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Sammanfattning av domen

Tillndrmning av lagstiftning — Varumdrken — Tolkning av forordning nr 40/94 och di-
rektiv 89/104 — Rditt for innehavaren av ett varumdrke att motsdtta sig att tredje man

anvdnder ett identiskt kdnnetecken for identiska produkter — Mdl — Grdnser
(Rddets forordning nr 40/94, artikel 9.1 a; rddets direktiv 89/104, artikel 5.1 a)
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2. Tillndrmning av lagstiftning — Varumdrken — Tolkning av forordning nr 40/94 och direk-

tiv 89/104 — Rditt for innehavaren av ett varumdrke att motsdtta sig att tredje man anvéin-
der ett identiskt kinnetecken for identiska produkter — Reklam som gors inom ramen for

en soktjdnst pd Internet

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 9.1 a; rdadets direktiv 89/104, artikel 5.1 a)

Tillndrmning av lagstifining — Varumdrken — Tolkning av forordning nr 40/94 och direk-
tiv 89/104 — Varumdrke som dr kint — Reklam som gors inom ramen for en soktjénst pd

Internet

(Rddets direktiv 40/94, artikel 9.1 c; rddets direktiv 89/104, artikel 5.2)

Det foljer av ordalydelsen i artikel 5.1 i
forsta direktivet 89/104 om varumérken
och av tionde skilet hari att medlemssta-
ternas rdttsregler har harmoniserats pa
sa sitt att den ensamritt som &r knuten
till varumarket ger varumarkesinnehava-
ren ett "absolut” skydd mot tredje mans
anvéndning av kdnnetecken som &r iden-
tiska med varumérket for identiska varor
eller tjdnster. Nar denna dubbla identitet
inte dr for handen, dr det endast om det
foreligger risk for forviaxling som varu-
mirkesinnehavaren med framgéang kan
gora sin ensamrétt gillande. Skillnaden
mellan det skydd som ges enligt arti-
kel 5.1 a respektive artikel 5.1 b aterges,
savitt avser gemenskapsvarumirket, i
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sjunde skilet och i artikel 9.1 i forordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumérken.

Skyddet mot otillaten anvéndning av
kénnetecken som &r identiska med ett
varumirke for varor eller tjanster som
ar identiska med dem som varumir-
ket har registrerats for har av unions-
lagstiftaren kvalificerats som “absolut”.
Domstolen har emellertid satt denna
kvalificering i perspektiv och papekat
att oavsett hur viktigt det skydd som ges
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enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 &n ma
vara, sd syftar det enbart till att ge varu-
markesinnehavaren mojlighet att skydda
sina specifika intressen i egenskap av
varumirkesinnehavare, det vill séga att
sakerstilla att varumérket kan fylla sina
funktioner. Utévandet av den ensamrétt
som &r knuten till varumarket maste 6lj-
aktligen reserveras for de fall da tredje
mans anvindning av tecknet skadar eller
kan skada varumarkets funktioner och i
synnerhet dess grundliggande 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 férordning
nr 40/94 har vidare preciserats pé sa sitt
att ndimnda bestimmelser ger varumar-
kesinnehavaren mojlighet att gora sin en-
samritt gillande vid skada eller risk for
skada pd en av varumairkets funktioner,
oavsett om det giller dess grundldggande
funktion att garantera ursprunget pa den
vara eller tjanst som tdcks av varumérket
eller en av varumarkets ovriga funktioner,
sasom att garantera varornas eller tjans-
ternas kvalitet eller kommunikations-,
investerings- och reklamfunktioner.

Ett varumérke forvintas forvisso alltid
uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion,
medan det endast uppfyller sina andra
funktioner om varumaérkesinnehavaren
anvénder det i ett visst syfte, sdrskilt for
reklamidndamal eller i investeringssyfte.
Niamnda skillnad mellan varumirkets
grundldggande funktion och dess 6vriga
funktioner motiverar emellertid pa intet
sdtt att, nar varumérket uppfyller en eller

flera av dessa 6vriga funktioner, skador
pa dessa funktioner undantas fran till-
lampningsomrédet for artikel 5.1 a i di-
rektiv 89/104 och artikel 9.1 a i forord-
ning nr 40/94. P4 samma sitt kan det
inte anses att det enbart dr kinda varu-
marken som kan ha andra funktioner dn
ursprungsangivelsefunktionen.

(se punkterna 36—38 och 40)

Artikel 5.1 a i forsta direktivet 89/104
om varumirken och artikel 9.1 a i for-
ordning nr 40 om gemenskapsvarumér-
ken ska tolkas s&, att innehavaren av ett
varumairke har ritt att forhindra att en
konkurrent, utifran ett sokord som ar
identiskt med detta varumirke och som
konkurrenten utan varumirkesinneha-
varens medgivande har valt ut i en sok-
tjianst pa Internet, gor reklam for varor
och tjénster som é&r identiska med dem
for vilka varumérket i fraga har regi-
strerats, ndr anvidndningen kan skada na-
gon av varumérkets funktioner. En sddan
anvindning

— skadar varumairkets ursprungsangi-
velsefunktion nir den annons som
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visas med stod av ndmnda s6kord
inte mojliggor eller endast med sva-
righet mojliggoér f6r en normalt in-
formerad och skiligen uppmirksam
Internetanvéindare att fa reda pa om
de varor och tjanster som avses i an-
nonsen hdrroér frdn varumirkesin-
nehavaren eller frén ett foretag med
ekonomiska band till varumérkesin-
nehavaren eller, tvirtom, fran tredje
man,

— skadar inte varumérkets reklamfunk-
tion vid anvdndning inom ramen for
en sadan soktjanst pa Internet som
Adwords,

— skadar varumairkets investerings-
funktion om anvéndningen i stor ut-
strackning stor varumirkesinneha-
varens anvandning av sitt varumaérke
i syfte att forvirva eller behélla ett
gott rykte som kan ténkas attrahera
konsumenterna och gora dem lojala
med varumaérket.

Det ska anses foreligga skada pa ur-
sprungsangivelsefunktionen nér en tred-
je mans annons antyder att det foreligger
ett ekonomiskt band mellan denna tredje
man och varumérkesinnehavaren. Skada
pé namnda funktion hos varumairket ska
aven anses foreligga nir annonsen visser-
ligen inte antyder att det foreligger nagot
ekonomiskt band men ér sa vagifraga om
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ursprunget for de aktuella varorna och
tjdnsterna att en normalt informerad och
skiligen uppmérksam Internetanvéindare
inte utifrdn reklamlinken och det re-
klammeddelande som bifogas denna kan
veta om annonsoren utgdr tredje man i
forhéllande till varumérkesinnehavaren
eller om han tvirtom har ett ekonomiskt
band till varumirkesinnehavaren.

Det forhallandet i sig att tredje mans
anvindning av ett kdnnetecken som &r
identiskt med ett varumairke foér varor
och tjinster som dr identiska med dem
som varumadrket registrerats for tvingar
varumirkesinnehavaren att intensifiera
sina reklamanstrangningar for att bibe-
hélla eller 6ka sin synlighet bland konsu-
menterna ér inte i samtliga fall tillrackligt
for att en skada pa varumérkets reklam-
funktion ska anses foreligga. Aven om
varumirket utgor ett vasentligt inslag i
det system med sund konkurrens som
unionsritten syftar till att infora, si ar
syftet med varumirket inte att skydda
varumirkesinnehavaren mot tillviga-
gangssitt som utgdr en naturlig del av
konkurrensen. Reklam pa Internet som
sker med hjélp av sokord som motsvarar
varumirken utgér emellertid ett siadant
tillvagagangssatt, da syftet med reklam i
allménhet dr att erbjuda Internetanvén-
dare ett alternativ till varumérkesinneha-
varens varor och tjinster.

Det kan diaremot inte godtas att en va-
rumirkesinnehavare far motsitta sig att
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en konkurrent, under iakttagande av en
lojal konkurrens och med respekt for
varumirkets  ursprungsangivelsefunk-
tion, anvéinder ett kidnnetecken som &r
identiskt med varumérket for varor el-
ler tjanster som é&r identiska med dem
som varumdrket registrerats for, om
anvindningen endast medfor att varu-
mérkesinnehavaren tvingas att anpassa
sina anstrangningar for att forvérva eller
behalla ett gott rykte som kan attrahera
konsumenterna och gora dem lojala med
varumirket. P4 samma sdtt kan inte det
faktum att ndmnda anvdndning leder till
att vissa konsumenter viander sig fran de
varor eller tjanster som ar forsedda med
varumirket med framgang goras gillan-
de av varumaérkesinnehavaren.

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

Artikel 5.2 i forsta direktivet 89/104 om
varumérken och artikel 9.1 c i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumérken
ska tolkas sa, att innehavaren av ett kiant
varumirke har ritt att forhindra att en
konkurrent gor reklam utifrén ett s6kord
som oOverensstimmer med varumirket
och som konkurrenten utan varuméarkes-
innehavarens medgivande har valt ut i en
soktjanst pa Internet nidr konkurrenten

hérigenom drar otillborlig fordel av va-
rumdrkets sérskiljningsformaga eller re-
nommé (snyltning) eller nidr annonsen &r
till forfang for varumarkets sédrskiljnings-
féormaga (urvattning) eller renommé
(nedsvértning).

Reklam utifran ett sadant sokord ar till
forfang for det kidnda varumérkets sar-
skiljningsforméga  (urvattning) bland
annat om den bidrar till att varumarket
degenereras sa att det blir ett generiskt

begrepp.

Innehavaren av ett kdnt varumarke har
daremot inte ritt att forhindra bland an-
nat annonser som konkurrenterna visar
utifran sokord som motsvarar varumar-
ket och som foreslar — utan att nidgon
imitation av varumirkesinnehavarens
varor eller tjédnster erbjuds, utan att na-
gon urvattning eller nedsvértning orsa-
kas och utan att det kidnda varumarkets
funktioner skadas — ett alternativ till de
varor eller tjanster som innehavaren av
det kidnda varumarket erbjuder.

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