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Interflora Inc. och Interflora British Unit

mot

Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd

(begäran om förhandsavgörande  
från High Court of Justice (England & Wales),  

Chancery Division)

”Varumärken — Sökordsannonsering på Internet (’keyword advertising’) — 
Annonsörens val av ett sökord som motsvarar en konkurrents kända varumärke — 

Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5.1 a och 5.2 — Förordning (EG) nr 40/94 — 
Artikel 9.1 a och c — Villkor om att skada ska föreligga på någon av varumärkets 

funktioner — Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) — 
Otillbörlig fördel som dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller 

renommé (snyltning)”

Förslag till avgörande av generaladvokat N. Jääskinen, föredraget den 
24 mars 2011   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  	 I - 8630

Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011   .    .    .    .    .   	 I - 8664

Sammanfattning av domen

1.	 Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Tolkning av förordning nr 40/94 och di
rektiv 89/104 — Rätt för innehavaren av ett varumärke att motsätta sig att tredje man 
använder ett identiskt kännetecken för identiska produkter — Mål — Gränser
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 9.1 a; rådets direktiv 89/104, artikel 5.1 a)
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2.	 Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Tolkning av förordning nr 40/94 och direk
tiv 89/104 — Rätt för innehavaren av ett varumärke att motsätta sig att tredje man använ
der ett identiskt kännetecken för identiska produkter — Reklam som görs inom ramen för 
en söktjänst på Internet
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 9.1 a; rådets direktiv 89/104, artikel 5.1 a)

3.	 Tillnärmning av lagstiftning — Varumärken — Tolkning av förordning nr 40/94 och direk
tiv 89/104 — Varumärke som är känt — Reklam som görs inom ramen för en söktjänst på 
Internet
(Rådets direktiv 40/94, artikel 9.1 c; rådets direktiv 89/104, artikel 5.2)

1.	 Det följer av ordalydelsen i artikel  5.1 i 
första direktivet 89/104 om varumärken 
och av tionde skälet häri att medlemssta
ternas rättsregler har harmoniserats på 
så sätt att den ensamrätt som är knuten 
till varumärket ger varumärkesinnehava
ren ett ”absolut” skydd mot tredje mans 
användning av kännetecken som är iden
tiska med varumärket för identiska varor 
eller tjänster. När denna dubbla identitet 
inte är för handen, är det endast om det 
föreligger risk för förväxling som varu
märkesinnehavaren med framgång kan 
göra sin ensamrätt gällande. Skillnaden 
mellan det skydd som ges enligt arti
kel 5.1 a respektive artikel 5.1 b återges, 
såvitt avser gemenskapsvarumärket, i 

sjunde skälet och i artikel 9.1 i förordning 
nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

Skyddet mot otillåten användning av 
kännetecken som är identiska med ett 
varumärke för varor eller tjänster som 
är identiska med dem som varumär
ket har registrerats för har av unions
lagstiftaren kvalificerats som ”absolut”. 
Domstolen har emellertid satt denna 
kvalificering i perspektiv och påpekat 
att oavsett hur viktigt det skydd som ges 
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enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 än må 
vara, så syftar det enbart till att ge varu
märkesinnehavaren möjlighet att skydda 
sina specifika intressen i egenskap av 
varumärkesinnehavare, det vill säga att 
säkerställa att varumärket kan fylla sina 
funktioner. Utövandet av den ensamrätt 
som är knuten till varumärket måste följ
aktligen reserveras för de fall då tredje 
mans användning av tecknet skadar eller 
kan skada varumärkets funktioner och i 
synnerhet dess grundläggande funktion 
att ge konsumenterna garantier om pro
duktens ursprung.

Denna tolkning av artikel  5.1  a i direk
tiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning 
nr 40/94 har vidare preciserats på så sätt 
att nämnda bestämmelser ger varumär
kesinnehavaren möjlighet att göra sin en
samrätt gällande vid skada eller risk för 
skada på en av varumärkets funktioner, 
oavsett om det gäller dess grundläggande 
funktion att garantera ursprunget på den 
vara eller tjänst som täcks av varumärket 
eller en av varumärkets övriga funktioner, 
såsom att garantera varornas eller tjäns
ternas kvalitet eller kommunikations-, 
investerings- och reklamfunktioner.

Ett varumärke förväntas förvisso alltid 
uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, 
medan det endast uppfyller sina andra 
funktioner om varumärkesinnehavaren 
använder det i ett visst syfte, särskilt för 
reklamändamål eller i investeringssyfte. 
Nämnda skillnad mellan varumärkets 
grundläggande funktion och dess övriga 
funktioner motiverar emellertid på intet 
sätt att, när varumärket uppfyller en eller 

flera av dessa övriga funktioner, skador 
på dessa funktioner undantas från til�-
lämpningsområdet för artikel  5.1  a i di
rektiv  89/104 och artikel  9.1  a i förord
ning nr  40/94. På samma sätt kan det 
inte anses att det enbart är kända varu
märken som kan ha andra funktioner än 
ursprungsangivelsefunktionen.

(se punkterna 36–38 och 40)

2.	 Artikel  5.1  a i första direktivet 89/104 
om varumärken och artikel  9.1  a i  för
ordning nr  40 om gemenskapsvarumär
ken ska tolkas så, att innehavaren av ett 
varumärke har rätt att förhindra att en 
konkurrent, utifrån ett sökord som är 
identiskt med detta varumärke och som 
konkurrenten utan varumärkesinneha
varens medgivande har valt ut i en sök
tjänst på Internet, gör reklam för varor 
och tjänster som är identiska med dem 
för vilka varumärket i fråga har regi
strerats, när användningen kan skada nå
gon av varumärkets funktioner. En sådan 
användning

—	 skadar varumärkets ursprungsangi
velsefunktion när den annons som 
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visas med stöd av nämnda sökord 
inte möjliggör eller endast med svå
righet möjliggör för en normalt in
formerad och skäligen uppmärksam 
Internetanvändare att få reda på om 
de varor och tjänster som avses i an
nonsen härrör från varumärkesin
nehavaren eller från ett företag med 
ekonomiska band till varumärkesin
nehavaren eller, tvärtom, från tredje 
man,

—	 skadar inte varumärkets reklamfunk
tion vid användning inom ramen för 
en sådan söktjänst på Internet som 
Adwords,

—	 skadar varumärkets investerings
funktion om användningen i stor ut
sträckning stör varumärkesinneha
varens användning av sitt varumärke 
i syfte att förvärva eller behålla ett 
gott rykte som kan tänkas attrahera 
konsumenterna och göra dem lojala 
med varumärket.

Det ska anses föreligga skada på ur
sprungsangivelsefunktionen när en tred
je mans annons antyder att det föreligger 
ett ekonomiskt band mellan denna tredje 
man och varumärkesinnehavaren. Skada 
på nämnda funktion hos varumärket ska 
även anses föreligga när annonsen visser
ligen inte antyder att det föreligger något 
ekonomiskt band men är så vag i fråga om 

ursprunget för de aktuella varorna och 
tjänsterna att en normalt informerad och 
skäligen uppmärksam Internetanvändare 
inte utifrån reklamlänken och det re
klammeddelande som bifogas denna kan 
veta om annonsören utgör tredje man i 
förhållande till varumärkesinnehavaren 
eller om han tvärtom har ett ekonomiskt 
band till varumärkesinnehavaren.

Det förhållandet i sig att tredje mans 
användning av ett kännetecken som är 
identiskt med ett varumärke för varor 
och tjänster som är identiska med dem 
som varumärket registrerats för tvingar 
varumärkesinnehavaren att intensifiera 
sina reklamansträngningar för att bibe
hålla eller öka sin synlighet bland konsu
menterna är inte i samtliga fall tillräckligt 
för att en skada på varumärkets reklam
funktion ska anses föreligga. Även om 
varumärket utgör ett väsentligt inslag i 
det system med sund konkurrens som 
unionsrätten syftar till att införa, så är 
syftet med varumärket inte att skydda 
varumärkesinnehavaren mot tillväga
gångssätt som utgör en naturlig del av 
konkurrensen. Reklam på Internet som 
sker med hjälp av sökord som motsvarar 
varumärken utgör emellertid ett sådant 
tillvägagångssätt, då syftet med reklam i 
allmänhet är att erbjuda Internetanvän
dare ett alternativ till varumärkesinneha
varens varor och tjänster.

Det kan däremot inte godtas att en va
rumärkesinnehavare får motsätta sig att 



I  -  8629

INTERFLORA OCH INTERFLORA BRITISH UNIT 

en konkurrent, under iakttagande av en 
lojal konkurrens och med respekt för 
varumärkets ursprungsangivelsefunk
tion, använder ett kännetecken som är 
identiskt med varumärket för varor el
ler tjänster som är identiska med dem 
som varumärket registrerats för, om 
användningen endast medför att varu
märkesinnehavaren tvingas att anpassa 
sina ansträngningar för att förvärva eller 
behålla ett gott rykte som kan attrahera 
konsumenterna och göra dem lojala med 
varumärket. På samma sätt kan inte det 
faktum att nämnda användning leder till 
att vissa konsumenter vänder sig från de 
varor eller tjänster som är försedda med 
varumärket med framgång göras gällan
de av varumärkesinnehavaren.

(se punkterna 45, 57, 58, 62, 64  
och 66 samt punkt 1 i domslutet)

3.	 Artikel 5.2 i första direktivet 89/104 om 
varumärken och artikel 9.1 c i förordning 
nr  40/94 om gemenskapsvarumärken 
ska tolkas så, att innehavaren av ett känt 
varumärke har rätt att förhindra att en 
konkurrent gör reklam utifrån ett sökord 
som överensstämmer med varumärket 
och som konkurrenten utan varumärkes
innehavarens medgivande har valt ut i en 
söktjänst på Internet när konkurrenten 

härigenom drar otillbörlig fördel av va
rumärkets särskiljningsförmåga eller re
nommé (snyltning) eller när annonsen är 
till förfång för varumärkets särskiljnings
förmåga (urvattning) eller renommé 
(nedsvärtning).

Reklam utifrån ett sådant sökord är till 
förfång för det kända varumärkets sär
skiljningsförmåga (urvattning) bland 
annat om den bidrar till att varumärket 
degenereras så att det blir ett generiskt 
begrepp.

Innehavaren av ett känt varumärke har 
däremot inte rätt att förhindra bland an
nat annonser som konkurrenterna visar 
utifrån sökord som motsvarar varumär
ket och som föreslår – utan att någon 
imitation av varumärkesinnehavarens 
varor eller tjänster erbjuds, utan att nå
gon urvattning eller nedsvärtning orsa
kas och utan att det kända varumärkets 
funktioner skadas – ett alternativ till de 
varor eller tjänster som innehavaren av 
det kända varumärket erbjuder.

(se punkterna 93–95 samt punkt 2 i 
domslutet)
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