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DOMSLUT

1. Patent- och marknadséverdomstolen dndrar Patent- och marknadsdomstolens dom
endast pd sa sitt att Pagen AB och Pagen Trademark AB solidariskt ska ersdtta Bisca
AB och Bisca A/S for deras gemensamma rattegangskostnader i Patent- och
marknadsdomstolen med 2 318 146 kr jdmte ranta enligt 6 § réntelagen fran den 30
juni 2017 tills betalning sker. I beloppet ingdr ombudsarvode med 2 000 000 kr.

2. Pagen AB och Pagen Trademark AB ska solidariskt ersétta Bisca AB och Bisca A/S
for deras gemensamma réttegdngskostnader 1 Patent- och marknadséverdomstolen med
1 197 864 kr jadmte rdnta pa beloppet enligt 6 § riantelagen fran dagen for Patent- och

marknadsdverdomstolens dom tills betalning sker. I beloppet ingar ombudsarvode med

1 132 864 kr.

3. Patent- och marknadsdverdomstolen faststiller Patent- och marknadsdomstolens

sekretessforordnande.

4. Patent- och marknadsdverdomstolen beslutar att sekretessbestimmelsen i
36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsatta att vara tillamplig pa
uppgifterna i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 108, vilka har lagts fram

vid forhandling inom stdngda doérrar 1 Patent- och marknadsoverdomstolen.
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YRKANDEN M.M.

Pagen AB och Pagen Trademark AB (Pdgen) har i Patent- och marknads-
overdomstolen inskrankt sitt forbudsyrkande och yrkat att domstolen ska, vid vite om
500 000 kr, eller annat verkningsfullt belopp som domstolen finner rimligt, forbjuda
var och en av Bisca A/S och Bisca AB att i ndringsverksamhet i Sverige lagerhélla,
utbjuda eller marknadsfora skorpor med CRISP ROLLS eller Crisp Rolls som

varukédnnetecken.

Pégen har vidare yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska faststélla att Bisca
A/S och Bisca AB ir skyldiga att solidariskt till Pagen betala skélig ersittning for
olovligt utnyttjande av varumérket KRISPROLLS samt ersittning for den ytterligare

skada som Pégen har lidit med anledning av detta intrdng.

Péagen har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen, for det fall bolagens talan
bifalls, ska befria bolagen fran skyldigheten att ersétta Bisca A/S och Bisca AB for
riattegangskostnader 1 Patent- och marknadsdomstolen och i stéllet forplikta Bisca A/S
och Bisca AB att solidariskt ersétta Pédgens rattegangskostnad dir och — under alla
forhédllanden — sétta ned ersittningsskyldigheten till ett belopp om 2 318 146 kr, varav
2 000 000 kr avser ombudsarvode.

Bisca A/S och Bisca AB (Biscabolagen) har motsatt sig att Patent- och
marknadsdomstolens dom éndras. Biscabolagen har dock, for det fall Patent- och
marknadsdomstolen skulle finna att det foreligger intrang, medgett yrkandet om

vitesforbud.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i Patent- och

marknadsGverdomstolen.
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PARTERNAS TALAN

Parterna har i Patent- och marknadséverdomstolen aberopat samma omstédndigheter till
grund for sin talan som i Patent- och marknadsdomstolen. Pagen har dven hir dberopat
att dess varumérke KRISPROLLS genom anvéndning forvérvat forstiarkt sérskiljnings-
formaga for skorpor, men inte lingre gjort géllande att mérket forvarvat en exceptio-

nellt hog grad av sérskiljningsformaga for varor av detta slag.

Parterna har hér utvecklat sin talan pa i huvudsak samma sétt som i1 Patent- och

marknadsdomstolen.

UTREDNING

Parterna har 1 huvudsak lagt fram samma utredning har som i Patent- och

marknadsdomstolen. Pdgen har dock franfallit viss skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Inledning

Ensamritten till nationellt registrerade varumérken regleras i 1 kap. 10 § forsta stycket
varumdrkeslagen. Ensamritten innebér bl.a. att ingen annan &n innehavaren, utan
dennes tillstdnd, far anvidnda ett tecken som &r 1) identiskt med varukénnetecknet for
varor eller tjanster av samma slag, eller som é&r 2) identiskt med eller liknar varukédnne-
tecknet for varor eller tjanster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvéindningen av tecknet leder till uppfattningen att
det finns ett samband med den som anvénder tecknet och innehavaren av

varukédnnetecknet.

Ensamritten till ett varukénnetecken hindrar dock inte, enligt 1 kap. 11 § andra
stycket 2 varumirkeslagen, att ndgon annan, nér det sker i enlighet med god aftérssed,

1 ndringsverksamhet anvénder uppgifter om varans eller tjanstens art, kvalitet,
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kvantitet, avsedda anvdndning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper

eller tidpunkten for nér varan eller tjédnsten ar framstalld.

Motsvarande bestammelser finns 1 artiklarna 9.2 a) och b) samt 1 artikel 14 i
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumirken (varumérkesforordningen) som ska tillimpas frdn och med den

1 oktober 2017. De aktuella bestimmelserna dverensstimmer med de bestimmelser

som gillde tidigare enligt férordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumérken.

Pagens kinnetecken m.m.

Pégens ordvarumirke KRISPROLLS ir registrerat som svenskt nationellt varumérke
och som EU-varumérke for bl.a. skorpor i klass 30. Biscabolagen har, enligt vad som
ar ostridigt mellan parterna, forsélt skorpor i1 forpackningar som varit forsedda med
bl.a. beteckningarna CRISP ROLLS respektive Crisp Rolls. Savdl Pagens varumérke
som Biscabolagens forsdljning har, som parterna dr 6verens om, riktat sig till

konsumenter i allménhet.

Den engelska beteckningen crisp rolls har, som Patent- och marknadsdomstolen funnit
och som parterna dr 6verens om i Patent- och marknadsdverdomstolen, bl.a. betydelsen
skorpor. Pagens varumirke KRISPROLLS ir dgnat att uppfattas som en forsvenskning
av den engelska beteckningen crisp rolls. Ocksé i de av Biscabolagen anvidnda be-
teckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls framtrader betydelsen skorpor, oavsett
om de anvédnds som kdnnetecken eller inte. Savél Pagens varumirke KRISPROLLS
som de av Bisca anvédnda beteckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls har ddrmed
som sadana, 1 forbindelse med livsmedel, pa olika sétt en koppling till varuslaget

skorpor.

Biscabolagens anvindning av CRISP ROLLS och Crisp Rolls

Som anvindning av ett kinnetecken i1 ndringsverksamhet avses all anvindning som

inte sker privat utan i stéllet sker i samband med affarsverksamhet som syftar till att ge
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ekonomisk vinst (se t.ex. EU-domstolens dom den 23 mars 2010 i de forenade mélen
C-236/08 till C-238/08, Google France och Google, ECLI:EU:C:2010:159, punkt 50

med déri gjorda hianvisningar).

Den anvindning som ensamrétten omfattar dr, trots att det inte uttryckligen framgér av
den nuvarande svenska lagtexten, en anvdndning som kénnetecken for varor eller
tjanster, dvs. som varukdnnetecken for att sérskilja varor eller tjénster (Se artikel 9.2 1

varumdrkesforordningen samt prop. 2009/10:225 s. 404 och prop. 2017/18:267 s. 146).

Niér det géller Biscabolagens anvdndning av beteckningen Crisp Rolls (se exempelbild
pa s. 17 i Patent- och marknadsdomstolens dom) konstaterar Patent- och marknads-
overdomstolen att anvidndningen péd forpackningarna har skett genom att orden
placerats med relativt liten stil under beteckningen for den typ av skorpor som finns i
forpackningen. Forpackningens framsida domineras av orden "ORGANIC” och det
ord som beskriver skorporna, t.ex. KARDEMUMMA. Hogst upp 1 forpackningens
vénstra horn finns kidnnetecknet Karen Volf” angivet. Forpackningens utseende
medfor att beteckningen Crisp Rolls inte har ndgon framtrédande roll utan &r dgnad att
uppfattas som en beskrivning av vilken sorts vara som finns i1 forpackningen. Patent-
och marknadsdverdomstolen instimmer darfor 1 Patent- och marknadsdomstolens
beddmning att anvéindningen pa detta sétt inte &r att anse som
kénneteckensanvindning. Denna anvéndning kan darfor redan av detta skél inte anses

utgora intrang 1 Pagens varumarken.

I friga om anvindningen av beteckningen CRISP ROLLS med versaler (se bild pa s.
16 1 Patent- och marknadsdomstolens dom) féster Patent- och marknadséverdomstolen
sarskild vikt vid att CRISP ROLLS ér placerat ovanfor uttrycket fiberskorpor, som
anges 1 mindre teckenstorlek. Patent- och marknadsdverdomstolen anser darfor och
dven 1 6vrigt av de skdl som Patent- och marknadsdomstolen redovisat att
beteckningen CRISP ROLLS, trots dess artangivande betydelse, av genomsnitts-
konsumenten dr dgnad att uppfattas som ett kdnnetecken i den mening som avses i

varumdrkeslagen och varumérkesforordningen och inte som en beskrivning av varorna
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1 forpackningen. Patent- och marknadsdverdomstolen instimmer alltsd i Patent- och
marknadsdomstolens bedomning att det i detta fall 4r frdga om kdnneteckens-

anvandning.

Kinneteckenskraften hos Pigens varumérke

Av utredningen i mélet framgar att registreringen av Pagens svenska varumérke
beviljades av Patentbesvérsritten ar 1994 sedan Patent- och registreringsverket hade
avslagit registreringsansékan med hénvisning till att KRISPROLLS var deskriptivt for
skorpor. Patentbesvérsritten fann, i likhet med Patentverket, att ordet KRISPROLLS 1
sig saknade den sarskiljningsforméga for skorpor som kriavdes for att kunna registreras
som varumdrke, men fann att beteckningen KRISPROLLS anvints och gjorts kénd 1
en omfattning som medfort att bristen pd ursprunglig sarskiljningsformaga blivit

avhjalpt.

Registreringen av EU-varumérket KRISPROLLS beviljades ar 2013 av EUIPO utan

att frdgan om sérskiljningsformaga togs upp sérskilt under handldggningen.

Pégens varumirke dr, som ovan anforts, 4gnat att uppfattas som en forsvenskning av
den engelska beteckningen crisp rolls. Genom begynnelsebokstaven K och samman-
skrivningen till ett ord skiljer sig Pagens varumaérke péa ett inte obetydligt sitt fran den
artangivande beteckningen. Aven med hiinsyn till den koppling varumirket
KRISPROLLS har till skorpor bedomer Patent- och marknadséverdomstolen att
varumadrket har ursprunglig sarskiljningsformaga for detta varuslag, 14t vara tdmligen

svag.

Péagen har gjort gillande att KRISPROLLS genom anvindning forvirvat en forstirkt
sarskiljningsforméga for skorpor. Patent- och marknadséverdomstolen konstaterar 1
denna del att utredningen visserligen visar att Pidgen lagt ned betydande investeringar
pa marknadsforing och att KRISPROLLS under flera ar statt for en betydande del av
forsdljningsvolymen nir det géller skorpor. Pdgen har dock inte lagt fram ndgon

utredning som visar hur genomsnittskonsumenten uppfattat varumarket
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KRISPROLLS. Diremot har Biscabolagen aberopat ett utdrag ur Pdgen AB:s
arsredovisning for rakenskapsaret 2014-05-01 - - 2015-04-30 i vilken det uttalas att
bolaget genom att fraga sina kunder kunnat konstatera att varuméirket KRISPROLLS
inte varit tillrdckligt vilkant 1 de nordiska landerna. Vid dessa forhallanden kan Pagen
inte anses ha visat att varumarket KRISPROLLS har forvérvat ndgon forstérkt
sarskiljningsformaga. Det innebér att skyddsomfanget for varumérket fortfarande

maste anses vara begréansat.

Fragan om det foreligger dubbel identitet

Biscabolagens anvdndning av CRISP ROLLS och Pdgens registrerade varuméarken
avser, som redan konstaterats, identiska varuslag, nimligen skorpor. Pagen har pastatt

att det dven foreligger identitet mellan kidnnetecknen, vilket Biscabolagen har bestritt.

Ett tecken anses identiskt med ett varumédrke nér det utan vare sig dndringar eller
tillagg efterbildar samtliga bestandsdelar i det varumérke som det ska jimforas med,
eller ndr det innehéller sédana avvikelser som vid en helhetsbeddmning ar sa
obetydliga att de kan undga genomsnittskonsumentens blick (jfr EU-domstolens dom
den 20 mars 2003 i mal C-291/00, LTJ Diffusion, ECLI:EU:C:2003:169, punkten 54).
Kravet pé identitet ska alltsa tolkas restriktivt.

Patent- och marknadsdverdomstolen instimmer i1 Patent- och marknadsdomstolens
bedomning att de avvikelser som foreligger mellan CRISP ROLLS och KRISPROLLS
vid en helhetsbedomning inte kan anses sd obetydliga att genomsnittskonsumenten inte
kan uppfatta dessa. Det rader darfor inte identitet mellan kdnnetecknet och varumaérket.
Patent- och marknadsdverdomstolen dvergar ddrmed till att bedoma om det finns risk
for forvaxling mellan det anvidnda varukdnnetecknet CRISP ROLLS och varumirket

KRISPROLLS.
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Fragan om det finns risk for forvixling

Vid provning av frdgan om det finns en risk for forvixling ska en helhetsbedomning
goras av samtliga relevanta faktorer. Det ska sérskilt beaktas 1 hur hog grad mirket ar
kant pd marknaden, den association som det anvidnda eller registrerade market
framkallar, graden av likhet mellan det anvinda eller registrerade mirket och det andra
tecknet samt graden av likhet mellan de varor eller tjdnster det dr frdga om. Nar det
géller mérkeslikheten ska bedomningen grunda sig pa helhetsintrycket med hiansyn
taget till bland annat deras sirskiljande och mest framtrddande bestandsdelar. (Se t.ex.
EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mal C-251/95 Sabel,
ECLI:EU:C:1997:528, punkterna 22 och 23.)

Helhetsbedomningen ska utgd i frén att ett visst samspel foreligger mellan mérkes-
likheten och varuslagslikheten. Om varorna eller tjdnsterna inte liknar varandra i
sarskilt hog grad, kan forvéxlingsrisk anda foreligga om kénnetecknen dr mycket lika
och vice versa. Det relevanta dr om det finns en risk att allménheten kan tro att varorna
eller tjinsterna i friga kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska
band. (Se t.ex. EU-domstolens dom den 29 september 1998 i mal C-39/97 Canon,
ECLIL:EU:C:1998:442, punkt 30).

Varumirken som, antingen i sig eller pa grund av att de dr kdnda pa marknaden, har en
stark sdrskiljningsformaga har ett mer omfattande skydd &n kidnnetecken med en svag

sarskiljningsformaga. (Se t.ex. Canon, punkt 18, jfr &ven Sabel, punkt 24).

Fragan om det finns en risk for att en genomsnittskonsument forvéxlar tva kidnnetecken
ar en rattsfraga. Det hindrar dock inte att parterna kan ldgga fram bevis for
omstdndigheter som har betydelse for bedomningen, t.ex. nér det giller kdpsituationen
och konsumenternas kopbeteende. Bevisning som tar sikte pé faktisk forvéixling i en

viss situation har dock generellt sett ett 14gt bevisvirde.



Sid 10
SVEA HOVRATT DOM PMT 7235-17
Patent- och marknadsdverdomstolen

Som redan konstaterats rader det alltsd identitet mellan de varor som Biscabolagen
marknadsfor under beteckningen CRISP ROLLS och det varuslag som KRISPROLLS

ar registrerat for, ndmligen skorpor.

I friga om markeslikheten konstaterar Patent- och marknadsdverdomstolen att det av
Biscabolagen anvinda kdnnetecknet CRISP ROLLS fonetiskt dr i det ndrmaste
identiskt med Pégens varumirke KRISPROLLS. Visuellt skiljer sig emellertid
kannetecknet CRISP ROLLS fran varumérket KRISPROLLS, savil genom
begynnelsebokstaven C som genom sirskrivningen av orden CRISP och ROLLS.

Visuellt foreligger alltsé skillnader som inte dr obetydliga.

Med hénsyn till de visuella skillnaderna mellan kdnnetecknet CRISP ROLLS och
varumidrket KRISPROLLS, som de framtritt vid Biscabolagens anvéndning av dess
kannetecken, och till det begransade skyddsomfanget hos Pagens varumérke i
forhéllande till varuslaget skorpor instimmer Patent- och marknadséverdomstolen i
Patent- och marknadsdomstolens bedomning att det inte finns risk att
omsittningskretsen kan fa uppfattningen att varorna kommer fran samma foretag eller
fran foretag med ekonomiska band. Anvéndningen utgér ddrmed inte intrang i Pdgens
varumdrken och yrkandena om vitesforbud och skadestdnd kan f6ljaktligen inte

bifallas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska alltsé inte dndras i sjdlva saken.

Rittegangskostnader

Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning innebér att Pdgen &r forlorande part i
malet och darfor ska ersitta Biscabolagen for dess réttegangskostnader i savil Patent-
och marknadsdomstolen som Patent- och marknadséverdomstolen. Domstolen
konstaterar att mélet rort timligen begransade réttsfragor som inte krdvt nagon mer
omfattande utredning. Med hénsyn hértill kan ett hdgre belopp én de 2 000 000 kr som
Pégen numera vitsordat som skiligt inte anses ha varit pakallat for att tillvarata
Biscabolagens ritt 1 Patent- och marknadsdomstolen. Ersdttningen ska darfor
bestimmas pa det sitt som framgéar av domslutet och Patent- och marknadsdomstolens

dom dndras i enlighet med detta.
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Patent- och marknadsdverdomstolen bedomer att det av Biscabolagen hir yrkade
beloppet for arvode ar skéligt. I 6vrigt rader ingen tvist om yrkade belopp.

Ersittningsskyldigheten ska dérfor bestimmas pé det sitt som framgér av domslutet.

Sammanfattning

Patent- och marknadsdverdomstolen har kommit fram till att varumérkena
KRISPROLLS har tdmligen svag ursprunglig sérskiljningsformaga for skorpor och att
Pégen inte visat att varumérkena genom anvéndning forvérvat ndgon forstarkt
sarskiljningsformaga for varor av detta slag. Patent- och marknadséverdomstolen har
vidare funnit att anvindningen av Crisp Rolls inte kan uppfattas som varu-
kénneteckensanvindning samt att det varken rader identitet mellan kdnnetecknet
CRISP ROLLS och varumérket KRISPROLLS eller att det finns ndgon risk for
forvixling mellan kidnnetecknen. Patent- och marknadséverdomstolen har dérfor delat
Patent- och marknadsdomstolens bedomning att Biscabolagens anvéndning av CRISP
ROLLS och Crisp Rolls inte gor intrdng 1 ensamrétten till varumarket KRISPROLLS.
Patent- och marknadsdverdomstolen har gjort en annan bedémning &n Patent- och

marknadsdomstolen i friga om skiligheten av rittegangskostnaderna dar.

OVERKLAGANDE

Det saknas skél att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens domar inte far dverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om

patent- och marknadsdomstolar). Denna dom far dirfor inte Gverklagas.

I avgorandet har deltagit hovréttslagmannen Per Carlson samt hovrittsraden Kajsa

Bergkvist, Goran Soderstrom och Annika Malm, referent.
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DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen avslar karomalet.

2. Patent- och marknadsdomstolen forpliktar Pagen Sverige AB och Pagen Trademark
AB att solidariskt ersatta Bisca AB och Bisca A/S for dess rattegangskostnad med

2 818 561 kr, varav 2 500 000 kr avser ombudsarvode, jamte ranta pa beloppet enligt
6 § rantelagen fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

3. Sekretessbestammelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska — i den man uppgifterna inte har tagits in i denna dom — fortsatta att vara tillamplig
pa uppgifterna i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 108, vilken vid férhandling

lagts fram inom stangda dorrar.
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BAKGRUND

Pagen Trademark AB é&r registrerad innehavare av det svenska varumarket
KRISPROLLS (registrering nr 308916) och EU-varumarket KRISPROLLS
(registrering nr 011854511). Bada dessa varumarken &r registrerade i klass 30 och

omfattar bl.a. skorpor.

Pagen AB ér ett svenskt bageriforetag som har en exklusiv licens fran Pagen
Trademark AB att anvanda varumarket KRISPROLLS i Sverige. Pagen AB har sedan
1986 marknadsfort och salt skorpor i Sverige. Pagen har tidigare marknadsfort och salt
skorpor i Sverige under varumérket KRISPROLLS, men efter forsta kvartalet 2015 gor
bolaget det inte langre. Pagen Trademark AB och Pagen AB benamns harefter

gemensamt Pagen.

Bisca A/S ar ett danskt bageriforetag som saljer sina produkter i Danmark,

Sverige, Finland, Tyskland och Ryssland samt i de baltiska landerna. Verksamheten
bedrivs bl.a. genom det svenska dotterbolaget Bisca AB. Produkterna séljs bl.a. under
varumarket KAREN VOLF. Pa bolagens varuforpackningar for skorpor, vid mark-
nadsforing, utbjudande till forséaljning och tillhandahallande av skorpor samt i reklam
avseende skorpor forekom fram till bérjan av 2016 uttrycket CRISP ROLLS och dér-
efter uttrycket Crisp Rolls (med enbart stora begynnelsebokstaver). Bisca A/S och
Bisca AB bendamns héarefter gemensamt Biscabolagen.

YRKANDEN OCH INSTALLNING

Pagen har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

1. forbjuda envar av Biscabolagen vid vite om 500 000 kr, eller annat belopp som
domstolen finner verkningsfullt, att i néringsverksamhet i Sverige forse varuforpack-
ningar for skorpor med kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls, eller ett med varu-
mérket KRISPROLLS forvéxlingsbart kannetecken, att marknadsfora, utbjuda till
forséljning och tillhandahalla skorpor under kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls,
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eller ett med varumarket KRISPROLLS forvéxlingsbart kannetecken, eller att i
affarshandlingar och reklam for skorpor anvanda kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp

Rolls, eller ett med varumérket KRISPROLLS forvaxlingsbart kédnnetecken;

2. faststalla att Biscabolagen &r skyldiga att solidariskt till Pagen betala skalig ersatt-
ning for utnyttjandet av varumarket KRISPROLLS samt ersattning for den ytterligare

skada som Pagen har lidit med anledning av varumarkesintranget.

Biscabolagen har bestritt kdromalet.

For det fall domstolen skulle finna att Biscabolagens anvandning av uttrycket CRISP
ROLLS/Crisp Rolls gor intrang i Pagens ensamrétt till varuméarket KRISPROLLS har
Biscabolagen medgett
1. yrkandet om faststallande av ersattningsskyldighet, satillvida
Q) att Biscabolagen foljaktligen ar skyldiga att solidariskt utge skalig
ersattning till Pagen for utnyttjandet av varumarket
KRISPROLLS och
(i) att det sdlunda konstaterade intranget kan bedémas som oaktsamt
samt
2. yrkandet om vitesforbud, med forbehallet att vitesforbudet i sa fall endast ska om-
fatta anvéndning av kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls och inte &ven
anvéandning av ett “med varumirket KRISPROLLS forvaxlingsbart kénnetecken”.

Pagen och Biscabolagen har bada yrkat ersattning for sina respektive rattegangs-

kostnader.
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GRUNDER

Pagen

Pagen Trademark AB innehar svensk varumarkesregistering nr. 308916
KRISPROLLS och EU-varumaérkesregistrering nr 11854511 KRISPROLLS, nedan
gemensamt bendmnda KRISPROLLS. Registreringarna géller for varor i klasserna 29
och 30, omfattande bl.a. skorpor. Pagen AB har genom exklusiv licens fran Pagen
Trademark AB behdrighet att anvanda varumarket KRISPROLLS i Sverige.

KRISPROLLS har en mycket hdg grad av ursprunglig sarskiljningsformaga. Genom
omfattande anvandning under lang tid har KRISPROLLS forvarvat en exceptionellt

hog grad av sarskiljningsférmaga.

Biscabolagen har sedan i vart fall augusti 2015 i Sverige eller riktat mot konsumenter i
Sverige utan tillstand fran Pagen, anvant kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls pa
varuforpackningar for skorpor, vid marknadsforing, utbjudande till férsaljning och
tillhandahallande av skorpor samt i affarshandlingar och reklam for skorpor, eller
medverkat till sddana atgarder. Kénnetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls riskerar att i
hdg grad forvaxlas med varumérket KRISPROLLS eftersom mérkena ar identiska eller
i vart fall mycket lika samt varuslagsidentitet foreligger. Biscabolagens anvandning av
kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls utgor intrang i Pagens ensamrétt till varu-
market KRISPROLLS.

For att forhindra att Biscabolagen fortsatter att bega intrang i varumarket
KRISPROLLS eller medverka till intranget ska Biscabolagen vid vite forbjudas att
bega varumarkesintrang eller medverka till att intrdng i varumarket KRISPROLLS
begas. Det finns inga omstandigheter som talar mot ett vitesforbud avseende det
svenska varumarket. Det foreligger inte sarskilda skal mot att meddela vitesforbud
avseende EU-varumarket. Yrkat vitesbelopp ar skéligt och nddvandigt for att vara

verkningsfullt.
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Biscabolagen har tillsammans eller var och en for sig agerat uppsatligen eller i vart fall
oaktsamt. Pagen har i varningsbrev av den 22 september 2015 och den 20 januari 2016
uppmarksammat Biscabolagen pa varuméarkesintranget i Sverige och i Danmark samt
den 22 februari 2016 pa intranget i Sverige. Innan Pagen tillsande Biscabolagen
varningsbreven har Biscabolagen agerat i vart fall oaktsamt, och darefter har de agerat
uppsatligen. Pagen har lidit skada av varumarkesintranget. Biscabolagen ar darfor
skyldiga att betala ersattning for utnyttjandet av varumarket KRISPROLLS och fér
den ytterligare skada som intranget medfort. Om Biscabolagen inte har agerat
uppsatligen eller av oaktsamhet ska Biscabolagen forpiktas att betala ersattning for
anvandningen av kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls eftersom sadan skyldighet

maste anses vara skalig.

Biscabolagen

Kéromalet bestrids pa den grunden att Biscabolagen inte har anvant uttrycket CRISP
ROLLS/Crisp Rolls som varukannetecken. Utrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls &r och
har bara anvénts som en generisk och/eller beskrivande bendmning for de aktuella
produkterna, dvs. skorpor.

| andra hand bestrids kdromalet pa den grunden att uttrycket CRISP ROLLS/Crisp
Rolls varken &r identiskt med eller forvaxlingsbart med varumarket KRISPROLLS och
att Biscabolagens anvandning av uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls inte skadar eller
kan skada KRISPROLLS eller Pagen.

| tredje hand bestrids karomalet pa den grunden att Biscabolagens anvandning av
uttrycket upplyser om varans art och egenskaper och har varit och &r fortfarande

forenlig med god afférssed.
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UTVECKLING AV TALAN

Pagen

Varumarkesanvandning

Den 6 september 2015 uppmarksammade Pagen att Biscabolagen marknadsfarde
skorpor under kannetecknet CRISP ROLLS i Sverige. Pagen skickade varningsbrev till
Biscabolagen den 22 september 2015 som féljdes upp den 20 januari 2016. Trots
Pagens patalanden fortsatte Biscabolagen att sélja skorpor under kannetecknet CRISP
ROLLS.

Den 22 februari 2016 skickade Pagen ytterligare varningsbrev. Den 3 mars 2016 pa-
traffade Pagen ytterligare ett exemplar av produkten i en svensk butik. Under perioden
september 2015 till mars 2016 patraffade Pagen Biscabolagens skorpforpackningar
med kéannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls i butik vid tre olika tillfallen. De tva
senare tillfallena skedde efter att Pagen hade varnat Biscabolagen och uppmanat

bolagen att upphora med intranget.

Intranget pagar alltjamt. S& sent som den 26 mars 2017 patraffade Pagen ytterligare ett

exemplar av en skorpforpackning férsedd med kénnetecknet Crisp Rolls.

Biscabolagen anvénder uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls som varukannetecken. Pa
Biscabolagens webbplats anvands — for att vagleda personer som besdker webbplatsen
till ratt produktslag — generiska och beskrivande beteckningar for varuslaget skorpor,
till exempel kardemummaskorpor, fiberskorpor och veteskorpor. Biscabolagen
anvander daremot inte dessa beteckningar pa sina forpackningar. Har anvands istéllet
k&nnetecknen CRISP ROLLS/Crisp Rolls.

Tidigare bendmnde Biscabolagen produkten fiberskorpor for just fiberskorpor och inte
CRISP ROLLS. Detta framgar av Biscas webbplats, bisca.se, sasom den sag ut den 12
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augusti 2010. I vart fall fran och med september 2015 borjade Biscabolagen anvanda
kannetecknet CRISP ROLLS istéllet for Biscabolagen vid marknadsféring av sina

skorpor.

Biscabolagen har sedan bérjan av 2016 andrat utseende pa sina férpackningar med
undantaget att Biscabolagen fortsétter att anvanda kannetecknet Crisp Rolls. Av
innehallsforteckningen pa forpackningarnas baksida benamns produkten emellertid
som skorpor, inte som crisp rolls. Under rubriken SKORPOR anges de ingredienser
som produkten bestar av.

Sarskiljningsférmaga

KRISPROLLS ér ett fantasiord som har en mycket hég grad av ursprunglig sar-
skiljningsformaga. Patentbesvarsratten beviljade registrering av ordvarumarket ar
1996. Efter en noggrann granskning beviljade EUIPO registrering av varumérket ar

2013. Registreringen beviljades utan anmarkning.

Genom omfattande anvandning och marknadsforing under mycket lang tid har varu-
market KRISPROLLS forvarvat en exceptionellt hog grad av sarskiljningsformaga.
Pagen har anvant varuméarket KRISPROLLS vid marknadsforing av skorpor konse-
kvent och helt oberoende av varuméarket Pagen sedan i vart fall ar 2007. Varumarket
har haft en central och dominerande placering pa skorpférpackningen. Vidare har
varumarket haft stor exponering i butik och dven marknadsforts och salts avskilt fran
andra brodprodukter. KRISPROLLS har &ven exponerats i media. Pagen har lagt ned
betydande kostnader pa marknadsforing av KRISPROLLS i Sverige.

Det ar marknaden for skorpor som dr den relevanta vid bedémningen av Pagens och
KRISPROLLS marknadsandel. Konsumentanalysforetaget Nielsen kategoriserar
skorpor som en egen marknad och inte som en underkategori till mjukt eller hart brod.
Av Nielsens undersokning framgar att i snitt 30 procent och upp till 33 procent av alla
skorpor som saldes till konsumenter i Sverige under tidsperioden 2010 till och med
forsta kvartalet ar 2015 harrorde fran Pagens KRISPROLLS. Biscas marknadsandelar
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uppgick under samma period till i snitt 0,2 procent och maximalt 0,3 procent. Det kan
antas att Pagens marknadsandel pa skorpmarknaden under aren 2007-2009 med hdg
sannolikhet var ungefar lika hdg som under aren 2010 till forsta kvartalet 2015 efter-
som forséljningen av KRISPROLLS ar 2007 i proportion till den totala brodmark-
naden var lika hdg som den var under exempelvis 2014.

Tack vare den ytterligare sarskiljningsformaga som varumarket forvarvat har skydds-
omfanget for KRISPROLLS utvidgats sedan registreringen i Sverige ar 1996. Sar-
skiljningsférmagan bestar alltjamt trots att varumarket inte anvénts av Pagen sedan
forsta kvartalet ar 2015.

Forvaxlingsrisk

Varumarket KRISPROLLS och k&nnetecknen CRISP ROLLS/Crisp Rolls &r identiska
eller i vart fall mycket lika bade visuellt och fonetiskt. Uttalsmassigt kommer genom-
snittskonsumenten att uttala varumarket KRISPROLLS och ké&nnetecknet CRISP
ROLLS/Crisp Rolls med svensk betoning, dvs. pa samma vis.

KRISPROLLS och Biscas skorpor riktar sig till en identisk omséttningskrets och séljs
genom samma forsaljnings- och distributionskanaler. Omsattningskretsen ar konsu-

menter i allmanhet som har lag uppmarksamhet, sarskilt eftersom skorpor utgér mass-
konsumtionsvaror. Det finns ddrmed en risk for att omsattningskretsen tror att varorna
kommer fran ett och samma foretag eller i vart fall féretag med ekonomiska band. Det

foreligger séledes risk for forvéxling.

Biscas anvéndning av kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls medfér skada for
Pagen. | vart fall foreligger en uppenbar risk for skada. Skadan bestar i att varumarket
KRISPROLLS ursprungs-, garanti-, kvalitets-, investerings-, reklam- och kommu-

nikationsfunktioner skadas.
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Biscabolagen borde i egenskap av naringsidkare ha kannedom om varuméarken inom
sitt omrade. Det har vidare ankommit pa Biscabolagen att gora erforderliga
underokningar om liknande registrerade varumarken pa omradet innan de borjade
marknadsfora skorpor under kannetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls. Sedan Pagen
den 22 september 2015 patalat intranget har Biscabolagen begatt intrang med uppsat.

Anvandning i strid med god affarssed

Den generiska beteckningen pa den produkt som Biscabolagen marknadsfor under
varumarket ar skorpor pa svenska och rusks pa engelska. Crisp rolls ar inte ett
vedertaget begrepp i Sverige och uppfattas inte som en benamning for skorpor av en
genomsnittskonsument. Biscas anvéndning av CRISP ROLLS/Crisp Rolls utgor darfor
varumarkesanvandning och sker inte i enlighet med god afféarssed.

Biscabolagen

Varumarkesanvandning

Crisp rolls &r en generisk eller starkt beskrivande bendmning for skorpor och liknande
produkter, sdsom frallor och smabrad. Crisp rolls &r pa engelska spraket synonymt
med rusks, dvs. skorpor. Internationellt, inklusive i Sverige, anvands och uppfattas
begreppet CRISP ROLLS/Crisp Rolls som ett generiskt eller atminstone starkt be-
skrivande begrepp for skorpor och liknande produkter. Uttrycken CRISP
ROLLS/Crisp Rolls har ingen som helst varumarkeskaraktar i forhallande till sddana
produkter. Uttrycket anvands exempelvis pa skorpforpackningar och i bocker av saval
svenska som utlandska forfattare.

Crisp rolls ar visserligen ett engelskt uttryck. Genomsnittskonsumenten i malet —
allménheten i Sverige — forstar emellertid vad termen crisp rolls betyder. Detta
eftersom engelska &r varldens mest anvanda sprak och Sveriges befolkning har

synnerligen goda kunskaper i engelska.
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Biscabolagen har saledes inte anvant uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls som

varukannetecken. Det &r alltsa inte fraga om varumarkesanvéandning.

Sarskiljningsférmaga

Ordmaérket KRISPROLLS ar starkt beskrivande och besitter inte nagon sarskiljnings-
formaga. Detta illustreras av de svarigheter Pagen hade vid ans6kningsforfarandet av
market hos USPTO respektive Patent- och registreringsverket ar 1997. Vid tiden for
KRISPROLLS registrering hos EUIPO hade myndigheten hog arbetsbelastning. Det
kan darfor antas att handldggarna inte hade mojlighet att gora en tillrackligt noggrann

sprakprévning.

| den man KRISPROLLS kan anses ha nagra sérskiljande bestandsdelar utgors dessa
endast av den avsiktliga forvanskningen av termen crisp rolls, ndrmare bestamt att
orden &r sammanskrivna och med begynnelsebokstaven K istallet for C. Uttrycken
”crisp” och “rolls” &r beskrivande. Detta medfor att Aven varumirket KRISPROLLS

har en minimal grad av sarskiljningsformaga och ett mycket begransat skyddsomfang.

Aven om KRISPROLLS skulle ha sarskiljningsformaga kan inte skyddsomfanget om-
fatta icke-varumarket CRISP ROLLS/Crisp Rolls. Fragan om KRISPROLLS har for-

varvat sarskiljningsformaga ar darfor utan betydelse.

Skorpmarknaden utgdr en marginell del av brodmarknaden som i sin tur utgor en del
av livsmedelsmarknaden. Vid en eventuell beddmning av KRISPROLLS marknads-
andel ska marknaden minst bestdmmas till brédmarknaden. KRISPROLLS hade

mindre an en procent av brodmarknaden under aren 2007-2014.

Kéannedomen om KRISPROLLS ar lag i omsattningskretsen. Anledningen hartill &r att
ordet ar beskrivande och att Pagens marknadsforing av varumarket KRISPROLLS
framst skett tillsammans med varumarket Pagen. Pagen har upphort att marknadsféra
skorpor under varumarket KRISPROLLS i Norden just pa grund av att det inte var

tillrackligt valkant bland konsumenter.
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Forvaxlingsrisk

Uttrycken CRISP ROLLS/Crisp Rolls anvander inte nagon av de eventuellt sar-
skiljande bestandsdelarna hos KRISPROLLS. De gemensamma delarna i de mot-
staende uttrycken &r helt generiska eller atminstone mycket starkt beskrivande. CRISP
ROLLS/Crisp Rolls &r darfor inte forvaxlingsbart med KRISPROLLS. Det géller dven
om KRISPROLLS i sin helhet skulle ha forvarvat nagon sarskiljningsformaga.

Av marknadsundersdkningar som Brand Eye genomfort framkommer att konsumenter
inte heller associerar orden CRISP ROLLS/Crisp rolls, sasom de ser ut pa Biscas
forpackningar med Pagen eller KRISPROLLS.

Biscas anvéandning, av de generiska begreppen CRISP ROLLS/Crisp Rolls, har inte
skadat nagon av de funktioner som det svaga varumarket KRISPROLLS eventuellt kan
ha.

Anvandning i enlighet med god affarssed

Biscas skorpor marknadsfors under det stiliserade varumarket KAREN VOLF, som

har utformats i rod signalfarg och dessutom har getts en mycket framtradande plats pa
bolagets forpackningar. Biscas forpackningar paminner inte heller i 6vrigt om Péagens
forpackningar. Biscas farger, grafik, typsnitt och symboler m.m. ger férpackningarna
ett eget och individuellt uttryck. Biscabolagen har vinnlagt sig om att utforma en egen

forpackningsdesign, som skiljer sig markant fran utseendet pa Pagens forpackningar.

Dessutom skiljer sig formgivningen av uttrycken CRISP ROLLS/Crisp Rolls fran den
stiliserade utformningen av KRISPROLLS, som tidigare anvandes pa Pagens
forpackningar (d.v.s. under den tid Pagen faktiskt anvande ordet KRISPROLLS pa
sina forpackningar). Biscas forpackningar foljer en tydlig linje for bolagets egen
generella forpackningsdesign, i vilken produktens generiska namn pa engelska spraket
anges pa central plats pa forpackningen. Detta ar alltsa inte pa nagot satt unikt for
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CRISP ROLLS/Crisp Rolls. Vid utformningen av Biscas forpackningar for CRISP
ROLLS/Crisp Rolls har det inte gjorts nagra sarskilda évervaganden som betingats av
eller anknyter till hur Pagen marknadsfor sina produkter. Biscas marknadsforing i

évrigt, t.ex. pa internet, anknyter inte heller till Pagen eller KRISPROLLS.

Saledes har Biscabolagen inte anknutit till eller snyltat pa Pagen eller KRISPROLLS
och det foreligger inte heller nagon form av forvaxlingsrisk. Biscas anvandning, av de
generiska begreppen CRISP ROLLS/Crisp Rolls, har inte skadat nagon av de funk-
tioner som det svaga varumarket KRISPROLLS eventuellt kan ha. Biscas enda syfte,
med anvandningen av CRISP ROLLS/Crisp Rolls, har varit att beskriva produkternas
art och egenskaper. Den internationellt utbredda och vedertagna anvandningen, av
CRISP ROLLS, Crisp Rolls och motsvarande uttryck med samma stavning/bokstéver,
som generiskt eller beskrivande begrepp for skorpor och liknande produkter, ger ut-
tryck at en starkt etablerad norm och allmant accepterad praxis, d.v.s. god affarssed.

Biscas anvéandning ar forenlig med denna affarssed.

BEVISNING

Pa Pagens begaran har hallits vittnesforhor med P.J. som tidigare var vice vd

och numera chefsjurist hos Pagen AB. Han har horts kring bolagets registrerade
varumarke. Pa Biscabolagens begaran har advokaten U.W. hérts som

partssakkunnigt vittne. Hon var tidigare ledamot av EUIPO:s dverklagandendmnd och

har horts om verksamheten och de bedémningar som gjorts vid EUIPO.

Parterna har darutéver aberopat tamligen omfattande skriftlig bevisning. Denna
bevisning har bland annat utgjorts av kvitton, fotografier, dokumenterade internet-

sokningar, statistik, marknadsunderokningar och sakkunnigutlatanden.
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DOMSKAL

Inledning

Pagen har gjort gallande att Biscabolagen har gjort intrang i den ensamratt som foljer
av dels en nationell varumérkesregistrering dels ett registrerat EU-varuméarke. Fragan
om intrang avseende det nationella varumarket ska provas enligt bestaimmelserna

I varumarkeslagen (2010:1877), som ska tolkas i ljuset av Europaparlamentets och
radets direktiv 2008/95/EG (varumarkesdirektivet). Fragan om intrang avseende EU-
varumarket ska provas enligt bestammelserna i radets forordning (EG) nr 207/2009
om EU-varumarken (varumaérkesférordningen). Varumarkeslagens bestimmelser om
vitesforbud och ersattning/skadestand ska dock tillampas dven savitt avser intrang i ett
EU-varumarke, savida inte varumarkesférordningen foreskriver nagot annat (se 10

kap. 5 § varumarkeslagen samt artikel 102 varuméarkesforordningen).

Av 1 kap. 10 § varumarkeslagen respektive artikel 9.2. a - b och artikel 9.3 (tidigare
artikel 9.1.a-b och artikel 9.2) i varumérkesforordningen foljer att annan an varu-
markesinnehavaren i naringsverksamhet inte far anvanda ett identiskt eller forvaxlings-
bart kannetecken for sina varor, vare sig pa varan eller pa dess forpackning, i reklam

eller affarshandling eller pa annat satt.

Varumarkesanvandning?

| mélet ar ostridigt att Biscabolagen har anvant termen CRISP ROLLS/Crisp Rolls pa
sina varuforpackningar, vid marknadsforing, utbjudande till forséljning, tillhanda-
hallande av skorpor och i reklam avseende skorpor.

Biscabolagen har emellertid invant att termen CRISP ROLLS/Crisp Rolls i bada dessa
utformningar ar generisk eller i vart fall en beskrivande bend&mning for skorpor och att
Biscas anvéandning av uttrycken foljaktligen inte utgor varumarkesanvandning i den

mening som avses i varumarkeslagen och varumarkesférordningen. Biscabolagen har
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till stod for att termen ar generisk eller beskrivande for skorpor aberopat bl.a.
skarmbilder av resultat fran sokning av termen crisp rolls pa ett antal webbplatser,
daribland Google och EUIPQ:s databas TMclass.

Pégen har hidremot anfort att den engelska dversittningen av skorpor &r “’rusks” och att
termen crisp rolls inte &r en generisk eller beskrivande term for skorpor och inte heller
uppfattas som en sadan av genomsnittskonsumenten. Pagen har till stod for sin upp-
fattning aberopat bl.a. utdrag ur Svenska Akademiens ordlista, nationalencyklopedin,
EUIPO:s databas TMclass och den s.k. Niceklassificeringen rorande internationell

klassificering av varor och tjanster vid registrering av varumarken.

Av utredningen i malet framgar enligt domstolens mening att skorpor kan benamnas
saval rusks som crisp rolls pa engelska. Vidare framgar att uttrycket crisp rolls, saval
internationellt som i Sverige, anvéands i stor omfattning som benamning pa skorpor.
Uttrycket crisp rolls forekommer exempelvis pa skorpforpackningar, i skorprecept pa
engelska, i kokbdcker pa engelska och i andra bolags marknadskommunikation. Ut-
redningen i denna del & sammantaget av sadan styrka att det enligt domstolens mening
inte rader tvivel om att termen crisp rolls ar i vart fall en starkt beskrivande beteckning
for skorpor och liknande produkter pa engelska. Visserligen kan rusks framsta som den
vanligaste beteckningen men utredningen tyder inte pa annat an att det finns flera

synonymer for skorpor pa engelska spraket.

Det ar ostridigt att den relevanta genomsnittskonsumenten utgérs av allmanheten i
Sverige. | fraga om termen crisp rolls uppfattas som en benamning av skorpor av
genomsnittskonsumenten framgar av den skriftliga bevisningen att allmanheten i
Sverige besitter mycket goda kunskaper i engelska. Mot denna bakgrund anser dom-
stolen att termen crisp rolls far anses uppfattas som en starkt beskrivande beteckning

for skorpor av denna konsument.

Att en term ar starkt beskrivande for en vara behdver enligt domstolen inte innebéra att

termen saknar funktion som ett varukannetecken. Har termen anvants for att skilja
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naringsidkarens varor fran en annan naringsidkares varor ar det fraga om anvandning i
varumarkeslagens och varumarkesférordningens mening alldeles oavsett om termen i

sig ar beskrivande for varan ifraga.

Biscabolagen marknadsforde och salde tidigare fiberskorpor i féljande forpackning:

SKOLOGISKE/EXOLOGISK

CRISP ROLLS

“FIBER SKORPOR

Termen crisp rolls ar hér skriven i versaler och placerad under begreppen
gkolgiske/ekologisk och ovanfor begreppet fiberskorpor som alla ocksa skrivits med
versaler. Termen crisp rolls har en betydligt storre teckenstorlek &n orden
gkologiske/ekologisk respektive fiberskorpor. Enligt domstolen framstar termen crisp
rolls i detta sammanhang som 6verflodigt for att beskriva varan i férpackningen och
fyller saledes inte nagon varubeskrivande funktion. Bokstavernas storlek och termens
placering mellan de andra termerna gor dessutom att begreppet CRISP ROLLS far

anses vara det mest framtradande elementet pa skorpforpackningen.

Enligt domstolens bedémning far Biscabolagen i detta sammanhang anses anvéanda
CRISP ROLLS som ett tecken for att skilja Biscas skorpor fran andra naringsidkares
skorpor. Mot denna bakgrund anser domstolen att Biscabolagens anvandning av ordet
CRISP ROLLS utgor varukanneteckensanvandning i den mening som avses i

varumarkeslagen och varumarkesforordningen.

Biscabolagen dvergick i borjan av 2016 till att marknadsféra och sélja sina skorpor i

forpackningar med foljande utseende:


https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtqPG5K3UAhWEK5oKHSX4ANAQjRwIBw&url=https://safka.co.nz/index.php/component/hikashop/product/1629-karen-volf-organic-crisp-rolls.html&psig=AFQjCNHnQwRlRCn49rX7wGgUrduPLc89EA&ust=1496995391518662
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I innehallsforteckningen pa baksidan av forpackningen anges de aktuella
ingredienserna under rubriken SKORPOR.

Termen Crisp Rolls ar hér skriven med stora begynnelsebokstéver och i évrigt med
sma bokstaver. Termen &r placerad centrerat under versalerna HVEDE/VETE, FIBER
respektive KARDEMUMMA. Orden hvede/vete, fiber och kardemumma har dessutom
en storre teckenstorlek &n termen Crisp Rolls och &r enligt domstolen de mest fram-
tradande elementen pa forpackningarna. Nar hvede/vete, fiber respektive kardemumma
lases tillsammans med Crisp Rolls bildar de orden "JHVEDE/VETE Crisp Rolls”,
”FIBER Crisp Rolls” och ’ZKARDEMUMMA Crisp Rolls”.

Enligt domstolen kan termen Crisp Rolls i detta sammanhang knappast anses utgéra
nagot annat an en beskrivning av varan. Domstolens bedomning ar darfor att
Biscabolagens anvéndning av ordet Crisp Rolls inte utgor varukanneteckensan-

vandning i varumarkeslagens eller varuméarkesforordningens mening i detta fall.

Foreligger identitet mellan KRISPROLLS och CRISP ROLLS?

Domstolen har alltsa konstaterat att Biscabolagen har anvant termen CRISP ROLLS
som ett varukannetecken. Den fraga som domstolen harefter har att ta stallning till ar
om Biscabolagens kannetecken CRISP ROLLS ar identiskt med Pagens varumarke

KRISPROLLS. I malet ar ostridigt att varorna i detta fall & av samma slag.
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Av EU-domstolens praxis framgar att kriteriet att det ska rada identitet mellan ett
tecken och varumérke ska tolkas restriktivt. Domstolen har uttalat att ett tecken &r
identiskt med ett varumarke nér det utan vare sig &ndringar eller tillagg efterbildar
samtliga bestandsdelar av varumérket, eller nar tecknet innehaller avvikelser som vid
en helhetsheddmning ar sa obetydliga att de kan undga genomsnittskonsumentens
blick. (Se EU-domstolens dom den 20 mars 2003 i mal C-291/00, LTJ Diffusion p. 50-
54, jfr NJA 2003 s. 555).

Varumarket KRISPROLLS och kannetecknet CRISP ROLLS skiljer sig at visuellt
ifrdga om dess begynnelsebokstaver (K respektive C). Vidare bestar KRISPROLLS av
ett enda ord medan CRISP ROLLS ar sarskrivet och bildar tva ord. Kannetecknet
CRISP ROLLS efterbildar saledes inte samtliga bestandsdelar av varumarket
KRISPROLLS. Vid den helhetsbeddmning som ska gdras anser domstolen att de
avvikelser som foreligger mellan KRISPROLLS och CRISP ROLLS inte &r av sa
obetydligt slag att de kan undga genomsnittskonsumentens blick. Enligt domstolens
mening rader alltsa inte identitet mellan varumarket KRISPROLLS och kéannetecknet
CRISP ROLLS.

Forvaxlingsrisk

Nasta fraga som domstolen har att ta stallning till &r om det foreligger risk for for-
véaxling mellan varumérket KRISPROLLS och k&nnetecknet CRISP ROLLS.

Rattsliga utgangspunkter

Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket andra punkten varumarkeslagen har innehavaren av ett
registrerat varumarke ratt att hindra annan fran att i naringsverksamhet anvéanda ett
k&nnetecken som &r identiskt med eller liknar varuk&nnetecknet for varor eller tjanster
av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvéxling, inbegripet risken for
att anvandningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan

den som anvénder tecknet och innehavaren av varukannetecknet. Motsvarande galler
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enligt artikel 9.2.b i varumérkesforordningen (tidigare artikel 9.1.b varumarkes-

forordningen).

Vid bedémningen av fragan om forvaxling ska en helhetshedémning goras av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland annat ska varumarkenas- och varornas
eller tjansternas likhet samt det aldre varumarkets sarskiljningsformaga beaktas. Nar
det galler varuméarkenas likhet i bild, ljud eller ord ska bedémningen grunda sig pa det
helhetsintryck som varumarkena astadkommer med hansyn bl.a. till dess sérskiljande
och mest framtradande bestandsdelar. Helhetsbedémningen forutsatter att det fore-
ligger ett samspel mellan bl.a. kannetecknens likhet och likheten mellan varorna och
eller tjansterna. Det relevanta ar harvid om det finns en risk att allménheten kan tro att
varorna eller tjansterna ifrdga kommer fran samma foretag eller foretag med ekono-
miska band. (Se bl.a. EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mal C-251/95
Sabel, punkterna 22 och 23, EU-domstolens dom den 29 september 1998 i mal C-
39/97, Canon, punkt 30 och NJA 2003 s. 163)

Ju starkare det dldre varumarkets sarskiljningsformaga ar, desto storre &r risken for
forvaxling. Aven vid bedémningen av sérskiljningsforméagan ska en helhets-
beddmning gdras. Hansyn ska hérvid tas till varumarkets inneboende egenskaper,
inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor med avseende pa vilka
det har registrerats, den marknadsandel som varumarket innehar, hur ofta, hur lange
och pa hur stort geografiskt omrade varumarket har brukats, hur stora investeringar
som har gjorts for att salufora det och den andel av omsattningskretsen som tack vare
varumarket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag. (Se bl.a. EU-domstolens
dom den 11 november 1997 i mal C-251/95, Sabel, p. 22-24, EU-domstolens dom den
4 maj i de férenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chimsee, p. 51 och
EU-domstolens dom den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd, p. 18-23.)
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Sarskiljningsférmaga

Pagen har genom registrering ensamrétt till varumarket KRISPROLLS. Enligt vad
domstolen har slagit fast ovan om att crisp rolls utgor en starkt beskrivande beteckning
for skorpor anser domstolen att ocksa varumarket KRISPROLLS — som enligt Pagens
egen uppgift i registreringsforfarandet bildats genom en fordndring av ordet “crisp” till
KRISP och hopskrivning av denna term med ordet ROLLS till ett ord — &r starkt
beskrivande for skorpor. Varumarket har darfor en 1ag ursprunglig sarskiljnings-

formaga.

Pagen har gjort gallande att varumarket KRISPROLLS, genom langvarig anvéandning,
Pagens andel pa marknaden for skorpor och omfattande investeringar, har kommit att
forvarva en hog sarskiljningsformaga, vilket Biscabolagen har bestritt. Biscabolagen
har i detta sammanhang ocksa bland annat gjort gallande att den relevanta marknaden
inte kan begransas till skorpor utan ska bestammas till brédmarknaden dar Pagens

andel ar liten.

Av den skriftliga bevisningen framgar att varumarket KRISPROLLS har anvants under
en lang tid, att Pagen har lagt ned betydande marknadsforingskostnader pa varumarket,
att varumarket har exponerats i saval butiker som i media samt att skorpor under varu-
market KRISPROLLS har haft en stor forséljningsvolym i Sverige fran 2007 till 2015.

Ifrdga om skorpor utgor en egen marknad eller ingar i marknaden for brod har Pagen
bevishdrdan for sitt pastaende att skorpor utgor en egen marknad. Pagen har i denna
del dberopat en undersokning utford av konsumentanalysfcretaget Nielsen. Nielsen har
undersokt forsaljningen av skorpor i Sverige under aren 2010 till kvartal 1, 2015 och
har darvid avgransat marknaden till skorpmarknaden. Av Biscas aberopade utdrag fran
Statistiska centralbyran (SCB) rorande livsmedelsstatistik 2014 framgar att SCB har
angett att skorpor ingar i marknaden for bréd och spannmal. Ytterligare under-
kategorier i marknaden for brod och spannmalsprodukter utgérs enligt SCB av ris,
brod, pastaprodukter, bakverk och andra spannmalsprodukter men inte av skorpor.
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Enligt domstolen ger Pagens utredning inte storre stod for att marknaden ska be-
stdmmas till skorpmarknaden &n Biscas utredning att marknaden ska bestammas till
brodmarknaden. Vid detta forhallande bor marknaden bestammas till den av

Biscabolagen forordade brédmarknaden.

Av utredningen framgar att under 2010 uppgick forsaljningen av brod i Sverige till
cirka 16,2 miljarder kr av vilka cirka 54 miljoner kr var hanférliga till Pagens
forséljning av skorpor under varumarket KRISPROLLS. Under 2014 uppgick
brodforsaljningen i Sverige till cirka 16 miljarder kr av vilka cirka 57 miljoner kr var
hanforliga till Pagen och varumarket KRISPROLLS. Enligt domstolen far Pagens

andel om 54 respektive 57 miljoner kr av cirka 16 miljarder kr anses vara liten.

Nagon marknadsundersékning som utvisar i vilken omfattning omsattningskretsen
faktiskt har kommit att férknippa KRISPROLLS med Pagen har inte aberopats.

Vid den helhetsbeddmning som ska gdras anser domstolen att vad som framkommit
om den tid och omfattning som varumérket KRISPROLLS har anvants ger stod for att

KRISPROLLS har forvarvat en nagot hogre grad av sarskiljningsformaga.

Eftersom det saknas utredning om i vilken omfattning omsattningskretsen har kommit
att forknippa KRISPROLLS med Pagen och med beaktande av Pagens ringa andel pa
marknaden anser domstolen att varumérket KRISPROLLS inte har kommit att for-

varva nagon forstarkt sarskiljningsformaga.

Aven om KRISPROLLS har registrerats och besitter en viss ursprunglig séarskiljnings-
formaga samt genom anvandning har forvarvat en nagot hogre sarskiljningsformaga
har det som redan framhallits ett starkt beskrivande inslag och darmed ett begransat

skyddsomfang.
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Likhetsbedémningen

Nar det galler fragan om varuslagslikhet har domstolen konstaterat att Pagen och
Biscabolagen tillhandahaller varor av samma slag. Av utredningen framgar att saval
Pagens som Biscas skorpor saljs i livsmedelsbutiker och att konsumenterna &r de-
samma, dvs. allmanheten i Sverige. Biscabolagen har aberopat tva marknadsunder-
sokningar utforda av bolaget Brand Eye. Av dessa framgar att endast 3 av 500 respon-
denter kom att tanka pa Pagen nar de forevisades Biscabolagens skorpférpackning pa
s. 16 ovan (varumarket Karen Volf maskerat).

Nar det galler fragan om markeslikhet anser domstolen att varumarket KRISPROLLS
sérskiljande och mest framtradande drag ar begynnelsebokstaven K samt hopskriv-
ningen till ett ord av det engelska sérskrivna ordet crisp rolls. Vid likhetsbedémningen
mellan de motstaende markena bor storst vikt laggas vid detta forhallande. Kénne-
tecknet CRISP ROLLS ér sarskrivet och borjar pa bokstaven C. | dvrigt innehaller de

motstdende markena samma bokstaver skrivna i samma ordningsfoljd.

Vad galler markenas uttal anser domstolen att det rader i det narmaste identitet mellan

markena eftersom de kan uttalas pa samma satt.

Som konstaterats ar varorna i detta fall av samma slag. Dessutom rader alltsa i det
narmaste identitet mellan markena uttalsméssigt. Vid den helhetshedémning som ska
goras gar det dock inte att bortse fran det registrerade varumarkets begransade skydds-
omfang som foljer av termens starka beskrivande innebord. Som framhallits innebéar
det ocksa att den lite sarpraglade visuella presentationen av det sammansatta ordet
KRISPROLLS blir betydligt mer vésentlig i sammanhanget an uttalet.

Sammantaget anser domstolen att de sarskiljande elementen i varumérket
KRISPROLLS och kannetecknet CRISP ROLLS ar sa stora att det inte finns risk for
att omséattningskretsen kan tro att varorna kommer fran samma foretag eller foretag

med samma ekonomiska band. Denna slutsats stods &ven av den av Biscabolagen
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aberopade marknadsundersékningen, vilken utvisar att endast 3 av 500 respondenter

kom att tdnka pa Pagen nar de forevisades skorpforpackningen pas. 16 ovan.

Sammanfattning och slutsats

Enligt domstolens mening utgér Biscabolagens anvandning av termen Crisp Rolls inte
nagon varumarkesanvandning. Daremot anvéands termen CRISP ROLLS som ett

varukannetecken.

Enligt domstolens mening har varuméarket KRISPROLLS en lag ursprunglig sar-
skiljningsformaga och det har inte visats att varumarket har forvarvat nagon forstarkt

sarskiljningsformaga.

Vid den helhetsheddmning som ska géras i fragan om Biscabolagens kannetecknen
CRISP ROLLS éar forvaxlingsbart med det registrerade varumaérket anser domstolen att

s& inte ar fallet.

Det saknas saledes forutsattningar att till nagon del bifalla karomalet.

Rattegangskostnader

Eftersom Biscabolagen ar vinnande part ska Pagen Sverige AB och Pagen Trademark
AB enligt 18 kap. 1 § rattegangsbalken solidariskt ersétta bolagen for deras rattegangs-

kostnad.

Biscabolagen har begért ersattning med sammanlagt 3 518 561 kr. Av beloppet utgor
3200 415 kr ombudsarvode och 318 146 kr utlagg. Pagen har endast kunnat godta ett
ombudsarvode motsvarande det man sjalv begart ersattning for som skaligt i och for
sig, dvs. knappt 780 000 kr. VVad géller utlagg har Biscabolagen bland annat begart
ersattning med 192 500 kr for tva marknadsundersokningar. Har har Pagen endast
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kunnat godta halva kostnaden som skalig i och for sig med hanvisning till att det

endast varit nédvandigt med en undersdkning.

Enligt 18 kap. 8 § rattegangsbalken ska ersattning for rattegangskostnad fullt motsvara
kostnaden for rattegangens forberedande och talans utférande jamte arvode till ombud,
savitt kostnaden skaligen varit pakallad for tillvaratagande av partens ratt. Vid bedom-
ningen av vad som &r skaligt ombudsarvode bér man inte bara ta hansyn till vilken tid
som lagts ned pa uppdraget, utan dven beakta malets beskaffenhet och omfattning samt
den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utférts. Det ar alltsa inte tillrackligt
att kostnaden inte framstar som oskélig. Avgdrande for om kostnaden ska anses ha
varit skaligen pakallad &r enligt motiven huruvida parten vid tiden for vidtagande av
den atgard som foranlett kostnaden haft skl att anse atgarden erforderlig (se bl.a. NJA
1997 s. 854). Samtidigt har begrénsningen till skaligt ombudsarvode en viktig funktion
for att undvika att en part lagger ned oproportionerligt mycket arbete som sedan far

bekostas av en motpart som sokt begransa kostnaderna for rattegangen.

Patent- och marknadsdomstolen handlagger manga omfattande och komplicerade
tvistemal med utomordentligt hdga rattegangskostnader. | detta fall kan konstateras att
det begéarda ombudsarvodet framstar som pafallande hogt med hansyn till malets art
och omfattning. De rattsfragor och bedomningsfragor som behandlats &r visserligen
inte enkla. Men utredningen i malet kan inte anses sarskilt vidlyftig och sakomstandig-
heterna &r tdmligen okomplicerade och i stort sett ostridiga. Huvudforhandlingen har
hallits pa 1,5 dagar och da har parterna fatt betydande utrymme att argumentera for sin
sak. Domstolen betvivlar inte att fragan varit viktig for Biscabolagen och deras
specialiserade ombud har utfort talan skickligt och professionellt. Men dven med ett
hogt arvode maste den begérda erséattningen motsvara en tidsatgang som framstar som
orimlig i sammanhanget. Det framstar inte som skaligt att forplikta forlorande part att

sta for hela denna kostnad.

Enligt domstolens mening kan ett ombudsarvode om maximalt 2 500 000 kr anses

skaligt i detta sammanhang. Hela den begérda erséttningen for marknadsunder-


https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201997%3A854
https://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/nja%20i%201997%3A854
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sokningar far dock godtas som skélig. Pagen ska darfor forpliktas att betala
Biscabolagens rattegangskostnader i enlighet med vad som framgar av domslutet.

Sekretess

Bestdmmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen bor fortsatt vara
tillamplig pa uppgifter som har lagts fram under forhandling bakom stangda dorrar

(se domslutet).
HUR MAN OVEKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401 PMD)

Overklagande, stallt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha kommit in till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 21 juli 2017. Prévningstillstand kravs.

Anders Dereborg Maria Bruder Sofia Gustafson



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
gbra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller
lamnas till Patent- och marknadsdomstolen.
Overklagandet provas av Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Overklagandet ska ha kommit in till Patent- och
marknadsdomstolen inom tre veckor frain 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-
slutningsoéverklagande) dven om den vanliga ti-
den f6r 6verklagande 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 fornyat
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/

