte att erbjuda
Internetanvindare ett alternativ till varu-
mdrkesinnehavarens varor och tjanster,
foreligger anvindning av kdnnetecknet
med avseende pd ndmnda konkurrents
varor och tjdnster.”

Sjalvklart galler samma sak om sokords-
annonsoren inte bara vill vara ett alterna-
tiv utan siljer kopior, eller dtminstone ger
sken av att silja kopior.

Steg 2 - Kan varumarkenas funktioner
skadas?

S4 langt kan alltsd annonsorerna fillas
for varumarkesintrdng, men det finns fler
parametrar att ta hdnsyn till.

EU-domstolen gick vidare med frdgan
om anviandningen av varumirkena som
sokord dessutom kunde skada varumarke-
nas funktioner, annars kunde det inte ske
nagot intrang.

Sjalvklart padpekade domstolen att det
handlar om fler dn varumirkets grundlig-
gande ursprungsfunktion:

”Bland dessa funktioner ingdr inte
enbart varumdrkets grundliggande funk-
tion att garantera konsumenterna varans
eller tjignstens ursprung [...], utan dven
varumdrkets Gvriga funktioner sdsom
i synnerhet att garantera varornas eller
tignsternas kvalitet eller kommunika-
tions-, investerings- och reklamfunktio-
nerna”

Domstolen lyfte fram de tvd hir rele-
vanta funktionerna: ursprungsfunktionen
och reklamfunktionen.

Ursprungsfunktionen - Annonsutform-
ning ar avgorande

Nar det gillde ursprungsfunktionen, alltsd
att varumarket garanterar for konsumen-
ten att produkten eller tjinsten med varu-
mirket har ett visst ursprung, menade
domstolen att det avgorande var hur
annonsen presenterades.
Ursprungsfunktionen skadas nar en
normalt informerad och skiligen upp-
marksam Internetanvindare inte kan, eller

endast med svarighet, kan fa reda pad om
annonsens varor och tjinster har nigot
samband med mairkesinnehavaren eller
kommer fran ndgon helt annan.

?[ en sddan situation, dir annonsen
dessutom framirdder direkt efter det att
den berérde Internetanvindaren har skri-
vit in varumdrket som sékord och visas
vid ett tillfille dd varumdrket, i egenskap
av sokord, ocksd visas pd skdrmen, kan
Internetanvindaren ta miste pd de aktu-
ella varornas och tjidnsternas ursprung”,
preciserade domstolen.

Domstolen la till att vikten av att vara
tydlig med vem som ar avsindare pa nitet
finns med 4ven i e-handelsdirektivet. Aven
fragor om kannetecken ar alltfor lika var-
andra bor avgoras utifrin varumirkes-
rattsliga aspekter.

De nationella domstolarna fick ocksa
foljande fortydligande riktlinjer for
bedémningen som handlar om att annon-
sen inte fir antyda fel forhdllande eller
vara for vag:

”Nir en tredje mans annons antyder att
det foreligger ett ekonomiskt band mellan
denna tredje man och varumdrkesinne-
havaren, ska det anses foreligga skada pa
ursprungsangivelsefunktionen.”

”Skada pd namnda funktion hos varu-
mdrket ska dven anses foreligga nir annon-
sen visserligen inte antyder att det forelig-
ger ndgot ekonomiskt band men dr sd vag i
frdga om ursprunget for de aktuella varorna
och tjansterna att en normalt informerad
och skaligen uppmdrksam Internetan-
vindare inte utifrdn reklamlanken och det
reklammeddelande som bifogas denna kan
veta om annonsoren utgor tredje man i for-
hallande till varumdirkesinnebavaren eller
om han tvdrtom har ett ekonomiskt band
till varumarkesinnebavaren.”

Reklamfunktionen - reklam ar banalt
enligt EU-domstolen

En detalj som man madste vara medveten
om nir det handlar om juridik ir att dom-
stolarna mdste tolka begrepp, tolkningar
som skall precisera begrepp som forvix-
lingsrisk eller sirskiljningsformdga. Och
dessa tolkningarna skall goras utifran syf-
tet med reglerna ddr man hittar begreppen.

Av den anledningen kan ibland innebor-
den av vissa begrepp vara lite olika till var-
dags och ijuridiska sammanhang.

Fragan ir emellertid om inte Eu-domsto-
lens tolkning av ”reklamfunktioner” och
vad som kan skada dessa ir lite vil langt
fran dess ”vardagliga” betydelse?

Nir det kom till reklamfunktionen note-
rade domstolen att mirkesinnehavaren

aven kan “ha som malsdittning att bruka
sitt varumdrke i reklam i syfte att infor-
mera och oOvertyga konsumenter”, som
domstolen formulerade det.

Darfor kan markesinnehavaren stoppa
andras anvindning av market om det
skadar innehavarens bruk av varumairket
“sdsom inslag i reklamkampanier eller del
ien forsdljningsstrategi”.

Men frdgan var d4 om anviandningen
av andras varumairken som sokord skadar
varumairkets reklamfunktion?

eEU-domstolen inledde forsiktigt med ett
vilformulerat ”kanske”. Om man anvin-
der andras varumirken som sokord

?for att reklammeddelanden ska visas,
dr det uppenbart att denna anvindning
kan fd vissa dterverkningar pd innebava-
rens bruk av varumdrket i reklam och val
av affdrsstrategi.”

Direfter klev domstolen till synes ove-
tandes ut i hetluften genom att reducera
reklam och varumarkenas reklamfunktion
till ndgon banal ”heja vi syns”-vetenskap.

EU-domstolen forde av okdnd anledning
ett resonemang om att det bara delvis gar
att styra turordningen for de sokordsan-
nonser som visas, inte ens om markesinne-
havare betalar mer per klick an andra som
anvdander varumirket som sokord kan
man garantera att annonsen kommer forst.
Domstolen menade att mirkesinnehavare
idag troligtvis registrerar sitt varumarke
som sokord hos Google. Vilken relevans
detta skulle ha for bedomningen beholl
domstolen ocksd for sig sjdlv. Darefter
fortsatte domstolen i samma obegripliga
spar och menade att denna okontroller-
bara turordningskonkurrens inte skadar
varumarkenas reklamfunktion (for den
som vill lisa domstolens sammelsurium sa
ar det punkt 94 och 95 i domen).

Domstolens slutsats nir det giller even-
tuella skador pd varumirkenas reklam-
funktion var bara en fortsittning pa kon-
stigheterna. Forenklat sa domstolen att
mairkesinnehavaren fir vara n6jd med att
komma upp gratis som soktriff, oavsett
annonserna runt om sokresultaten, och
att eftersom man fick denna ”reklam” si
kunde inte varumarkenas reklamfunktion
skadas. Med domstolens egna ord lit det
sd har:

“Av det anforda foljer att ndr Inter-
netanvindaren skriver in ett varumdrke
som sokord, kommer varumdiirkesinneha-
varens webbplats och annons att visas i
listan bver naturliga sokresultat och i regel
pd ndgon av de forsta raderna i denna lista.
Denna visning, som dr kostnadsfri, med-
for att varumdrkesinnehavarens varor och
tidnster garanterat visas for Internetan-
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vindaren, oberoende av om innebavaren
dven har lyckats fd en annons under rubri-
ken ”Sponsrade ldnkar” visad pd ndgon av
de bversta raderna.

Mot bakgrund av dessa omstindighe-
ter finner domstolen att anvindning av eit
kannetecken som dr identiskt med ndagon
annans varumdrke i en sddan soktjanst
som avses i mdlen i den nationella dom-
stolen inte kan skada varumdrkets reklam-
funktion.”

Endast vid identiska varumarken

Observera att denna reklamfunktion
endast aktualiseras nidr de aktuella varu-
mirkena dr mer eller mindre identiska
och giller samma varor och produkter (en
bedomning enligt art 5.1 resp. 9.1 i direkti-
vet resp. forordningen).

I de fall bedomningen giller huruvida
liknande marken ar forvixlingsbara sd tar
man ingen hinsyn till skador pd reklam-
funktionen, utan endast till skador pd
ursprungsfunktionen.

EU-domstolens slutsatser

eEu-domstolens slutsatser var tva:

Blocket.se stamde
Metromarknad, som
hade kopt "blocket”
som sdkord.

- En soktjanstleverantér, som Google,
begdr inte varumirkesintring eftersom
de inte anvdnder varumirkena pd ndgot
angripbart sitt nar de lagrar andras varu-
mirken och utifrdn mirkena visar annon-
ser.

- Det spelar inte heller ndgon roll om det
drabbade varumirket dr si etablerat att
det har ritt till ett vidgat skydd.

- En annonsors anvindning av andras

VARUMARKEN PA WEBBEN

varumirken som sokord innebar varumar-
kesintrang endast om annonsen

“inte mojliggor eller endast med svdrig-
het mojliggor for en genomsnittlig Inter-
netanvindare att fd reda pd om de varor
och tjdnster som avses i annonsen hirror
fran varumdrkesinnebavaren eller ett fore-
tag med ekonomiska band till varumdr-
kesinnebavaren eller, tvirtom, fran tredje
man”
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En annorlunda mix

Vi ér specialiserade pa utveckling, skydd, kommersialisering och forsvar
av immateriella réattigheter. Det kombinerar vi med kvalificerad radgiv-
ning och service inom afférsjuridik och processratt. Med var unika mix
av tjanster kan vi ge dig fullt stod nér det galler allt fran skyddsstrategier
och avtalsférhandlingar till eventuella rattstvister. Valkommen att
kontakta vem som helst av véra representanter for mer information.
Alla kontaktuppgifter finner du pa www.gulliksson.se.

Patent » Varumérken ¢ Design ¢ Upphovsratt ¢ Kommersialisering ¢ Firmor ¢ Domannamn
Foretagshemligheter o Affarsjuridik ¢ Marknadsratt ¢ Processrétt » Advokater e Bitradande jurister
Auktoriserade europeiska varumarkes- och designombud e Auktoriserade europeiska patentombud
Registrerade skilieman ¢ Paralegals

Malmo 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se
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EU-domstolens brasklapp

En annonsodrs anvandning av andras varu-
marken som sokord innebar varumarkesin-
trang endast om annonsen

"inte majliggor eller endast med svarighet
mdjliggor fér en genomsnittlig Internetan-
vandare att f& reda p& om de varor och tjans-
ter som avses i annonsen harror fran varu-
markesinnehavaren eller ett foretag med
ekonomiska band till varumérkesinnehava-
ren eller, tvartom, fran tredje man”

Inte heller renommésnyltning

Det som har tagits upp hittills har gillt den
varumdrkesrittsliga aspekten. Men det
finns ju fler som den marknadsrittsliga.
Kan man stoppa anviandningen av varu-
marken som sokord genom marknadsfo-
ringslagens regler, och praxis, om renom-
mésnyltning?

Svaret dr nej. Marknadsdomstolen
hade detta uppe i ett mal dir Blocket hade
stimt annonsoren Metromarknad. De sist-
namnda hade di - 2005 — ”blocket” som
sokord.

MD:s slutsats var enkel och tydlig, om dn
inte utforligt motiverad:

”Ndr det giller Metros anvindning av
*blocket’ som sékordvid s6kning pd google
finner Marknadsdomstolen inte beller hir
att forfarandet skulle kunna vara otillbér-
ligt i strid mot MFL.”

Noterbart ar att Blocket inte hade anfort
att det kunde vara vilseledande, s domen
giller endast renommésnyltning. Lds mer
1 BN 5/06.

Tva domar dar annonsorer har stamts

Efter domen i Google-fallet har Eu-dom-
stolen haft uppe tva fall dir det istillet for
tjansteleverantoren dr annonsorer som har
stamts for varumarkesintrang med sokord.

I det forsta fallet, vars dom kom tva
dagar efter Google-domen, bekriftas bara
vad som slogs fast i Google-domen. I det
andra fallet togs en del detaljfragor kring
annonserna upp.

Samma fraga

Det forsta fallet kom fran Osterrike och
det var Die BergSpechte Outdoor Reisen
und Alpinschule som hade stimt foretaget
trekking.at Reisen och dess dgare Gluinter
Guni for varumairkesintrang.

BergSpechte baserade sin sak pd sitt
registrerade figurmarke (se bild) och att
trekking.at hade anvint bade ”berg-

spechte” och ”edi koblmuller” som sok-
ord for sina egna annonser for resor.

Landesgericht Wels slog till med ett
interimistiskt férbud trekking.de:s val av
sokord. Forbudet dndrades dock i nista
instans av Oberlandsgericht Linz. Tredje
instans, Oberster Gerichtshof, viande sig
till Eu-domstolen.

Fragan var densamma som ovan, alltsd
om det innebdr varumirkesintring att
anvinda andras varumirken som s6kord?
En skillnad fran i Google-fallet var att det
har gillde savil identiska varumarken som
frdgan om liknande varumirken och for-
vaxlingsrisk.

Dirtill stillde domstolen frigan om det
spelar ndgon roll hur och var annonserna
visas pd datorskdrmen, t.ex. om det uttryck-
ligen star ”annons” eller inte. Eu-domstolen
avfirdade frdgan som irrelevant.

Steg for stegigen

eu-domstolen pekade forstds pd Google-
domen och konstaterade att sokordsan-
vandningen sker i naringsverksamhet och
giller for samma tjdnster som markesinne-
havaren har registrerat mirket for.

Men s kom da dter fragan om sokords-
anviandningen dven har skadat varumir-
kesfunktionerna i figurmarket BergSpechte.

I friga om ”edi koblmiiller” sa dom-
stolen att det bara ar en begransad del av
varumirkesregistreringen, och ddarmed ar
det sokordet inte identiskt med det regist-
rerade varumirket. Om det istillet fanns
forvaxlingsrisk limnade domstolen till de
osterrikiska domstolarna att bedéma.

Fragan om sokordet ”bergspechte” var
identiskt med registreringen var inte given
enligt Eu-domstolen. Aven om det finns
flera skillnader kan dessa ”gd en genom-
snittskonsument obemirkt forbi”, note-
rade domstolen. Aven det éverlits till de
osterrikiska domstolarna att bedoma, men
forvaxlingsrisk fanns det i alla fall enligt
EU-domstolen, med viss reservation.

Steg 2 - funktionen

Nista steg blev en repetition av Google-
domen. Nir det giller sokord berors enligt
EU-domstolen tvd varumirkesfunktioner.
Nir det giller ursprungsfunktionen blir
det en bedomningsfrdga for den nationella
domstolen huruvida annonsen antyder
ett kommersiellt samband med markesin-
nehavaren, alternativt dr s vag att natan-
vindaren inte kan veta om det finns ndgon
koppling eller ej. Om si ir fallet skadas
ursprungsfunktionen.

Reklamfunktionen kan ju enligt domsto-

g

*BERGSPECHTE

Outdoor-Reizen und Alpinschule Edi Koblmiller

len inte skadas nir varumirken anvinds
som sokord, se resonemanget ovan.

Om de nationella domstolarna skulle
anse att sokordet ”bergspechte” inte ar
identiskt med varumarkesregistreringen sa
aterstdr det att gora en vanlig forviaxlings-
bedomning, vilket da sjalvklart innefattar
bedomningen kring ursprungsfunktionen.

Fragor kring fler detaljer i tredje fallet

I det tredje fallet var det Portakabin som
hade stimt Primakabin for deras anviand-
ning av fyra sokord:

”portakabin”

”portacabin”

?portokabin”

”portocabin”

Portakabin tillverkar flyttbara byggna-
der och Primakabin gor samma sak, plus
att de hyr ut begagnade byggnader.

I de annonser som var kopplade till sok-
orden var rubriken forst ”Nya och begag-
nade moduler”, direfter “Begagnade Por-
takabin-moduler”.

Inederlandska domstolar blev det forst ett
nej. Nar Primakabin anvinde varumarket
som sokord anvidnde man inte market for
att sarskilja varor och drog inte ndgon otill-
borlig fordel av Portakabins varumarken, sa
Voorzieningenrechter te Amsterdam.

I nista instans holl man bara med del-
vis. Gerechtshof te Amsterdam beslot om
interimistiskt forbud, trots att man forst
hade konstaterat att sokorden inte inne-
bar anvindning for varor och tjanster. Det
som forbjods var den andra annonsversio-
nen, alltsd diar annonsen kopplade direkt
till Portakabin.

Tredje instans fick upp malet och vinde
sig till EU-domstolen med ndgra fragor.

Lite smatt och gott

Det blev dnnu en repetition av Google-
domen kring frigan om varumirken som
sokord och funktionerna m.m.

En av detaljfrdgorna som togs upp var
huruvida det spelar ndgon roll om annon-
soren gor reklam for sina varor och tjins-
ter i sjilva annonsen eller bara pd den
webbsida man ndr om man klickar pd
annonsen.

Svaret frin EU-domstolen var att det inte
spelar nagon roll, om det inte paverkar
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bedémningen av domstolens brasklapp,
alltsd om annonsen ger intryck av att det
finns ett kommersiellt samband mellan
annonsoren och mirkesinnehavaren.

Domstolen uttalade sig dven tydligt i en
hogst konkret fraga kring hur lika varu-
marken kan vara for att anses identiska.
Normalt avgér Eu-domstolen sadana
fragor genom att stilla upp vilka bedom-
ningskriterier som giller. Frigan var om de
sokord som var enligt alternativ stavning
kunde anses som ”identiska” med varu-
mairket och ddrmed fa det skydd som gil-
ler nar det rader identitet mellan markena
och produkterna.

Domstolens svar var hogst konkret:

”Dessa sokord kan dock anses uppvisa
sd smd skillnader att de kan gd en genom-
snittskonsument obemdrkt forbi”, dven
om domstolen la till att avgorandet dnda
ligger pa de nationella domstolarna.

Kan undantagen bli aktuella?

En delfrdga var om sokordsanvindningen
kunde anses vara ndgot som faller in under
undantagen for varumarkesskydd (art 6.1
i varumirkesdirektivet). Undantagen gil-
ler bl.a. att man méste kunna beskriva pro-

dukter man siljer och d& kanske behover
hjilp av varumirket. I det fall man siljer
reservdelar mdste man kunna anvinda
originalproduktens varumairke for att for-
klara till vad reservdelarna kan anvindas.

EU-domstolen avfirdade kort mojlighe-
ten att ett sokord skulle anvindas for att
beskriva en produkt, eftersom det i regel dr
det inte syftet med att anvinda varumirket
som sokord, menade domstolen. Diarmed
borde detta undantag inte vara aktuellt,
men domstolen sa att vid en fullstindig
bedomning skall denna mojlighet beaktas.

Nir det kom till reservdelsundantaget sa
blev det lite av ett ?’moment 22”. Den enda
gang som anvindningen av andras varu-
marken som sokord kan fillas for intrdng,
ar nar annonsen kan fa Internetanvinda-
ren att bli osidker pa om det finns ndgon
koppling mellan annonséren och varu-
mirkesinnehavaren. Darmed ar det forst
da som reservdelsundantaget blir aktuellt.

Ett villkor for att man skall kunna abe-
ropa undantaget dr att anvdndningen av
varumirket sker i enlighet med god affirs-
sed. Eu-domstolen konstaterade att age-
randet i princip inte kan vara i enlighet
med god affirssed om annonsen skapar
osikerhet.

VARUMARKEN PA WEBBEN

Du som ar aterforsaljare da?

Den sista fragan handlar om konsumtion
av varumarkesrittigheterna. Alltsd det
faktum att mirkesinnehavaren inte kan
kontrollera vad som hinder med produk-
ter med dennes varumairke nar de vl har
satts pd marknaden. Enligt reglerna kan
markesinnehavaren sitta sig pa tviaren om
denne har ”skalig grund”.

Domstolen noterade att i det hir fallet sa
handlade det om att Primakabin fungerade
som dterforsiljare av begagnade PORTAKA-
BIN-byggnader, som hade satts pd markna-
den av Portakabin.

Dirmed hade Primakabin ritt att silja
produkterna med varumarket pd, samt att
anvinda varumirket i marknadsforingen
av de begagnade byggnaderna.

I nésta steg slog domstolen fast att Pri-
makabin darfor dven hade ritt att anvinda
varumirket PORTAKABIN som sokord for
att leda Internetanvindaren till Primaka-
bins annonser.

Naturligtvis finns det ett undantag, och
det dr om markesinnehavaren har ”ska-
lig grund” att siga stopp. Domstolen tar
sedan upp vad som kan vara skilig grund:

>
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¢ varumirkets renommé skadas allvarligt
e att dterforsiljarens annons ger intryck
av att det finns ett kommersiellt samband
mellan dem och markesinnehavaren — som
inte finns

Det sistnimnda dr samma bedémning
som domstolen har varit inne pa flera
ganger ovan.

Mer om forsdljning av begagnade
produkter

Domstolen fortsatte med att specificera de
tvd formerna av ”sdrskilda grunder” och
da utifran aterforsiljarperspektivet.

Forst och framst slog domstolen fast att
handel med begagnade markesvaror dr en
etablerad foreteelse som genomsnittskon-
sumenten ar van vid. Darfor kan inte en
anvindning av varumirken i kombination
med termer som “begagnat” eller i andra
hand” i sig innebara att det ges intryck av
kommersiellt samband eller allvarligt ska-
dar renomméet.

Virre dr det nir man agerar som Pri-
makabin hade gjort. De hade som aterfor-
sdljare namligen tagit bort originalvaru-
mirket PORTAKABIN pd byggnaderna och
ersatt originalvarumirket med sitt eget
PRIMAKABIN, om 4n bara i ett begransat
antal fall.

Agerandet ir allvarligt och innebar ett
uppenbart varumirkesintring. Det ir
omojligt for konsumenten att sirskilja
produkter fran originalmirket och dter-
forsiljarens, eller andras, produkter. Dar-
med skadas varumirkets grundliggande
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only Portakabin promises to deliver on time and on budget

ursprungsfunktion.

Den tredje dterforsiljardelen gillde det
faktum att Primakabin hade lockat Inter-
netanvindare dven till sina andra pro-
dukter med annonsrubriken: ”Begagnade
Portakabin-moduler”.

Portakabin hade fort ett resonemang
om att agerandet skapade ett vilseledande
och att Primakabin hade dragit mer nytta
av renomméet i varumirket PORTAKABIN
an nodviandigt och darfor allvarligt skadat
renommeéet.

Domstolen slog fast att:

“innebdr den blotta omstindigheten
att daterforsdljaren far en forman av att
anvinda annans varumdrke — genom att
reklamen for dterforsilining av produk-
ter som bdr varumdrket, vilken for dvrigt
dr korrekt och lojal, ger hans egen verk-
sambet en aura av kvalitet — inte skalig
grund”.

Domstolen fortsatte det logiska resone-
manget:

”Domstolen faststiller i det avseendet
att en dterforsdljare som siljer begagnade
varor av en annans varumdrke och som
ar specialiserad pad forsiljning av sddana
varor svdrligen kan upplysa potentiella
kunder om detta utan att anvinda sig av
detta varumdrke”.

Och avslutade med:

1 en situation ddr det foreligger en spe-
cialisering pd dterforsaljning av varor av en
annans varumdrke kan dterforsiljaren inte
forbindras att anvinda detta varumdrke
for att marknadsfora sin dterforsilinings-
verksambet som, forutom begagnade varor

S R FRSRATTE W POETRLRE G DASE TR JARETRS WO e A P

= Hirg: D845 40

On budget...
Our promise.

Exprais Enguiry =

under namnda varumdrke, inbegriper for-
sdljning av andra begagnade varor, sdvida
inte dterforsiljningen av dessa andra varor,
med hansyn till mingd, presentation eller
ddlig kvalitet, riskerar att gravt forringa
den bild av mdrket som innebhavaren av
detta har lyckats skapa.”

Hur det till slut gar i just detta fall,
aterstar att se.

E-handelsdirektivet — kan fria fran
ansvar

I Google-domen togs idven effekten av
E-handelsdirektivets regler om ansvars-
begransning for mellanhinder upp. Det
handlade alltsd inte om att Google kunde
fillas enligt direktivet, utan bara om de
kunde undvika ansvar.

Det ir flera regler (artiklarna 12-14) som
tar upp skilda varianter av mellanhinder:

overforingstjanster,

cachning (tillfillig lagring)

andra typer av vardtjanster.

Det direktivet sdger dr att man inte
genom nationella regler kan gora dessa
mellanhinder ansvariga for olaglig infor-
mation som andra skickar eller lagrar
genom dessa tjanster.

Men det finns ocksé detaljkrav, som att
tjdnsteleverantdren exempelvis inte far ha
bearbetat informationen.

Artikel 15 forbjuder ocksa regler som
tvingar mellanhidnderna att bevaka och
granska om det finns olaglig information
samt rapportera om denna till myndigheter.

Diremot ir tjinsteleverantoren skyldig
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att ta bort, eller blockera, information som
ar olaglig om leverantoren far kinnedom
om olagligheten.

Google och Eu-kommissionen ansig att
Google med stod av dessa regler inte kunde
héllas ansvarigt for annonsorernas val av
sokord. Vuitton m fl holl inte med.

Kanske, men vilken roll har Google
egentligen vid redigeringen?

Eu-domstolen slog fast att Googles tjanst
foll in under direktivets mellanhandstjins-
ter.

Frigan blev dd& om Google bearbetar
informationen och av den anledningen inte
kan frias fran ansvar enligt direktivet.

Domstolen pekade pa att direktivet ar
avsett att fria bara de mellanhinder vars
tjanst ar av “rent teknisk, automatisk och
passiv natur”, och att mellanhanden dar-
for inte far ha kinnedom om eller kontroll
over informationens innehdll.

Direfter pekade domstolen pd att
Google tar betalt av annonsorerna samt
att det sokord som annonsoéren viljer leder
till visning nar Internetanviandaren slér in
sokordet. Det innebar emellertid inte att
Google har kidnnedom eller kontroll 6ver

annonsorernas information.

Domstolen noterade att Google har
datorprogram som behandlar informa-
tionen frdn annonsorerna, och att Google
styr over visningsordningen av annon-
serna. Och domstolen betonade att de
nationella domstolarna maste bedéma
huruvida Googles roll vid redigeringen av
annonserna och deras funktion vid val och
bildande av sokord innebir att Google har
kdnnedom eller kontroll ver annonsorer-
nas information.

Om svaret blir ja, kan Google inte
gomma sig bakom e-handelsdirektivet.

Sammanfattning

Du kan som annonsor i lugn och ro
anvinda andras varumirken som sokord
for dina annonser hos Google m.fl. sok-
motorer.

Det avgorande for att det dr ok att
anvinda andras varumarken som sokord
ar att reklamfunktionen i de ”drabbade”
varumirken inte skadas av att de fungerar
som sokord sd lange bade gratistriffarna
och de betalda annonserna — de sponsrade
lankarna kommer upp bredvid varandra.

Men, glém inte brasklappen:

VARUMARKEN PA WEBBEN

Din annons fér inte innebdra att du
antyder ett kommersiellt samband med
varumirkesinnehavaren eller att annon-
sen dr sd vag vad giller avsindare m.m. att
Internetanvindaren inte direkt forstar att
du inte har ndgot kommersiellt samband
med varumirkesinnehavaren.

Ar du aterforsiljare av mirkesproduk-
terna fir du ocksd sjilvfallet anvinda
varumirkena sdvidl som sokord som i
annonserna. Men se upp, det gér inte att
locka kunder med kianda varumirken for
att sdlja skrapprodukter. Ta inte heller bort
originalvarumirkena och sitt pa andra
mirken pd de produkter du siljer — da
begar du varumarkesintrang.

Slutligen kan Google och andra s6kmo-
torer av samma slag andas ut. EU-domsto-
len slog fast att de som leverantorer inte
anvinder varumirkena pa nigot sitt som
varumirkeslagarna anger som ¢j tilliten
anvandning.

Malnr:

Google: C-236/08 (Vuitton), C-237/08
(Viaticum), C-238/08 (Thonet)
Bergspechte: C-278/08

Portakabin: C-558/08

Vi vill mer!

Vi pa IPQ vill mer. Det betyder att vi anstranger oss det dar lilla extra som gor att du som kund kan kanna
dig n6jd och trygg hos oss. Just for att vi vill mer och att vi vill bli &nnu battre, fortsatter vi att nyanstalla.
De senaste forstarkningarna pa ekonomi- och kundrelationsfunktioner gor att vi kan ta @nnu battre hand

om vara klienter.

Sarha Forseback ar ny CFO pa IPQ.

Hon har 15 &rs erfarenhet av ekonomi-
styrning, analys och férvaltning och
kommer narmast fran ett IT-konsultféretag.
Sarha har en DIHM Ekonomi-examen fran
IHM Business School.

Per Sivborg ar ny Client Relations
Manager pa IPQ. Per har mangarig
erfarenhet frdn branschen som patent-
ingenjor och marknadschef. Per har

aven arbetat pa det Europeiska
Patentverket.

Soker du en mer flexibel patentkonsult? Vi pa IPQ alskar att dela med oss av vara kunskaper.

IPQ &r en nytankande IP-byra. Ni investerar langsiktigt for framtiden eller har omedelbara identifierade
mal med ert arbete kring utveckling och patentering. Vi har som affarsidé att fora dver all var kunskap
om IP till er. Det som ar bra fér er gynnar &ven oss.

Ring oss s berattar vi mer om hur vi arbetar och hur ni kan effektivisera ert patentarbete.
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