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SVEA HOVRATT DOM B 5578-16

Patent- och marknadsdverdomstolen

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsoverdomstolen faststaller tingsrattens dom.

2. Nestlé Sverige Aktiebolag och Société des Produits Nestlé S.A. ska solidariskt er-
satta Orkla Foods Sverige AB for rattegangskostnader i Patent- och marknadsover-
domstolen med 300 000 kr, samt betala ranta pa beloppet enligt 6 § rantelagen fran

dagen for Patent- och marknadséverdomstolens dom till dess betalning sker. Be-

loppet avser ombudsarvode.
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INLEDNING

Patent- och marknadsdverdomstolen upplyser om foljande. Den 1 september 2016 in-
rattades en ny domstol, Patent- och marknadséverdomstolen, som en del av Svea hov-
ratt (se lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar). Malet har samma dag
overlamnats till Patent- och marknadséverdomstolen i enlighet med punkten 3 i 6ver-
gangsbestammelserna till lagen (2016:228) om andring i varumarkeslagen
(2010:1877).

YRKANDEN

Nestlé Sverige Aktiebolag (Nestlé Sverige) har yrkat att Patent- och marknadsdver-
domstolen ska jamka det utdémda vitet till 200 000 kr eller annat skaligt belopp.

Société des Produits Nestlé S.A. (SPN) har yrkat att Patent- och marknadséverdomsto-
len ska i forsta hand ogilla Orkla Foods Sverige AB:s (Orkla) talan om utdémande av

vite och i andra hand jamka det utdémda vitet till noll kr eller annat skéligt belopp.

Nestlé Sverige och SPN (Nestlébolagen) har yrkat att Patent- och marknadséverdom-

stolen ska ogilla Orklas talan om nya interimistiska vitesforbud.

Nestlébolagen har dven yrkat att de ska befrias fran skyldigheten att ersatta Orklas rat-
tegangskostnader i tingsratten och att Orkla i stallet ska forpliktas att ersatta Nestlébo-
lagens respektive rattegangskostnad dar.

Orkla har bestritt Nestlébolagens yrkanden.

Parterna har begart ersattning for sina rattegangskostnader i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Patent- och marknadsdverdomstolen har med stod av 51 kap. 13 § andra stycket 5

rattegangsbalken avgjort malet utan huvudférhandling.
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PARTERNAS TALAN

Parterna har vidhallit vad de anfort i tingsratten. Darutéver har parterna i Patent- och
marknadsoverdomstolen anfort i huvudsak foljande.

Nestlébolagen

Nestlé Sveriges vite ska jamkas

Tingsratten har angett att Gvertradelserna pagatt i cirka sex manader efter det interim-
istiska vitesforbudet (mars 2015-september 2015). De aterkallade produkterna var
emellertid inte satta pa marknaden vid tiden for vitesforbudets meddelande den

24 mars 2015. Det skedde forst under véren och sommaren 2015. Overtradelserna har
alltsa pagatt kortare tid an vad tingsratten har kommit fram till.

SPN har inget ansvar for 6vertradelser av vitesforbudet och SPN:s vite ska jamkas
SPN ér ett schweiziskt bolag som inte bedriver nagon naringsverksamhet i Sverige. De
objektiva forutsattningarna for att aldgga SPN att betala vite for de pastadda 6vertra-
delserna brister darfér. Om Patent- och marknadséverdomstolen skulle komma fram
till att SPN gjort sig skyldigt till dvertradelse av vitesforbudet ar det i form av medver-
kan till sadan Gvertradelse. Vitesforbudet omfattar inte medverkan utan endast eget
direkt agerande i form av marknadsforing och forséljning av kattmatsprodukter i Sve-

rige. Graden av aktivitetsplikt ar i vart fall olika betraffande Nestlé Sverige och SPN.

Det finns inte forutsattningar att meddela nya vitesforbud

Tingsratten har inte provat om forutsattningarna for interimistiskt vitesforbud i 8 kap.
3 § andra stycket varumarkeslagen alltjamt ar uppfyllda. Det foreligger inte sannolika
skal for intrang. Laget har forandrats i tingsrattens mal T 17771-13 (intrangsmalet)
sedan det interimistiska vitesforbudet utfardades. Nestlébolagen har vidtagit omfat-
tande atgarder for att upphdra med de pastadda intrangen, varfor det inte langre skalig-
en kan befaras att Nestlébolagen kommer att fortsatta med atgarder som kan férringa

vardet av Orklas ensamrétt.

Orkla har inte stéllt sékerhet for de nya interimistiska vitesforbuden. De bankgarantier

som stalldes som sdkerhet for de interimistiska vitesforbuden i intrangsmalet galler
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inte for nya vitesforbud. Det foljer av att bankgarantierna begransar bankens atagande
till yrkande om “interimistisk sakerhetsatgard jamlikt 8 kap. 3 § varumarkeslagen i mal
nr17771-13”.

Orkla

Jamkning av Nestlé Sveriges vite

Overtradelserna av vitesforbudet har skett i en inte obetydlig omfattning och under
forhallandevis lang tid efter forbudsbeslutet. Nestlé Sverige har inte agerat med den
skyndsamhet som kravs i sammanhanget. Det aligger en vitesadressat att sjalvmant
ratta sig efter ett vitesférbud. Det ar vitesadressaten som har en aktivitetsplikt. Trots
det har Nestle Sverige réttat sig efter vitesforbudet forst efter det att Orkla uppmaérk-
sammat bolaget pa overtradelserna. Det saknas darfor skal att jamka det utdomda vitet.

SPN:s ansvar for dvertradelser av vitesforbudet och jamkning av SPN:s vite

SPN har redan genom att tillata att dess varumarken anvands i Sverige bedrivit na-
ringsverksamhet har. SPN ansvarar i forsta hand pa grund av eget handlande. SPN har
i egenskap av varumarkesinnehavare en langtgaende aktivitetsplikt, som ytterligare
starks av att licensgivaren SPN och licenstagaren Nestlé Sverige ingar i samma kon-
cern. SPN kan inte enbart forutsatta att vitesforbud efterfoljs av dess licenstagare, utan
har en skyldighet att aktivt efterforska och kontrollera att sa sker.

Det saknar betydelse om SPN skulle anses Overtrada vitesférbudet gemensamt med
Nestlé Sverige, vilket Orkla gor gallande i andra hand. Vitesfoérbudet omfattar medver-
kansansvar. Det &r inte en forutsattning for medverkansansvar att det uttryckligen
framgar av vitesforbudet. SPN har samma aktivitetsplikt som Nestlé Sverige, varfor

det inte heller finns skal att jamka vitet i forhallande till SPN.

Nya vitesforbud
Det interimistiska vitesforbudet i intrangsmalet visar att samtliga rekvisit for ett sadant
beslut ar uppfyllda. Nestlébolagen har efter vitesforbudet fortsatt att bega intrang i

Orklas ensamratt.
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Bankgarantierna omfattar de interimistiska vitesforbud som meddelas i nu aktuellt mal
eftersom vitesforbudet ar hanforligt till samma varumérkesintrang, d.v.s. det som pro-
vas i intrangsmalet. Kopplingen mellan den slutliga prévningen i intrangsmalet och
bankens borgensforbindelse for eventuell skada som tillfogas Nestlébolagen paverkas
inte av att det interimistiska vitesforbudet i intrangsmalet ersatts med ett vitesforbud i

ett mal om utddmande av vite som har ett annat malnummer.

UTREDNINGEN

Parterna har aberopat samma bevisning som i tingsratten. Orkla har i Patent- och
marknadséverdomstolen darutdver aberopat skriftlig bevisning som aberopats i in-
trangsmalet samt gett in kopior av bankgarantierna i intrangsmalet.

DOMSKAL

Utgangspunkter for prévningen

Tingsratten har redogjort for de rattsliga utgangspunkterna i malet. Patent- och mark-
nadsoverdomstolen instammer i tingsrattens bedémning att det i malet aktuella vites-
forbudet uppfyller kraven pa entydighet och konkretisering och att vitesadressaterna

foljaktligen haft faktisk och rattslig formaga att folja foreskrifterna i férbudet.

Nestlé Sverige har i Patent- och marknads6verdomstolen vidgatt att bolagets 6vertra-
delser av vitesforbudet ar sadana att vite i och for sig ska domas ut. Domstolen tar forst
stallning till om vite ska démas ut dven betraffande SPN och darefter om nagon jamk-

ning for endera av Nestlébolagen ska ske.

SPN har overtratt vitesforbudet

SPN har invant att yrkandet om utdomande av vite ska ogillas pa grund av att bolaget
dels inte bedriver naringsverksamhet i Sverige, dels inte haft nagon del i Gvertradelser-
na av forbudet. Om rétten skulle finna att SPN 6vertratt vitesforbudet har det endast
varit frigan om medverkan. Sadant ansvar ar i detta fall ar uteslutet, eftersom medver-

kansansvar inte foljer uttryckligen av vitesforbudets ordalydelse.
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Av vitesforbudet framgar att SPN vid vite forbjuds att ... i néringsverksamhet i Sve-
rige bjuda ut, marknadsfora, infora till eller utféra fran Sverige eller har lagerhalla
kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varukanneteck-
en”. Orkla har saval i tingsratten som i Patent- och marknadséverdomstolen gjort gal-
lande att SPN overtratt vitesforbudet bade genom att anvéanda felix-varuméarkena vid
marknadsforing av kattmatsprodukter pa hemsidan www.purina.se och genom att aven
efter vitesforbudet salufdra och distribuera kattmatsprodukter mérkta med felix i dag-
ligvaruhandeln. Saluféringen och distributionen har skett genom att produkter som
distribuerats fore vitesférbudet inte aterkallats och genom att nya kartonger och for-

packningar som satts pa marknaden efter vitesforbudet har varit markta med felix.

Tingsratten har bedémt att SPN som vitesadressat inte kan undga ansvar for att det till
Sverige inforts — och genom Nestlé Sverige saluforts — kattmatsprodukter med kénne-
tecknet felix i strid med vitesforbudet. Det framgar inte uttryckligen av domen om

tingsratten dven lagt SPN till last marknadsforingen pa hemsidan.

Orkla har inte gjort gallande att SPN Overtrétt vitesforbudet genom att till Sverige in-
fora kattmatsprodukter i strid med vitesforbudet. Detta kan, i motsats till vad tingsrat-
ten kommit fram till, sdledes inte laggas till grund fér beddmningen om SPN har 6ver-
tratt vitesforbudet. Patent- och marknadsdverdomstolen provar i det foljande om SPN

overtratt vitesforbudet i forhallande till vad Orkla gjort gallande.

Som tingsratten har angett stalls det htga krav pa aktivitet av den som ska folja ett
vitesforbud. Aktivitetsplikten omfattar bl.a. att undersoka i vad man 6vertradelser av
vitesforbudet sker samt att vidta langtgaende forsok att stoppa dvertradelser (se t.ex.
RH 2006:42). SPN har darfor varit skyldigt att efter vitesforbudets meddelande se till
att de intrangsprodukter som distribuerats redan fore vitesforbudet aterkallades direkt.
Eftersom det inte har skett har SPN i objektiv mening Gvertratt vitesforbudet. SPN kan
inte heller undga ansvar for dvertradelse av vitesforbudet pa den grunden att bolaget
litade pa att Nestlé Sverige skulle vidta tillrackliga atgarder for att hindra fortsatt for-

séljning av de produkter som omfattades av vitesforbudet.
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Overtradelser av vitesforbudet har ocksa skett pa Nestlé Sveriges hemsida samt i form
av nya forpackningar och kartonger som satts pa marknaden efter vitesforbudets med-
delande. SPN har gjort géallande att Nestlé Sverige skotte hemsidan samt ansvarade for
att ta fram nya forpackningar och kartonger. SPN har framhallit att bolaget inte fatt
nagra konkreta indikationer pa att Nestlé Sverige skulle komma att vidta atgarder som

medforde dvertradelser av vitesférbudet.

Det &r inte visat att SPN tagit nagon aktiv del i utformningen av eller sanktionerat de
nya férpackningarna och kartongerna samt den fortsatta anvandningen av kénneteck-
nen pa hemsidan. Nestlé Sverige och SPN é&r bolag inom samma koncern. Det ar klar-
lagt att SPN innehar de i malet aktuella varumarkesrattigheterna. Darmed maste SPN i
forhallande till Nestlé Sverige ha inflytande dver varumarkesfragor. Som framgatt
ovan har det alegat SPN att vidta langtgaende atgarder for att sékerstalla att vitesforbu-
den inte dvertraddes. Det har alltsa inte heller i fraga om dessa Gvertradelser varit till-
rackligt for SPN att forlita sig pa att Nestlé Sverige skulle vidta lampliga atgarder for
att folja vitesforbudet.

Det &r inte visat att SPN vidtagit nagra atgarder for att forhindra de 6vertradelser som
skett. SPN har darfor i objektiv mening Overtrétt vitesforbudet i samma omfattning
som Nestlé Sverige. Overtradelserna har skett i naringsverksamhet i Sverige. Eftersom
SPN i objektiv mening Gvertrétt vitesforbudet saknas skal att g in pa frdgan om vites-
forbudet &ven omfattar medverkansansvar. SPN:s dvertradelser av vitesforbudet &r

enligt Patent- och marknadsdverdomstolens mening inte urséktliga.

Vitesbeloppen ska inte jamkas

Patent- och marknadsdverdomstolen instdimmer i tingsrattens bedémning att det inte
finns skél att jamka vitesbeloppen for Nestlébolagen. Nestlé Sveriges invandning om
att Overtradelserna inte pagatt sa lang tid som tingsratten funnit medfor ingen annan

beddémning.

Fragan om nya vitesforbud
Som tingsratten angett far den som ansokt om ett forbud enligt varumarkeslagen fora
talan om utdémande av vite och samtidigt fora talan om nytt vitesférbud (se 3 kap. 6 §
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lagen om patent- och marknadsdomstolar, jfr tidigare gallande 8 kap. 3 § sjunde styck-

et varumarkeslagen). Ett nytt vitesforbud ersétter det tidigare meddelade vitesforbudet.

Tva vitesforbud loper alltsa inte parallellt.

For att alagga Nestlébolagen nya vitesforbud kravs att forutsattningarna for vitesforbud
enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumarkeslagen fortfarande ar uppfyllda. Det ska alltsa
vara sannolikt att ett intrang skett och skaligen kunna befaras att Nestlébolagen genom
fortsatt intrang forringar vardet av Orklas ensamratt.

Tingsrétten och hovratten har provat forutsattningarna for interimistiskt vitesférbud i
intrangsmalet (Hogsta domstolen meddelade inte provningstillstand). Vad som fram-
kommit i detta mal medfor inte att det finns skl att géra nagon annan bedémning.
Som tingsratten har angett talar det forhallandet att Gvertradelser av vitesforbudet skett
dessutom starkt for att ett nytt vitesforbud ska meddelas. Patent- och marknadsover-

domstolen instdmmer i tingsréattens beddmning av vitesbeloppets storlek.

Nestlébolagen har anfort att sakerheterna inte omfattar nya vitesférbud och hanvisat till
att de avser vitesforbud i mal T 17771-13. Nestlébolagen har dven gjort géllande att de
av Orkla stéllda sakerheterna, i form av bankgarantier pa 2 500 000 kr for respektive
vitesadressat, inte ar tillrackliga.

Av bankgarantierna framgar att Orkla yrkat interimistisk sakerhetsatgard avseende
vitesforbud intill dess tingsrattens mal om varumarkesintrang gentemot Nestlébolagen,
d.v.s. intrangsmalet, slutligt har avgjorts och att garantierna omfattar all skada Nestlé-
bolagen kan tillfogas pa grund av att interimistisk sakerhetsgard meddelas vid tingsrat-
ten eller, efter dverklagande, i annan instans. Ansvaret enligt bankgarantierna kan dar-
for inte anses vara begransat pa sa satt att det bara galler beslut som meddelats med ett
visst malnummer, utan omfattar enligt Patent- och marknadséverdomstolens mening
ocksa nya vitesforbud som ersatter de som tidigare meddelats i intrangsmalet. Det har
inte framkommit nagot i malet som tyder pa att beloppen ar otillrackliga. De tidigare

stallda sakerheterna ska alltsa godtas.
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Sammanfattning

Patent- och marknadsdverdomstolens ovan redovisade beddmningar innebér att

Nestlébolagens dverklaganden ska avslas. Tingsrattens dom ska alltsa inte andras.

Rattegangskostnader

Vid denna utgang i malet ska Nestlébolagen som tappande part solidariskt ersatta
Orkla for rattegangskostnader i malet (se 18 kap. 9 § rattegangsbalken). Tingsrattens
dom ska sta fast ocksa i den delen.

Orkla har i Patent- och marknadséverdomstolen yrkat ersattning med 300 000 kr avse-
ende ombudsarvode. Nestlébolagen har vitsordat 220 000 kr som skaligt i och for sig. |
Patent- och marknadséverdomstolen har Nestlébolagen i viss man gjort andra invand-
ningar an i tingsratten, vilka Orkla har bematt. Tvistefrdgorna har inte heller varit av

helt okomplicerad natur. Den av Orkla yrkade ersattningen ar darfor skélig.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga B

Overklagande senast 2017-01-09

| avgorandet har deltagit hovrattslagmannen Peter Stromberg, referent, hovrattsradet

Kajsa Bergkvist samt tf. hovrattsassessorn Teresia Danielsson.
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DOMSLUT

1. Nestlé Sverige Aktiebolag forpliktas att till staten betala vite om en miljon kr.

2. Société des Produits Nestlé S.A. forpliktas att till staten betala vite om en miljon
kr.

3. Tingsratten forbjuder — for tiden till dess forbudsfragan i tingsrattens mal T 17771-
13 avgjorts eller annat dar har beslutats — envar av Nestlé Sverige Aktiebolag och
Société des Produits Nestlé S.A., vid vite av tva miljoner kr, att i narings-
verksamhet i Sverige bjuda ut, marknadsfora, infora till eller utfora fran Sverige
eller hér lagerhalla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller
felix som varukénnetecken.

4. Nestlé Sverige Aktiebolag och Société des Produits Nestlé S.A. ska solidariskt
ersatta Orkla Foods Sverige AB for dess rattegangskostnad med 222 240 kr, varav
222 000 kr avser ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen for
denna dom till dess betalning sker.
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BAKGRUND

I november 2013 vackte Orkla Foods Sverige AB (Orkla) talan vid tingsratten mot
Nestlé Sverige Aktiebolag (Nestlé Sverige) och Société des Produits Nestlé S.A.,
Schweiz (SPN). Orkla yrkade att Nestlé Sverige och SPN vid vite skulle férbjudas att
pa visst satt anvanda orden FELIX, Felix eller felix som varukannetecken (Mal T
17771-13).

Genom ett interimistiskt beslut i malet forbjod tingsratten den 24 mars 2015 envar av
bolagen Nestlé Sverige och SPN vid vite av en miljon kr, att i ndringsverksamhet i
Sverige bjuda ut, marknadsfora, infora till eller utfora fran Sverige eller hér lagerhalla
kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varukénne-
tecken. Efter 6verklagande faststéllde Svea hovratt beslutet. Hogsta domstolen

beslutade senare att inte meddela provningstillstand.

Orkla vackte sedan i oktober 2015 talan om utdémande av vitet samt yrkade nya
vitesforbud mot Nestlé Sverige och SPN (nedan gemensamt bendmnda Nestlébolagen).
Nestlébolagen begarde att malet skulle vilandeforklaras till dess tingsratten slutligt
provat intrdngsmalet i sak. Tingsratten avslog Nestlébolagens begéaran om

vilandeforklaring genom ett beslut i november 2015.

Tingsratten tar nu upp och provar yrkandena om utdémande av vite och nya
vitesforbud utan huvudférhandling. Ingen av parterna har begart huvudférhandling och
en sadan behdvs inte heller med hansyn till utredningen. Parterna har skriftligen
slutfort sin respektive talan. Férutsattningar att avgéra malet pa handlingarna finns
darmed enligt 8 § lagen om viten och 45 kap. 10 a § rattegangsbalken.
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YRKANDEN OCH INSTALLNING

Orkla har yrkat att tingsratten ska

doma ut ett vite om en miljon kr att betalas av Nestlé Sverige samt ett vite om
en miljon kr att betalas av SPN, och

forbjuda envar av Nestlé Sverige och SPN vid vite om tva miljoner kr —eller
annat belopp som ratten finner verkningsfullt — for varje ny paborjad
sjudagarsperiod under vilken forbudet inte har foljts att for tiden till dess
forbudsfragan avgjorts eller annat har beslutats — i naringsverksamhet i Sverige,
bjuda ut, marknadsfora, infora till eller utfora fran Sverige eller har lagerhalla
kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som
varukénnetecken;

i andra hand forbjuda envar av Nestlé Sverige och SPN vid vite om tva
miljoner kr — eller annat belopp som rétten finner verkningsfullt — att for tiden
till dess forbudsfragan avgjorts eller annat har beslutats — i naringsverksamhet i
Sverige, bjuda ut, marknadsfora, infora till eller utfora fran Sverige eller har
lagerhalla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix

som varukannetecken.

Nestlébolagen har motsatt sig Orklas yrkanden samt anfort att det — vad avser Nestlé

Sverige — i vart fall finns skal for jamkning av ett vite till 200 000 kr eller till det

belopp tingsratten finner skéligt och att det — vad avser SPN — finns skal att jamka ett

vite till noll kr.

Parterna har yrkat ersattning for sina rattegangskostnader.
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GRUNDER

Orkla

Nestlébolagen har Gvertrétt tingsréttens interimistiska vitesférbud genom att under en
forhallandevis lang tid efter beslutet — i strid med detsamma — anvanda FELIX som
kannetecken vid saluféring, distribution och marknadsféring av sina kattmats-

produkter.

Det finns valgrundad anledning att anta att Nestlébolagen &ven framover ar beredda att

asidosétta tingsrattens beslut och kranka Orklas rattigheter till varumarket FELIX.

Vitet om en miljon kronor for envar av Nestlébolagen ar inte tillrackligt hdgt for att
avhalla Nestlébolagen fran att bryta mot forbudet. Ett hdgre vite ska darfor nu

forelaggas.

Nestlébolagen

Det finns inte tillrackliga skal att doma ut ndgot vite. Nestlébolagen har inte medvetet
brutit mot tingsrattens interimistiska vitesforbud. Nestlébolagen vidtog rattelser sa
snart Orkla gjorde gallande att Gvertradelser hade skett. SPN har dessutom inte pa
nagot satt varit delaktig i de pastadda Gvertradelserna.

Nestlé Sverige har redan haft betydande kostnader for aterkallelse och forstéring av de
aktuella produkterna. Vitets preventiva effekt har i det avseendet redan uppfyllts. Att
darutéver doma ut vitet maste anses obehévligt och alltfor langtgaende.

Det saknas tillrackliga skél for att besluta om férbud med I6pande vite eller hégre
vitesbelopp &n tingsrattens ursprungliga beslut. Nestlébolagen har inte visat
nonchalans gentemot Orklas rattigheter utan tvartom gjort vad man kunnat for att
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efterkomma vitesforbudet. Det saknas all anledning att befara att nya 6vertradelser

skulle ske.

UTVECKLING AV TALAN

Parterna har till utveckling av talan sammanfattningsvis anfért foljande.

Orkla

Skal for att déma ut vite

Nestlébolagen har dvertrétt tingsrattens interimistiska vitesforbud genom att

I maj 2015 anvénda felix-varumérkena vid marknadsforing av sina
kattmatsprodukter pa hemsidan www.purina.se. De produkter som
marknadsfordes motsvarade de kattmatsprodukter som avsags i tingsrattens
beslut i mal T 17771-13. Av den svenska hemsidan framgick att Nestlé Sverige
stod bakom marknadsforingen.

Under augusti, september och december 2015 alltjamt saluféra och distribuera
kattmatsprodukter méarkta med felix i dagligvaruhandeln. De produkter som
saluforts utgors dels av de forpackningar som saluforts fore tingsrattens forbud
(PURINA felix Party mix), dels forpackningar med ny utformning.
Forpackningarna med ny utformning salufors som PURINA party mix. Pa
baksidan av PURINA Party mix-forpackningarna aterfinns tva bilder av de
aldre forpackningarna, som tingsrattens interimistiska beslut omfattar.
Forpackningarna salufors i kartonger méarkta med felix. PURINA Party mix-
forpackningarna och kartongerna har distribuerats efter tingsrattens
interimistiska beslut och uppgar till 174 000 férpackningar och 20 620

kartonger.
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Varken Nestlé Sverige eller SPN har gjort vad som med hénsyn till omstéandigheterna
har alegat bolagen for att efterkomma det interimistiska vitesforbudet. Vitet ska darfor

domas ut for vardera av bolagen.

Nestlébolagen har sedan beslutet den 24 mars 2015, eller i vart fall fran dagen for
delgivning av det interimistiska beslutet (den 24 mars 2015, tingsrattens anm.) varit
forbjudna att anvanda orden FELIX, Felix och felix i sin naringsverksamhet. Utdragen
fran Nestlébolagens hemsida ar daterade mellan den 19 maj 2015 och den 28 maj
2015, dvs. efter det att tingsrattens forbud hade gatt i verkstallighet. PURINA Party
mix-forpackningarna och papperskartonger har distribuerats efter tingsrattens
interimistiska beslut och aterfanns, i vart fall till och med september 2015, i
dagligvaruhandeln. Vidare har forpackningar med mérkena PURINA felix Party mix
sa sent som 14 december 2015 synts till i butik. Skal for att doma ut vite féreligger
darfor.

Nestlébolagen vidtog atgarder for att helt rensa ut de aktuella produkterna forst den 16
september 2015 efter att Orkla den 8 september 2015 papekat dvertradelserna for
Nestlébolagen. Bolagen har saledes inte pa eget initiativ tagit det ansvar som rimligen

bor ankomma en part som har alagts ett vitesforbud.

Sarskilt om SPN

Det ar redan faststallt i den interimistiska provningen i intrangsmalet att anvandningen
av de aktuella kannetecknen sker — forutom av Nestlé Sverige — ocksa under

medverkan av moderbolaget i Nestlékoncernen, dvs. SPN. Redan mot bakgrund av att
det &r utrett att en objektiv Overtradelse av vitesforbudet har skett och att vitesforbudet

ar riktat mot bada Nestlébolagen ska vitet domas ut &ven mot SPN.

Kattmaten som bl.a. marknadsfors under "PURINA" i Sverige idag produceras inte av
Nestlé Sverige utan utgor en del av SPN:s europamarknad. Nestlé Sverige &r en

distributdr for SPN:s produkter och innehar inga varumarken.
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Det framgar av SPN:s ensidiga uppsagning av samexistensavtalet mellan SPN och
Orkla den 18 juni 2013 med ett medféljande brev till Orklas (tidigare Procordia)
marknadschef — och av ett brev fran SPN:s ombud den 21 november 2013 — att SPN
har haft for avsikt att introducera och marknadsféra kattmat under market "FELIX" pa

den svenska marknaden.

SPN &r innehavare av gemenskapsvarumarket ”felix” och har lamnat medgivande till
att Nestlé Sverige anvénder varumaérket i Sverige. Den anvandning som Nestlé Sverige
gor av varumarket i Sverige far tillgodoraknas varuméarkesinnehavaren SPN genom
varumarkesrattsliga regler om t.ex. anvandningstvang. Det ar saledes SPN som genom
Nestlé Sverige anvander varumarket i Sverige. Det ar ocksa SPN som kontrollerar
tillverkning, markning och i vilka geografiska omraden som produkterna under

varumarket distribueras.

SPN har genom Nestlé Sverige fort ut de olovliga produkterna efter tingsréttens
interimistiska vitesforbud. Produkterna dr d&ven markta med SPN:s namn (® Reg.
Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.). Situationen kan narmast beskrivas sa
som att SPN och Nestlé Sverige har dvertratt vitesforbudet var for sig och med

gemensamma atgarder.

Overtradelserna ar resultatet av beslut fattade av SPN vilka har resulterat i
marknadsforing av produkter producerade av SPN for marknadsféring och distribution

av Nestlé Sverige pa den svenska marknaden.

Det saknas skl att jamka vitet som doéms ut och det nya vitet bor sattas till tva

miljoner kr

Nestlé Sveriges och SPN:s agerande &r varken ursaktligt eller begrénsat i kvantitet
och/eller tid pa sa satt att vitet ska jamkas. Att Nestlébolagen pastar sig sakna uppsat
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for 6vertradelserna och att de har haft kostnader for aterkallelse och forstoring saknar

betydelse for bestimmande av vitets storlek.

Av Nestlébolagens agerande framgar att vitet om en miljon kr fér envar av Nestlé
Sverige och SPN inte ar tillrackligt hogt for att avhalla bolagen fran att bryta mot
forbudet. Ett nytt vite bor — for att skydda Orklas rattmatiga intressen — bestammas till

tva miljoner kr.

Nestlébolagen har sedan delgivning av forbudbesluten varit forbjudna att anvanda
kannetecknen "FELIX”, ”Felix” och "felix”. Nestlébolagen skickade ett e-
postmeddelande om aterkallelse till sina aterforsaljare i september 2015 — efter att
Orkla uppméarksammat Nestlébolagen pa 6vertradelser — dvs. knappt sex manader efter

vitesforbudet. Beskedet har inte Iamnats med den skyndsamhet som kravs.

Skal for 16pande vite

Trots vitesforbudet har Nestlébolagen fortsatt att marknadsféra och distribuera
kattmatsprodukter i strid med forbudsbeslutet. Marknadsforingen togs bort forst efter
att Orkla hade upptackt och upplyst Nestlébolagen om marknadsféringen. De nya
forpackningarna och kartongerna som ar mérkta med och saluférs under kannetecknet
FELIX distribuerades efter tingsrattens beslut. Aldre forpackningar &terfanns i vart fall
till och med december 2015 i dagligvaruhandeln.

Nestlébolagen har haft god tid att noga 6vervéga de nya forpackningarnas och
kartongernas utformning fore de producerades och distribuerades till
dagligvaruhandeln. Trots det aterfanns, i vart fall till och med september 2015, i
dagligvaruhandeln FELIX pa samtliga party mix-forpackningar samt tillhdrande

kartonger.

Detta vittnar om liknande agerande och nonchalans som Nestlébolagen tidigare har

uppvisat vid sin anvandning av Orklas varumarke. Utan héansyn till Orklas protester
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och utan att invanta domstolens stallningstagande, pabérjade Nestlébolagen
marknadsintroduktionen av kattmatsprodukter under kénnetecknet FELIX redan under
hosten 2013.

Nestlébolagens agerande i forhallande till Orklas varumarken har alltsedan hosten
2013 varit ett medvetet risktagande med en avsaknad av respekt for ett av Orklas mest
vardefulla varumarken. Agerandet visar att det finns véalgrundad anledning att anta att
Nestlébolagen dven i framtiden ar beredda att dsidosatta tingsrattens beslut och kranka
Orklas réattigheter till varumarket FELI1X. Skal for tingsratten att meddela 10pande
vitesforbud foreligger darfor. Att Nestlébolagen genomfort aterkallelse av
forpackningarna forst efter Orklas papekande den 8 september 2015 talar aven for
detta.

Nestlébolagen

Nestlé Sveriges anvandning

Nestlébolagen vitsordar att féljande anvandning skett efter vitesforbudet.

- Nestlé Sverige har pa domanerna www.purina.se i maj 2015 marknadsfort
produkter med market "felix".

- Nestlé Sverige har distribuerat 174 000 forpackningar under market "PURINA
Party mix" med en bild av tva "PURINA felix Party mix"-férpackningar pa
baksidan samt 20 620 kartonger med market "felix" i Sverige.

- Ett obestamt antal forpackningar under market "PURINA felix Party mix" med

market "felix" pa framsidan har saluforts i dagligvaruhandeln under 2015.

SPN har inte varit delaktiga i och inte heller haft nagon aktiv roll i aktiviteterna.

10
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Overtradelse av vitesforbudet

De forpackningar som saluforts som PURINA felix Party mix efter tingsrattens

forbudsbeslut uppgar till enstaka forpackningar.

Den nya forpackningsdesignen lanserades i januari 2015 for att anvandas éver hela
Europa. Samma EAN-kod har anvants fér denna forpackning som den tidigare och de
aldre forpackningarna har bytts ut allt eftersom, vilket forklarar varfor bada

forpackningarna funnits i hyllorna samtidigt.

Det forhallandet att det i butikerna fanns kvar vissa exemplar av tidigare levererade
produkter — markta med PURINA felix Party mix pa framsidan — kan inte laggas
Nestlébolagen till last. Det interimistiska forbudet innehaller inte nagot forelaggande

om aterkallelse av redan tidigare salda produkter.

Sarskilt om SPN

SPN é&ger och forvaltar varuméarkesréttigheterna i Nestlékoncernen och instruerar
koncernbolagen hur varumarkena far anvandas, framforallt pd en 6vergripande

strategisk niva men ibland med handfasta rad och rekommendationer.

SPN &r inte moderbolag i Nestlékoncernen. SPN é&r inte heller moderbolag till Nestlé
Sverige. Bolagen tillhér samma internationella foretagsgrupp men SPN kontrollerar

inte Nestlé Sverige i réttslig mening.

De patalade dvertradelserna har bestatt i ensidiga 6verseenden av Nestlé Sverige som
skett utan SPN:s kdnnedom, delaktighet, uppmuntran eller godkannande. SPN har
saledes inte begatt nagra dvertradelser och kan inte hallas ansvarigt for atgarder som

inte vidtagits.

11
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De nya forpackningarna tillverkades av ett annat foretag, vilket inte ar part i malet.
SPN har inte haft nagon del i produktionen av dessa produkter och har inte tagit nagot
beslut om att sélja produkterna. Det kan inte ligga nagon aktivitetsplikt pA SPN nar

Nestlé Sverige vidtar atgarder.

Det var Nestlé Sverige som ansvarade for och foérfogade 6ver hemsidan purina.se. SPN

har ingen del i detta forfogande och kan inte lastas for hemsidans innehall.

Det bestrids att SPN har en europamarknad” och att Nestl¢ Sverige séljer ”"SPN:s

produkter”. SPN har inte nagon kontroll 6ver produktionen och forséljningen.

Vidare gor SPN:s roll som avtalspart med Orkla i samexistensavtalet inte SPN

ansvarigt for de pastadda 6vertradelserna av det interimistiska vitesforbudet.

Nér separata vitesforbud meddelats &r det varken rimligt eller lampligt att tillampa en
princip om tillraknande. Ett sadant ansvarsgenombrott resulterar i sa fall i en
dubbelbestraffning med avseende pa koncernen — tva vitesstraff for en 6vertradelse.

Enligt viteslagen &r solidariskt ansvar uteslutet.

For det fall SPN &nda anses ansvarigt for de atgarder som aktivt vidtagits eller
underlatits av Nestlé Sverige och darmed anses skyldigt att betala vite, bor vitet jamkas
till noll kr.

Jamkning av vitet for Nestlé Sverige

Nestlébolagen har vidtagit de atgarder som rimligen kan kravas for att efterkomma
vitesforbudet. Distribution till dagligvaruhandeln &r en komplex verksamhet med
manga inblandade parter och atgarder i olika led. Vad galler forpackningarna sa togs
nya forpackningar fram och ersatte de gamla inom fem veckor fran att férbudet
meddelades, vilket ar extremt snabbt med tanke pa att en sadan process normalt tar

minst sex manader.

12



STOCKHOLMS TINGSRATT DOM B 12549-15

2016-05-25

Vad géller marknadsforing sa drogs all reklam tillbaka omedelbart efter beslutet. Som
Orkla uppmérksammat sa missades en mycket liten bild pa en férpackning dar
varumarket med viss anstrangning kunde skonjas. Bilden lag inte direkt pa
WWW.purina.se, utan pa en undersida som var atkomlig forst efter ett antal klick, pa

www.purina.se/katter/vara-varumarken/pussi.

Layouten till de forpackningar som efter vitesforbudet saluforts som PURINA Party
mix togs fram redan fore vitesforbudet, i syfte att snabbt kunna byta ut
forpackningarna i handelse av ett forbud. Det visar pa Nestlébolagens intention och
anstrangningar for att efterkomma vitesforbudet. Dessvarre blev en bild pa baksidan av
forpackningen kvar som skulle ha tagits bort. Bilden visar i miniatyr ett par
forpackningar mérkta med PURINA felix. Forklaringen ar helt enkelt att det missades,
hogst sannolikt for att markena pa forpackningarna som aterges pa bilden &r sa sma att

de inte kan uppfattas utan anstrangning.

Kartongerna med logotypen PURINA felix i nedre hogra hornet har ocksa distribuerats
utan nagon avsikt att bryta mot vitesforbudet eller kranka Orklas rattigheter.

Orkla papekade Gvertradelserna till Nestlébolagen den 8 september 2015 och stallde i
samband darmed ett antal fragor om antalet produkter, priser, kanaler etc.
Nestlébolagen bad om ursékt for det intraffade och samarbetade for att utan dréjsmal
ge Orkla all efterfragad information. En utredning for att faststélla orsaken till varfor
Felix-markta produkter fortfarande fanns i butiker och i vilken omfattning pabdrjades.
Nestlébolagen aterkopplade med svar sa snart uppgifterna sammanstallts den 14
september 2015. Samtidigt vidtogs omgaende atgarder for att helt rensa ut de aktuella
produkterna. Nestlé Sverige agerade redan i mars och under resten av varen 2015 for
att folja forbudet.

Nestlébolagen aterkallade produkterna pa det satt som ar vederborligt vid en total

produktaterkallelse. Samtliga aterforsaljare kontaktades av Nestlé Sverige den 16

13
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september. Produkterna markta med k&nnetecknet Felix inklusive korrigerade
produkter utan market — som redan hade levererats och som inte var mojliga att sortera
ut pa ett kostnadseffektivt satt — forstordes bade pa lager och i butiker. Vissa men inte
alla aterforsaljare har sedan fakturerat Nestlé Sverige for forstorelsen. Vitets
preventiva effekt har redan uppfyllts.

Det medges att ett inte obetydligt antal produkter med forbjuden mérkning har
distribuerats. Det har dock i huvudsak handlat om mycket sma atergivningar av market
— pa forpackningens baksida — som knappast kunnat uppfattas av konsumenterna utan
narmare granskning. Vidare har det handlat om en begransad period. Hansyn bor ocksa
tas till Nestlébolagens skyndsamma agerande for att hindra vidare spridning och

aterkalla produkterna, trots att forbudet inte innefattar nagot krav pa aterkallelse.

Orkla har inte kunnat visa vare sig verklig risk for skada eller faktisk skada till foljd av

Nestlébolagens anvandning.

Hansyn maste vidare tas till att vitesbeloppet &r schablonmassigt bestamt. Ingen
utredning har presenterats av Orkla till styrkande eller uppskattande av att storleken pa
vitesbeloppet skulle vara den mest lampliga eller effektiva med hansyn till

omsténdigheterna.

Nestlé Sverige har inte uppsatligen dvertratt vitesforbudet och har inte haft nagon
avsikt att skada eller gora nagon vinning av Gvertradelserna, som far anses som

ursaktliga.

Med beaktande av de omsténdigheter som anforts finns det anledning att jamka vitet

till en femtedel av vitesbeloppet, motsvarande 200 000 kr.

14
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Skal for Iopande vite saknas

Nestlébolagen har inte visat nonchalans gentemot Orklas rattigheter utan tvartom gjort
vad man kunnat for att efterkomma vitesforbudet. Eftersom en total och effektiv
aterkallelse har gjorts saknas all anledning att befara att nya 6vertradelser skulle ske.

Vad géller de exemplar som patraffades i butiken den 14 december 2015 har
Nestlébolagen anledning att tro att dessa blivit kvar av misstag. Nestlé Sverige har
agerat i forhallande till sina forsaljningskanaler och kan inte dlaggas nagot strikt ansvar
for tredje mans fortsatta befattning med de aktuella produkterna.

BEVISNING

Parterna har aberopat skriftlig bevisning, bland annat fotografier och exemplar av

forpackningar samt brev och e-post.

DOMSKAL

Utgangspunkter for tingsrattens provning

Genom ett interimistiskt beslut den 24 mars 2015 forbjods envar av Nestlé Sverige och
SPN vid vite av en miljon kr, att i néringsverksamhet i Sverige bjuda ut, marknadsfora,
infora till eller utfora fran Sverige eller har lagerhalla kattmatsprodukter under eller
med orden FELIX, Felix eller felix som varukannetecken. Enligt tingsrattens mening

uppfyller vitesforbudet kravet pa entydighet och konkretisering (NJA 2000 s. 435).

Vitesforbud forutsatter inte att uppsat eller oaktsamhet behdver styrkas. Inte heller
behover bevisning foras om intrangets skadeverkningar (se prop. 1993/94:122 s. 44f.)
Vid prévningen av om en adressat har brutit mot ett vitesforbud ska ratten préva om
vitesadressaten i objektiv mening har brutit mot forbudet. Det aligger da den som

ansoker om utdémande att visa de omsténdigheter som ska ligga till grund for
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bedémningen. Vitesadressaten har a sin sida att i forekommande fall visa att
Overtradelsen av vitesforbudet varit ursaktlig. Enligt 9 § viteslagen kan ett vite jamkas
om det finns sdrskilda skél (se NJA 2015 s. 512).

Saval Nestlé Sverige som SPN ar vitesadressater varfor ratten for vart och ett av
bolagen maste préva om bolaget i objektiv mening Gvertratt vitesforbudet och, om sa

anses vara fallet, om bolaget haft giltig ursakt for overtradelsen.

Om tingsratten skulle anse att forbudet har Overtrétts och att vite ska domas ut ska det
ske i detta mal som handlaggs enligt reglerna om botesmal i rattegangsbalken.
Eftersom det ar ett fast vite som forelagts i intrangsmalet kan tingsratten i det nu
aktuella malet forelagga ett nytt vite relaterat till det interimistiska forbudet i
intrangsmalet som fortfarande galler. Ett sadant forfarande kommer inte i konflikt med
regler om s.k. lis pendens. Sa lange den i intrangsmalet stallda sakerheten kan anses
tillracklig behover inte heller ndgon ny sakerhet stallas. Ett eventuellt nytt vitesforbud
kommer i sa fall grunda sig helt pa att det tidigare vitesforbudet dvertratts och det

forelagda vitet redan tagits i ansprak.

Har Nestlé Sverige i objektiv mening dvertratt tingsrattens forbud? Ar Gvertradelsen

ursaktlig?

I malet ar foljande klarlagt. Efter tingsrattens interimistiska vitesférbud har

- produkter med varumarket felix marknadsforts pa www.purina.se i maj 2015

- 174 000 forpackningar under market PURINA Party mix med en bild av tva
PURINA felix Party mix-forpackningar pa baksidan och 20 620 kartonger med
market felix distribuerats i Sverige

- ett obestamt antal forpackningar under market PURINA felix Party mix med

market felix pa framsidan saluforts i dagligvaruhandeln.
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Marknadsforing, distribution och saluféring av kattmatsprodukter med ordet felix som
varukannetecken har skett i Sverige efter tingsrattens forbud. Det &r just sadana

atgarder som det interimistiska vitesforbudet avsett att hindra.

Enligt vad Nestlébolagen sjdlva uppgett svarar Nestlé Sverige for de atgarder i form av
marknadsforing, saluféring och distribution av kattmatsprodukter med ordet felix som
varukannetecken som agt rum efter tingsrattens vitesforbud. Det framgar dven av e-
postkorrespondens ingiven i malet att Nestlé Sverige hanterar fragan om saluféring av
kattmatsprodukterna i Sverige. Nestlé Sverige har foljaktligen objektivt sett brutit mot

vitesforbudet.

En vitesadressat kan undga ansvar om underlatenheten att folja forelaggandet varit
ursaktlig. Av praxis framgar dock att det stalls hoga krav pa aktivitet for den som har
att efterkomma forelaggandet. Denna aktivitet maste rimligen omfatta saval
undersokningar om i vad man overtradelser enligt vitesforelaggandet forekommer som
— om Overtradelser sker — langtgaende forsok att stoppa dessa (se RH 2006:42). En
giltig ursékt bor i princip endast utgdras av ett faktiskt hinder, dvs. att ett fullgérande

av vitesbeslutet varit faktiskt omojligt eller mycket svart.

Nestlé Sverige har gjort gallande att en eventuell 6vertradelse av forbudet varit
urséktlig och hanvisat till att det inte ar bolagets fel att det i butikerna fanns kvar vissa

exemplar av tidigare levererade produkter med market felix.

Eftersom Overtradelser av vitesforbudet har konstaterats ar det Nestlé Sverige som bor
visa att en Overtrédelse varit urséktlig for att kunna undkomma vitet. Efter forbudet
har det alegat Nestlé Sverige att aktivt se till att forbudet inte dvertrads t.ex. genom att
aterkalla kattmatsprodukter med ordet felix som kannetecken som salufors i Sverige.
Nestlé Sverige har dock inte visat annat &n att man forst i september 2015 — dvs.
nastan sex manader efter vitesforbudet — kontaktade samtliga aterforsaljare och sag till
att en total aterkallelse skedde. Vidare framgar att dessa atgarder vidtogs forst sedan

Orkla papekat att 6vertradelser av vitesforbudet skedde.
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Enligt tingsrattens mening borde Nestlé Sverige ha sett till att all marknadsféring av
produkter som omfattas av forbudet upphart vilket inkluderar marknadsforing pa
hemsidan www.purina.se. Nestlé Sverige har inte varit tillrdckligt aktiv i detta
hanseende. Att den aktuella bilden pa férpackningarna lag pa en undersida till
www.purina.se och var atkomlig forst efter ett antal klick forandrar inte pa nagot satt

beddémningen.

Dessutom har ett inte obetydligt antal nya férpackningar och kartonger med
kannetecknet felix distribuerats i Sverige efter forbudet. Att detta skett av forbiseende
for att bilden fanns pa férpackningarnas baksida gor inte agerandet ursaktligt. Bilden &r
inte ndgon betydelselds del av marknadsféringen.

Forutsattningar for att doma ut vite i forhallande till Nestlé Sverige finns saledes.

Har SPN i objektiv mening overtratt tingsrattens forbud? Ar 6vertradelsen ursaktlig?

Den anvandning som skett efter vitesforbudet bestar av marknadsforing av felix Party

mix-férpackningar pa hemsidan www.purina.se, saluféring av aldre forpackningar med
kannetecknet felix samt distribution av nya férpackningar och kartonger med

kannetecknet felix i Sverige.

Kattmatsprodukterna som saluforts och distribuerats i Sverige efter forbudet ar méarkta
med SPN:s namn pa sa satt att det pa forpackningarna framgar att SPN ar innehavare
av det registrerade varumérkena. SPN innehar rattigheterna till gemenskapsvarumérket
’felix” for bl.a. foder for djur. Det ar — enligt vad Nestlébolagen sjélva angett — SPN
som ager och forvaltar varumarkesrattigheterna och instruerar koncernbolagen hur och
pa vilka marknader varukannetecknet felix anvands. Nestlé Sverige distribuerar
produkter med de varumérken SPN hanterar men innehar inga egna varumérken. SPN

kan darfor inte som vitesadressat undga ansvar for att det till Sverige inforts — och
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genom Nestlé Sverige saluforts — kattmatsprodukter med kénnetecknet felix i strid med

forbudet. SPN har foljaktligen i objektiv mening 6vertratt forbudet.

Eftersom overtradelser av vitesforbudet har konstaterats ar det SPN som bor visa att en

Overtradelse varit ursaktlig for att kunna undkomma vitet.

| egenskap av adressat av vitesforbudet har det alegat SPN att aktivt vidta atgarder for
att forhindra 6vertradelser, att vidta undersokningar om overtradelser forekommer
samt, om overtradelser sker, gora langtgaende forsok att stoppa dvertradelserna. SPN
har inte pa nagot sett kunnat visa att bolaget varit aktiv i dessa hanseenden. Forut-

sattningarna for att doma ut vitet i forhallande till SPN ar darmed uppfyllda.

Ska vitet i forhallande till Nestlé Sverige jamkas?

Som konstaterats far ett vite jamkas enligt 9 § lagen om viten, om det finns sérskilda
skal. Huvudregeln &r saledes att vitet ska domas ut. Av forarbetena till viteslagen
framgar att jamkning inte far bli det normala. Rétten har inte heller till uppgift att gora

nagon prévning av forelaggandets lamplighet (se prop. 1984/85:96 s. 56).

Jamkning kan aktualiseras om Qvertradelsen med hansyn till speciella omstandigheter
kan betraktas som urséktlig eller om ett utddmande av vitet skulle drabba orimligt hart.
| praxis har framkommit en viss bendgenhet att jamka vitet om 6évertradelsen varit
lindrig eller om vitesbeloppet varit schablonsmassigt bestdmt utan hénsyn till den
enskildes ekonomi eller omstandigheter i 6vrigt. Att en adressat delvis efterlevt
forelaggandet utgor i sig inte skal for jamkning (se RH 1996:145).

Vid ett intrang i en immateriell ensamratt anses det vara ett primart intresse for
rattighetshavaren att snabbt fa ett slut pa det pagaende intranget. En naringsidkare som
fatt ett forbudsbeslut mot sig ska saledes ratta sig efter beslutet d&ven om forbudet bara

galler tills vidare. Ett forbud kan foljaktligen vara ingripande for den det riktar sig mot
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och ocksa medfora kostnader. Att Nestlé Sverige till foljd av tingsrattens forbudsbeslut
tvingats lagga ned kostnader for att folja forbudet kan inte ses som ett sarskilt skal for

att jamka vitet.

De aktuella dvertradelserna av vitesforbudet har skett i en inte obetydlig omfattning
och under forhéllandevis lang tid efter forbudsbeslutet. Overtradelserna kan darfor inte
betraktas som ensataka forbiseenden eller av andra skal bedémas som lindriga. Det har
exempelvis varit mojligt att — efter tingsrattens forbudsbeslut — dels uppratta nya
forpackningar utan varukannetecknet felix, dels avsta fran att distribuera de nya
forpackningarna som, ma vara av misstag, kom att ha en bild pa tva PURINA felix

Party mix-forpackningar pa baksidan.

Nestlé Sverige har gjort géllande att bolaget skyndsamt agerat for att hindra spridning.
Som tingsratten redan konstaterat &r dock annat inte visat dn att Nestlé Sverige forst i
september 2015 — dvs. nastan sex manader efter tingsrattens forbud — genomfort en
aterkallelse av samtliga produkter som omfattas av forbudet och att detta skett forst

efter papekande fran Orkla.

Enligt tingsrattens mening har det mot angiven bakgrund inte i ndgot avseende

framkommit skél att jamka det forelagda vitet mot Nestlé Sverige.

Ska vitet i forhallande till SPN jamkas?

Som namnts ar huvudregeln att vitet ska démas och jamkning aktualiseras endast om
Overtradelsen med héansyn till speciella omstandigheter kan betraktas som urséktlig
eller om ett utddmande av vitet skulle drabba orimligt hart. SPN ager och forvaltar
varumarkesrattigheterna i Nestlékoncernen. Det har alegat SPN, i egenskap av
vitesadressat, att se till att vitesforbudet foljs, t.ex. genom att instruera Nestlé Sverige
att aterkalla kattmatsprodukter med felix som varukannetecken samt forvissa sig om att
sa har skett. Det har vidare — uttryckligen enligt vitesforbudet — alegat SPN att inte

infora kattmatsprodukter under varukannetecknet felix till Sverige.
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Tingsrétten har i sitt tidigare resonemang underként de invandningar som
Nestlébolagen gjort om att eventuell underlatenhet fran SPN:s sida att folja
vitesforbudet har varit urséktlig. Tingsratten anser inte heller att det som anforts om
urséktlighet utgor skal for jamkning av vitesbeloppet.

Inte heller vad galler SPN kan tingsratten saledes finna tillrackliga skal att jamka vitet.

Ska ett nytt vitesforbud utfardas?

Enligt 8 kap. 3 § varumarkeslagen (2010:1877) far den som ansokt om ett forbud
enligt lagen fora talan om utdémande av vitet och samtidigt féra talan om nytt
vitesforbud. Den omstandigheten att dvertrédelse av vitesforbud har skett talar starkt
for att ett nytt interimistiskt vitesforbud ska démas ut. Aven om risken for att ett
fortsatt intrang ar begransad ar inte detta tillrackligt for att underlata att utfarda ett nytt
forbud. Ett beslut om vite forutsatter inte heller att Gvertradelsen utgor ett led i ett
pagaende intrang (se NJA 2007 s. 431).

Orkla har i malet stallt sakerhet i form av en bankgaranti for vart och ett av
Nestlébolagen om 2 500 000 kr. Sakerheten far anses godtagbar dven i forhallande till
ett nytt vitesférbud.

Forutsattningar finns darfor att meddela ett nytt interimistiskt vitesforbud mot

Nestlébolagen.

Lopande eller fast vite?

Enligt 4 8 viteslagen far vite — om det ar lampligt med hansyn till omstandigheterna —
forelaggas som l6pande vite. Lopande vite bor inte anvéndas schablonmassigt utan
forst efter prévning i det enskilda fallet. Lopande vite bor aktualiseras framst i

situationer da det finns skal att befara att naringsidkaren i fraga kan komma att
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asidosatta domstolens beslut upprepade ganger. Omstandigheter som ska beaktas ar
bland annat vitesadressatens tidigare beteende, marknadens sarskilda beskaffenhet och
séljformen (se Lavin, Viteslagstiftningen (21 september 2015, Zeteo), kommentaren
till 4 § lagen (1985:206) om viten).

Nestlébolagen har — &ven om det skett forst en langre tid efter vitesférbudet — vidtagit
tamligen omfattande atgarder for att folja forbudet. Atminstone efter att Orkla
uppmarksammat Nestlébolagen pa dvertradelserna har bolagen visat att man tar
forbudet pa allvar. Mot denna bakgrund anser tingsratten att det ar tillrackligt att det
nya vitet forelaggs i form av ett engangsbelopp. Pa grund av tidigare dvertradelser ska
vitesbeloppet dock nu sattas hogre. Forbudsbeslutet ska i 6vrigt utformas pa samma

sétt som i tingsréttens tidigare interimistiska forbud.

Rattegangskostnader

Mal om utdémande av vite handlaggs enligt reglerna i rattegangsbalken som mal om
atal for brott for vilket svarare straff an boter inte ar foreskrivet (8 § viteslagen).
Utgangspunkten avseende rattegangskostnaderna ar saledes en tillampning av 31 kap.
rattegangsbalken. Nar det som i det aktuella fallet ar en enskild part som véckt talan
om vitets utdomande ska dock reglerna 18 kap. rattegangsbalken tillampas i delar (jfr

31 kap. 11 § forsta stycket rattegangsbalken).

Enligt 18 kap. 1 § rattegangsbalken ska den part som forlorar malet ersatta motparten
dennes rattegangskostnad. | detta fall ar bada Nestlébolagen forlorande part och bor

solidariskt ersatta Orklas rattegangskostnad.

Orkla har yrkat ersattning for sin rattegangskostnad med 297 240 kr, varav 295 000 kr
avser ombudsarvode och 2 240 kr avser kostnad for dversattning. Enligt tingsréttens
mening har fragan om utdémande av vitet varit tdmligen begransad. De aktuella
overtradelserna har i stort sett vitordats. Mot bakgrund av dessa forhallanden anser

tingsratten att den begarda ersattningen framstar som vél hog. Underlag for att godta
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mer an 220 000 kr som ett ské&ligt arvode finns inte. Kostnaderna ska dock godtas.
Nestlébolagen ska darfor forpliktas att solidariskt ersatta Orkla med totalt 222 240 kr.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400)
Ett Overklagande, stallt till Svea hovrétt, ska ha kommit in till tingsratten senast den 15

juni 2016. Det kravs provningstillstand.

Anders Dereborg
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fiil SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | BROTTMAL

Den som vill 6verklaga tingsrittens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska géra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller limnas
till tingsritten. Overklagandet prévas av den
hovritt som finns angiven i slutet av domen.

Overklagandet ska ha kommit in till tingsritten
inom tre veckor frin domens datum. Sista da-
gen for overklagande finns angiven pa sista si-
dan i domen.

Har ena parten 6verklagat domen i ritt tid, far
ocksa motparten 6verklaga domen (s.k. an-
slutningséverklagande) dven om den vanliga
tiden for 6verklagande har gitt ut. Overkla-
gandet ska ocksd i detta fall skickas eller lim-
nas till tingsritten och det maste ha kommit in
till tingsritten inom en vecka fran den i do-
men angivna sista dagen for 6éverklagande. Om
det forsta 6verklagandet aterkallas eller f6r-
faller kan inte heller anslutningséverklag-
andet provas.

Samma regler som for part giller f6r den som
inte ar part eller intervenient och som vill
overklaga ett i domen intaget beslut som an-
gar honom eller henne. I friga om sadant be-
slut finns dock inte nagon mojlighet till anslut-
ningsoverklagande.

For att ett 6verklagande ska kunna tas upp i
hovritten fordras i vissa fall att prévningstill-
stand meddelas. Hovritten limnar prévnings-
tillstind om

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsritten har
kommit till,

2. detinte utan att sadant tillstind medde-
las gar att bedoma riktigheten av det
slut som tingsratten har kommit till,

3. detir av vikt for ledning av rittstill-
limpningen att 6verklagandet prévas
av hogre ritt, eller

4. det annars finns synnerliga skl att
prova 6verklagandet.

Om provningstillstand krivs och sadant inte
meddelas star tingsrittens avgorande fast. Det
ar darfor viktigt att det, i de fall prévningstill-
stand kravs, klart och tydligt framgar av 6ver-
klagandet till hovritten varfér klaganden anser
att provningstillstaind bor meddelas.

| vilka fall kravs provningstillstand?

Brottmalsdelen

Det kravs provningstillstaind for att hovritten
ska préva en tingsratts dom om den tilltalade

1. inte domts till annan paféljd dn boter, eller

2. frikints frin ansvar och brottet inte har mer
an 6 manaders fingelse 1 straffskalan.

Enskilt ansprak (skadestandstalan)

For att hovritten ska prova en skadestandstal-
an krivs prévningstillstand. Fran denna regel
giller foljande undantag:

Overklagas domen iven i brottmalsdelen och
avser overklagandet fraigan om den tilltalade
ska domas till ansvar for en girning kravs inte
provningstillstand for ett till denna girning
kopplat enskilt ansprik i de fall

1. det enligt ovanstiende regler inte krivs
provningstillstand 1 brottmalsdelen, el-
ler

2. provaingstillstind i brottmalsdelen
meddelas av hovritten.
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Beslut i ovriga fragor

Krivs prévningstillstand 1 brottmalsdelen krivs
dven provningstillstind vid beslut som endast
far 6verklagas i samband med 6verklagande av
domen.

Skrivelsen med 6verklagande ska innehalla
uppgifter om

1. den dom som 6verklagas med angiv-
ande av tingsrittens namn samt dag
och nummer for domen,

2. parternas namn och hemvist och om
mojligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benimns klagande respek-
tive motpart,

3. den dndring av tingsrittens dom som
klaganden vill fa till stand,

4. grunderna (skilen) f6r 6verklagandet
och i vilket avseende tingsrittens
domskil enligt klagandens mening ar
oriktiga,

5. de bevis som aberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

6. om provningstillstind behovs, de om-
staindigheter som dberopas till stod for
att provningstillstaind ska meddelas.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med overklagandet. Vill klag-
anden att det ska hallas ett fornyat f6rhor eller
en fornyad syn pa stillet, ska han eller hon
ange det och skilen till detta. Klaganden ska
ocksa ange om han eller hon vill att malsiagan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudférhandlingen i hovritten. Ar
den tilltalade anhallen eller hiktad, ska det
anges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar limnas av tingsritten.
Adress och telefonnummer finns pa forsta si-
dan av domen.

Om ni tidigare informerats om att férenklad
delgivning kan komma att anvindas med er i
malet/4rendet, kan sidant delgivningssitt
ocksa komma att anvindas med er i hogre in-
stanser om nagon 6verklagar avgorandet dit.

www.domstol.se
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Bilaga [Provningstillstand kravs]

Hur man overklagar avgorandet

Den som vill éverklaga Patent- och mark-
nadséverdomstolens avgorande ska gora det
genom att skriva till Hogsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller lamnas
till Patent- och marknadsoverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommmit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges sist 1 det 6verklagade avgorandet.

Beslut om hiktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rittegingsbalken eller resefor-
bud fir 6verklagas utan tidsbegrinsning,

Om 6verklagandet har kommit in i ritt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
ovetrklagandet och alla handlingar 1 mélet vi-
dare till Hogsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det krivs provaingstillstind f6r att Hogsta
domstolen ska préva ett Gverklagande.
Hogsta domstolen fir meddela provningstill-
stand endast om

1. det 4t av vikt f6r ledningen av rittstill-
lampningen att 6verklagandet provas av
Hogsta domstolen (sd kallade prejudikat-
skil), eller om

2. det finns synnerliga skl till sddan prov-
ning, sé som att det finns grund for res-
ning, att domvilla férekommit eller att
milets utging i Patent- och marknadso-
vetdomstolen uppenbatligen beror pa
grovt forbiseende eller grovt misstag,

Overklagandets innehall
Overklagandet ska innehalla uppgifter om:
1. Kklagandens namn, adress och telefon-

nummer,

2. det avgSrande som verklagas (dag for
avgorandet och milnummer),

3. den indting 1 avgorandet som yrkas,
4.  varfor avgdrandet ska dndras,

de omstindigheter som dberopas till stod
for att provningstillstind ska meddelas,
samt '

6. de bevis som dberopas och vad som ska
styrkas med vatje bevis.

Forenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att hand-
lingar i milet kan delges genom férenklad
delgivning, kan forenklad delgivning komma
att anvindas ocksi hos Hogsta domstolen
om nagon Sverklagar Patent- och mark-
nadséverdomstolens avgdrande dit.

Mer information

Fot information om processen i Hogsta

domstolen, se www.hogstadomstolen.se.
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