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Velkommen til Deloitte Advokatfirmas nyhetsbrev
med oppdateringer om de viktigste hendelsene innen
IP-verdenen. Her vil vi komme med nyttige tips til
hvordan din virksomhet best mulig kan beskytte sine
immaterielle verdier. | denne utgaven av nyhetsbrevet
oppsummerer vi noen av begivenhetene fra IP-rettens
omrade den siste tiden.

Varemerkerett

Oppdatering i Stratos-sagaen — varemerkerett i det
bla?

Vi har tidligere omtalt tvisten mellom Orkla og
Mondelez, se her. | sommer fikk Orkla medhold av
Oslo tingrett i at blafargen som ble brukt pa
emballasjen til sjokoladen Boble utgjorde et inngrep i
Orklas varemerkerett. Dommen ble anket, men
partene inngikk forlik fgr anken ble behandlet.

Oslo tingretts avgjgrelse gjaldt kun om emballasjen til
Freia Boble utgjorde et varemerkeinngrep og/eller var
i strid med markedsfgringsloven, og ikke om Orkla
hadde krav pa a fa registrert blafargen som
varemerke. For a fa den aktuelle blafargen registrert
som varemerke for porgs sjokolade, sendte derfor
Orkla varemerkesgknad til Patentstyret kort tid etter
tingrettens dom forela.

Ettersom tingretten kun hadde vurdert om Orkla
hadde beskyttelse for blafargen som varemerke som
et ledd i en annen vurdering (prejudisiell vurdering),
var tingrettens dom etter prosessuelle regler ikke
bindende for Patentstyret, og Patentstyret sto derfor
fritt til & foreta en selvstendig vurdering av sgknaden.

N3 er det klart at Patentstyret avslar sgknaden, og
lander dermed pa motsatt resultat av tingretten.
Patentstyret begrunner avslaget med at blafargen ikke
oppfyller det varemerkerettslige kravet til serpreg, og
at blafargen etter Patentstyrets vurdering heller ikke
har blitt godt kjent som varemerke for porgs sjokolade
gjennom bruk. Det er to sentrale hovedpunkter hvor
tingretten og Patentstyret er uenige:

1. Hvor streng terskel skal det vaere for a
registrere en farge som et varemerke?

En enerett til en farge innebaerer ogsa rett til 8 nekte
andre a bruke den i markedsfgring. Fordi antallet
farger er begrenset, kan man imidlertid ende opp med
en monopollignende situasjon hvor kun de som har
sikret seg rettigheten til en eller flere farger kan

markedsfgre et aktuelt produkt. Bade Patentstyret og
tingretten var derfor enige i at man bgr veere
restriktive med a registrere farger som varemerke.

Men hvor restriktiv bgr man vaere? Her er tingretten
og Patentstyret uenige. Tingretten vurderte at i denne
saken var betenkelighetene ved a registrere den
aktuelle blafargen som varemerke noe redusert
sammenlignet med normalsituasjonen, blant annet
fordi det kun gjaldt varen porgs melkesjokolade og at
Stratos har hatt en dominerende markedsandel over
tid. Dessuten pekte tingretten pa at konkurrenter til
Stratos uansett, uavhengig av om blafargen anses som
et varemerke, ma avsta fra a legge seg for tett opp til
blafargen som brukes for Stratos etter
markedsfgringsloven, noe som reduserer
betenkelighetene med & gi Orkla varemerkerettslig
beskyttelse for den aktuelle blafargen.

Patentstyret mente derimot at behovet for a holde
den aktuelle blafargen fri for alle konkurrenter matte
anses som szrlig hgyt, og viste blant annet til at en
registrering av blafargen vil gi Orkla et seerlig sterkt
vern, samt at sjokolade er en vare som markedsfgres
mot allmennheten. Patentstyret ansa ogsa at
begrensninger i konkurrenters handlingsrom etter
markedsfgringsloven ikke er relevant ved vurderingen
av om en farge kan registreres som varemerke.

2. Hvordan skal markedsundersgkelser
tolkes?

For bade tingretten og Patentstyret anfgrte Orkla at
den aktuelle blafargen kunne registreres som
varemerke fordi fargen gjennom bruk har blitt godt
kjent som varemerke. Til stgtte for dette viste de
seerlig til markedsundersgkelser de hadde
giennomfgrt. Tingretten gikk grundig gjennom disse,
og for tingretten ble det ogsa fgrt vitner som forklarte
seg om undersgkelsene. Tingretten uttalte likefullt at
de ikke hadde lyktes med a finne noen metodiske eller
strukturelle innvendinger mot undersgkelsene.
Undersgkelsene matte derfor ha stor bevisvekt.
Undersgkelsene viste at 72 % av respondentene
forbandt blafargen med én aktgr og 66 % forbandt
fargen med Stratos. Tingretten la derfor stor vekt pa
resultatene av undersgkelsene i sin vurdering.
Patentstyret var derimot ikke enig i at undersgkelsene
kunne tillegges slik vekt. Dette fordi at Patentstyret
ikke kunne se at spgrsmalene som var stilt i
undersgkelsen og de svarene som respondentene ga
om at de «knytter fargenyansen til én spesifikk
produsent», fjernet usikkerheten om respondentene
oppfatter blafargen alene som et varemerke, og ikke
som et dekorativt element. Patentstyret ansa det
uansett ikke som tilstrekkelig at 72 % av
respondentene forbandt blafargen med en aktgr, og



antydet at dette prosenttallet burde ligge pa minst 80-
90 % for at det kan vaere aktuelt a registrere
varemerket.

Patentstyrets avgjgrelse kan paklages, og det er ikke
gitt at siste ord har blitt sagt i denne saken. Saken
illustrerer at samtidig som fargemerker kan vaere
sveert verdifulle i markedsfgringsfgringssammenheng,
kan det vaere sveert vanskelig a fa registrert en farge
som varemerke.

Made in Norway — nytt opphavsmerke

Vi har tidligere skrevet om begrensninger i adgangen
til 3 bruke geografiske betegnelser som varemerker, se
her. Dette innebaerer kort fortalt at dersom et
varemerke kan oppfattes som en angivelse av en vares
eller tjenestes kommersielle opprinnelse, kan merket
ikke registreres. Og i den grad et varemerke
inneholder elementer som vil oppfattes som en
angivelse av kommersielt opphav, vil innehaver ikke ha
beskyttelse for denne delen av varemerket. Innehaver
av registreringen «Dale of Norway» kan derfor neppe
motsette seg at konkurrenter ogsa benytter tillegget
«... of Norway» i sin markedsfgring.

Det er imidlertid mange norske aktgrer som kan ha et
gnske om a kunne markere sitt norske opphav og de
verdier som fglger med. Det er ogsa et politisk gnske a
stimulere til gkt produksjon og eksport av norske
produkter. Innovasjon Norge lanserte derfor tidligere i
ar merkeordningen «Made in Norway». Dette er et
beskyttet opphavsmerke for norske produkter og
Igsninger, som kun bedrifter som oppfyller neermere
angitte kriterier knyttet til produksjonssted,
ansvarlighet og barekraft kan benytte i sin
markedsfgring. Formalet med merkeordningen er at
bedrifter som bruker merket kan bli mer
konkurransedyktige pa det internasjonale markedet og
dermed oppna hgyere verdi.

Innovasjon Norge jobber for a fa registrert varemerket
over store deler av verden. Sa langt er merket blant
annet godkjent i EU, Storbritannia, Sveits, Australia og
Japan. Dette betyr at bedrifter som oppfyller
vilkarene, kan benytte merket i disse omradene.
Innovasjon Norge opplyser videre om at de har
prosesser gdende for a fa registrert merket blant
annet i Nord-Amerika og Kina.

Merket har fglgende utforming:

MADE IN
NORWAY

Mer informasjon om merkeordningen finnes pa
Innovasjon Norges nettsider. Ta gjerne ogsa kontakt
med oss dersom du gnsker mer informasjon om denne
ordningen.

Bruk av andres varemerke som betalt
sgkeord

Bruken av andres varemerker som ngkkelord i
sgkemotorannonsering er et tema som stadig skaper
diskusjon i markedsfgringsbransjen. Praksisen har
veert juridisk omdiskutert, og det sentrale spgrsmalet
er om en slik praksis utgjgr brudd pa varemerkeretten
og markedsfgringspraksis. Med rettspraksis fra bade
EU og Norge pa omradet, har vi na trolig fatt ett
klarere bilde av hvor grensen gar.

I Norge har Bank Norwegian og Kystgjerde begge veert
viktige bidragsytere til 3 klargjgre grensene for lovlig
bruk av ngkkelord i sgkemotorer til annonsering. De to
sakene fremstod som tilsynelatende noksa like, men
det var ulike grunnlag for saksgkerne sitt krav.
Spgrsmalet domstolen tok stilling til var om det var lov
for en aktgr a benytte noen andre sitt varemerke for a
kjppe annonseplass i Google sin sgkemotor.
Problemstillingene som retten tok stilling til i disse
sakene, har ogsa veert Igftet i andre europeiske land,
og EU-domstolen har behandlet lignende
problemstillinger ved flere anledninger.

Bade Bank Norwegian og Kystgjerde hadde kjgpt
annonsering pa Google pa andre konkurrende
virksomheter sitt varemerke. Ved 3 sgke pa Santander,
Ikano Bank eller Monobank fikk sgkerne reklame fra
Bank Norwegian opp som fgrste resultat, og sgk pa
Norgesgjerde sine varemerker viste annonser fra
Kystgjerde pa toppen over sgkeresultatene. De tre
bankene gikk sammen om et sgksmal mot Bank
Norwegian og hevdet at bankens reklamepraksis var i
strid med god forretningsskikk i markedsfgringsloven.
Norgesgjerde gikk til sgksmal mot Kystgjerde og
hevdet at bruken av var i strid med eneretten til
Norgesgjerde sine varemerker.

Begge sakene gikk helt til Hgyesterett, men i saken
mellom Kystgjerde og Norgesgjerde var det kun
utmalingen av erstatningen som ble avgjort pa
hgyeste niva. Her hadde lagmannsretten rettskraftig
avgjort at Kystgjerde sine annonser «apenbart»
krenket Norgesgjerde sine varemerker som fglge at
disse var egnet til a skade varemerkenes betydning
som opprinnelsesgaranti. En slik krenkelse var ikke
anfgrt i saken til Bank Norwegian, og selvom
Hgyesterett vurderte krenkelse av varemerkene til de
gvrige bankene, kom retten til at bruken ikke var i strid
med varemerkeretten. Kystgjerde ble altsa dgmt til a


https://businessnorway.com/for-norwegian-businesses/made-in-norway-no?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwg-24BhB_EiwA1ZOx8qtVvAOMt3Y8FsHeKtW56joQMyINA7gJC8g9fGCIyOwyeFTmmEAgUBoCN7kQAvD_BwE

betale erstatning til Norgesgjerde, mens Bank
Norwegian i Hgyesterett ble frikjent.

Problemstillingene har ogsa veert vurdert i EU-
domstolen ved tidligere anledninger, og disse
avgjgrelsene var sentrale for behandlingen av sakene i
de norske domstolene. | sak for EU-domstolen mellom
Google og Louis Vuitton var det
varemerkeinnehaveren og sgkemotoren som var part.
Selskapet som hadde kjgpt annonseplass hos Google
var ikke en del av sgksmalet. Google, som selger av
ngkkelordsbaserte annonser, ble ikke ansett som
ansvarlig for brudd pa varemerkeretten, sa lenge
Google ikke selv brukte varemerkene i kommersiell
kommunikasjon. EU-domstolen uttalte derimot at
annonsgrer som kjgper slike ngkkelord kan bli
ansvarlige for varemerkeinngrep. Domstolen viste til
at dette kunne vaere aktuelt dersom bruken skaper
forvirring om varens eller tjenestens kommersielle
opprinnelse. Et mulig ansvar for annonsgrene ble
antydet under henvisning til sentrale elementer i
varemerkeretten — varer og tjenesters opprinnelse
(opprinnelsesgarantifunksjonen).

Like etter denne avgjgrelsen, ble det avsagt dom i en
sak mellom Interflora og Marks & Spencer. EU-
domstolen kom til at Marks & Spencer sitt kjgp av
ngkkelordet «Interflora» i Google AdWords, krenket
varemerkeretten til Interflora. Muligheten for a ilegge
et ansvar hos annonsgren ble derfor stadfestet. Det
avgjerende i denne saken var at bruken hadde en
skadelig effekt pa Interflora sitt varemerke. Det ble
papekte at en vesentlig del av dem som sgkte pa
varemerket ville anse Marks & Spencer som en del av
Interflora sitt nettverk av blomsterhandlere.

Tilbake i Norge papekte Hpyesterett at Bank
Norwegian sin bruk av de konkurrerende bankers
varemerke saklig sett ligger innenfor varemerkelovens
anvendelsesomrade. Saksgkerne hadde anfgrt at
bruken, uavhengig av varemerkelovens begrensninger,
var en illojal handling som ikke var tillat etter
markedsfgringslovens bestemmelser om god
forretningsskikk. Retten tok i sin vurdering fgrst stilling
til om bruken var i strid med varemerkeloven, men
kom til at vilkarene for a fastsla krenkelse ikke var til
stede. Retten kom da til at spgrsmalet var om
markedsfgringslovens bestemmelse om god
forretningsskikk kan benyttes til a supplere vernet i
varemerkeloven pa en slik mate at bruk av andres
varemerke som etter varemerkeloven er tillatt, likevel
kan vaere ulovlig etter markedsfgringsloven.
Vurderingen til Hgyesterett i saken var at Bank
Norwegian sin bruk av varemerker som ngkkelord i
spkemotorannonsering, ligger i kjernen av det
varemerkeretten skal regulere. Varemerkeloven var
derfor godt egnet til 3 avgjgre om bruken var lovlig, og

en eventuell bruk av markedsfgringsretten for a forby
praksisen ville derfor medfgre en form for supplering
av varemerkevernet etter varemerkeloven.
Hgyesterett viste til at varemerkeretten ikke hindrer
denne typen suppleringer av vernet i varemerkeloven
og at markedsfgringsloven kan anvendes, men
konkluderte med at det likevel ikke var aktuelt i denne
saken.

Hgyesterett pekte pa behovet for balanse mellom
konkurranse og vern, formalet med varemerkeretten
og den beskyttelse som innehaveren av varemerket er
gitt i varemerkeloven. Det var ogsa tydelig hvem
annonsgren var, slik at det ikke oppstod forvirring hos
forbrukerne om hvem som var annonsgren som fglge
av at en annen enn varemerkeinnehaveren brukte
varemerket. Retten kom til at nar det ikke ble
konkludert med krenkelse av varemerkeloven, sa
kunne ikke de samme argumentene fgre frem under
en vurdering om brudd markedsfgringsloven. Retten
hadde vurdert at reklamepraksisen bidro til sunn og
rettferdig konkurranse, og det var da lite rom for 3
hevde at reklamepraksisen samtidig var i strid med
god forretningsskikk etter markedsfgringsloven.

Forskjellen i de to norske sakene, Bank Norwegian og
Kystgjerde, kom tydelig frem nar retten vurderte
utformingen og innholdet i annonsene. | Bank
Norwegian-saken mente Hgyesterett at bruken bidro
til sunn og rettferdig konkurranse. | Kystgjerde-saken,
hvor spgrsmalet om krenkelse ble rettskraftig avgjort
av lagmannsretten, mens utmaling av erstatning ble
gjort av Hgyesterett, uttalte lagmannsretten at
Kystgjerde sine annonser apenbart krenket
Norgesgjerde sine varemerker.

Selv om de to sakene tilsynelatende fremstod som like
ved at de begge gjaldt bruk av andres varemerker til
spkemotorannonsering, ble resultatet ulikt. Sakene
viser at de sentrale prinsippene pa varemerkeomradet
fremdeles star seg, og at det ma kunne pavises at en
uautorisert bruk av varemerker ma kunne ha en
skadelig effekt pa varemerkets funksjoner for at
bruken skal vaere lovstridig. Samtidig viser
vurderingene fra retten at selv om varemerkeloven
ikke er brutt, sa ma det gjgres en konkret vurdering av
om praksisen holder seg innenfor god forretningsskikk
etter markedsfgringsloven.

Opphavsrett

IPTV, en utfordring uten klar Igsning?

IPTV og opphavsretten

IPTV (eller Internet Protocol Television) er et system
som sender TV-signaler over internett. De siste arene
har IPTV blitt synonymt med ulovlig stremming av TV



ettersom mange av disse tjenestene tilbyr innhold
uten rettighetshavernes samtykke. IPTV-tjenester kan
ved fgrste gyekast fremsta som lovlige fordi det ser ut
til a8 veere profesjonelle nettsider, tilbud om
abonnement via betaling, og ulike kanalpakker man
kan velge mellom. Disse tjenestene skiller seg
imidlertid fra de lovlige TV-distributgrenes tilbud ved a
tilby tusenvis av kanaler fra alle verdens land til en
brgkdel av prisene som lovlige aktgrer kan tilby. | takt
med at prisgkningen for blant annet Premier League
har skapt klagestorm blant supportere og seere, har
ogsa IPTV blitt stadig mer populeert. Dette har pa
motsatt side fgrt til reaksjoner fra bade
rettighetshavere, lovlige TV-distributgrer og
Kulturdepartementet.

1 2018 ble det innfgrt et forbud i andsverkloven mot a
stremme innhold som er gjort tilgjengelig i strid med
loven. Dette forbudet er ment a beskytte
rettighetshavere mot ulovlig distribusjon og bruk av
deres verk. Selv om IPTV-tjenester kan fremsta som
lovlige, er det flere indikatorer som kan tyde pa
ulovlighet, som mistenkelige navn,
kryptovalutabetalinger, og unormalt lave priser
sammenlignet med lovlige tjenester.

Dersom vi forutsetter at IPTV er gjort tilgjengelig i strid
med andsverksloven, vil bruken videre vaere ulovlig
dersom den «...er egnet til a skade opphavers
gkonomiske interesser i vesentlig grad». |
hgringsnotatet til lovforslaget ble det fremhevet at
vurderingen faller ned pa den totale virkningen av at
det stremmes fra den ulovlige kilden, og ikke bare den
enkelte brukers strgmming. Nar flere rapporter tyder
pa at flere hundre tusen nordmenn benytter seg av
tjenester fra ulovlig IPTV-leverandgrer, kan en spgrre
om det ikke fremstar som relativt klart at
strgmmingen er «egnet til 3 skade» de «gkonomiske
interessenen til rettighetshaverne «i vesentlig grad».

Handheving

Handheving av forbudet mot ulovlig IPTV-strgmming
er utfordrende. Rettighetshavere kan kreve forbud og
vederlag ved forsettlig overtredelse av ulovlig
strgmming, men sivilrettslig handhevelse er vanskelig
pa grunn av anonymiteten til brukerne og de
komplekse nettverkene bak IPTV-tjenestene. Videre
viser Hgyesterettspraksis at utlevering av opplysninger
ved blant annet piratkopiering er underlagt strenge
terskler.

Den siste tiden har det dukket opp flere nyhetssaker
om ulovlig IPTV-strgmming. | november skrev VG en
sak om en 29 ar gammel mann i Liverpool som ble
domt til fengsel i tre ar og fire maneder for a selge

IPTV-tjenester. Han innrgmmet skyld i tre lovbrudd,
inkludert salg av sakalte "firesticks" som ga tilgang til
stremme Premier League ulovlig. Premier League
uttrykte tilfredshet med dommen, som de mener
understreker alvoret i slike handlinger. Mannens
forsvarer argumenterte med at han handlet som en
slags "Robin Hood", ved a tilby en tjeneste til folk som
ellers ikke ville hatt rad til det. Premier League har
bistatt i etterforskningen og advarer om at de vil
fortsette a forfglge rettslige tiltak mot ulovlige
stremmetjenester.

| september uttalte administrerende direktgr i Viaplay
Group Norge, at utviklingen kan vaere
samfunnsskadelig og uttrykte sarlig bekymring for at
opp mot 300 000 norske husstander benytter seg av
slike tjenester. Han papekte at ulovlig IPTV-strgmming
ikke bare skader gkonomien til rettighetshavere, men
ogsa bidrar til & finansiere organisert kriminalitet. En
rapport fra Interpol har bekreftet at ulovlig IPTV-
stremming kan knyttes til vold og narkotikahandel.
Samtidig skrev Adresseavisen tidligere i ar om en
undersgkelse der det kom frem at 51 prosent under 30
ar synes det er helt greit 3 bruke ulovlige
innholdstjenester pa nett. Viapaly etterlyser flere tiltak
for a bekjempe problemet, og kultur- og
likestillingsministeren har uttrykt bekymring over at sa
mange synes det er greit & bruke ulovlige tjenester.

Flere tiltak, men ingen endelig I@sning

Den gkende bruken av ulovlig IPTV-strgmming
representerer en betydelig utfordring for
rettighetshavere og lovlige TV-distributgrer. Til tross
for lovendringer og rettslige tiltak, er handheving og
effektiv bekjempelse av ulovlig IPTV-strgmming
vanskelig. Nyhetssakene om domfellelsen i Liverpool,
og bekymringer fra Norges kultur- og
likestillingsminister, understreker alvoret i situasjonen.
Som en alternativ Igsning pa problemet har lovgiver i
den nye andsverksloven apnet for a palegge
internettleverandgrer a forhindre brukertilgang til
ulovlige nettsteder. Ved vurderingen av om
internettleverandgrer skal palegges a hindre eller
vanskeliggjore tilgang til nettsteder som tilbyr IPTV-
strgmming, ma det foretas en interesseavveining.
Retten ma avveie interessene til den palegget retter
seg mot og innehaveren av nettstedet, hensynet til
informasjons- og ytringsfriheten, samt vurdere
muligheten for alternative og mindre inngripende
tiltak. Uansett hvilken konklusjon man kommer til, kan
det virke som at palegg av internettleverandgrer etter
andsverksloven ikke vil vaere en endelig Igsning pa
problemet, all den tid nettsideblokkering relativt
enkelt kan omgas av bade brukerne og distributgrene
med dagens teknologiske muligheter.



Dersom du gnsker mer informasjon kan vi vise til
www.velgekte.no, som er en er en informasjonsside
om piratkopiering, varemerkeforfalskning og ulovlig
nedlasting. Det er Tolletaten, Patentstyret og Kultur-
og likestillingsdepartementet som star bak innholdet
pa velgekte.no
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