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SVEA HOVRATT PROTOKOLL Aktbilaga 55
Patent- och 2019-10-11 Mal nr PMO 9164-19
marknadsdverdomstolen Foredragning i

Rotel 020107 Stockholm

RATTEN

F.d. hovrittslagmannen Peter Stromberg samt hovrittsrdden Magnus Ulriksson,
referent, och Annika Malm

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE
Foredraganden Emma Sandler

PARTER

Klagande
M.T.

Ombud: Jur.kand. R.B. och jur. kand. F.W.
AWA Sweden AB

Junkersgatan 1

582 35 Linkdping

Motpart

Sqrtn Company AB, 559084-2067
Bangardsgatan 2 G

831 34 Ostersund

Ombud: Advokaten T.O.

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Box 5421

114 84 Stockholm

SAKEN
Omprovning av interimistiskt vitesforbud enligt varumérkeslagen m.m.

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2019-08-05 1 mal nr PMT 7677-19

Den 11 juni 2019 meddelade Patent- och marknadsdomstolen pd yrkande av
Sqrtn Company AB (Sqrtn) ett interimistiskt vitesforbud mot M.T.

M.T. {6rbjods, vid vite om 100 000 kr, att i ndringsverksamhet 1 Sverige

marknadsfora, silja, gora tillgéngligt, infora, distribuera, eller pd annat sétt utbjuda,
Dok.Id 1536120

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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klader, huvudbonader och fotbeklidnader innehallande kdnnetecken enligt en bilaga

till beslutet (Bilagan).

M.T. forbjods dven, vid vite om 100 000 kr, att framover ansoka om varumérke,
producera, importera, exportera eller sélja eller pa annat sitt anvdnda varor och

tjanster innefattande ordet ”Norrland" enligt bekriftelse den 18 mars 2019.

Beslutet meddelades utan att M. T. dessforinnan fatt tillfalle att yttra sig.

M.T. begidrde omprdvning av besluten och yrkade att de tidigare meddelade besluten

skulle upphévas.

Genom det dverklagade beslutet 2019-08-05 avslog Patent- och marknadsdomstolen
yrkandet om att beslutet den 11 juni 2019 skulle upphivas.

M.T har 6verklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att Patent-
och marknadséverdomstolen ska undanrdja det 6verklagade beslutet och upphiva

forbudsbesluten fran den 11 juni 2019.

M.T. har anfort samma omsténdigheter som i Patent- och marknadsdomstolen, med
huvudsakligen foljande fortydliganden och tilligg. Omséttningskretsen, som bestdr av
konsumenter i allmanhet i Sverige, uppfattar ordet Norrland som det geografiska
namnet Norrland. Norrland férknippas med vissa utmirkande drag sdsom t.ex. viss typ
av klimat och natur, vidstriackta skogar, dimmiga myrar, rent vatten och friluftsliv.
Ordet har overforda viarden och associeras med det exotiska vilda. I forhallande till
klader innebir ordet Norrland inte bara information om att kliderna passar for det
norrldndska klimatet utan det vicker ocksa positiva kénslor genom den klara
associationen till de utméarkande siardragen. Att bada parter har inkorporerat bér i sina
varumadrken kan inte leda till slutsatsen att det foreligger forvaxlingsrisk eller risk for

varumérkesintrdng.
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Det M.T. har atagit sig enligt avtalets ordalydelse ar att inte ansdka om
varumarkesskydd for ordet Norrland eller anvinda det ordet vid produktion
/marknadsforing av bland annat kldder, om sddan handling innebér intrang i
Sqrtns varumérken. D4 det inte kan anses foreligga ndgon forvixlingsrisk mellan
M.T.:s varumirken och Sqrtns varumérken, kan det inte heller anses foreligga

varumérkesintrang och foljaktligen inget avtalsbrott.

Sqgrtn har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut dndras och anfort
samma omsténdigheter som 1 Patent- och marknadsdomstolen, med huvudsakligen
foljande fortydliganden och tilldgg. Norrland dr inte kdnt for kladtillverkning, &n
mindre tillverkning av streetwearkldder. Sqrtns streetwearklader tillverkas utanfor
Sverige. Sqrtn salufor streetwearkldder med norrldndskt tema pa design, inte s.k.

funktionskldder. Norrland ger ingen speciell association till streetwearkldder.

Sqrtns grundare har lagt ned otaliga timmar pa varuméarkesuppbyggnad och
marknadsforingsarbetet har varit kostnadseftektivt. Sqrtn har i svenska métt métt en
omfattande foljarskara pa Instagram. Nar det giller e-handel har Sqrtn hos plattformen
Tictail tillhort de miarken med flest féljare inom kategorin herrmode. Sqrtns
omsittning ar enbart hanforlig till forsiljning av Sqrtns egna varumérken. Sqrtns
forsdljning har okat kraftigt de senaste aren. Under perioden mars 2018 till februari
2019 utgjordes 92 % av all forséljning 1 Sqrtns webbutik av kldder och huvudbonader
och 8 % utgjordes av annan forsidljning. Andelen accessoarer som séljs av
aterforsdljare dr dnnu ldgre. Sqrtn har 71 aterforsiljare 1 Sverige, bestaende av bade

fysiska butiker och e-handelsbutiker.

Omsittningskretsen bestar av en begransad skara klddintresserade konsumenter som

sarskilt konsumerar s.k. streetwearklader.

Overenskommelsen innebér enligt sin ordalydelse att M.T. har atagit sig att bland
annat inte silja eller pd annat sitt anviinda Norrland eller annan produkt/tjinst som
kan komma att innebéra intrang. Den sistnimnda delen av meningen tydliggor vad

som redan foljer av lag.
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Béda parter har aberopat viss ny skriftlig bevisning i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Parterna har dven yrkat ersittning for rattegdngskostnader i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2019-11-05)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen avslar 6verklagandet sdvitt avser upphdvande
av punkten 1 forsta strecksatsen i Patent- och marknadsdomstolens beslut den 11

juni 2019.

2. Med dndring av punkten 1 1 Patent- och marknadsdomstolens beslut upphaver
Patent- och marknads6verdomstolen Patent- och marknadsdomstolens beslut den 11

juni 2019 punkten 1 sdvitt avser den andra strecksatsen.

3. Vardera parten ska sté sin riattegangskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen.

Skalen for beslutet

Interimistiskt forbud enligt varumdrkeslagen

Pé yrkande av den som innehar ett varumérke fdr domstolen vid vite forbjuda den som
gor varumirkesintrang att fortsdtta med det. Om kéranden visar sannolika skél for att
det forekommer intrdng och det skéligen kan befaras att svaranden genom att fortsitta
intrénget forringar virdet av ensamrétten till varukdnnetecknet, fr sddant beslut
meddelas interimistiskt. Kdranden méste stélla sdkerhet hos domstolen for den skada

som kan tillfogas svaranden. (se 8 kap. 3 § varumédrkeslagen).

Vad kéranden maéste visa ar att det finns sannolika skél dels for den aktuella

ensamréttens existens, dels for att intrdng i denna ensamrétt har forekommit.
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Provningen pa detta stadium &r preliminér och det ska endast géras en oversiktlig

bedomning av huruvida det foreligger sannolika skél for intrdng (se NJA 2006 s. 380).

Vid den prelimindra prévning som nu ska goras gor Patent- och
marknadsdverdomstolen ingen annan beddmning dn den som gjorts av Patent- och
marknadsdomstolen betrdffande om M.T. gjort varumirkesintrang pa pétalat sitt
och att det finns forutsittningar for att interimistiskt forbjuda M.T. att fortsétta

intrdngen.

Patent- och marknadséverdomstolen gor inte heller ndgon annan beddmning dn Patent-
och marknadséverdomstolen avseende utformningen av forbudet och vitets storlek.

M.T.:s 6verklagande i1 denna del ska darfor avslas.

Interimistisk sékerhetsatgdrd enligt 15 kap. 3 § rdttegangsbalken

Enligt 15 kap. 3 § rittegangsbalken kan en domstol, om sdokanden visar sannolika skil
for ett ansprak och vissa ytterligare forutsittningar ar uppfyllda, forordna om en
lamplig sdkerhetsdtgérd for att sékerstélla sokandens ritt. En sdkerhetsatgéird far enligt
paragrafens andra stycke innebéra ett forbud vid vite att utova viss verksamhet eller

foreta viss handling eller annat foreldggande vid vite.

Ett forordnande om sdkerhetsatgird maste vara sd preciserat att det star klart for
svaranden dels vilken handling han eller hon maste téla, underlata eller vidta, dels
foremalet for handlingen (se Peter Westberg, Det provisoriska rittsskyddet i tvistemal,
Bok 2, s. 248). Precisionen dr nddvéndig dven for att forordnandet ska kunna ldggas
till grund for verkstillighet. Ett forbud som inte uppfyller detta krav kan inte anses
lampligt (se NJA 2018 s. 189 punkt 23).

Sqrtn har till grund for sitt ansprdk om forbud aberopat innehéllet i parternas

Overenskommelse fran den 18 mars 2019.

Det aktuella avsnittet i parternas dverenskommelse har foljande lydelse.
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"BEKRAFTELSE

Med anledning av att ni inte vidtar ndgon rattslig atgird nér det géller vart
intrang i era varumirken THE GREAT Norrland, reg. nr. 532089 och Made
In Norrland, reg. nr. 547921 &tar vi oss hirmed att tillse att foljande
efterlevs av bolaget och vara foretridare:

1. Att inte nu eller framdver ansoka om varumaérke eller producera, importera,
exportera, silja eller pd annat sétt anvinda Norrland eller annan produkt
och/eller tjédnst som kan komma att innebéra intrang i ert varumarke,”

I malet &r ostridigt att parterna har ingatt overenskommelsen. Det dr emellertid tvistigt,
bland annat, vad den innebér — sérskild huruvida en forutséttning for avtalsbrott ar att

agerandet utgdr varumarkesintrang.

Enligt Patent- och marknadsdomstolens beslut forbjuds M.T. att, for tiden till dess
annat beslutats, vid vite om 100 000 kr, framodver ans6ka om varumaérke, producera,
importera, exportera eller sdlja eller pa annat sitt anvénda varor och tjanster

innefattande ordet “Norrland" enligt bekriftelse den 18 mars 2019.

Av parternas uppgifter framgér att parterna har olika uppfattning om vad
overenskommelsen innebir. Aven Patent- och marknadsdverdomstolen finner att
innehéllet 1 6verenskommelsen dr oklart. Patent- och marknadsdverdomstolen bedomer
darfor att forbudet inte har sadan precision som krévs. Vid dessa forhdllanden kan inte
det meddelade forbudet ligga till grund for verkstéllighet, varfor sdkerhetsatgirden &r
oldmplig. Vid denna beddmning saknas anledning for Patent- och
marknadsdverdomstolen att prova om dvriga forutsittningar enligt 15 kap. 3 § ar
uppfyllda. Slutsatsen blir darfor att M. T.:s 6verklagande i denna del ska bifallas och

att den av Patent- och marknadsdomstolen meddelade sékerhetsatgdrden ska upphévas.

Rdttegdangskostnader
Vid denna utgang far parterna anses dmsom vinnande, 6msom forlorande. Vardera
parten ska ddrmed béra sin rattegangskostnad i Patent- och marknadsdverdomstolen

(se 18 kap. 4 § rattegdngsbalken).
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Overklagande
Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och
marknadsoverdomstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen

om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte dverklagas.

Emma Sandler

Protokollet uppvisat/





