SVEA HOVRATT DOM Mal nr

Patent- och 2018-06-18 PMT 6325-16
marknadsoverdomstolen Stockholm
Rotel 020109

OVERKLAGAT AVGORANDE
Sodertorns tingsratts dom 2016-06-10 i mal nr T 17069-14, se bilaga A

PARTER

Klagande
O.N.,

Motpart
Rolex S.A.

Ombud: Advokaten A.L.

SAKEN
Varumarkesintrang

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen andrar tingsréttens dom (punkten 2 i
domslutet) endast pa foljande sitt.

O.N. férbjuds vid vite om 250 000 kr att i ndringsverksamhet, sjalv eller

genom medverkan, utan tillstand av Rolex S.A., importera eller fora ut klockor pa
marknaden forsedda med Rolex S.A:svarumérken "ROLEX” eller
"ROLEX+CROWN?” dller kronan ensam, som ”ROLEX+CROWN" och kronan

ensam framgar av bilaga 1 till tingsréttens dom.
Dok.ld 1347622

Postadress Besbksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger JarlsTorg 16  08-561 670 00 08-561 675 09 mandag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-15:00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www. patentochmarknadsoverdomstolen.se
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2. Patent- och marknadsoverdomstolen forpliktar O.N. att ersatta Rolex
S.A:sréttegangskostnad i Patent- och marknadsoverdomstolen med 40 000 kr
avseende ombudsarvode jamte ranta enligt 6 § rantel agen fran dagen for Patent-

och marknadsoverdomstolens dom till dess betalning sker.
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YRKANDEN M.M.

O.N. har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska lamna Rolex S.A:s
(Rolex) talan i tingsrétten utan bifall och befria honom fran skyldigheten att betala
erséttning for Rolex réttegangskostnad dér.

Rolex har motsatt sig att tingsrattens dom andras och yrkat erséttning for rattegangs-

kostnad i Patent- och marknadsdverdomstolen.

Malet har med stod av 50 kap. 13 § réttegangsbalken avgjorts utan huvudforhandling.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har i Patent- och marknadsoverdomstolen dberopat samma grunder och

bevisning som i tingsrétten.

| tingsrétten yrkade Rolex bl.a. skadestand med 15 000 kr avseende " obehérigt
utnyttjande” av Rolex varumérken. Rolex yrkande kan enligt Patent- och

marknadsoverdomstolen inte forstds pa annat satt an att det endast avser skalig
ersattning for utnyttjande (se utéver vad som antecknats i tingsrattens dom bl.a.

ansokan om stdmning, tingsréttens aktbilaga 1, punkten 2.3.4).

Av tingsrattens dom framgar att Rolex i tingsrétten gjorde gallande att bolaget har
ensamrétt till ordmérket ROLEX och figurvarumérket ROLEX+CROWN, som det
framgér av bilaga 1 till tingsréttens dom, genom svenska varumérkesregistreringar. Av
handlingarnai tingsréttens akt framgar att Rolex aven gjorde géllande att bolaget har
ensamrétt till figurmarket CROWN genom en svensk varumarkesregistrering (nr
246327) samt till allai malet aktuella varumarken dven genom inarbetning (se yttrande
fran Rolex, tingsréttens aktbilaga 23, punkterna 2.2 och 2.3). Som Rolex far forstas &r
kronan i figurmérket CROWN identisk med kronan i figurméarket CROWN+ROLEX.
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Utover vad tingsrétten i sin dom antecknat under rubriken grunder noterar Patent- och
marknadsoverdomstolen att Rolex till grund for sin talan &ven dberopat att O.N.,
utan tillstdnd av Rolex, importerat klockornai syfte att tillhandahdlla dem for
forsdljning som ett led i enillegal verksamhet (jfr s. 6 i tingsrattens dom).

DOMSKAL

Patent- och marknadstverdomstolens provning

Den forsta fréaga som Patent- och marknadséverdomstolen ska préva é om O.N.
har gjort intrang i Rolex varumarkesratt genom att i varumarkeslagens
(2010:1877) mening haimporterat klockor i strid med Rolex ensamréatt, och om sa ar

fallet, aven fragor om vitesforbud, erséttning for utnyttjande av varumarkena m.m.

Varuméarkesintrng

Riéittsliga utgangspunkter

Malet ror intrang i nationellt varumérke. Vid en tillampning av den svenska

varumérkeslagen ska EU:s varuméarkesdirektiv och EU-domstolens praxis beaktas.

Ensamrétten till ett varumarke innebér, sdvitt & aktuellt i dettamdl, att ingen annan &n
innehavaren, utan dennes tillstand, i néringsverksamhet far anvéndaett tecken som ar
identiskt med varukénnetecknet for varor av samma slag, nar anvandningen skadar
eller kan skada varumarkets funktion (se 1 kap. 10 § forsta stycket p 1 varumérkes-
lagen samt bl.a. NJA 2014 s. 580 och dar hénvisad praxis fran EU-domstolen). Vid
sadan s.k. dubbel identitet blir det inte aktuellt att bedoma om det foreligger

forvaxlingsrisk utan skyddet & i den meningen absol ut.

Som anvénadning avses bl.a. att férse varor eller deras forpackningar med tecknet, att
bjuda ut varor till forsaljning, fora ut dem pa marknaden, lagra dem for dessa andamal

eller bjuda ut eller tillhandahdllatjanster under tecknet, att importera eller exportera
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varor under tecknet, eller att anvandatecknet i affarshandlingar och reklam (se 1 kap.

10 § andra stycket varumérkes agen).

Ensamréttens koppling till néringsverksamhet syftar till att undanta tredje mans rent
privata anvandning av kannetecken. Har anvandningen samband med en afféars-
verksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske i néringsverksamhet.
Né&got krav pa att svaranden sjélv driver affarsverksamheten har inte stéllts upp. Det
forhallandet att omfattningen av affarsverksamheten &r begransad saknar i regel
betydel se for bedomningen av om den utgor en néringsverksamhet. (Se NJA 2008 s.
1082 och dér hanvisade avgoranden fran EU-domstolen.)

Den varumérkesinnehavare som gor gallande intrang i sin varuméarkesrétt, dvs. i detta
fall Rolex, har bevisbordan for de omstandigheter som konstituerar intrang. Detsamma
géller for de omstandigheter som gor att forbuds- och ersdttningsrétten i varumarkes-
lagen kan ut6vas. Det beviskrav som skatillampas &r, som utgangspunkt, det vanligai

tvistemal, dvs. Rolex ska styrka sin talan.

Patent- och marknadsoverdomstolens bedémning

I likhet med tingsrétten finner Patent- och marknadsoverdomstolen klarlagt att su
klockor, med k&nnetecken som &r identiska med Rolex registrerade varuméarken for
varor av sammaslag, utan tillstand av Rolex, importerats hit fran Thailand med
angivande av O.N. som adressat. Det rér sig alltsa om s.k. dubbel identitet.

Som tingsratten redovisat har klockorna kvarhallits av Tullverket.

Det Rolex lagt O.N. till last & att han vid kontakt med en L.R., som

enligt Rolex har tydliga kopplingar till hemsidan X och illegal handel

med piratkopierade klockor, har atagit sig att taemot de sju klockorna, i syfte att
tillhandahalla dem for forsaljning.

Som Rolex talan far forstas gor bolaget gallande att O.N., gemensamt och i
samrad med annan, importerat klockornai syfte att tillhandahalla dem for forsaljning.
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I enlighet med det som redovisats ovan har Rolex bevisbordan fér bl.a. de

omstandigheter som konstituerar intrang och Rolex ska styrka sin talan.

Genom utdrag frén L.R.s facebooksida och fran X &r det utrett

att L.R. har starka kopplingar till X. Av utdragen framgar bl.a.

att X utbjuder kopior av Rolex-klockor av den typ som &r aktuell i

malet, att kOp sker via postforskott samt att leverans sker fran svenska adresser for att
undvika”risk for tull och liknande”. Det &r saledes fraga om illegal handel med
varumarkesforfal skade klockor.

Av utdraget fran L.R.s facebooksida framgar vidare att han och O.N.

har kontakt dér sedan augusti 2012, att O.N. i juli 2013 i en kommentar

efterfragat ett arbete och att L.R. svarat "Har redan en anstélld i Stockholm,

men kan finnas en grej som inte ger sa mkt deg men som ocksa innebar extremt lite
jobb. Messaom intresserad.”, och att O.N. i januari 2015 reagerat med

gillande pa ett inlagg dar L.R. skrivit bl.a. att X anstéller.

O.N. har i malet bekréftat att han & bekant med L.R. och har inte

ifrégasatt riktigheten av de facebook-utdrag m.m. som Rolex &beropat. Han har dven
vidgatt att han vid kontakt med L.R. fick ett erbjudande om att ta emot nagra
klockor, men uppgett att han avbojde och dafick beskedet att klockorna redan hade
skickats.

I likhet med tingsrétten finner Patent- och marknadsoverdomstolen att Rolex, genom
O.N.s facebook-kontakter med L.R., och vad som framkommit om

L.R.skoppling till hemsidan X och afférsidén bakom den, i

forening med den bevisning som aberopats om att forsandel sen skickats med
rekommenderat brev och darmed har kunnat hamtas ut endast av O.N., har

styrkt att O.N. dtagit sig att ta emot klockornai syfte att tillhandahalla dem

for forsdljning. O.N.sforklaring forringar inte vérdet av den utredning som

Rolex lagt fram till stod for sitt intrangspastaende. Han har inte horts muntligen i malet
och att det skulle ha gatt till pa det sétt han invant far inte stod av utredningen.
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Vidare konstaterar Patent- och marknadsoverdomstolen att det inte genom utredningen
i malet har visats att O.N. bestéllt eller pa annat sétt ombesorjt sjalva
importen av klockorna. Aven om O.N. inte vidtagit samtliga de faktiska
atgarder som kan sagas konstitueraimporten, har hans medverkan, dvs. att ta emot
klockorna, emellertid varit en sa pass viktig bestandsdel i importen att han enligt
Patent- och marknadsoverdomstolen inte enbart kan betraktas som medhjépare (jfr
23 kap. 4 8§ brottsbalken och bl.a. NJA 2008 s. 1082). Patent- och marknadsoverdom-
stolen finner alltsd att O.N., gemensamt och i samréd med annan, har impor-

terat klockornai den mening som avsesi varumarkesagen.

Vid den bedémningen stér det aven klart att importen skett i naringsverksamhet. Som
tingsrétten konstaterat saknar det betydel se att importen skett i annans nérings-
verksamhet. D& anvandningen skadat i vart fall varumarkenas ursprungsangivel se-
funktion och da Rolex samtycke till importen saknats, har O.N. i objektiv

bemérkel se begatt ett intrang i Rolex ensamrétt till varuméarkena.

Patent- och marknadsoverdomstolen aterkommer vid prévningen av forbudsyrkandet
till betydelsen av att klockornaimporteratsi syfte att tillhandahdllas for forsaljning.

Vitesforbud m.m.

Riéittsliga utgangspunkter

Enligt 8 kap. 3 § forsta stycket varumérkeslagen far domstolen vid vite férbjuda den
som gor eller medverkar till varumérkesintrang att fortsétta med det.

Som tingsratten redovisat utgor det forhallandet att risken for ett fortsatt intrang eller
fortsatta handlingar, som skulle kunnainnebéraintrang, inte & péataglig eller att den pa
annat sétt endast &r begransad, inte grund for att avsta fran att utfarda forbud vid vite
(se NJA 2007 s, 431).
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Ett vitesforbud ska varaklart avgrénsat sa att den som forbudet riktar sig mot vet vad
han eller hon inte far gora. Inom ramen for karandens yrkande &r det domstolens
uppgift att utforma forbudet sa att det uppfyller kravet pa entydighet och
konkretisering. Ett forbud skainte heller galangre an vad som & motiverat i det
enskildafallet. (Se prop. 1993/94:122, s. 67.) Vidare ska forbudet ta sikte pa det
intrang som har begatts och enbart traffa intrangsgorarens faktiska anvandning av
varumarkena (se NJA 2007 s. 431 och RH 2016:25).

Vitesbel oppets storlek ska faststédllastill ett belopp som med hansyn till vad som &r
kant om adressatens ekonomiska forhallanden och till omstandigheternai évrigt kan
antas férma honom eller henne att f6lja det forel aggande som &r forenat med vitet (se
3 §lagen, 1985:206, om viten).

Patent- och marknadsoverdomstolens bedémning

Patent- och marknadstverdomstolen har i det foregadende bedomt att O.N.

gjort intrang i Rolex varumarkesrétt. | likhet med tingsrétten finner Patent- och
marknadstverdomstolen att det inte framkommit ndgra omstéandigheter som utgor
grund for att avsta fran att utfarda ett vitesforbud. Frégan blir da hur vitesforbudet ska

utformas.

Rolex forbudsyrkande avser varor inklusive klockor. Enligt Patent- och
marknadsoverdomstolen bor férbudet avgransas sa att det endast avser klockor

eftersom det i malet inte férekommit ndgra andra varor.

Rolex forbudsyrkande i Patent- och marknadsdverdomstolen omfattar forfogandena att
importera, utbjuda, salufora, marknadsftra eller annorledes formedla och férsdlja

varorna.

Som redovisats & det domstolen som inom ramen for kérandens yrkande formulerar
forbudet. Upprakningen av otillatna former av anvandning i 1 kap. 10 § andra stycket

varumarkeslagen ar inte uttémmande, vilket i och for sig medfor att &ven andra former
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av anvandning kan férbjudas, under forutséttning att det handlar om anvandning i
naringsverksamhet. Enligt Patent- och marknadsoverdomstolen bor dock utgangs-
punkten vara att den terminologi som anvandsi 1 kap. 10 § andra stycket varu-
maérkeslagen och motsvarande bestdmmelse i EU:s varumarkesdirektiv ska anvandas
eftersom detta bidrar till att uppna entydiga och konkreta forbud samt en enhetlig och

forutsebar rattstillampning.

Rolex forbudsyrkande i Patent- och marknadséverdomstolen far, utGver import, anses
motsvara forfogandena att bjuda ut varor till forsaljning, att féra ut varor pa marknaden
och att anvanda varumérkenai affarshandlingar och reklam.

Det intrdng som Patent- och marknadstverdomstolen funnit visat i malet &r att O.N.,
gemensamt och i samrad med annan, importerat varumarkesforfal skade

klockor i syfte att tillhandahalla dem for forsaljning. Med hansyn till den faktiska
anvandning som alltsa har forekommit finner Patent- och marknadsoverdomstolen att
forbudet, utéver import, &ven bor innefatta forfogandet att fora ut klockor pa mark-
naden. Till skillnad fran tingsrétten bedomer Patent- och marknadsoverdomstolen att
forbudet dock inte bor omfatta forfogandena att bjuda ut varor till férsajning eller att

anvanda varumérkena i afféarshandlingar och reklam.

| fraga om vitesbel oppets storlek gor Patent- och marknadstverdomstolen inte nagon

annan beddmning an tingsrétten.

Erséttning for utnyttjande

Riéittsliga utgangspunkter

Enligt 8 kap. 4 § forsta stycket varumarkeslagen ska, savitt ar aktuellt i dettamal, den
som uppsétligen eller av oaktsamhet gor varumarkesintrang betala skalig erséttning for
utnyttjandet av varumarket. Sadan erséttning kan utgd utan att varumarkesinnehavaren
visar sig halidit ndgon skada, och aven daintrangsvarorna kvarhalitsi tullen och
darfor inte natt marknaden (se ovan ndmnda NJA 2008 s. 1082).
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Patent- och marknadsoverdomstolens bedémning

Patent- och marknadsoverdomstolen finner i likhet med tingsrétten, och pa de skal som

tingsratten anfort, att O.N. gjort varuméarkesintrang uppsatligen.

Som redovisats behtver Rolex inte visa att bolaget har lidit nagon skada for att fa
erséttning for utnyttjande av varumarkena. Det forhallandet att utnyttjandet har skett i
annans naringsverksamhet, och den omstandigheten att klockorna— som kvarhallits av
Tullverket — inte ndtt marknaden, utesluter inte heller att sddan erséttning kan utga.
O.N. har vitsordat det yrkade beloppet och Rolex ska darfor tillerkannas

begérd ersattning.

Forstorelse av klockornam.m.

Betréffande Rolex yrkande om att de hos Tullverket kvarhallna klockorna ska forstoras
och att O.N. ska bekosta &tgarderna gor Patent- och marknadstverdomstolen
inte ndgon an beddmning an tingsrétten.

Sammanfattande dutsats

Patent- och marknadsoverdomstolens bedomningar innebér att vitesforbudet, i
forhallande till tingsréttens dom, ska ges en nagot andrad utformning med avseende pa
vilkavaror och forfoganden som omfattas av forbudet. Tingsréttens dom, punkten 2 i
domslutet, ska darmed andras pa det sitt som framgér av Patent- och marknads-
Overdomstolens domslut. Patent- och marknadsoverdomstol ens bedémningar innebér
vidare att tingsrétten dom ska sta fast i fraga om ersattning for utnyttjande av

varumarkena och forstorel se av klockornam.m.
Réttegangskostnader

Med hansyn till utgangen i malet ska O.N., somi Patent- och marknads-
overdomstolen endast vunnit viss framgang betraffande vitesforbudets utformning,
ersitta Rolex for réttegangskostnad dven hér.
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Rolex har i Patent- och marknadsdverdomstolen yrkat erséttning for réttegangskostnad
med 63 000 kr avseende ombudsarvode. O.N. har inte vitsordat ndgot belopp

som skéligt i och for sig.

Det finns inte anledning att ifrégasétta riktigheten av de uppgifter som Rolex lamnat i
ingiven kostnadsspecifikation. Med hansyn till malets art och omfattning kan den av
Rolex yrkade erséttningen dock inte fullt ut anses skaligen pakallad for tillvaratagande
av Rolex rétt i malet. Rolex skai stéllet tillerkannas erséttning med skaliga 40 000 kr.

Overklagande
Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-

overdomstolens domar inte far dverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen,
2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Denna dom fér darfor inte 6verklagas.

| avgorandet har deltagit hovréttsraden Ulrika Beergrehn, Goran Soderstrém och

Adrian Engman samt tf. hovréttsassessorn Teresia Danielsson, referent.



SODERTORNS TINGSRATT  DOM Mal nr

2016-06-10 T 17069-14
Meddelad i
Huddinge

PARTER

KARANDE

Rolex SA.

Ombud: Advokat A.L.

SVARANDE
O.N.,

DOMSLUT

1. O.N. skabetala skadestand till Rolex S.A. (Rolex) med 15 000 kronor
jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran den 8 januari 2015 till dess full
betalning sker.

2. O.N. forbjuds vid vite av 250 000 kronor att i naringsverksamhet sélv
eller genom medverkan importera, utbjuda, salufora, marknadsféra, férmedla
eller forsdljavaror, inklusive klockor, som &r forsedda med Rolex
varukannetecken "ROLEX” eller "ROLEX+CROWN?” eller kronan ensam, se
domsbilaga 1.

3. Hos Tullverket Arlanda kvarhdna klockor mérkta med Rolex varukannetecken
"ROLEX"” och "ROLEX+CROWN" dller kronan ensam, med diarienummer

Dok.ld 1109792

Postadress Besbksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Bjornkullavagen 5 A 08-561 660 30 08-711 05 80 méndag — fredag
141 84 Huddinge E-post: 08:30-16:00

sodertorns.tingsratt.avdel ning3@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol .se
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SE 2014188/K TR2014-1803 och sandningsnummer RR140559586TH, ska
forstoras genom Tullverkets forsorg och pa O.N.s bekostnad.

4. O.N. skaersitta Rolex for dess réttegangskostnader med 105 800 kr,
varav 103 000 kr avser ombudsarvode. Pa beloppet ska ranta utga enligt 6 §
rantelagen fran dagen for denna dom till dess betalning sker.
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BAKGRUND

Rolex S.A. (Rolex) tillverkar, marknadsfor och férséljer ROLEX-armbandsur.
Klockorna séljs genom ett nét av auktoriserade aterforséljare 6ver hela varlden
inklusive Sverige. Rolex ager exklusivt réttigheternatill varumarket ROLEX och har
fleravarumérkesregistreringar gallande i Sverige. Rolex innehar bland annat
ensamrétten till det i Sverige registrerade ordvarumarket ROLEX
(registreringsnummer 40514) avseende fickur och andra klockor i varuklass 14, vilka
ar registrerade sedan 1932. Rolex ar dartill sedan 1959 innehavare av det kombinerade
ord- och figurvarumérket ROLEX+CROWN med registreringsnummer 88574. Det &
ocksaregistrerat i varuklass 14. (ROLEX och ROLEX+CROWN &r nedan gemensamt

benamnda Varumérkena).

Tullverket pa Arlanda flygplats beslutade den 14 november 2014, med stod av artikel
17 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013
om tullens sékerstdllande av skyddet for immateriella réttigheter och upphévande av
radets forordning (EG) nr 1383/2003, att kvarhdlla en sandning med varor innefattande
klockor markta med Varumarkena. Som mottagare pa paketet angavs O.N.,

. Klockorna @ s.k. piratkopior och har inforts
fran Thailand. De sammanlagt sju klockorna var forpackade i en wellpappkartong och

afoljdes inte av garanticertifikat.
BEGARAN OCH INSTALLNING
Rolex har begért att tingsrétten ska
a) forplikta O.N. att betala skadestand till Rolex for obehorigt
utnyttjande av Rolex varukannetecken med 15 000 kronor jamte rénta enligt

6 § rantel agen fran dagen for delgivning av ansdkan om stamning till dess full
betalning sker;
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b) forbjuda O.N., vid vite om 250 000 kronor, eller annat kraftigt

verkande vite som tingsratten anser skaligt, att §alv eller genom medverkan i
naringsverksamhet importera, exportera, utbjuda, saluféra, marknadsféra eller
annorledes formedla eller forsdlja varor, inklusive klockor, som &r férsedda
med Varumérkena,

forordna att hos Tullverket Arlanda kvarhdllna klockor markta med Rolex
varukannetecken "ROLEX” och "ROLEX+CROWN” eller kronan ensam, med
diarienummer SE 2014188/K TR2014-1803 och sdndningsnummer
RR140559586TH, forstors genom Tullverkets forsorg och pA O.N.s

bekostnad; samt

d) forpliktaO.N. att ersétta Rolex for dess réttegangskostnader med

105 800 kr. Av beloppet avser 103 000 kr ombudsarvode och 2 800 kr

ansobkningsavgift vid tingsratten.

O.N. har motsatt sig Rolex begaran om skadestand och vitesférbud men

medgett begéran om att kvarhallna klockor ska forstoras. Han har vitsordat ett

skadestand om 15 000 kronor som skaligt i och for sig. Han har motsatt sig begaran

om réattegangskostnader och inte vitsordat beloppet som skaligt i och for sig.

GRUNDER

Rolex

O.N. har uppsétligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till intrang i Rolex

ensamrétt till Varumérkena genom att 5yu stycken klockor som olovligen & mérkta

med Varumérkena har fortsin i Sverige och & avsedda att tillhandahallas for

forsdljning. Klockorna, mérkta med Varumérkena, &r tillverkade for att se ut som kta

Rolex-ur. De & sk. piratkopior.
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Genom sitt agerande har O.N. gjort sig skyldig till intrang i Rolex

varumérkesréatt. Rolex har riskerat att lida betydande skada av O.N.s

befattning av piratkopierade ur forsedda med Rolex varukénnetecken. O.N.s

import och planerade forsdljning av piratkopierade klockor orsakar forlust av goodwill,
urvattning av Varumérkena, utebliven vinst fran forséljning och/eller licensintakter
samt kostnader for att upptécka varumarkesintrang. Intranget skadar V arumérkenas
funktioner. O.N. & skyldig att ersitta Rolex for intranget. Rolex skada till

foljd av O.N.s befattning med klockorna uppgar minst till begéart belopp.

Det & skéligt att klockorna forstorstill forebyggande av skada och fortsatt intrang i

Rolex ensamrétt till varumérkena.

O.N.

Han har inte bestallt nagra klockor eller samtyckt till att nagra klockor skulle skickas
till honom. Han har darfor inte genom import begatt nagot varuméarkesintrang av

uppsat eller av oaktsamhet.

UTVECKLING AV TALAN

Rolex

Varumarkena & synnerligen valkanda sa som kannetecken for de produkter som Rolex
tillhandahdller. Samtliga aktuella varumarken har gott renommé. Varumarkena
associeras med hog kvalitet, elegans och exklusivitet. Rolex har lagt och 1&gger ned
avsevarda kostnader pa att bygga upp och vidmakthdlla Varuméarkenas profil och
goodwill. Forsaljningen och marknadsforingen av Rolex produkter bedrivs med
tillampning av en sarskild marknadsforingsprofil och endast dterforsaljare som har
auktoriserats av Rolex har rétt att anvanda VVarumérkena och att sdlja ROLEX
originalur. Syftet med detta ar bland annat att uppna enhetlighet vid anvandningen av
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Varumarkena samt att tydliggora att det foreligger ett kommersiellt sasmband mellan

Rolex-aterforsdjarna.

Samtliga klockor som Rolex tillverkar utsétts for ett flertal tester, sdvé interna som
externa, for att sakerstélla att varje enskild klocka uppnér de kvalitetskrav som Rolex
stéller pa sina produkter. Varje Rolex-ur testas sedan 1910 av Contrdle Officiel Suisse
des Chronometres (COSC). COSC &r en oberoende schweizisk myndighet som &r
ensam behorig att utfarda den vakanda bendmningen ” Officially Certified Swiss
Chronometer”. Nér ett Rolex-ur har godkéants av COSC forses detta med ett rott sigill.
Sigillet visar att ROLEX-uret har genomgatt COSC:s test och garanterar ROLEX -urets
akthet, htga kvalitet och funktion.

Varje ROLEX-ur som sdljs &foljs vidare av ett garanticertifikat. Varje garanticertifikat
har ett unikt serienummer som 6verensstammer med ett specifikt klockexemplar.
Certifikatet forsékrar kparen av ett ROLEX-ur om &ktheten av detta och bekréaftar att
uret har befunnits uppfylla COSC:s krav. Innehavet av ett garanticertifikat ger vidare
tillgang till " after-sales service” inom ramen for Rolex nétverk, vilket omfattar 25
lander och bestdr av ungefar 3 000 urmakare som samtliga har genomgatt viss

utbildning hos Rolex i Genéeve, Schwelz.

Handel med piratkopior &r ett problem for varumarkesinnehavare, speciellt for
kvalitetsprodukter, da fem procent av véarldshandeln utgors av sadan handel.

O.N. har importerat ett paket fran Thailand med sju stycken klockor mérkta
med Varumérkena. O.N. & inte ndgon auktoriserad aterforséljare av Rolex
produkter och har inte heller pa annat sétt erhallit Rolex till&tel se att anvanda

Varumarkena.

O.N.sinforsel utgor ett led i enillegal verksamhet, bl.a. har andra klockor
skickatstill hans far och 34 klockor har skickatstill en bekant till honom, L.R.
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Omstandigheter tyder pa att O.N. och L.R. har haft kontakt
med varandra. Det finns aven tydliga kopplingar mellan L.R. och hemsidan
X.

En &kta” Rolex Oyster Perpetual” séljs for 50 00070 000 kronor. Av denna anledning
bor ett vitesbel opp séttas hogt.

O.N.

Det stammer att det & hans adress som finns angiven pa det aktuella paketet. Han har
galv adrig varit i Thailand. Han &r bekant med L.R. och det &r korrekt att de

& vanner pa Facebook. L.R. bor inte i Sverige och de har inte tréffats

personligen pafleradr. Han har kdnnedom om att L.R. bedriver

klockforsdljning da L.R. skriver mycket om det pa Facebook. Han salv ar helt
ointresserad av klockor och kanner inte till den webbsida som Rolex pastar att L.R.
star bakom. Han & medveten om att liknande klockor har skickats till hans far.

Han fick en forfragan fran L.R. om denne kunde skicka nagra paket till

honom och hans far, efter att han lamnat en kommentar paL.R.s"feed”. Han

tyckte att det 14t " fishy”. Nar han aterkom till L.R. med ett negativt besked

hade denne redan skickat paketen. Han valde att forst forneka kdnnedom om paketen
for L.R.s skull och fér att denne hade lovat att reda upp situationen.

BEVISNING

Rolex har som skriftlig bevisning dberopat fotografier pa de sju forfalskade klockor
som har tagitsi forvar av Tullverket, kopior av brev som har tillsants O.N.

fran kérandeombudet, skarmavbilder fran L.R.s sida pa Facebook,

skarmavbilder frén hemsidan X, ett fotografi pa brevforsandelse samt

skarmavbild fran postens hemsida.
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DOMSKAL

Malet har med stod av 42 kap. 18 § 1 <. 5 p réttegangsbal ken avgjorts utan

huvudforhandling.

Gédlanderegler

| varumarkeslagen (2010:1877) finns bestdmmelser om varumarken och andra
varukannetecken for varor eller tjanster som tillhandahdllitsi en néringsverksamhet
och som var och en kan forvarva ensamrétt till (1 kap. 1 § varumarkeslagen).

Ensamréit till varumérken kan uppnas bl.a. genom registrering och inarbetning (1 kap.
6 och 7 88 varumérkeslagen). Ensamrétten till ett varukénnetecken innebér bl.a. att
ingen annan &n innehavaren, utan dennes tillstand, i néringsverksamhet far anvanda ett
tecken som &r identiskt med varukannetecknet for varor av ssmmasdag (1 kap. 10 §

1 st. 1 p varumérkeslagen). Som anvandning avses bl.a. att importera varor under
tecknet.

GOr nagon intrang i ratten till ett varumarke (varumérkesintrang) och sker det
uppsitligen eller av grov oaktsamhet har denne gjort sig skyldig till brott (8 kap. 1 §

varumarkeslagen).

Den som uppsdtligen eller av oaktsamhet gor varumarkesintrang ska betala skalig
ersattning for utnyttjandet av varukannetecknet samt erséttning for den ytterligare

skada som intranget har medfort (8 kap. 4 § varumérkeslagen).

En domstol far pa begéran av den som innehar varukannetecknet vid vite forbjuda den
som gor eller medverkar till varuméarkesintrang att fortsatta med det (8 kap. 3 §
varumérkeslagen) och dven besluta om att egendomen pa vilken varukannetecknet

olovligen forekommer ska forstoras (se 8 kap. 7 88 varumarkeslagen).
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Tingsréttens bedémning

Genom den skriftliga bevisningen finner tingsrétten inledningsvis att féljande &r utrett.

Rolex har ensamréit till ordvaruméarket ROLEX avseende fickur och andraur i
varuklass 14 och det kombinerade ord- och figurvaruméarket ROLEX+CROWN. Det ar
i malet ocksa visat att sju stycken klockor har importerats till Sverige fran Thailand i
ett paket och att klockorna varit markta med Rolex och varit identiska med Rolex
klockor, dvs. att de utgor s.k. piratkopior.

Frégornai malet galler om O.N. har gjort intrang i Rolex varumarkesratt
genom att importera klockorna och, om sa ar fallet, om O.N. ska daggas
vitesforbud, om han ska betala skadestand till Rolex och om tullen ska forstora
klockorna som kvarhdllits.

Har det skett varumérkesintrang av O.N.?

Det bor dligga Rolex, som réttighetsinnehavare, att visa att O.N. har begatt
varumarkesintrang. Forst uppkommer darfor fragan om det & O.N. som har

importerat klockorna.

Det & i malet &r ostridigt att det har stétt O.N.s namn och adress pa paketet

som skickades till Sverige med klockornai. Rolex har lagt fram bevisning i form av ett
fotografi av vilket det framgar att paketet ar skickat rekommenderat. Av den
skarmavbild fran postens hemsida som Rolex ocksa dberopat framgar vidare att
rekommenderade brev endast kan hdmtas ut mot uppvisande av legitimationshandling.
Det & sdledes endast O.N. som har kunnat hamta ut paketet. Redan genom

detta framstar det som osannolikt att klockorna skulle ha skickatstill O.N.

utan att han bestéllt eller i vart fall uttryckligen godkéant leveransen. Det & frdga om
gu stycken klockor. Det kan noteras att piratkopierade Rolexklockor — enligt de
aberopade skarmbilderna frén hemsidan X — bjuds ut for ca 1 500 kr
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styck. Detta forhallande talar &ven det med styrka for att forsandel sen maste ha skett i
samrad med O.N., eftersom avsandaren annars skulle riskera en inte obetydlig
kapitalforlust genom att skicka klockor till ndgon utan ndgon uppgorelse om den
fortsatta hanteringen.

O.N. har uppgett att han visserligen blev kontaktad av L.R. angdende

mottagande av paket, men att han inte godkant att ta emot det. Han har dock inte
aberopat ndgon bevisning till styrkande av detta. Den skriftliga bevisningen visar att
O.N. har haft kontakt med L.R. via Facebook angaende anstallning i
L.R.sverksamhet X.

Bevisningen talar alltsd entydigt for att O.N. var den avsedda mottagaren och

att forandel sen maste ha skett i enlighet med hans vilja. O.N. har inte dberopat
nagon bevisning som motsager detta. Det far darfor anses visat med tillracklig styrka
att det & O.N. som har importerat de aktuella klockorna.

Har intrénget skett i ndringsverksamhet?

Utover importen som sadan méaste intranget ha skett i naringsverksamhet for att det ska
utgora ett varuméarkesintrang i lagens mening. Privat anvandning faller utanfor
ensamrétten (se Wessman, Kommentar till varumérkeslagen, 1 januari 2014, Zeteo,
kommentaren till 1 kap. 10 8). EU-domstolen har uttalat vad som utgor
naringsverksamhet nér det galler det s.k. varuméarkesdirektivet (se NJA 2008 s. 1082).
Om anvandningen har sasmband med en afférsverksamhet som syftar till att ge
ekonomisk vinst anses den ske i naringsverksamhet. Nagot krav pa att det &r svaranden
géav som driver affarsverksamheten har inte stéllts upp av EU-domstolen (se t.ex. p.
40 i EU-domstolens dom den 12 november 2002 i ma C-206/01, Arsena Football
Club, REG 2002 s. 1-10273 samt p. 18 i EU-domstolens dom den 27 januari 2007 i mal
C-48/05 Adam Opel AG, REG 2007 s. 1-01017, se &en NJA 2008 s. 1082).
Motsvarande hallpunker bor enligt tingsrétten tillampasi detta fall.

10
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Rolex har i dennadel lagt fram bevisning i form av skarmavhbilder fran Facebook och
fran hemsidan X. Av dessa far anses framga att L.R.

medverkat i en afférsverksamhet genom hemsidan X. Klockor-

kopior.se & en hemsida som séljer klockor som &r piratkopior av kdnda
markesklockor, bl.a. Rolex. Det framgar &ven att L.R. och O.N. haft

kontakter pa Facebook med anledning av hemsidan. L.R. har pa sin Facebook-
sidavarit tydlig med att han medverkar i férsaljningen av piratkopior och letar efter
andra personer som kan importera klockor & X. Det framgar aven,

som ber¢rs ovan, att O.N. har kommenterat detta med inneborden att han &r

villig att medverkatill detta. Han har &en "gillat” ett inlégg déar L.R.

eftersoker personer som ska sdlja klockor & X. O.N. har haft

dessa kontakter med L.R. sava innan som efter det att han har importerat de

sju klockorna fran Thailand.

O.N.s kontakter med L.R. och det som O.N. gett uttryck for

via Facebook talar for att importen har skett i néringsverksamhet. Savitt gar att bedéma
ar de importerade klockorna av samma slag som de som finns p& hemsidan. Aven det
forhallandet att det var fraga om sju klockor talar med betydande styrka mot att det

vara fraga om import for privat bruk.

Sammantaget finner tingsrétten det visat att avsikten med importen var att klockorna
skulle tillhandahdllas for forsaljning. Det & darfor styrkt att importen har skett i
naringsverksamhet. Det &r i malet dven ostridigt att O.N. inte har fatt Rolex
tillatel se att anvanda de aktuella varuméarkena. Det ar darfor utrett att O.N.

objektivt sett har begdtt ett intrang i Rolex ensamrétt.

Har varumérkesintranget skett uppsatligen éller i vart fall av oaktsamhet?

Rolex har gjort gallande att intranget har skett uppsatligen eller av oaktsamhet.

11
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Det kan till en borjan konstateras att O.N. maste haft kannedom om att det via
hemsidan X saldes klockor som &r piratkopior och att hans bekant

L.R. verkade via Facebooksidan for att framja den verksamheten. Vidare

maste han ha haft kénnedom om att forsandel sen skulle skickas fran Thailand. O.N.
har i mdlet §alv vidgatt att forsandel sen skickades fran L.R., dock

utan att han hade samtyckt till detta. Tingsrétten finner att det far hallas for visst att det
funnits en koppling mellan importen och L.R.s verksamhet sdsom den

framkommer via Facebooksidan. Mot bakgrund av detta finner tingsrétten det visat att
O.N. maste hainsett att importen avsag s.k. piratkopior. Det & darfor visat att

han uppsétligen genom importen gjorde ett varuméarkesintrang.

Ska O.N. betala skadestand?

Rolex har gjort géllande att bolaget har rétt till skadestand med 15 000 kr, med
anledning av O.N.simport och planerade forséljning av piratkopierade

klockor da det orsakat forlust av goodwill, urvattning av Varumarkena, utebliven vinst
fran forsaljning och/eller licensintakter samt kostnader for att upptécka

varumérkesintrang.

Den som uppsdtligen eller av oaktsamhet gor varumarkesintrang ska enligt

8 kap. 4 8 varumarkeslagen betala skélig ersdttning for utnyttjandet av
varukannetecknet samt ersattning for den ytterligare skada som intranget har medfort.
Med " skdlig erséttning” for utnyttjande avses ndrmast den licensavgift som borde ha
betal ats om licens hade upplétits. Det ror sig siledes om en fiktiv licensavgift och en
sadan skai princip altid betalas vid intrang, det vill sdga &en om varuméarkeshavaren
inte har lidit nagon skada (se Wessman, Kommentar till varuméarkeslagen, 1 januari

2014, Zeteo, kommentaren till 8 kap. 4 8 och dar gjorda hanvisningar).

Som anges ovan har tingsrétten kommit fram till att O.N. har gjort ett
uppsatligt varumarkesintrang. Han ska darfor betala skalig erséttning for utnyttjandet.

12
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O.N. har vitsordat 15 000 kr i skadestand som skaligt i och for sig.
Skadestandet ska darfor utga med det begarda bel oppet.

Ska det meddelas ett vitesférbud?

Rolex har begart att O.N., vid vite om 250 000 kronor, eller annat kraftigt

verkande vite som tingsratten anser skaligt, ska forbjudas att galv eller genom
medverkan i néringsverksamhet vidta vissa tgarder som innebér varumarkesintrang
géllande varor, inklusive klockor, som &r férsedda med Rolex varukannetecken
"ROLEX” eller "ROLEX+CROWN?” €ller kronan ensam.

O.N. har motsatt sig denna begéran.

Som framgatt ovan har tingsrétten kommit fram till att O.N.s befattning med
klockorna har utgjort intrang i Rolex varumarkesratt genom import. Frégan & daom
han vid vite ska forbjudas att fortsétta intranget.

Nér intrang gorsi en immateriell ensamrétt &r det ett primért intresse for
réttighetshavaren att snabbt fa slut paintranget. Vid intrang i ett nationellt varumarke
far domstolen, enligt 8 kap. 3 § varumérkeslagen, vid vite forbjuda den som gor eller

medverkar till varumarkesintrang att fortsétta med det.

Eftersom det har framkommit att O.N. begétt intrang i Rolex varuméarkesrétt

och da det inte framkommit nagra skal mot att meddela vitesforbud ska O.N.
forbjudas att fortsétta med intranget. Detta oavsett om intranget varit av en mindre
omfattning (jfr NJA 2007 s. 431).

Rolex har begart att vitesforbudet for O.N. ska avse att galv eller genom

medverkan i ndringsverksamhet importera, exportera, utbjuda, saluféra, marknadsfora
eller annorledes formedlaeller férsélja varor, inklusive klockor, som &r forsedda med
Rolex varukannetecken "ROLEX” eller "ROLEX+CROWN?” eller kronan ensam.

13
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Ett vitesférbud skaenligt 8 kap. 3 § varumérkeslagen innebéra ett forbud for den som
gor eller medverkar till ett varuméarkesintrang att fortsatta med det. Utformningen av
vitesforbudet ska varaklart preciserat och ta sikte pa det intrang som har begatts (se
prop. 1993/94:122 s. 67, NJA 2007 s. 431 och Svea hovrétts dom den 5 november
2015i ma T 11341-14). Intrénget har i dettafall gallt import i syfte att forsélja
klockorna. Det saknas da grund for att meddela ett forbud mot export — eftersom det
avser en helt annan slags dtgard. Att O.N. inte har haft mojlighet att utbjuda,
salufora, marknadsfora, formedia eller forsdljavarorna har berott pa att varorna
dessforinnan omhéandertagits — en omstandighet utom hans kontroll. Forbudet bor da

gdlla dven sidana atgarder.

Vad gdller det begarda vitesbel oppet kan foljande anforas. Vitesbeloppet ska, enligt

3 §lagen (1985:206) om viten, faststéllas till ett belopp som med hansyn till vad som
& kant om adressatens ekonomiska forhallanden och till omstandigheternai Gvrigt kan
antas férma honom att flja det forel ggande som &r férenat med vitet. Ett vite bor
bestdmmas sa hogt att det inte blir ekonomiskt fordel aktigt for personen i fraga att
underlata att iaktta forbudet. | detta ska &ven beaktas vardet av det forema som avses
med forelaggandet, kostnaderna for forel aggandets fullgérande och omfattningen av de
péfordrade atgarderna. Det kan konstateras att det i dettafall rér sig om import av
piratkopior som forsetts med varuméarken som & mycket vél inarbetade och dar syftet
har varit att gora ekonomisk vinst genom den exklusivitet som varumarkena maste
anses representera. Redan av detta skal bor vitesbel oppet séttas hogt. Det yrkande
vitesbel oppet far mot den bakgrunden anses skaligt (jfr bl.a. Svea hovrétts dom den 15
januari 2016 i mal B 1389-15).

Ska klockorna hos tullen férstéras?

Rolex har begart att tingsratten ska forordna att hos Tullverket Arlanda kvarhallna
klockor ska forstoras genom Tullverkets forsorg och pa O.N.s bekostnad.

14
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Pa begaran av den som har lidit varumérkesintrang far domstolen, efter vad som &r
skdligt, besluta att egendom pa vilken varukannetecknet olovligen forekommer ska
forstoras (8 kap. 7 8§ varumérkeslagen). O.N. har medgett begéran om att de

hos tullen kvarhallna klockorna ska forstoras. Tingsrétten finner att yrkandet ska
bifallas. Enligt femte stycket i samma bestdmmel se ska en sadan atgard bekostas av
svaranden om det inte finns sérskilda ské mot detta. Sérskilda skél kan vara att
egendom har férvarvatsi god tro av nagon som sjélv inte har begétt ndgot intrang (se
Wessman, Kommentar till varuméarkeslagen, 1 januari 2014, Zeteo, kommentaren till
8 kap. 7 8). Det har inte framkommit ndgra sarskilda ska mot att O.N. ska

bekosta denna atgérd. Rolex begaran i denna del ska darfor ocksa bifallas.

Ska O.N. betala Rolex réittegangskostnader?

Med anledning av utgangen i malet, och da Rolex i allt vasentligt har vunnit fullt bifall
till sintalan, ska O.N. ersitta bolaget for dess rattegangskostnader i malet.

Rolex har géllande réattegangskostnader begart erséttning for ombudsarvode med
103 000 kr och ansokningsavgift vid tingsratten med 2 800 kr. O.N. har
motsatt sig begdran och — som han forstas — ifragasatt bel oppets skalighet.

Erséttning for réttegangskostnad ska fullt motsvara kostnaden for réttegangens
forberedande och talans utférande jamte arvode till ombud eller bitrade, savitt
kostnaden skaligen varit pakallad for tillvaratagande av partens rétt. (18 kap 8 §
réttegangsbalken). Malet har inte varit s omfattande till sin betydelse men har gallt
fleraolikaréttsfragor. Rolex har, for att vinna bifall, tagit fram viss skriftlig bevisning
och annan utredning. Malet har till viss del genom O.N.s processforing och

andrande uppgifter fororsakat mer arbete for Rolex ombud. Sammantaget finner
tingsrétten att begard ersattning ar skalig.
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HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401)
Overklagande, stallt till Svea hovrétt, skagesin till tingsrétten senast den 1 juli 2016.

Provningstillstand kréavs.

CamillaOlsson Lars Wallinder Niklas Schillergvist
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SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | TVISTEMAL

Den som vill dverklaga tingsrattens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska gtra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller 1dmnas till tingsrét-
ten. Overklagandet prévas av den hovratt som
finns angiven i slutet av domen.

Overklagandet ska ha kommit in till tingsratten
inom tre veckor fran domens datum. Sista dagen
for dverklagande finns angiven pa sista sidan i do-
men.

Har ena parten 6verklagat domen i ratt tid, far
ocksa motparten éverklaga domen (s.k. an-
slutningsdverklagande) &ven om den vanliga ti-
den for 6verklagande har gétt ut. Overklagandet
ska ocksa i detta fall skickas eller lamnas till tings-
ratten och det maste ha kommit in till tingsratten
inom en vecka fran den i domen angivna sista da-
gen for dverklagande. Om det forsta dverklagan-
det aterkallas eller forfaller kan inte heller an-
slutningsdverklagandet provas.

Samma regler som for part galler fér den som inte
ar part eller intervenient och som vill dverklaga ett
i domen intaget beslut som angar honom eller
henne. | fraga om sadant beslut finns dock inte na-
gon mojlighet till anslutningsoverklagande.

For att ett Gverklagande ska kunna tas upp i hov-
ratten fordras att provningstillstind meddelas.
Hovratten lamnar prévningstillstand om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsréatten har kommit till,

2. det inte utan att sédant tillstind meddelas gar
att bedoma riktigheten av det slut som tings-
ratten har kommit till,

3. det dr av vikt for ledning av réttstillampning-
en att 6verklagandet provas av hogre rétt, el-
ler

4. det annars finns synnerliga skl att prova
Overklagandet.

Om prévningstillstand inte meddelas star tingsrat-
tens avgorande fast. Det &r darfor viktigt att det
klart och tydligt framgar av 6verklagandet till hov-
ratten varfor klaganden anser att provningstillstand
bor meddelas.

Skrivelsen med overklagande ska innehalla

uppgifter om

1. den dom som Overklagas med angivande av
tingsrattens namn samt dag och nummer for
domen,

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

3. den &ndring av tingsrattens dom som klagan-
den vill fa till stand,

4. grunderna (skélen) for 6verklagandet och i
vilket avseende tingsrattens domskal enligt
klagandens mening &r oriktiga,

5. de omstandigheter som aberopas till stod for
att provningstillstind ska meddelas, samt

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

Har en omsténdighet eller ett bevis som aberopas i
hovratten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mal dér forlikning om saken &r tillaten forklara an-
ledningen till varfér omstandigheten eller beviset
inte dberopats i tingsratten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
overklagandet. Vill klaganden att det ska hallas ett
fornyat forhor eller en fornyad syn pa stéllet, ska
han eller hon ange det och skélen till detta. Kla-
ganden ska ocksa ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
forhandling i hovrdtten.

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

Ytterligare upplysningar [&mnas av tingsratten.
Adress och telefonnummer finns pé forsta sidan av
domen.

Om ni tidigare informerats om att forenklad del-
givning kan komma att anvandas med er i ma-
let/arendet, kan sadant delgivningssatt ocksa
komma att anvéndas med er i hdgre instanser om
nagon overklagar avgdrandet dit.
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