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DOMSLUT

Hogsta domstolen andrar hovrattens domslut endast pa det sattet att punkten

1 a) skall lyda:

SB forbjuds vid vite av etthundratusen (100 000) kr att i naringsverksamhet
utan tillstdnd av The North Face Apparel Corp. fora in klader i Sverige som
ar forsedda med de bolaget tillhoriga kannetecken som framgar av bilaga 1
och 2 till tingsrattens dom och som inte med bolagets medgivande har

importerats till Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES).

SB skall utge erséttning till The North Face Apparel Corp. for rétte-
gangskostnader i Hogsta domstolen med tjugofemtusentrehundrafemtio

(25 350) kr, avseende ombudsarvode, jamte rénta enligt 6 § réantelagen

fran dagen for Hogsta domstolens dom till dess betalning sker.
YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

SB har yrkat att kdaromalet i sin helhet lamnas utan bifall samt att han befrias
fran skyldigheten att utge ersattning for motpartens rattegangskostnader vid
tingsratten och i hovrétten.

The North Face Apparel Corp. har bestritt andring.

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader i Hogsta domstolen.
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DOMSKAL

Bakgrund

The North Face Apparel Corp. (TNF) ar innehavare av de ord- och figur-
marken som registrerats som gemenskapsvarumarken enligt radets for-
ordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
marken (EG-varumarkesfoérordningen) som framgar av bilaga 1 och 2 till

tings-rattens dom (EG-varumarkena). Registreringen omfattar bl.a. klader.

Av utredningen i malet framgar bl.a. foljande. SBs dotter bedrev under ar
2004 stalluthyrning och ridskola. Under hdsten 2004 besokte en affarsbekant
till SB fran Kina, CL, familjen B varvid hon hade med sig en jacka markt
med EG-varumarkena. Efter att nd&rmare ha undersokt TNF:s sortiment
bestallde dottern nagot senare 42 jackor, byxor och vastar av CL. En jacka
och ett par byxor skulle kosta ca 300 kr. Halften av plaggen var avsedda att
delas ut till medhjalpare i stallet som julgava, den andra halften skulle ges
bort i julklapp till dotterns slakt och vanner. — TNF har uppgivit att detalj-

handelspriset i Sverige for en jacka &r ca 3 795 kr.

Né&r SB var i Kina som ett led i sin naringsverksamhet lamnade han, enligt
vad han uppgett i hovratten, CL kontant betalning for plaggen. Betalningen
skedde for hans dotters rakning. Han kunde emellertid inte ta med sig
plaggen vid sin aterresa. Plaggen, tillsammans med andra plagg som inte &r
aktuella i malet, skickades till Sverige med flygfrakt. Som mottagare av
varorna angavs SB. Vid besok hos tullen pa Arlanda i avsikt att hamta
varorna deklarerade SB dessa for 6vergang till fri omséattning och betalade

foreskrivna avgifter. Nar Tullverket 6ppnade kartongen befanns de nu
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aktuella plaggen vara markta med EG-varumarkena. Efter kontakter med
TNF och pa bolagets begaran beslot Tullverket att, i enlighet med radets
forordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor
som misstanks gora intrang i vissa immateriella rattigheter och om vilka
atgarder som skall vidtas mot varor som gor intrang i vissa immateriella
réttigheter (counterfeitférordningen), skjuta upp frigérandet av varorna.
Enligt uppgift fran TNF har det konstaterats att plaggen ar markesfor-
falskade.

Malet géller fragan om SB har gjort intrang i TNF:s varumarkesratt genom
att i EG-varumarkesférordningens mening ha importerat varor i strid med
TNF:s ensamratt och, om sa ar fallet, i vad man SB kan alaggas vitesforbud
och att utge ersattning for kostnader for forvaring av varorna, ersattning for
nyttjande av EG-varumaérkena och for ytterligare skada. Vid prévningen av
malets olika led uppkommer fragan om betydelsen av att SBs befattning
med varorna inte utgjort ett led i hans egen naringsverksamhet, utan har

skett for att vara dottern behjalplig.

Tillamplig lag

Enligt artikel 14.1 i EG-varumarkesforordningen faststélls gemenskaps-
varumarkens rattsverkan endast utifran bestammelserna i forordningen. |
ovrigt skall, med undantag for fragor som regleras av EG-varumarkes-
forordningen, intrang i ett gemenskapsvarumarke regleras enligt nationell
ratt om intrang i ett nationellt varumarke (artiklarna 14.1 och 97.2). Av detta
foljer bl.a. att EG-varumarkesforordningen ar tillamplig for vissa fragor i
malet, sdésom omfattningen av TNF:s ensamratt, och varumarkeslagen
(1960:644) for andra.
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Enligt EG-varumarkesférordningen har innehavaren av ett gemenskapsvaru-
maérke en ensamratt (artikel 9). Innehavaren har réatt att forhindra att tredje
man utan medgivande anvander k&nnetecknet i naringsverksamhet”, bl.a.

genom att importera varor under kdnnetecknet.

Naringsverksamhet

EG-domstolen har i flera domar uttalat sig om vad som utgor naringsverk-
samhet i det med EG-varumérkesforordningen i nu aktuell del likalydan-
de varumarkesdirektivet (radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagar).
Av domarna framgar att ensamrattens koppling till en naringsverksamhet
syftar till att fran ensamratten undanta tredje mans rent privata anvandning
av k&nnetecken. Har anvandningen samband med en affarsverksamhet som
syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske i naringsverksamhet”.
Nagot krav pa att svaranden sjalv driver affarsverksamheten har inte stéllts
upp. (Se t.ex. p. 40 i dom den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club, REG 2002 s. 1-10273 samt p. 18 i dom den 27 januari 2007 i
mal C-48/05 Adam Opel AG, REG 2007 s. 1-01017)

Det forhallandet att omfattningen av en affarsverksamhet ar begransad och
att den inte gar med vinst saknar i regel betydelse for beddmningen av om
den utgdr en naringsverksamhet. Den stall- och ridskoleverksamhet som SBs

dotter bedrev utgjorde en naringsverksamhet.
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Har intrang genom import forekommit?

Av artikel 9.1 i EG-varumarkesforordningen foljer, savitt nu &ar av intresse,
att TNF har ratt att forhindra tredje man som saknar TNF:s medgivande att i
néringsverksamhet anvanda EG-varumarkena for klader. Bland de exempel
pa varumarkesanvandning som anges i artikel 9.2 ¢) anges import av varor

under ett EG-varumarke.

Att import har ansetts behdva sarskilt anges bland de atgarder som enligt
saval EG-varumarkesforordningen som 4 § varumarkeslagen till sin art kan
innefatta en anvandning av ett varumarke torde sammanh&nga med att
import annars skulle kunna anses utgora endast en forberedelse infor en
anvandning av varukénnetecknet (se SOU 1958:10 s. 241). Nér det géller
import kan det darfor, eftersom nagot egentligt utnyttjande av varumarket
inte annu kommit till stdnd, uppsta situationer dar avsikten med inforseln av

varor till landet kan behova faststallas.

EG-domstolen har i malet C-405/03 mellan Class International BV och
Colgate-Palmolive m.fl. som géllde tolkning av begreppet import i bl.a. EG-
varumarkesforordningens artikel 9.2 c) slagit fast att anvandning av varu-
maérke i néringsverksamhet i forordningens mening sker nér varor fors in i
gemenskapen for att dar slappas ut pa marknaden (se bl.a. p. 34 i dom den
18 oktober 2005 i mal C-405/03 Class International BV., REG 2005 s. I-
08735). Det sistndmnda forutsatter att varorna genom ett tullférfarande
overgatt till "fri omsattning” (se p. 35-44).

| forevarande mal ar det klarlagt att varorna har deklarerats for fri omsatt-

ning och foreskrivna tullformaliteter fullgjorts, samt att detta har gjorts av
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SB i eget namn. Visserligen ar det sa att SB har fort in varorna for att vara
sin dotter behjélplig och att de varor som inte var avsedda for privata
andamal skulle anvandas i dotterns naringsverksamhet. For att import i
EG-varumarkesforordningens mening skall anses ha férekommit ar det
emellertid, som framgatt i det féregaende, tillrackligt att varorna forts in i
landet i avsikt att anvandas i en naringsverksamhet och att tullformaliteterna
uppfyllts. Varumarkesanvéndning har darmed skett som ett led i en
naringsverksamhet. Da TNF:s samtycke till importen saknats, foreligger i

objektiv bemarkelse ett intrang i TNF:s ensamritt till EG-varumarkena.

Har SB gjort intrang och har det i sa fall skett av oaktsamhet?

Med hansyn till att det &r SB som har vidtagit samtliga de faktiska atgarder
som konstituerar importen av varorna far SB anses ha gjort intrang i TNF:s

ensamratt.

TNF har gjort gallande att intranget skett i vart fall av oaktsamhet.

Aven om SB inte har haft vetskap om det specifika innehallet i kartongen
har han varit medveten om att kartongen som han skulle ta emot och som
skulle bli foremal for erforderlig tullbehandling bl.a. inneholl klader som
hans dotter hade bestallt av CL, och att i vart fall h&lften av dem var avsedda
att anvandas i hennes naringsverksamhet. Med hansyn till omstandigheterna
vid dotterns avtal med CL, vilka SB kénde till, har det funnits skél for SB att
kontrollera att det inte var fraga om varor vars inforsel skulle kunna utgora
intrang. SB har dock underlatit att gora ndgon undersékning. Intranget far

darmed anses ha gjorts i vart fall av oaktsamhet.
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Vitesforbud

Enligt artikel 98.1 i EG-varumérkesforordningen skall, nér en svarande har
gjort intrang, svaranden om det inte finns sarskilda skal forbjudas att fort-
satta intranget. Av EG-domstolens dom den 14 december 2006 i mal
C-316/05 Nokia Corporation, REG 2006 s. 1-12083 framgar att blotta
omstandigheten att risken for fortsatt intrang inte ar pataglig eller att den
pa annat sétt ar begransad, inte innebér att det foreligger sarskilda skal att
underlata att utfarda ett forbud (se dven NJA 2007 s. 431).

SB skall darfor vid vite forbjudas att anvanda EG-varumarkena. Hans
intrang har avsett import och forbudet bor darfor begréansas till sadan

anvandning.

Erséattning for nyttjande och for ytterligare skada

Enligt 38 § forsta stycket varumarkeslagen skall den som uppsatligen eller
av oaktsamhet gor varumarkesintrang betala ersattning for utnyttjandet av
varumarket samt ersattning for den ytterligare skada som intranget medfort.
Ersattning for utnyttjandet kan utga utan att varuméarkesinnehavaren visar
sig ha lidit nagon skada och far da i regel faststallas till en skélig licensavgift

for utnyttjandet.

SB skall saledes, trots att utnyttjandet av EG-varumarkena inte skett i hans
egen naringsverksamhet, utge ersattning for utnyttjandet samt for TNF:s

ytterligare skada. De av hovratten faststéllda beloppen ar skéliga.
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Erséattning for kostnader fér forvaring av varorna

Av de skal som hovratten anfort &r SB skyldig att utge ersattning till TNF

for kostnader for forvaring av varorna som uppstatt innan de forstorts.

| avgorandet har deltagit: justitieraden Gertrud Lennander, Leif
Thorsson (skiljaktig), Severin Blomstrand (skiljaktig), Kerstin
Calissendorff (referent) och Gudmund Toijer

Foredragande revisionssekreterare: Hakan Lundquist



HOGSTA DOMSTOLEN T 4998-06 Sid 10

BILAGA TILL
PROTOKOLL

2008-09-30 Mal nr
T 4998-06

SKILJAKTIG MENING

Justitieradet Severin Blomstrand, med vilken justitieradet Leif Thorsson

instammer, ar av skiljaktig mening pa satt framgar av foljande yttrande.

"I malet ar utrett att klader forsedda med TNF:s varumarke skickats fran Kina
till Arlanda utan TNF:s tillstand. SBs roll vid inforseln inskréankte sig till att han
var angiven som varumottagare samt att han forsokte hamta ut varorna pa
Arlanda och i samband darmed betalade avgifter. Till bilden hor ocksa att SB
var informerad om importavtalet och hade férmedlat betalningen till den
kinesiska exportéren nar han befunnit sig i Kina i ett annat drende. Det var hans
dotter som hade ingatt avtalet och vissa av kladerna skulle anvandas i hennes
naringsverksamhet.

Forhallandena ar sadana att det ligger narmast till hands att betrakta dottern som
importdr och att se SBs roll som att han bistod henne med vissa begransade
atgarder som behdvdes for att importen skulle genomforas. Importen berorde
inte nagon naringsverksamhet som SB bedrev. Denne har alltsa endast med-

verkat till annans import av markesforfalskade klader.

Enligt 37 b § varumarkeslagen far domstolen vid vite forbjuda den som gor
varumarkesintrang att fortsatta intranget. | 38 § samma lag finns bestammelser

om ersattningsansvar for den som gor varumarkesintrang. Som tingsratten har
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framhallit finns inga sérskilda bestammelser om att dessa paragrafer ar
tillampliga vid medhjalp till varumarkesintrang. Annorlunda forhaller det sig
med straffbestdmmelsen i 37 § (se 23 kap. 4 § brottsbalken).

Det bor inte komma i fraga att utan lagstod (jfr 53 b § upphovsrattslagen och
regeringens lagradsremiss den 9 oktober 2008 Civilrattsliga sanktioner pa
immaterialrattens omrade — genomforande av direktiv 2004/48/EG) tillampa

de offentligrattsliga reglerna om vitesférbud pa den som endast medverkar till
annans varumarkesintrang. Att forbjuda en medhjalpare att fortsétta det
varumarkesintrang som importoren har gjort framstar inte heller som alldeles
adekvat. Daremot méter det knappast nagra betankligheter att — i enlighet med
allménna skadestandsrattsliga principer — alagga var och en som medverkar i ett

varumarkesintrang att betala ersattning enligt 38 8.

Med hansyn till det anférda borde — vid en tillampning av den svenska varu-
maérkeslagen — TNF:s yrkande om vitesforbud l&mnas utan bifall. | férevarande
fall ar det emellertid fraga om ett gemenskapsvarumérke och det &r artikel 98.1
i forordningen om gemenskapsvarumarken som skall tillampas i forsta hand pa
fragan om ett forbud mot varumarkesintrang skall riktas mot SB. Huruvida
forbudet skall forenas med vite torde enligt den namnda artikeln vara en fraga
for den nationella ratten. Eftersom majoriteten har funnit att SB far anses ha
gjort intrang i TNF:s ensamratt och jag alltsa ar 6verrostad i den delen, behdver
det inte understkas om en tillampning av EG-rétten skulle leda till ett annat
resultat an en tillampning av den svenska bestdammelsen i enlighet med min

tolkning.

| Gvrigt ar jag ense med majoriteten.”



