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HOGSTA DOMSTOLENS AVGORANDE

Hogsta domstolen avslar yrkandet om att inhdmta forhandsavgorande fran EU-

domstolen.

Med andring av hovrattens beslut i sjalva saken foreldgger Hogsta domstolen
Parfym Sverige AB vid vite av 100 000 kr att inom sex veckor fran dagen for
detta beslut skriftligen 1&mna foljande information till Coty Germany GmbH.
1) Uppgift om namn, adress och organisationsnummer (eller motsvarande)
for de foretag eller personer som under aren 2010 och 2011 har
levererat parfymflaskor till Parfym Sverige AB markta Davidoff Cool
Water med tillagget Woman.
2) Uppgift om det antal parfymflaskor mérkta Davidoff Cool Water med
tillagget Woman som Parfym Sverige AB under aren 2010 och 2011
har kopt fran var och en av leverantorerna enligt 1) samt inkdpspris for

flaskorna fran respektive leverantor och forsaljningspris under dessa ar.
Hogsta domstolen meddelar provningstillstand rérande malet i 6vrigt.
Med andring av hovrattens beslut i fraga om rattegangskostnader befriar
Hogsta domstolen Coty Germany GmbH fran skyldigheten att ersatta Parfym
Sverige AB for rattegangskostnad i hovratten.
Vardera parten ska svara for sina rattegangskostnader i Hogsta domstolen.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN M.M.

Coty Germany GmbH har yrkat att Hogsta domstolen bifaller yrkandet om

informationsforelaggande och befriar bolaget fran skyldigheten att ersatta
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Parfym Sverige AB:s rattegangskostnader i hovratten och i stallet forpliktar

Parfym Sverige AB att ersatta bolaget for rattegangskostnaderna dar.

Parfym Sverige AB har motsatt sig dndring samt yrkat att Hogsta domstolen

ska inhamta ett forhandsavgorande fran EU-domstolen.

Parterna har yrkat erséttning for sina rattegangskostnader i Hogsta domstolen.

Hogsta domstolen har meddelat det provningstillstand som framgar av

punkten 8.

SKAL

Bakgrund m.m.

1. Coty é&r licenstagare till ett stort antal varumarken, daribland
gemenskapsvarumaérket nr 0518673 DAVIDOFF COOL WATER
(Varumérket). Varumarket &r ett figurmarke registrerat i klass 3 for bl.a.

parfym.

2. Coty bestéllde den 3 februari 2011 en flaska damparfym och en flaska
herrparfym pa Parfym Sveriges webbplats. Vid narmare kontroll av en kod pa
de levererade flaskorna fann Coty att en av flaskorna, markt med Varumérket
med tillagget Woman EdT 30 ml, forsta gangen hade forts ut pa marknaden i
Singapore. Coty har med hé&nvisning hértill gjort gallande att Parfym Sverige
har gjort intrang i Cotys ensamratt till \VVarumarket genom att bjuda ut och
forsalja parfymflaskor under Varumarket som utan Cotys samtycke forts ut pa

marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES).
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3. Coty har i tingsrétten yrkat att Parfym Sverige vid vite ska forbjudas att i
néaringsverksamhet anvénda VVarumarket for forsaljning av parfymflaskor som
forts ut pa marknaden inom EES utan samtycke fran Coty. Vidare har Coty
bl.a. yrkat att Parfym Sverige ska forpliktas att utge 100 000 kr i skélig
ersattning och ersattning for den ytterligare skada Coty asamkas av intranget,
ett belopp som kan komma att justeras sedan bolaget fatt tillgang till relevanta

uppgifter fran Parfym Sverige.

4. Coty har ocksa yrkat att Parfym Sverige ska forelaggas att vid vite lamna
foljande information avseende aren 2010 och 2011.
- Uppgifter om ursprung och distributionsnat for de produkter som
Parfym Sverige salt under Varumérket,
- hur manga produkter Parfym Sverige har kopt respektive salt under
Varumérket, och
- inkops- och forséljningspris for de produkter som Parfym Sverige salt

under Varumarket.

5. Coty har uppgett att begdran syftar till att ge Coty information om
forsaljningens omfattning (for att mojliggora utredning av omfattningen av
intranget och berakna ersattningen) och om ursprung och distributionsnét (for

att kunna utreda ytterligare intrang).

6. Innan talan vacktes hade Parfym Sverige lamnat foljande uppgifter till
Coty. Parfym Sverige kopte under ar 2010 den aktuella varan fran tre
leverantorer, en i Holland, en i Storbritannien och en i Estland. Kontakt-
uppgifter avseende dessa leverantorer har lamnats till Coty. Tva av
leverantOrerna har uppgett att de alltid verifierar koderna med Coty. Eftersom
den estniske leverantdren inte har kunnat garantera mer an att varorna ar
inkopta i Europa, har Parfym Sverige forutsatt att det ar fran den estniske

leverantéren som bolaget har képt den aktuella parfymflaskan. | sa fall handlar
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det enligt Parfym Sverige om ett kop av 30 flaskor hdsten 2010 fér elva euro

per flaska exklusive mervéardesskatt.

7. Tingsratten fann att det forelag sannolika skal for att Parfym Sverige gjort
intrang i Cotys ensamratt till Varumarket och meddelade ett informations-
forelaggande i enlighet med Cotys begédran. Hovratten har funnit att det
foreligger sannolika skal for varumarkesintrang avseende ett parti om 30
parfymflaskor. Hovratten har avslagit begaran om informationsférelaggande
med hénvisning dels till att Parfym Sverige redan lamnat de tillgangliga
uppgifterna avseende det aktuella partiet, dels till att lagen inte ger utrymme
att besluta om forelaggande med avseende pa varor for vilka det inte har

kunnat konstateras sannolika skal for varumarkesintrang.

8. Hogsta domstolen har med utgangspunkt i hovréttens bedomningar
rorande fragan om varumarkesintrang och den information som Parfym
Sverige har lamnat — vilka bedémningar innebér att Coty har visat sannolika
skal for varumarkesintrang och att Parfym Sverige har lamnat viss information
— meddelat prévningstillstand i fragan huruvida informationsforelaggande ska
meddelas och i vilka hanseenden i sa fall information ska lamnas. Fragan om

meddelande av provningstillstand rorande malet i 6vrigt har forklarats vilande.

Inforande av regler om informationsforelaggande i svensk ratt

9. Mojligheten till informationsféreldggande inférdes i den
immaterialrattsliga lagstiftningen som ett led i genomfdrandet av det s.k.
IPRED-direktivet (Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av
den 29 april 2004 om sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter,
aven kallat sanktionsdirektivet). Direktivet var savitt nu ar av intresse framst

motiverat av ett starkt énskemal om att kunna utreda varumarkesfor-



HOGSTA DOMSTOLEN 0 2172-13 Sida 6

falskningar genom att identifiera dem som i tidigare eller senare led befattat

sig med de intrangsgdrande varorna.

10. I artikel 8 i direktivet finns foreskrifter om att en domstol i samband med
en rattegang om intrang i en immaterialratt ska kunna forelagga bl.a. den som
har gjort intrang att (under vissa forutsattningar) lamna information om

ursprung och distributionsnat for de varor eller tjanster som intranget galler.

11. Vid genomforandet av direktivet konstaterades att det i svensk ratt redan
fanns majligheter exempelvis till edition och intrangsundersékning, som
kunde tillgodose en rattighetshavares behov av att fa information fran den som
pastas ha gjort ett intrang. Det bedomdes dock vara svart for en rattighets-
havare att sasom direktivet pabjod fa tillgang till information som gjorde det
mojligt att identifiera en okéand intrangsgdrare och att erhalla information fran
annan an en identifierad intrangsgorare. Det ansags darfor finnas ett behov av
att vid genomforandet av direktivet infora mojligheten till informations-
forelaggande. (Prop. 2008/09:67 s.121 ff.)

12. Direktivet ar ett minimidirektiv; det far i nationell lagstiftning fore-
skrivas regler for att sakerstélla ett skydd for immateriella rattigheter som ar
mer gynnsamma for rattighetshavaren (artikel 2.1). Genomférandet i svensk
ratt gar langre an direktivet i vissa hanseenden. Rétten till information &r en
sjalvstandig ratt som &r oberoende av om nagon rattegang pagar eller inte (a.
prop. s. 147 ff.). Vidare har beviskravet bestamts sa att sokanden ska visa

sannolika skal for att nagon har gjort ett intrang (s. 149 f.).

Varumarkeslagens reglering om informationsférelaggande

13. Enligt 9 kap. 1 § varumarkeslagen (2010:1877) far domstolen, om en

sokande har visat sannolika skal for att nagon har gjort ett varumarkesintrang,
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vid vite besluta att den som har gjort eller medverkat till intranget ska ge
sOkanden information om ursprung och distributionsnét for de varor eller
tjanster som intranget galler. Rétt att begara ett informationsforelaggande har

bl.a. en licenstagare.

14. Skyldigheten att ldamna information omfattar bl.a. den som har gjort eller
medverkat till intranget samt den som i kommersiell skala har férfogat 6ver en
vara som intranget géller, t.ex. en transportor eller den som har férvarat varan

(9 kap. 1 § andra stycket).

15. Ett beslut om informationsforelaggande far bara meddelas om
informationen kan antas underlatta utredning av ett intrang som avser varorna
(9 kap. 1 § forsta stycket sista meningen). Det innebér att sokanden ska ha ett

befogat intresse av den efterfragade informationen (jfr a. prop. s.160 f.).

16. Ett forelaggande far vidare meddelas endast om skalen for atgarden
uppvéager den oldgenhet eller det men i 6vrigt som en informationsskyldighet
innebéar for den som drabbas av den eller for ndgot annat motstaende intresse
(9 kap. 2 § forsta stycket).

17. Den beddémning som ratten ska gora, sedan den har konstaterat att det
foreligger sannolika skal for intrang, tar alltsa sikte pa sokandens behov av
den information som begérs for angivet syfte med foreldggandet. Sedan ratten
har konstaterat att det finns ett befogat intresse av all eller del av den begéarda
informationen, ska rétten darefter beddma om behovet uppvéger den oldgenhet
eller det men som en informationsskyldighet skulle innebara. (Jfr artikel 8.1
forsta stycket i direktivet dér det anges att det ska vara fraga om “en berittigad

och proportionell begédran™.)
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18. En skyldighet ett folja ett informationsforeldggande omfattar inte
uppgifter vars yppande skulle réja att uppgiftslamnaren eller nagra honom
eller henne narstaende har begatt en brottslig handling (9 kap. 2 § andra

stycket).

Sannolika skéal for varumarkesintrang

19. Om 9 kap. 1 § varumarkeslagen tolkas med utgangspunkt i direktivet,
ligger det néra till hands att uppfatta regleringen sa att informationsskyldig-
heten endast far gélla de exemplar av varor som det pastadda intranget avser.
En forutsattning for ett informationsféreldggande enligt direktivet &r att
yrkandet framstalls i samband med en rattegang rérande ett visst intrang. Ett
sadant forelaggande ger rattighetshavaren mojlighet att begéra information
fran t.ex. den som i kommersiell skala har forfogat 6ver de specifika varorna,
eller den som har identifierats som delaktig i distributionen av dem. Pa sa satt
kan rattighetshavaren fa information som kan leda till att den som star bakom
det intrang som rattegangen galler kan identifieras, t.ex. tillverkaren av

varumarkesforfalskade varor.

20. Som framgatt har emellertid det svenska genomférandet skett pa ett satt
som i ett par vasentliga avseenden gar langre an direktivet. Till skillnad fran
vad som foreskrivs i direktivet kan ett informationsforeldggande enligt
varumarkeslagen meddelas utom rattegang och redan nar det foreligger
sannolika skal for ett intrang. Vidare &r informationsforelaggande enligt lagen
mera tydligt inriktat &ven pa intresset att fa information fran en pastadd
intrangsgarare, t.ex. for att utreda den narmare omfattningen av ett misstankt

intrang.



HOGSTA DOMSTOLEN 0 2172-13 Sida 9

21. Mot denna bakgrund bor 9 kap. 1 § varumarkeslagen uppfattas sa att

ndr en rattighetshavare har visat sannolika skal for att nagon har gjort ett
varumarkesintrang kan informationsforelaggandet, utdver de exemplar som
det pastadda intranget galler, omfatta aven andra exemplar av varan.
Begransningar i mojligheten att fa ett informationsférelaggande kan dock folja
av andra regler, framst kraven att den begarda informationen maste kunna
antas underlatta utredningen (9 kap. 1 § forsta stycket sista meningen) och att

atgarden maste vara proportionerlig (9 kap. 2 § forsta stycket).

Cotys begaran kan bifallas endast betraffande den vara som intranget galler

22. 1 enlighet med det meddelade prévningstillstandet utgar Hogsta
domstolen vid den fortsatta bedomningen fran att Coty har visat sannolika skal
for att Parfym Sverige har gjort intrang i Cotys licensratt till Varumarket.
Intranget galler parfym (EdT) i 30 ml flaskor under varumarket Davidoff Cool
Water med tillagget Woman. Det ar denna vara, varmed far forstas aven andra
slag av parfym an EdT och andra storlekar pa flaskor, som Parfym Sveriges

skyldighet att ldamna information kan avse.

23. Cotys begaran om information rorande andra produkter som Parfym

Sverige har kopt eller salt under Varumarket kan alltsa inte bifallas.

Cotys begaran om information ar endast delvis befogad

24. Parfym Sverige har i enlighet med vad som redovisats i punkten 6 redan
forsett Coty med viss information. Coty har uppgett att mer information
behovs for att mojliggora utredning av omfattningen av Parfym Sveriges
intrang, for att berakna ersattningen samt for att kunna utreda ytterligare

intrang.
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25. Det star klart att en rattighetshavare som utgangspunkt, nar det har
konstaterats foreligga sannolika skal for ett intrang avseende viss vara, har ett
befogat intresse av att fa information for att utreda omfattningen av intranget

och att identifiera andra som varit delaktiga i intranget.

26. Parfym Sverige har endast lamnat kontaktuppgifter till de foretag som
under ar 2010 har levererat exemplar av Davidoff Cool Water Woman EdT
30 ml.

27. Det pastadda intranget dgde rum i borjan av ar 2010 och talan vécktes i
december 2011. | allménhet kan det anses befogat att, nar avsikten med
begdran om informationsforeldggande &r att identifiera tidigare led i
hanteringen av varor som intranget galler eller att utreda omfattningen av
svarandens intrang, informationen avser en period bade fore och efter den
tidpunkt da ett sannolikt intrang forst har kunnat konstateras. Det saknas
anledning att bedéma den nu aktuella begéaran annorlunda. Coty far alltsa
anses ha ett befogat intresse av att fa uppgifter for aren 2010 och 2011 om
Parfym Sveriges leverantorer av varan (se p. 22). Forelaggandet bor omfatta

namn, adress och organisationsnummer.

28. Coty har begéart information om Parfym Sveriges distributionsnét. Det
har inte framkommit annat &n att Parfym Sverige séljer sina varor direkt till
konsumenter. Informationsskyldigheten kan saledes inte omfatta sadana

uppgifter.

29. Coty har vidare begart uppgifter om det antal flaskor som Parfym
Sverige har kopt och salt av den aktuella varan samt inkops- och forséljnings-

pris under aren 2010 och 2011. Uppgifter om mangder och en intrangsgorares
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inkdpskostnad och forséljningspris kan underlatta utredningen av
omfattningen av ett intrang avseende den aktuella varan och ar darfor till sin

karaktar befogade (jfr a. prop. s. 260). Cotys begéran bor bifallas i denna del.

Det foreligger inte hinder enligt 9 kap. 2 § andra stycket varumarkeslagen

30. Vid den bedémning som nu har gjorts ska stéllning tas till Parfym
Sveriges invandning att en informationsskyldighet kan komma att omfatta
uppgifter som skulle réja att uppgiftslamnaren eller denne nérstaende har

begatt en brottslig handling och att begaran darfor ska avslas.

31. Enligt 9 kap. 2 § andra stycket varumaérkeslagen avser bestammelsen
begransningar i skyldigheten att folja ett informationsforeldaggande. Fragan om
sadana begransningar provas i allmanhet vid talan om utdémande av vite efter
en végran att Iamna information. Det kan mer sallan bli aktuellt att tillampa

bestdmmelsen i samband med ett beslut om informationsféreldggande.

32. Parfym Sverige har inte angett nagra narmare omstandigheter som
stodjer pastaendet att 9 kap. 2 § andra stycket skulle hindra ett informations-
forelaggande. Redan av detta skal ska inte pastaendet beaktas pa sa satt att det

hindrar att ett informationsféreldggande beslutas.

Proportionalitetsbedémningen

33. Vid proportionalitetsbeddmningen ska beaktas om parternas

konkurrenssituation kan medfora att ett utldmnande av informationen skulle
vara agnat att skada sokandens motpart nar denne konkurrerar pa marknaden
med medel som &r férenliga med sund konkurrens (prop. 2008/09:67 s. 162).

En sadan skada kan uppsta t.ex. genom att foretagshemligheter blir tillgangliga
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for réattighetshavaren eller genom att Idmnad information kan komma att
anvandas for att pa ett otillborligt satt avskarma marknaden (jfr IPRED-
direktivets beaktandesats 12).

34. Coty och Parfym Sverige &r inte verksamma i samma led pa marknaden.
Parfym Sverige har emellertid gjort géallande att Coty, som ostridigt tillampar
ett selektivt distributionssystem, skulle ha ett intresse av att skydda sina
distributorer och aterforsaljare genom att hindra lovlig parallellimport och

att detta utgor skalet till att Coty begdr information avseende samtliga
leverantorer under viss tid. Pastaendet har bestritts av Coty och omstandig-
heterna i malet ger inte nagot stod for att detta har varit anledningen till Cotys

begaran.

35. Parfym Sverige har vidare anfort att de uppgifter som begéars utgor
foretagshemligheter som darmed kommer till Cotys kdnnedom. Vid en
avvégning mellan Parfym Sveriges intresse av att inte lamna ut de i sig
begrénsade uppgifterna (se p. 27 och 29) och Cotys befogade intresse av att
fa tillgang till dessa, kan Parfym Sveriges intresse inte anses ha sadan tyngd

att det hindrar att uppgifterna lamnas ut till Coty.

36. Vad Parfym Sverige i 6vrigt har anfért som skél mot ett informations-
foreldggande &r, med hansyn till karaktéren och den begransade omfattningen

av informationen, inte av det slaget att det bor hindra ett foreldggande.

37. Sammantaget uppvager skalen for ett informationsforeldggande
avseende de uppgifter som angetts ovan de men som foéreldggandet kan

orsaka och den olédgenhet som Parfym Sverige kan drabbas av.
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Yrkandet om inhdmtande av forhandsavgorande ska avslas

38. Parfym Sverige har yrkat att Hogsta domstolen ska inhdmta ett
forhandsavgorande fran EU-domstolen huvudsakligen rorande féljande fragor.
Hindrar artikel 34 och 36 i Férdraget om den Europeiska Unionens
funktionssatt att en parallellimportor foreldggs att lamna information om
leverantorers identitet om det finns en risk att informationen anvénds for att
avskarma marknaden? Hindrar lamplighetsbedémningen eller
proportionalitetsprincipen att en pastadd intrangsgorare som salufor
originalvaror forelaggs att Iamna information om leverantorers identitet m.m.
som utgor foretagshemligheter? Ar det forenligt med unionsratten att
svaranden forelaggs att lamna uppgift om omfattningen av det pastadda
varumarkesintranget om yppandet skulle réja att uppgiftslamnaren eller denne
narstaende har begatt en brottslig handling? Kan en svarande forelaggas att

lamna uppgifter om andra varor an de pastatt intrangsgorande?

39. Det star klart att domstolen vid en proportionalitetsbedémning har att
beakta de aspekter som berors i de forsta tva fragorna (jfr bl.a. beaktandesats
12 och artikel 8 i IPRED-direktivet). Nagon konkret fraga om tolkningen av
direktivet rorande just dessa aspekter har emellertid inte uppkommit i detta
fall. Det star vidare klart att en skyldighet att efterkomma ett informations-
forelaggande inte hindrar uppgiftslamnaren fran att, i enlighet med artikel 8.3
d), véagra att lamna begérda uppgifter om sadana forutsattningar foreligger. Det
har saledes inte uppkommit nagon fraga som ror tolkningen av den artikeln.
Av de skal som framgar av punkterna 19-23 saknar fragan om svaranden far
forelaggas att lamna uppgifter om andra varor &n de pastatt intrangsgérande
relevans i detta fall och ett forhandsavgérande ar alltsa inte nodvandigt for att
avgora saken. | 6vrigt har de fragor som har uppkommit i malet samband med

att genomforandet av direktivet i svensk ratt har skett pa ett for rattighets-
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havaren mer formanligt sétt an som foreskrivs i direktivet. Nagon tolknings-

fraga av direktivet har saledes inte uppkommit i malet.

40. Yrkandet om att Hogsta domstolen ska inhdmta ett forhandsavgorande

ska darmed avslas.

Slutsats

41. Cotys dverklagande ska alltsa delvis bifallas.

Rattegangskostnader

42. Hovréttens beslut &r aven 6verklagat av Coty betraffande fragan om
rattegangskostnaderna i hovratten. Det bor meddelas provningstillstand i den
delen fragan om prévningstillstand har forklarats vilande.

43. Med hénsyn till att ingen av parterna vunnit fullt bifall i Hogsta
domstolen bor vardera parten svara for sina rattegangskostnader i hovratten

och i Hogsta domstolen. Det innebér ocksa att Coty ska befrias fran

skyldigheten att ersatta Parfym Sveriges rattegangskostnad i hovratten.

| avgorandet har deltagit: justitierdden Marianne Lundius, Kerstin
Calissendorff (referent), Lena Moore, Dag Mattsson och Anders Eka
Foredragande justitiesekreterare: Peder Bjursten



