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1. Patent- och marknadsoverdomstolen &ndrar Patent- och marknadsdomstolens

dom med avseende pa punkterna 5 och 7 i domslutet pa foljande satt.

a) Patent- och marknadsdverdomstolen bestdimmer den erséttning for
utnyttjande av firma som Timik AB ska betala till Vita Verita AB till
336 235 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) pa beloppet
Dok.ld 1389069
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228 235 kr fran den 29 mars 2016 och pa beloppet 108 000 kr fran den
18 oktober 2016, allt till dess betalning sker.

b) Patent- och marknadsdverdomstolen bestammer erséttningen som Timik
AB ska betala till Vita Verita AB for rattegangskostnader i Patent- och
marknadsdomstolen till 358 792 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran
den 13 december 2016 till dess betalning sker.

c) Patent- och marknadsdverdomstolen forpliktar Vita Verita AB att ersatta
Timik AB:s rattegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med
84 854 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran den 13 december 2016 till

dess betalning sker. Av beloppet avser 66 669 kr ombudsarvode.

2. Patent- och marknadséverdomstolen forpliktar Vita Verita AB att ersatta Timik
AB:s rattegangskostnader i Patent- och marknadséverdomstolen med
156 062 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran den 23 februari 2018 till dess
betalning sker. Av beloppet avser 153 300 kr ombudsarvode.
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YRKANDEN

Timik AB (Timik) har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska
a) ogilla Vita Verita AB:s (Vita Verita) talan om erséttning for utnyttjande av firma,
b) befria Timik fran skyldigheten att betala erséttning for Vita Veritas
rattegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen i den del som avser erséttning
for utnyttjande av firma, samt
c) forplikta Vita Verita att betala ersattning for Timiks rattegangskostnader i Patent-

och marknadsdomstolen i den del som avser ersattning for utnyttjande av firma.

Vita Verita har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom éndras. Av Timik

yrkad rénta har vitsordats som skalig i och for sig.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i Patent- och marknadsGéver-

domstolen.

PARTERNAS TALAN | PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Timiks 6verklagande avsag fran borjan samtliga delar av Patent- och
marknadsdomstolens dom. Sedan Timik delvis aterkallat sitt éverklagande skrev
Patent- och marknadséverdomstolen av malet savitt avsag havning av firmaregistrering
och vitesférbud. Det som Patent- och marknadsdverdomstolen har kvar att prova ar

fragan om Timiks skyldighet att till Vita Verita betala erséttning for firmaintrang.

Parterna har i har aktuella delar av malet aberopat samma grunder och utvecklat sin
talan pa i huvudsak samma sétt som i Patent- och marknadsdomstolen, med féljande

fortydliganden.
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Vita Verita

Den yrkade erséttningen utgor skalig ersattning for utnyttjande av naringskannetecken
och motsvarar den licensavgift som skulle ha betalats om intrangsgdraren fatt licens

fran rattighetsinnehavaren.

Timik har haft en undersokningsplikt vid tillfallet da firman registrerades. Bolaget har
haft en skyldighet att forvissa sig om att dess firma inte gor intrang i ett annat foretags
kannetecken. Uppsat forelag redan i april 2014 i och med att Timik da borjade anvanda
sin davarande firma VeriVita AB, trots faktisk kdannedom om firman Vita Verita.
Bolagets agerande far anses ha varit ett medvetet risktagande. Under alla forhallanden
forelag oaktsamhet fran detta tillfalle. Uppsat forelag i vart fall sedan Timik delgavs
ans6kan om administrativ havning den 4 september 2015. Oavsett om intranget skett
med uppsat eller av oaktsamhet ska ersattningen utga enligt 19 § andra stycket

firmalagen.

Den yrkade ersattningen ar berdknad utifran en fiktiv licensavgift om fem procent pa
Timiks omséttning under den aktuella perioden. Utrakningen &r baserad pa att all
Timiks verksamhet skett under den aktuella firman. Vita Verita har inte haft nagot

intresse av att inga licensavtal med Timik.

Timik

Det &r i och for sig riktigt att Timiks omsattning under aren 2014-2016 varit den

som Vita Verita gor gallande. Timik ifragasatter inte att, for det fall domstolen anser
att skalig ersattning ska utga och berdknas pa det satt Vita Verita gjort gallande, skalig
ersattning ska utga fran den 14 april 2014. Néagon ersattningsskyldighet foreligger
emellertid inte. Dels foreligger varken firma- eller branschlikhet, dels har Timik under
alla omstandigheter inte forfarit vare sig uppsatligt eller oaktsamt. Det finns inga
omstandigheter som ger stod for nagon ratt till skélig ersattning. Bolagen ar inte

konkurrenter, Vita Verita ar inte en sarskilt kand eller attraktiv firma, Vita Verita
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har inte pastatt ndgon konkret skada och det har inte heller férekommit nagon vinning
for Timik. De produkter som Timik salt har inte varit markta med firman och det

skulle vara oskaligt att berakna en eventuell erséttning pa Timiks hela omséttning.

UTREDNINGEN

Den skriftliga bevisning som parterna aberopade i nu aktuella delar av malet i Patent-
och marknadsdomstolen har lagts fram dven har. Parterna har i dessa delar ocksa lagt

fram samma muntliga bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

DOMSKAL

Tvisten och réttsliga utgangspunkter

Timik hade tidigare VeriVita AB som registrerad firma men har under malets
handlaggning i Patent- och marknadséverdomstolen bytt till sin nuvarande firma.
Timik har i Patent- och marknadséverdomstolen medgett firmaintrang under den

omstdmda perioden.

Enligt 19 § forsta stycket firmalagen (1974:156) ska den som uppsatligen eller av
oaktsamhet gor firmaintrang betala skalig erséttning for utnyttjandet av naringstecknet
samt ersattning for den ytterligare skada som intranget har medfort. Enligt andra
stycket samma paragraf ska aven den som i god tro gor firmaintrang betala ersattning
for utnyttjandet av naringskannetecknet, om och i den man det ar skaligt. | ett sadant
fall foreligger det emellertid inte nagon rétt till erséttning for ytterligare skada (prop.
1993/94:122 s. 85).

Den som har begatt ett firmaintrang uppsatligen eller av oaktsamhet ska alltid betala en
skalig erséttning for utnyttjandet av naringstecknet. Vid godtrosintrang kan det
daremot i vissa fall vara lampligt att ersattningen jdmkas helt eller delvis (se a. prop.

s. 50 och 85).
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Firma- och branschlikhet samt uppsat eller oaktsamhet

Patent- och marknads6verdomstolen gor inte nagon annan bedémning i frdga om

firma- och branschlikhet &n den som Patent- och marknadsdomstolen gjort.

Uppsat forutsatter rent allmant faktisk vetskap om att nagon annan har béttre ratt till ett
kannetecken. Oaktsamhet kan vara for handen om den som har begatt intrang inte
iakttagit vanlig uppmarksamhet och till foljd av detta varit okunnig om att det fanns en
skyddad ratt. En firma presumeras ha blivit allmént k&nd nar registreringen har
kungjorts. | princip ar den som avser att ta en firma i bruk skyldig att forvissa sig om
att denna inte kolliderar med en firma som har registrerats for en annan naringsidkare.
Det foreligger alltsa en undersokningsplikt. (Se Essén m.fl., Firmaratt — Foretagsnamn
I praktiken, 4 uppl. 2013, s. 135).

Det ar i malet ostridigt att Timik kande till Vita Veritas registrerade firma sedan starten
for sin verksamhet den 14 april 2014. Timik har invént att bolaget dessférinnan hade
radgjort med firmarattsspecialisten M. J., vars bedomning var att det inte forelag en
kanneteckenslikhet. Enligt Timik begick darfor inte bolaget intranget vare sig med

uppsat eller av oaktsamhet.

Med kravet pa uppsat i de immaterialréttsliga lagarna avses den allmanna straffrattens
uppsatsbegrepp. For att ett firmaintrang ska anses ha skett uppsatligen kravs inte bara
uppsat till sjalva forekomsten av nagon annans firmarattighet utan ocksa till att den
egna firman gor intrang i denna rattighet. Svarigheter att bedoma en firmas skydds-
omfang — i det har fallet beroende av firma- och branschlikhet samt forvaxlingsrisk —
kan innebéra att ett uppsatligt intrang inte anses foreligga. En felbedémning av skydds-
omfanget bor betraktas som en faktisk villfarelse som utesluter ansvar for uppsatligt
intrang och inte som en réattsvillfarelse (se Arnerstal, Straffrattsligt ansvar for intrang
pa det industriella rattskyddets omrade, Nordiskt Immateriellt Rattskydd, 2016

s. 225 f. med hanvisningar).
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Av utredningen i malet framgar att Timiks registrering av sin davarande firma skedde
utifran en felbeddmning av skyddsomfanget fér Vitas Veritas firmarattighet. Darfor
kommer inte ett uppsatligt ansvar i fraga for Timik redan fran firmaregistreringen.
Fragan ar emellertid om Timik 6vergick till att handla uppsatligen sedan bolaget den

4 september 2015 hade delgetts Vita Veritas ansokan om administrativ havning.
Utredningen ger inte nagot stod for att Timik handlade med direkt eller indirekt uppsat.
Med hénsyn till det ska prévas om bolaget fr.o.m. denna tidpunkt hade ett s.k.

likgiltighetsuppsat, som ar uppsatets nedre grans.

Nar Timik delgavs ansékningen om administrativ havning maste bolaget ha insett att
det forelag en risk for att dess davarande firma gjorde intrang i Vita Veritas rattighet.

| litteraturen har anforts att ett intrang emellertid inte blir uppsatligt efter att intrangs-
goraren har mottagit ett varningsbrev om det fortfarande rader osékerhet om hand-
lingen faller inom skyddsomfanget (se Arnerstal, a.a. s. 227). | detta fall kan inte
utgangen av en intrangsbedémning sagas ha varit given for Timik, sarkskilt inte som
bolaget hade radgjort med en jurist som gjorde bedémningen att det inte forelag kanne-
teckenslikhet. Med hénsyn till detta kan Timik inte heller sdgas ha varit likgiltig infor
forverkligandet av att dess davarande firma gjorde intrang i Vita Veritas rattighet (jfr
NJA 2016 s. 763).

Som namnt registrerade Timik sin davarande firma utifran en felbedémning av skydds-
omfanget for Vitas Veritas firmaréattighet. Patent- och marknadséverdomstolen delar
Patent- och marknadsdomstolens uppfattning att en sadan feloedomning normalt inte
fritar den som begar intranget fran oaktsamhet. Detta galler sarskilt om intranget gors i
en registrerad rattighet. Med hansyn till detta finner Patent- och marknadséverdom-
stolen att Timik begick intranget av oaktsamhet.

Vita Veritas har alltsa inte styrkt att Timik begick intranget med uppsat. Eftersom
Timik dock gjorde det av oaktsamhet ska bolaget betala skalig ersattning enligt 19 §

forsta stycket firmalagen.
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Skalig erséattning for utnyttjandet av naringskannetecknet

Provningens omfattning

Vita Veritas ansprak omfattar skalig ersattning for utnyttjandet av naringskanne-
tecknet. Bolaget har gjort géllande denna ska beréknas till fem procent av Timiks
omséttning under den omstdmda perioden. Vita Veritas har vidare gjort géallande att en
lagre ersattning under alla forhallanden inte kan komma i fraga med hansyn till den
skada pa anseendet for Vita Veritas naringskannetecken som intranget far anses ha
inneburit, trots att Vita Veritas ansprak inte omfattar ersattning for ytterligare skada.
Darmed aktualiseras forst fragan om vilka omstandigheter som ska beaktas vid

bestammandet av skalig ersattning for utnyttjandet av ett naringskénnetecken.

Som framgatt ovan foreskriver 19 § forsta stycket firmalagen att erséttningen vid
uppsatliga och oaktsamma firmaintrang ar uppdelad i tva delar, dvs. skalig erséttning
for utnyttjandet av naringskannetecknet och ersattning for den ytterligare skada som
intranget har medfort. Med skalig erséttning for utnyttjandet avses den licensavgift
som borde ha utgatt om licens hade upplatits. Att skalig ersattning for utnyttjandet ska
betalas innebar en minimiregel for ersattningen. Saledes utgar ersattning dven om
rattighetshavaren faktiskt inte har lidit forlust till foljd av intranget (prop. 2008/09:67
S. 226).

Bestammelsen i 19 § forsta stycket foreskriver ocksa att sarskild hansyn vid bedom-
ningen av ersattningens storlek ska tas till fem kriterier, daribland skadan pa narings-

kannetecknets anseende — dvs. vad som kallas for goodwillskada.

Bestammelsens utformning skulle kunna ge intrycket av att dessa kriterier kan fa
betydelse nar det galler att bestamma saval skalig ersattning for utnyttjandet som
ersattningen for ytterligare skada. Enligt Patent- och marknadsoverdomstolen ska
kriterierna emellertid tillmétas betydelse endast nar galler att bestdmma ersattningen
for ytterligare skada (jfr Essén, a.a., s. 138). Det stéllningstagandet far stod av hur

motsvarande bestdammelse om ersattningsskyldighet i upphovsrattslagen (1960:729),
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54 §, har utformats. I den sistn&mnda bestdmmelsen anges samma kriterier endast i
anslutning till ersattningen for ytterligare skada i andra stycket och det finns inget som
tyder pa att lagstiftaren avsett att gora skillnad mellan de immaterialrattsliga lagarna i
det har avseendet (jfr prop. 2008/09:67 s. 225 ff.). Att det ar fraga om en tydlig upp-
delning av omstandigheterna som ska beaktas vid bedomningen mellan a ena sidan
skalig erséttning for utnyttjandet och a andra sidan erséattning for ytterligare skada
framgar ocksa av Europaparlamentets och radets direktiv (2004/48/EG) av den 29 april
2004, som den svenska regleringen av civilrattsliga sanktioner pa immaterialratts-
omradet bygger pa (jfr artikel 13.1.a och 13.1.b).

For att goodwillskada ska kunna beaktas som en omstandighet vid beddmningen av
ersattningens storlek maste alltsa rattighetshavaren yrka ersattning for ytterligare

skada. Det har inte Vita Veritas gjort i det har fallet.

Narmare om ersattningsberakningen

Som framgatt ovan ska skalig ersattning enligt 19 § forsta stycket firmalagen
bestammas utifran den licensavgift som intrangsgoraren skulle ha behovt betala om

licens hade upplatits. Det ror sig alltsd om en fiktiv licensavgift.

Det saknas prejudikat som ger narmare ledning om vilka h&nsynstaganden som ska
goras vid bestammandet av nivan pa en fiktiv licensavgift. Inom immaterialrétten
galler dock som allmén princip att den ersattning som ska betalas inte far vara sa pass
|ag att det blir ekonomiskt I6nsammare att utan lov utnyttja rattigheten an att pa ett
legitimt s&tt forvarva den (se NJA 2005 s. 180).

Storleken pa den licensavgift som borde ha utgatt far enligt Patent- och marknadséver-
domstolen avgdras med hansyn till omstandigheterna i det enskilda fallet och efter
grunder som vanligen tilldmpas inom den aktuella branschen vid éverenskommelser
om licensavgift. Utrymmet for licensiering av firmor &r emellertid begrénsat. Eftersom
likalydande firmor inte tillats besta vid sidan av varandra inom samma bransch, kan

licensupplatelse endast ske i form av s.k. ensamlicens, dvs. upplatelse av en ensamratt
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att anvanda firman. Av samma skal &r en licensgivare forhindrad att under upplatelse-
tiden sjalv anvéanda firman. Vid bedémningen av ersattning for firmaintrang kommer
det darfér manga ganger att saknas en jamforbar licensmarknad. Om sa &r fallet far
domstolen — med beaktande av vad parterna har lagt fram for utredning — bestdmma en

skalig ersattning for utnyttjandet (se Essén, a.a., s. 119 och 137 f.)

Enligt Patent- och marknadséverdomstolen kan viss ledning for bedémningen hamtas
fran varumarkesrattslig praxis. Vid varumarkesintrang faststalls normalt, mot bakgrund
av framfor allt varumarkets styrka och varde, en skalig procentsats vilken sedan
tillampas pa svarandens omsattning av intrangsprodukter (se Wessman, Varumarkes-
lagen, 2017-11-20, Zeteo, kommentaren till 8 kap. 4 8). Pa liknande satt bor den
skaliga ersattningen vid firmaintrang kunna berdknas utifran omsattningen av den

verksamhet som sker under intrangsgorarens firma.

Bedomningen i detta fall

Parterna ar 6verens om att det saknas en jamférbar licensmarknad. Erséttningen far
darfor bestdmmas med beaktande av den utredning som parterna har lagt fram. Det kan
redan inledningsvis konstateras att Timiks argument — att bolagen inte salde produkter
som var utbytbara med varandra, att bolagen 6ver huvud taget inte verkade inom
samma bransch och att det endast foérekom ett fatal faktiska forvaxlingar — saknar i
sammanhanget relevans. Detta beror pa att Vita Veritas inte har yrkat erséttning for
ovrig skada i form av exempelvis utebliven vinst eller goodwillskada. Som redan
framgatt kravs det inte att firmahavaren ska ha lidit ndgon skada for att skalig

ersattning for utnyttjandet ska betalas.

Nér det galler Timiks omsattning ar parterna 6verens om att den under den omstadmda
perioden uppgick till det belopp som Vita Veritas har gjort gallande. Timik har dock
invant att den skaliga ersattningen inte kan beraknas utifran denna omsattning,

eftersom bolagets produkter inte var markta med dess davarande firma.
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I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner Patent- och marknadstver-
domstolen att det ar klarlagt, bl.a. genom T. L.s. uppgifter, att Timik marknadsforde
och salde sina produkter under sin davarande firma. Det finns darfor inte nagot
hinder i och for sig mot att mot att berékna den skéaliga ersattningen utifran Timiks

omséttning.

Vita Veritas har emellertid varken presenterat nagon utredning till ledning for fragan
om vilken niva en fiktiv licensavgift for firman rimligen skulle kunna ligga pa eller
lagt fram nagon utredning som tar sikte pa rattighetens styrka och varde. Omstandig-
heterna &r inte heller sadana att en tillampning av 35 kap. 5 § rattegangsbalken blir
aktuell i detta fall.

Vid ett konstaterat firmaintrang bor domstolen dock inte, vid avsaknad av utredning,
ogilla ett ersattningsyrkande fullt ut. Det som star till buds fér domstolen torde da vara
en mycket forsiktig uppskattning av vilken erséttning som kan vara skalig (jfr ndamnda
NJA 2005 s. 180). Patent- och marknadséverdomstolen bestammer forsiktighetsvis den
skaliga erséttningen till en procent av Timiks omsattning, vilket motsvarar 336 235 kr
for hela intrangsperioden. Pa beloppet ska betalas den ranta som framgar av domslutet.

Sattet att berdkna rantan &r vitsordat av Timik som skéligt i och for sig.

Det nu anforda innebar att Patent- och marknadsdomstolens domslut (punkten 5) ska
andras pa det satt som framgar av punkten 1 a) i Patent- och marknadséverdomstolens

domslut.

Rattegangskostnader

Ersattningsskyldighet

Vita Veritas har i Patent- och marknadséverdomstolen vunnit framgang savitt avser
ersattning for firmaintrang med endast en femtedel av sin talan. Vita Veritas ska darfor

enligt huvudregeln i 18 kap. 4 § andra stycket rattegangsbalken ersatta Timik med tre

femtedelar av dess rattegangskostnader i denna del i Patent- och marknadsdomstolen
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samt med samma andel av dess rattegangskostnader i Patent- och marknadsoverdom-
stolen (se Welamson i SvJT 1989 s. 530-531). Timik ska ocksa befrias fran skyldig-
heten att ersétta Vita Veritas rattegangskostnader i denna del av malet i Patent- och

marknadsdomstolen.

Rattegangskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen

| Patent- och marknadsdomstolen yrkade Vita Verita ersattning med totalt 478 390 kr.
Vita Verita har har forklarat att en fjardedel av detta belopp, dvs. 119 598 kr, ar
hanforligt till den del av malet som avser ersattning for firmaintrang. Timik yrkade
ersattning med totalt 282 846 kr och har har forklarat att halften av beloppet, dvs.

141 423 kr, avser namnda del av malet. Bada parter har 6verlamnat till ratten att

bedéma skaligheten av yrkade rattegangskostnader.

Patent- och marknadsoverdomstolen finner inte skél att ifragasatta parternas egna
uppgifter om hur stor del av rattegangskostnaderna som bel6per pa nu aktuell del av

malet i Patent- och marknadsdomstolen.

Med hénsyn till utgangen i malet savitt avser ersattning for firmaintrang ska Timik
befrias fran att ersatta Vita Verita for rattegangskostnader i Patent- och marknads-
domstolen till ett belopp om 119 598 kr. Timiks ersattningsskyldighet enligt punkten 7
i Patent- och marknadsdomstolens domslut ska alltsa sattas ned till beloppet 358 792
kr. Denna ersattningsskyldighet omfattar saledes de delar av malet i Patent- och

marknadsdomstolen som inte avser erséttning for utnyttjande av firma.

Vidare ska Vita Verita, med hansyn till utgangen i malet, ersatta Timik med tre femte-

delar av yrkat belopp, dvs. 84 854 kr, vilket belopp féar anses skaligt.

Det nu anforda innebadr att Patent- och marknadsdomstolens domslut (punkten 7) ska
andras pa det satt som framgar av punkterna 1 b) och c) i Patent- och marknadséver-

domstolens domslut.



13

SVEA HOVRATT DOM PMT 324-17
Patent- och marknadstverdomstolen

Rattegangskostnaderna i Patent- och marknadsdverdomstolen

Timik har har yrkat erséttning for rattegangskostnader med 260 104 kr. Vita Verita har

overlamnat till ratten att bedoma skaligheten av yrkade réattegangskostnader.

Med hansyn till utgangen i malet ska Vita Verita ersatta Timik for rattegangskostnader
aven i Patent- och marknadséverdomstolen med tre femtedelar av yrkat belopp, dvs.
156 062 kr, vilket belopp far anses skaligt.

Overklagande

Domen innehaller enligt Patent- och marknadséverdomstolen fragor dar det ar av vikt
for ledning av réttstillampningen att ett Overklagande provas av Hogsta domstolen.
Patent- och marknadséverdomstolen tillater darfor att domen far 6verklagas (1 kap. 3 §
tredje stycket lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar).

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga B
Overklagande senast den 2018-04-03

| avgorandet har deltagit hovrattsraden Ulrika Beergrehn och Goran Soderstrom samt

tf. hovrattsassessorn Johan Holmquist, referent.
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5. Patent- och marknadsdomstolen forpliktar VeriVita AB att till Vita Verita AB
betala 1 681 176 kr, jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) pa 1 141 176
kr av totalbeloppet fran den 29 mars 2016 och pa 540 000 kr av totalbeloppet
fran den 18 oktober 2016.

6. VeriVita Group AB forpliktas ersatta Vita Verita AB for rattegangskostnad
med 319 860 kronor jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran denna
dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 293 060 kronor ombudsarvode.

7. VeriVita AB forpliktas ersatta Vita Verita AB for rattegangskostnad med
478 390 kronor jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran denna dag till
dess betalning sker. Av beloppet avser 439 590 kronor ombudsarvode.
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BAKGRUND

Kérandens nuvarande firma Vita Verita AB (Vita Verita) registrerades av Bolagsverket
den 15 februari 2008. Kéranden hade dessférinnan den 20 juni 2006 registrerat firman
Vita Verita Forvaltnings AB. Redan den 25 februari 2000 hade dock firman Vita Verita
Aktiebolag (organisationsnummer 556247-9062) registrerats. Vita Verita Aktiebolag
kom sedermera att fusioneras med Vita Verita den 28 februari 2008 genom uppga i

karanden.

VeriVita Group AB (VeriVita Group) registrerades av Bolagsverket den 5 maj 2014.
VeriVita Group dger ett antal dotterbolag i Norden, varav VeriVita AB (VeriVita) ar
verksamt i Sverige. VeriVita Group séljer medicinsk utrustning genom VeriVita. Aven

VeriVita registrerades av Bolagsverket den 5 maj 2014.

Vita Verita har foljande verksamhetsforemal registrerat: ”Aktiebolagets verksamhet
ska vara att bedriva handel med utrustning och forbrukningsmaterial inom omraden
for renrum, laboratorier och ESD (Electro Static Discharge) sdkra miljoer samt
service och kontroll av anlaggningar for luftrenhet, forvalta 16s egendom samt idka

darmed forenlig verksamhet.”

VeriVita Group har féljande verksamhetsféremal registrerat: ”Bolaget ska bedriva
handel med medicinsk utrustning och forbrukningsmaterial, samt investera i andra
bolag som arbetar med medicinsk utrustning och férbrukningsmaterial. Bolaget ska

aven bedriva konsultverksamhet inom management och forsaljning.”

VeriVita har foljande verksamhetsforemal registrerat: ”Bolaget ska bedriva handel
med medicinsk utrustning och forbrukningsmaterial, samt investera i andra bolag som

arbetar med medicinsk utrustning och férbrukningsmaterial.”
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YRKANDEN OCH INSTALLNING

Vita Verita har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

hava firmaregistreringarna VeriVita Group AB och VeriVita AB.

- forbjuda VeriVita Group vid vite om 1 000 000 kronor — eller annat belopp
som domstolen finner verkningsfullt — att i naringsverksamhet avseende handel
med medicinsk utrustning och forbrukningsmaterial anvanda k&nnetecknen
VeriVita och VeriVita Group.

- forbjuda VeriVita vid vite om 1 000 000 kronor — eller annat belopp som
domstolen finner verkningsfullt — att i naringsverksamhet avseende handel med

medicinsk utrustning och forbrukningsmaterial anvénda kannetecknet VeriVita.
- forplikta VeriVita att till Vita Verita betala 1 681 176 kr, jamte ranta enligt 6 §

rantelagen (1975:635) pa (i) beloppet 1 141 176 kr fran dagen for VeriVitas
delfaende av yrkandet, dvs. den 29 mars 2016 och pa (ii) 540 000 kr fran dagen
for delfaendet av yrkandet, dvs. den 18 oktober 2016.

VeriVita Group och VeriVita har bestritt kdaromalet i dess helhet.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i malet.

GRUNDER

Vita Verita

H&vning

Vita Verita innehar den aldre firmaregistreringen Vita Verita AB. Firman Vita Verita

ar att anse som identisk bade visuellt, konceptuellt och fonetiskt med firmorna
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VeriVita Group och VeriVita. | vart fall foreligger en betydande likhet mellan
firmorna. Tilldgget Group tillfér ingenting som bidrar till att minska risken for
forvaxling mellan firmorna. Bolagens registrerade verksamhetsforemal ar av samma
slag eller &r i vart fall mycket likartade. Vita Verita har hog ursprunglig
sarskiljningsformaga och saknar helt deskriptiva element avseende bolagets

verksamhet.

Firmorna VeriVita och VeriVita Group skulle inte ha registrerats, vid en tillampning
av registreringshindren i 10 § forsta stycket 5 och 6 firmalagen. Det foreligger grund
for hdavning enligt 16 8 forsta stycket firmalagen.

Forbud

Vita Verita innehar genom registrering ensamrétt att anvanda firman Vita Verita for
bedrivande av handel med utrustning och férbrukningsmaterial inom omraden for
renrum, laboratorier och ESD (Electro Static Discharge) sékra miljoer samt service och
kontroll av anlaggningar for luftrenhet, och darmed forenlig verksamhet. Svarandena
anvander k&nnetecknen VeriVita och VeriVita Group. Kannetecknen Vita

Verita & ena sidan och VeriVita och VeriVita Group a andra sidan ar att anse som
identiska, bade visuellt, konceptuellt och fonetiskt. | vart fall foreligger en betydande
likhet mellan kannetecknen. Bolagens verksamheter &r av samma slag eller i vart fall
mycket likartade. Det foreligger saledes s.k. dubbel identitet. | vart fall ar
kannetecknen VeriVita och VeriVita Group forvéaxlingsbara med Vita Veritas firma.
Anvindningen utgor darfor kanneteckensintrang. For det fall ratten skulle anse att
VeriVita Groups egna anvandning av VeriVita (utan tilldgget Group) inte ar visat
foreligger anda grund for vitesforbud att anvanda kannetecknet eftersom VeriVita
Group genom koncerngemenskapen och sitt agerande i vart fall medverkar till
dotterbolagets intrang. Styrelserna i de bada bolagen utgors av vasentligen samma
personkrets. VeriVita Group har inte bara ett bestdmmande inflytande dver
dotterbolaget genom sitt dgande, utan ocksa faktiskt insyn i verksamheten samt
mojlighet att utdva sitt inflytande pa ett konkret satt. Darmed foreligger forutsattningar

for vitesforbud.
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Ersattningsansprak

VeriVitas kanneteckensintrang orsakar Vita Verita skada. Intranget sker med uppsat
eller i vart fall av oaktsamhet. Darmed &ar Vita Verita berattigad till skalig ersattning
enligt 19 § forsta stycket forsta ledet firmalagen. | vart fall ska ersattning utga eftersom
det ar skaligt. Det yrkade beloppet avser skélig erséttning for perioden 14 april 2014 —
30 september 2016. VeriVita-bolagens rakenskapsar borjade I6pa den 14 april 2014
varfor Vita Verita utgar fran att kannetecknet ocksa borjade anvandas da. Det saknar
betydelse att VeriVita radfragat tredje man och att Bolagsverket senare har registrerat
firmanamnet. Vid berakning av skélig ersattning saknar det betydelse om det &r fraga
om dubbel identitet eller forvaxlingsrisk. Normalt berédknas den skaliga ersattningen
med hjélp av en procentsats av intrangsgdrarens omséattning. Ratten till yrkad ranta

foljer av 4 § rantelagen.

VeriVita och VeriVita Group

Bolagens firmor dr inte visuellt, fonetiskt eller konceptuellt identiska. Firmorna liknar
inte heller varandra. Bolagen bedriver inte heller verksamhet av samma eller liknande
slag. Det saknas risk for forvaxling av firmorna och det saknas risk for att
anvandningen av firmorna VeriVita Group och VeriVita leder till uppfattning att det

finns ett samband mellan VeriVita Group och VeriVita och Vita Verita.

VeriVitas anvandning av kannetecknen har inte varit oaktsamt eller uppsatligt. Bolaget
har uppfylit sin undersékningsplikt infor registrering av firman och Bolagsverket har
ocksa registrerat VeriVita. Det faktum att VeriVita genom ansékan om administrativ
havning blev varse att Vita Verita ansag att VeriVita begick intrang innebér inte att

VeriVita uppsatligen har begatt intrang.

For det fall domstolen skulle finna att VeriVita gor intrang i Vita Veritas firma ska
skalig erséttning inte utga pa det satt Vita Verita gor gallande eftersom det bestrids att

det foreligger identitet mellan kannetecknen. Vid oaktsamt eller uppsatligt intrang ska,
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som Vita Verita angett, den ersattning som i sa fall ska utgad motsvara den licensavgift
som borde ha betalats om en licens hade upplatits till intrangsgoraren. Ersattningen ska
saledes motsvara en marknadsmassig ersattning vid en tankt frivillig upplatelse av en
licens. Det saknas relevant marknadspraxis for att bestdmma licensavgiftens storlek i
forevarande fall och flera omstandigheter talar for att ett eventuellt skadestand for
skalig ersattning ska sattas till ett lagt belopp. Dessa omstandigheter ar att varken
bolagens kannetecken eller de produkter som respektive bolag séljer ar identiska, att
Vita Verita inte drabbats av utebliven vinst eller att bolagets kdnnetecken pa annat satt
skadats samt att VeriVitas anvandning av firman inte medfért nagon sarskild vinst for
VeriVita. Likasa gor det faktum att det inte heller ar fraga om ett speciellt kant eller
attraktivt kannetecken att ersattningen bor uppga till ett lagre belopp. Skalig ersattning
ska alltsa inte beraknas utifran en procentsats av omsattningen. For det fall domstolen
skulle finna att ersattning for oaktsamt nyttjande av Vita Veritas firma ska utga, ska
beloppet istallet sattas till ett engangsbelopp som med beaktande av ovan namnda

omstandigheter bor sattas lagt.

UTVECKLING AV TALAN

Vita Verita

Branschlikhet
VeriVitas och VeriVita Groups verksamheter &r av samma slag som Vita Veritas

verksamhet. | vart fall foreligger en betydande likhet.

VeriVitas och VeriVita Groups registrerade verksamheter omfattar handel med
medicinsk utrustning och foérbrukningsmaterial. Detta faller inom Vita Veritas
verksamhetsféremal, namligen handel med utrustning och forbrukningsmateriel inom
omraden for renrum och laboratorier och darmed forenlig verksamhet, dvs. handel med
utrustning inom halso- och sjukvard. Renrum och laboratorier, som namns i Vita
Veritas verksamhetsforemal, finns bl.a. i sjukhus-miljoer, sasom laboratorier pa

sjukhusen, dar man utfor analyser av prover fran patienterna och renrum déar man
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hanterar levande vavnad. Da det inte preciseras pa nagot annat satt, forstas det som att

den konsultverksamhet inom management och forsaljning som firman VeriVita Group

ar registrerad for avser medicinsk utrustning och férbrukningsmaterial. VVad galler Vita
Veritas verksamhet bor branschbegreppet dessutom tolkas sa att det kan tacka dven

sadan verksamhet som ligger inom ramen for en naturlig utveckling av rorelsen.

Det framgar av rattspraxis att man ska tillméata dven bolagens faktiska verksamheter
stor betydelse vid branschlikhetsbedémningen. VeriVita och VeriVita Group pastar att
bolagens verksamhet ytterst riktar sig till konsumenter. VeriVitas och VeriVita Groups
forsaljning riktar sig dock, i likhet med Vita Veritas, dven till landstingen. Under ar
2015 lamnade bolagen in hela fem anbud till olika landsting och regioner. Att Vita
Veritas och VeriVitas och VeriVita Groups produkter omfattas av samma

upphandlingar visar att bolagen vander sig till samma kundkrets.

Exempelvis genomfdérde landstinget i Varmland en upphandling av en servicetjanst
avseende materialforsorjning. | forfragningsunderlaget ingick bl.a. en
produktforteckning 6ver de produkter som anbudsgivaren forvéantas kunna leverera. |
denna lista aterfanns saval Vita Veritas som VeriVitas och VeriVita Groups produkter.

Ett annat exempel dr en upphandling bendmnd “Forbrukningsmaterial
Sjukvardsmaterial” vid Givleborgs lins landsting som genomfordes under sommaren
2016. | sortimentet som denna upphandling specificerade ingar produkter fran VeriVita
koncernen men &ven produkter som Vita Verita levererar, trots att Vita Veritas
produkter inte fanns upptagna i forfragningsunderlaget. Dels &r namligen Vita Verita
aterforsaljare av flera produkter som fanns med i sortimentet, dels tillverkar och
marknadsfor Vita Verita produkter som kan ersétta produkter som fanns med i

sortimentet.

Aven de faktiska forvaxlingar som skett visar pa att Vita Verita och VeriVita och

VeriVita Group de facto vander sig till samma kundkrets.
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Bolagen marknadsfor redan samma typ av produkter, t.ex. vatservetter. Vita Verita har
vidare langtgaende planer pa att utveckla en s.k. positioneringskudde som ska inga i
det sortiment som bolaget marknadsfor gentemot sjukvarden, alltsa en naturlig
utveckling av verksamheten. En positioneringskudde anvands for att flytta personer
med nedsatt rorelseformaga. Darigenom kommer Vita Verita och VeriVita-bolagen att

verka inom exakt samma produktkategori, namligen intensivvardsmaterial.

Firmalikhet

Kénnetecknen Vita Verita och VeriVita ar identiska saval visuellt, fonetiskt som
konceptuellt. Eftersom Vita i VeriVita skrivs med inledande versal kan kdnnetecknet
utlasas som en sammanséttning av tva ord. Trots den senare firmans komposition ingar
den tidigare firmans komponenter Vita och Verita i VeriVita. Tillagget Group bidrar
inte till nagon sarpragel och lamnas darfor utan hanseende. Svarandenas firmor
innehaller avvikelser som vid en helhetsbeddmning ar sa obetydliga att de kan undga
genomsnittskonsumentens blick. Darmed foreligger kédnneteckensidentitet. | vart fall

foreligger en betydande likhet mellan firmorna.

Vid ett havningsforfarande avseende en firma gors forvéxlingsbeddmningen av
firmornas ordalydelser. Anvéandningarna av logotyperna ar darfor irrelevanta i detta
avseende. | den man det skulle bli relevant att ta hansyn till anvandningen av logotyper
kan noteras att den logotyp VeriVita Group hénvisar till helt domineras av orden
VeriVita. Darutéver kan tillaggas att VeriVita-bolagen framfor allt anvénder logotyper

bestdende av orden “VeriVita”, utan tilligget - a Consumer Health Care Company”.

VeriVita-bolagen marknadsfor sig gemensamt med anviandning av ”VeriVita” och gor
i sin marknadsféring ingen atskillnad mellan moderbolaget och dotterbolaget. T.ex.
anvinds enbart "Verivita” i adressfliken pd VeriVita Groups hemsida och vid en
navigering pa VeriVita Groups hemsida, t.ex. genom att trycka pa knappen ”shop”, blir

man vidaredirigerad till verivita.se.
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Det ar i huvudsak samma personer som leder och sitter i styrelserna i VeriVita och
VeriVita Group. VeriVita Group har inte bara ett bestimmande inflytande 6ver
dotterbolaget genom sitt dgande, utan ocksa faktiskt insyn i verksamheten samt

mojlighet att utva sitt inflytande pa ett konkret stt.

Risken for forvaxling
Att det foreligger en betydande forvéaxlingsrisk bekréftas av att faktiska forvaxlingar

har skett. Det finns ett antal exempel pa detta.

Vastra Gotalands Regionen tillhandahaller en produktkatalog online, dar produkter
som levereras av olika leverantorer listas. | produktkatalogen kan en leverantor sjalv ga
in och uppdatera produkter och avtalsrader, vilka sedan godkanns av Véstra Gotalands
Regionen. Av produktkatalogen framgar att Vastra Gotalands Regionen har listat flera
produkter pa Vita Veritas "leverantdrskonto™ men som i sjalva verket marknadsfors av
VeriVita. Den som har lagt in produkterna under Vita Verita har saledes blandat ihop

bolagen.

Awven Landstinget i Blekinge har forvixlat Vita Verita med VeriVita-bolagen da
Landstinget Blekinge i september 2015 skickade en order till Vita Verita avseende

produkter som i sjalva verket marknadsfors av VeriVita-bolagen.

M. K. pa Vita Verita skickade den 18 februari 2016 e-mail till en upphandlare pa
Stockholms landsting och bad om att fa ta del av VeriVita-bolagens anbud i viss
upphandling. | e-mail signaturen fanns foretagsnamnet Vita Verita AB och logotypen.
Upphandlaren uppfattade VeriVita och Vita Verita som samma bolag, trots att hon
sjalv reagerade Over att det var konstigt att avsandaren i sa fall bad om att fa se sitt

eget anbud.

Den 6 april 2016 skickades en order fran inkdpskoordinatorn i Region Ostergotland
som réatteligen skulle till Vita Verita istéllet till VeriVita och det var forst nar
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inképskoordinatorn av VeriVitas vd uppmarksammats pa att ordern sannolikt skulle till

Vita Verita som hon skickade bestéllningen till Vita Verita.

Den 29 juni 2016 skickade en administrator hos inkdpsserviceenheten hos Landstinget
i Vasternorrland en prisforfragan till Vita Verita, som avsag produkter som saljs av

VeriVita-koncernen.

Landstingen i Dalarna, Sérmland, Uppsala, Vastmanland och Orebro har ett samarbete
om gemensam varuforsorjning. Bl.a. sker detta genom en portal pa Internet dar
landstingens inkopssortiment av forbrukningssortiment ingar. Vid en sokning pa Vita
Verita far man 29 traffar. Av dessa ar 13 soktraffar som avser produkter som Veri

Vita-bolagen tillhandahaller.

Ersattningsyrkandet
Den yrkade erséttningen utgor skalig ersattning motsvarande den licensavgift som

skulle ha betalats om intrdngsgoraren fatt licens fran rattighetsinnehavaren.

VeriVita-bolagen har haft en undersokningsplikt vid tillfallet da firmorna registrerades.
Bolagen har haft en skyldighet att forvissa sig om att deras firmor inte gor intrang i ett
annat foretags kannetecken. Uppsat forelag redan i april 2014 i och med att
VeriVita-bolagen da boérjade anvéanda sina kannetecken, trots faktisk kannedom om
firman Vita Verita. Bolagens agerande far anses ha varit ett medvetet risktagande. |
vart fall forelag oaktsamhet fran detta tillfalle. Uppsat forelag i vart fall sedan
VeriVita-bolagen delgavs ansékan om administrativ havning den 4 september 2015.
Oavsett om intranget skett med uppsat eller av oaktsamhet ska ersattningen utga enligt
19 § andra stycket firmalagen.

Den yrkade ersattningen ar beraknad genom en procentsats, om 5 procent, pa
VeriVitas ostridiga omsattning under den aktuella perioden. Utrakningen &r baserad pa
att all VeriVitas verksamhet skett under den aktuella firman. Vita Verita har inget

intresse av att inga licensavtal med VeriVita eller nagot annat utomstaende foretag.
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Mot denna bakgrund kan det finnas skal att begéra hdgre licenserséttning &n de
angivna 5 procenten. Vita Verita har dock stannat vid att begrénsa skadeberékningen
till 5 procent, som dven innefattar skada i 6vrigt. Den yrkade ersattningen ar saledes

beréknad enligt foljande:

Period Omsattning Licensersattning (5%o)
14 april — dec 2014 6 173 528 kr 308 676 kr

2015 13 300 000 kr 665 000 kr

Jan-feb 2016 3350 000 kr 167 500

Mars-sep 2016 10 800 000 540 000

Totalt: 1681176 kr

VeriVita och VeriVita Group

VeriVita Group och VeriVita ingar i en nordisk koncern som ar aterforsaljare av
utrustning fér behandling och diagnos av kroniska sjukdomstillstand, t.ex. sdmnapné,
snarkning och migréan. Forsaljningen sker genom VeriVita. De produkter som saljs ar

inte markta med bolagens firma utan séljs under sina respektive produktvarumarken.

Firmalikhet

VeriVita och VeriVita Group &r inte identiskt visuellt, fonetiskt eller konceptuellt med
Vita Verita och det finns inte heller nagon risk for forvaxling firmorna emellan. Vid
registreringen av VeriVita och VeriVita Group gjorde bolagen egna efterforskningar
och tog &ven hjalp av foretaget Bolagsratt i Sundsvall AB. Bolagsrétt i Sundsvall AB
gjorde beddmning att Vita Verita inte var forvaxlingsbart och inte utgjorde hinder. De

tva firmorna registrerades dven sedermera av Bolagsverket.

Branschlikhet
De verksamheter som bedrivs under firmorna VeriVita och VeriVita Group &r inte

identiska eller av liknande slag.
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Vita Verita marknadsfor sig som specialister pa forbrukningsartiklar, luftteknisk
kontroll, service och underhall for kritiska miljoer. VeriVita-bolagens verksamheter ar
daremot helt inriktad pa handel med medicinsk utrustning, sasom utrustning for
diagnostisering och behandling av akuta och kroniska sjukdomar. VVerksamheternas

olika inriktningar framgar av respektive bolags registrerade verksamhetsbeskrivningar.

VeriVita-bolagens verksamhet ar alltsa inriktad pa behandling av manniskor medan
Vita Veritas handlar om utrustning for miljoer. Bolagens olika verksamheter syftar
saledes till att tillfredsstalla helt skilda behov. Aven om renrum och laboratorier finns i
sjukhusmiljoer, och bolagen da i viss man vander sig till samma kundkrets,
tillhandahaller bolagen helt olika produkter och det foreligger saledes inte nagon

konkurrens bolagen emellan.

Att bolagen bedriver handel med forbrukningsmaterial &r ovésentligt. Vad som ar
vasentligt ar att bolagen bedriver handel pa olika omraden. Vita Verita bedriver handel
pa omradet for renrum medan VeriVita-bolagen bedriver handel med medicinsk
utrustning. VeriVita-bolagens omséttning &r i sin helhet hanforlig till produkter som
Vita Verita inte marknadsfor. T.ex. avser den torkduk som VeriVita-bolagen saljer en
torkduk som ar ett tillbehor till behandlingsutrustning mot migran helt utan
desinfektionsmedel medan den av Vita Verita marknadsforda torkduken &r en torkduk
for desinficering av renrum. De tva torkdukarna som bolagen marknadsfér har alltsa

helt skilda anvandningsomraden.

Vid en jamforelse mellan respektive bolags produktforteckning framgar att VeriVita-
bolagens produkter inte 6verlappar Vita Veritas produkter i nadgon del. Bolagen
marknadsfor dven sina produkter i helt olika sammanhang. Medan Vita Verita
marknadsfor sig i tidningen Renrum som ar en publikation for branschen Renrum och
Hygien marknadsfor sig VeriVita-bolagen i tidningen Huvudjournalen som publiceras

av migranforbundet.



14

STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 14410-15, 14415-15
Patent- och marknadsdomstolen 2016-12-13

Den omsténdigheten att bolagens produkter omfattas av samma upphandlingar innebér
inte att bolagen verkar i samma bransch. Att bolagen i viss utstrackning vander sig till
samma kundkrets kan inte leda till en sadan slutsats. Sjukhus och landsting efterfragar
vitt skilda produkter. Ett exempel pa detta ar den upphandling av Véstra Gétaland
Regionen som Vita Verita hanvisar till. Den ar en s.k. grossistupphandling dar
anbudsvinnaren ska offerera av landstinget efterfragade produkter enligt produktlista
eller med dessa likvardiga produkter. Produktlistan ar utformad efter olika
produktgrupper dar allt fran "kok och hushall" till "narkos, gas och sug" finns angivna.
Vita Veritas produkter tillhér produktgruppen "Instrument” (Torkduk) medan
VeriVitas produkter ingar under kategorin "Narkos, gas och sug". Det har saledes inte

nagon betydelse for frdgan om branschlikhet att bada foretagen finns angivna pa listan.

Risken for forvaxling

Att det skett ett mindre antal forvaxlingar innebér inte att det finns en forvéxlingsrisk
mellan firmorna. Att inkopsordrar skickas fel &r inget onormalt och kan normalt rattas
till pa ett enkelt satt aktérerna emellan. Risken for forvaxling mellan firmorna minskas
dessutom genom respektive foretags anvandning av olika logotyper. Av VeriVitas och
VeriVita Groups logotyp framgar uttryckligen att bolagen bedriver verksamhet som,

till skillnad fran Vita Veritas, ytterst riktar sig till konsumenter.

Ersattning

Det &r i och for sig riktigt att VeriVitas omsattning under aren 20142016 varit den
som Vita Verita gor gallande. VeriVita ifragasatter inte att, for det fall domstolen anser
att skalig ersattning ska utga och beréknas pa det satt Vita Verita gjort géllande, skalig
ersattning ska utga fran den 14 april 2014. Nagon ersattningsskyldighet foreligger
emellertid inte. Dels foreligger vare sig firma- eller branschlikhet, dels har VeriVita
bolagen under alla omstandigheter inte forfarit vare sig uppsatligt eller oaktsamt. Det
finns inga omstandigheter som ger stod for nagon rétt till skalig ersattning. Bolagen ar
inte konkurrenter, Vita Verita ar inte en sérskilt kand eller attraktiv firma, Vita Verita

har inte pastatt ndgon konkret skada och det har inte heller férekommit nagon vinning
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for VeriVita. De produkter som VeriVita salt har inte varit markta med firman och det

skulle vara oskaligt att berakna en eventuell ersattning pa VeriVitas hela omséttning.

BEVISNING

Pa Vita Veritas begaran har partsforhor under sanningsforsakran hallits med M. K..

Pa VeriVitas och VeriVita Groups begaran har partsforhér under
sanningsforsakran hallits med T. L. och vittnesférhér med M. J..

Vita Verita har aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Héavning

Av 16 § firmalagen (1974:156) foljer att en registrering av en firma far havas om
firman har registrerats i strid med vad som f6ljer av firmalagen. Vita Verita har gjort
géllande att registreringen av VeriVita och VeriVita Group strider mot 10 § p. 5 och 6

firmalagen.

Av 10 § p. 5 foljer att en firma inte far registreras om den &r identisk med ett aldre

naringskannetecken for verksamhet av samma slag.

Av 10 § p. 6 foljer att en firma inte far registreras om den &r identisk med eller liknar
ett aldre naringskannetecken for verksamhet av samma eller liknande slag, om det

finns en risk for forvaxling.

Bestammelserna 6verensstammer med motsvarande bestammelser pa varumarkes-
omradet (2 kap. 8 § 1 st. p 1-2 i varumérkeslagen) som i sin tur utformats i nara
anslutning till artiklarna 4.1 a och b och 4.4 a i varumarkesdirektivet (prop.

2009/10:225 s. 495 £.). Ledning kan alltsa hamtas fran varumarkesomradet, vilket dven
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vinner stod i uttalanden fran forarbetena till firmalagen, se prop. 1974:4 s 199 dar det
uttalas att manga av bestammelserna har forebilder i varumarkeslagen och att
varumarkeslagens forarbeten kan tjana till ledning vid tolkningen av firmalagens
bestammelser. Det &r alltsa rimligt att en bedémning av fragor kring forvaxlingsbarhet
pa firmaomradet sker pa huvudsakligen samma sétt som pa varumarkesomradet (se

aven Essén m.fl. Firmardtt, fjarde upplagan s. 100).

Firmalikhet
Nar det galler fragan om bedémningen av huruvida det foreligger identitet eller likhet
mellan Vita Verita och VeriVita kan det konstateras att EU-domstolen i mal C-342/97,
Lloyd uttalat att det ska goras “en helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer i
det enskilda fallet vid prévningen av huruvida det hos allménheten féreligger en risk
for forvéixling” (punkt 18). EU-domstolen har vidare angett att helhetsbedémningen av
risken for forvaxling ska grunda sig pa “det helhetsintryck som varumdrkena
astadkommer, i synnerhet med hansyn till deras sarskiljande och mest framtradande
bestandsdelar” och att “det intryck som varumdrket gor hos genomsnittskonsumenten
av den kategori vara eller tjanst som ar i fraga har en avgérande betydelse vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling” (punkt 24). EU-domstolen sa vidare i
Lloyd att h&nsyn behover tas till att genomsnittskonsumenten “sdllan har mdjlighet att
gora en direkt jamforelse mellan de olika varumarkena utan maste forlita sig pa en
oklar bild som han har i minnet” (punkt 25). EU domstolen har vidare i mal C-
290/100, Arthur, uttalat att artikel 5.1 a varumarkesdirektivet till och med medger att
ett tecken kan anses vara identiskt med ett varumaérke trots att det uppvisar avvikelser
“som vid en helhetsbedomning dr sa obetydliga att de kan undgd genomsnitts-

konsumentens blick”.

Den helt dominerande delen av karandens firma bestar av tva ord Vita och Verita. Den
forsta bokstaven 1 vart och ett av de tva orden ar ett V™, 1 bada fallen skrivet med
versaler. De bdda orden torde fran latin kunna overséttas med ”liv’ och ’sanning”.

Karandens firma far anses ha klar sarskiljningsformaga.
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Den helt dominerande delen av de tva svarandebolagens respektive firma bestar av de
sammanskrivna orden Veri och Vita. Den forsta bokstaven i de tva orden skrivs med
”V” i versaler. Vita kan som tidigare angetts fran latin dversittas till liv. Aven “Veri”

torde liksom ”Verita” kunna oversittas till ”sanning”.

Saval Vita Verita som VeriVita bygger alltsd pa kombinationer av, i grunden, samma
tva dominerande ord, med samma betydelse, som dessutom uppvisar inbordes likheter.
Att svarandebolagen endast anvander de tva forsta stavelserna av det i karandens firma
forekommande ordet ”Verita” &r visserligen en smérre skillnad men enligt domstolen

inte tillracklig for att forta detta intryck.

Det forhallande att orden bytt plats i svarandenas firmor utgér enligt domstolen inte
heller det en tillrackligt stor skillnad for att eliminera den likheten som féreligger

mellan & ena sidan karandens firma och de tva svarandefirmorna.

Likheten forstarks av att svarandebolagen valt att pa samma satt som karandebolaget
anvinda sig av ”’V” i versaler som inledning av respektive ord. Detta fortar dven
effekten av att svarandebolagen, till skillnad fran karanden, valt att skriva ihop de tva

orden.

Att VeriVita Group anvander sig av tilldgget ”Group” fordndrar inte denna beddmning
vad galler VeriVita Groups firma. VeriVita &r den tydliga dominanten &ven i denna
firma sett 1 forhallande till det mer generiska ”Group” som normalt sett anvinds for att
markera ett koncernforhallande (jfr. Stockholms tingsratts avgdrande i T 18159-03
Skandinaviska Enskilda Banken AB mot Groupe SEB Nordic A/S).

Domstolen drar slutsatsen att svarandenas firmor visserligen inte ar identiska med

k&randens firma men att de uppvisar stor likhet med denna.
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Branschlikhet

Vita Verita ska enligt sitt registrerade verksamhetsforemal bl.a. bedriva handel med
utrustning och forbrukningsmaterial inom omraden for renrum och laboratorier medan
de bada svarandebolagen enligt sitt registrerade verksamhetsforemal bl.a. ska bedriva
handel med medicinsk utrustning och férbrukningsmaterial. Av utredningen i malet
framgar att kdaranden och de bada svarandebolagen i sin faktiska verksamhet samtliga

vander sig till aktorer sasom landsting/sjukhus.

VeriVita-bolagen har understrukit att man handlar med helt andra produktkategorier &n
karandebolaget och anfort att bara for att de liksom Vita Verita vander sig till
sjukvarden innebér det inte att det finns branschlikhet. VeriVita-bolagen har vidare
understrukit att landsting/sjukhus narmast bor likstéllas med “’varuhus” da

landsting/sjukhus har ett extremt brett behov av olika produkter.

Domstolen anser att det visserligen inte gar att konstatera branschlikhet enbart utifran
det forhallande att saval karanden som svarandebolagen vander sig mot
landsting/sjukhus eftersom landsting/sjukhus precis som papekats av VeriVita-bolagen
har ett brett behov av olika produktkategorier. Det star dock klart i malet att saval
kdranden som svarandebolagen, bade enligt sin registrerade verksamhet och i sin
faktiska verksamhet, handlar med utrustning och férbrukningsmaterial som &r
nddvéndig for landstingens/sjukhusens karnverksamhet — medicinsk behandling av
maniskor — lat vara med nagot olika inriktningar. Det ror sig alltsa inte om tva aktorer
som befinner sig pa diametralt olika platser i landstingens/sjukhusens behov-spektrum.
Domstolen anser darfor att Vita Verita och VeriVita-bolagen bedriver verksamhet av

liknande slag i firmalagens mening.

Forvaxlingsrisk

Enligt domstolens bedémning foreligger det en klar forvéaxlingsrisk hos allménheten
vad géller svarandebolagens och kédrandens respektive firmor. Att det finns en reell
forvaxlingsrisk har aven framgatt av den utredning som Vita Verita lagt fram i malet

nér det géller faktiska forvaxlingar som skett i olika landstingsupphandlingar. Sarskilt



19

STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 14410-15, 14415-15
Patent- och marknadsdomstolen 2016-12-13

talande &r M. K.s. kommunikation med en upphandlare pa Stockholms landsting.
Upphandlaren har, trots att féretagsnamnet Vita Verita AB fanns i M. K.s. e-mail
signatur, uppfattat att M. K. bad om att fa se sitt eget foretags anbud nar M. K. i sjalva

verket bad att fa se VeriVita-bolagens anbud.

Sammanfattning

Domstolen gor beddmningen att VeriVita AB och VeriVita Group AB liknar Vita
Verita, att bolagen bedriver verksamhet av liknande slag samt att det finns en klar
forvaxlingsrisk. Registreringen av firmorna VeriVita Group AB och VeriVita AB bor

darfor upphéavas.

Forbud
Enligt 15 § firmalagen far domstolen pa yrkande av den som har lidit firmaintrang vid

vite forbjuda den som gor eller medverkar till intranget att fortsatta med det.

Som ovan har konstaterats anser domstolen att anvéndningen av VeriVita och VeriVita
Group utgér intrdng i Vita Veritas firma. Aven om férsiljningen av VeriVita-bolagens
produkter framfor allt skett genom VeriVita framstar det som klarlagt av den utredning
som presenterats i malet att &ven VeriVita Group anvéander sig av kannetecknet
VeriVita. Detta framgar genom de utdrag fran bolagets web-sida som getts in i malet.
Forbudet bor dérfor i den del det riktar sig mot VeriVita Group avse dven

anvandningen av VeriVita.

Det konstaterade intranget pagar alltjamt och forutsattningar att meddela ett
vitesforbud i enlighet med Vita Veritas yrkande harom foreligger darfor. Det yrkade

vitesbeloppet far anses vara skaligt.

Erséattning
Enligt 19 § firmalagen ska den som uppsatligen eller av oaktsamhet gor firmaintrang

betala skilig ersittning for utnyttjandet av naringskannetecknet. Aven den som gor
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firmaintrang utan uppsat eller oaktsamhet, ska betala ersattning for utnyttjandet av

naringskannetecknet, om och i den man det &r skaligt.

VeriVita har kant till Vita Veritas firma sedan starten pa bolagets verksamhet men har
ansett att dess firma inte gor intrang i Vita Veritas firma. Bl.a. har VeriVita tillfragat
extern expertis for att forsékra sig om detta. Domstolen finner ingen anledning att
betvivla att VeriVita i och for sig har trott att man inte gjort intrang i Vita Veritas
firma. Att VeriVita felbedomt omfanget av skyddet for Vita Veritas firma fritar
emellertid inte bolaget fran ansvar for att av oaktsamhet ha nyttjat Vita Veritas
naringskénnetecken (jfr. Stockholms tingsréatts avgorande i T-18159-03 Skandinaviska
Enskilda Banken AB mot Groupe SEB Nordic A/S). Bolagets agerande far dessutom
anses ha uppvisat ett matt av medvetet risktagande efter det att man genom ansokan
om havning uppmarksammats pa Vita Veritas avvikande uppfattning i fragan.
Sammantaget anser domstolen att VeriVita far anses ha begatt intranget i vart fall av
oaktsambhet. VeriVita ska darfor betala skalig ersattning i enlighet 19 § forsta stycket

firmalagen.

Av forarbeten till 19 § firmalagen framgar att med skalig ersattning for utnyttjandet
avses narmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplatis. Reglerna
innebar en minimiregel for skadestandets berakning. Ersattning ska betalas d&ven om
rattighetsinnehavaren faktiskt inte har lidit nagon forlust till foljd av intranget. Om
jamforbar marknad for licensiering saknas far domstolen — med beaktande av vad
parterna i malet har lagt fram for utredning — bestamma en skélig ersattning for det
olovliga utnyttjandet (prop. 1993/94:122 s. 50 f). | detta fall saknas en jamforbar
licensmarknad varfor domstolen far bestamma en skalig ersattning utifran den

utredning som finns i malet.

Vita Verita har beraknat yrkad skéalig erséttning genom en procentsats om 5 procent pa
VeriVitas omsattning under den aktuella perioden som stracker sig fran den 14 april
2014 till september 2016. Beloppen som utrakningen grundar sig pa ar ostridiga och

VeriVita har dven vitsordat att for det fall skalig ersattning ska utga, och beréknas pa
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det satt som Vita Verita har gjort géllande, sa ska den utga fran och med den 14 april
2014.

Visserligen har de produkter som VeriVita salt inte varit markta med bolagets firma.
Det star dock klart att de, som anforts av Vita Verita, har marknadsforts och salts under
firmanamnet VeriVita. Vidare ar det visserligen sa att det inte skett nagon direkt
konkurrens mellan bolagen pa det sétt att de salt identiska eller utbytbara produkter.
Som nédmnts ovan ska dock skalig erséttning for utnyttjandet betalas dven om
rattighetsinnehavaren faktiskt inte har lidit nagon forlust till féljd av intranget.

Mot bakgrund av vad som ovan redovisats och med ledning av praxis inom
varumarkesratten i fall dar jamforbar marknad saknas (se bl.a. Svea hovratts dom den
13 maj 2015 i mal T 696-12, Taxi Stockholm, dar skélig ersattning motsvarade knappt
5,2 procent av ett fordons omséttning), finner domstolen att en fiktiv licensavgift om 5
procent av omséttningen far anses skalig. Den skéliga ersattningen ska darfor

bestdammas till det av Vita Verita yrkade beloppet 1 681 176 kronor.

Rattegangskostnader

Vid denna utgang ska VeriVita och VeriVita Group ersatta Vita Veritas
rattegangskostnader i den utstrackning denna skéligen varit pakallad for tillvaratagande
av Vita Veritas rétt. Vita Verita har yrkat ersattning av VeriVita med totalt 478 390
kronor, varav 439 590 kronor avser ombudsarvode, 36 000 kronor avser eget arbete
och 2 800 kronor avser utlagg. Vita Verita har yrkat ersattning av VeriVita Group med
totalt 319 860 kronor, varav 279 200 kronor avser ombudsarvode, 24 000 kronor avser
eget arbete och 2 800 kronor avser utlagg. VeriVita och VeriVita Group har
Overlamnat till ratten att prova skéligheten av yrkade belopp.

Med hansyn till vad malet rort och dess omfattning anser domstolen att de yrkade

beloppen far anses skaliga.
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HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401 A PMD)
Overklagande, stallt till Patent- och marknadsoverdomstolen, ska ha inkommit till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 3 januari 2017. Prévningstillstand kravs.

Alexander Ramsay



DV 401 PMD ¢ 2016-08 ¢ Producerat av Domstolsverket

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | TVISTEMAL

Den som vill 6verklaga Patent- och marknadsdom-
stolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska
gOra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller
lamnas till Patent- och marknadsdomstolen.
Overklagandet provas avPatent- och marknadso-
verdomstolen.

Overklagandet ska ha kommit in till Patent- och
marknadsdomstolen inom tre veckor frin domens
datum. Sista dagen f6r Overklagande finns angiven
pé sista sidan i domen.

Har ena parten 6verklagat domen i ritt tid, far
ocksa motparten 6verklaga domen (s.k. an-
slutningséverklagande) dven om den vanliga ti-
den f6r Gverklagande har gitt ut. Overklagandet
ska ocksd i detta fall skickas eller lamnas till Patent-
och marknadsdomstolen och det maste ha kommit
in till Patent- och marknadsdomstolen inom en
vecka fran den i domen angivna sista dagen for
6verklagande. Om det forsta 6verklagandet
aterkallas eller forfaller kan inte heller anslut-
ningsdéverklagandet prévas.

Samma regler som f6r part giller f6r den som inte
ar part eller intervenient och som vill 6verklaga ett
i domen intaget beslut som angir honom eller
henne. I friga om sadant beslut finns dock inte né-
gon mojlighet till anslutningséverklagande.

For att ett 6verklagande ska kunna tas upp i Pa-
tent- och marknadséverdomstolen fordras att
provningstillstand meddelas. Patent- och mark-
nadséverdomstolen limnar prévningstillstind om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som Patent- och marknadsdomstolen
har kommit till,

2. detinte utan att sidant tillstind meddelas gar
att bedéma riktigheten av det slut som Pa-
tent- och marknadsdomstolen har kommit
till,

3. detir av vikt f6r ledning av rittstillimpning-
en att 6verklagandet prévas av hogre ritt, el-
ler

4. detannars finns synnerliga skil att préva
overklagandet.

Om provningstillstind inte meddelas star Patent-
och marknadsdomstolens avgtrande fast. Det ar

darfor viktigt att det klart och tydligt framgar av
overklagandet till Patent- och marknadséverdom-
stolen varfor klaganden anser att prévningstillstind
bér meddelas.

Skrivelsen med 6verklagande ska innehalla
uppgifter om

1. den dom som &verklagas med angivande av
Patent- och marknadsdomstolen samt dag
och nummer f6r domen,

2. parternas namn och hemvist och om méjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna be-
nimns klagande respektive motpart,

3. den dndring av Patent- och marknadsdom-
stolens dom som klaganden vill f4 till stind,

4.  grunderna (skilen) f6r 6verklagandet och i
vilket avseende Patent- och marknadsdom-
stolens domskal enligt klagandens mening ar
oriktiga,

5. de omstindigheter som aberopas till stéd £6r
att provningstillstind ska meddelas, samt

6.  de bevis som dberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis.

Har en omstindighet eller ett bevis som aberopas i
Patent- och marknadséverdomstolen inte lagts
fram tidigare, ska klaganden férklara anledningen
till varfér omstindigheten eller beviset inte abero-
pats 1 tingsritten. Skriftliga bevis som inte lagts
fram tidigare ska ges in samtidigt med &verklagan-
det. Vill klaganden att det ska héllas ett férnyat
f6rhor eller en férnyad syn pd stillet, ska han eller
hon ange det och skilen till detta. Klaganden ska
ocksa ange om han eller hon vill att motparten ska
infinna sig personligen vid huvudférhandling i Pa-
tent- och marknadséverdomstolen.

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

Ytterligare upplysningar limnas av Patent- och
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer
finns pa forsta sidan av domen.

www.domstol.se


http://www.domstol.se/

Om ni tidigare informerats om att férenklad del-
givning kan komma att anvindas med er i ma-
let/drendet, kan sddant delgivningssitt ocksa
komma att anvindas med er 1 hogre instanser om
ndgon Overklagar avgérandet dit.

www.domstol.se


http://www.domstol.se/

Anvisning for 6verklagande HR - PMOD, avgérande, med pt ¢ Producerat av Domstolsverket ® 2017-07

d SVERIGES DOMSTOLAR

www.domstol.se

Bilaga

Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens

avgorande

Den som vill 6verklaga Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande ska gora
det genom att skriva till Hégsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller limnas
till Patent- och marknadsdéverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges 1 slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

Beslut om haktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rittegangsbalken eller rese-
forbud far 6verklagas utan tidsbegrinsning.

Om 6verklagandet har kommit in 1 ritt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
overklagandet och alla handlingar i malet
vidare till Hogsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstand for att Hogsta
domstolen ska prova ett 6verklagande.
Hogsta domstolen far meddela provnings-
tillstind endast om

1. det ir av vikt for ledning av ritts-
tillimpningen att 6verklagandet prévas
av Hogsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skal till sidan
provning, s som att det finns grund f6r
resning, att domvilla férekommit eller att
malets utgang i hovritten uppenbatligen

beror pa grovt férbiseende eller grovt
misstag.

Overklagandets innehall
Overklagandet ska innehalla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

2. det avgorande som 6verklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag f6r avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgorandet som klaganden
begir,
4. de skal som klaganden vill ange for att

avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange for att
provningstillstaind ska meddelas, samt

0. de bevis som klaganden dberopar och vad
som ska bevisas med varje bevis.

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta domstolen
anvinda forenklad delgivning vid utskick av
handlingar i malet, under férutsittning att
mottagaren dar eller i nagon tidigare instans
har fatt information om sadan delgivning.

Mer information

For information om rittegangen i Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se
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