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DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen avvisar Textilis Ltd:s och O.K.s yrkande

om hdvning av registreringen av EU-varumérket JOSEF FRANK 1 figur (nr
011858313).

Patent- och marknadséverdomstolen faststéller punkterna 2, 3, 68 1 tingsréttens
domslut och dndrar tingsrittens domslut pa sa sitt att forbudet i punkten 4 ska ha

foljande lydelse.

Envar av Textilis Ltd och O.K. férbjuds

a) att, vid vite om 200 000 kr for varje trettiodagarsperiod under vilken forbudet
inte har f6ljts, 1 Sverige bjuda ut till forsdljning eller pa annat sitt till allmén-

heten sprida alster som framgar av bilaga 3 till tingsréttens dom,

b) att, vid vite om 200 000 kr for varje trettiodagarsperiod under vilken forbudet
inte har f6ljts, 1 Sverige anvénda kénnetecknet JOSEF FRANK (nr 000227355)
for tyger, kuddar och mébler och

c¢) att, vid vite om 200 000 kr for varje trettiodagarsperiod under vilken forbudet
inte har f6ljts, 1 Sverige anvénda kénnetecknet MANHATTAN (nr 010540268)
for tyger, kuddar och mdobler.

Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt ersdtta Svenskt Tenn Aktiebolag for dess
rattegdngskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen med 222 550 kr avseende
ombudsarvode jdmte rénta pd beloppet enligt 6 § rdntelagen (1975:635) fran
denna dag till dess betalning sker.
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1. YRKANDEN

Textilis Ltd (Textilis) och O.K. har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska
avsla Svenskt Tenn Aktiebolags (Svenskt Tenn) kdromal och i stéllet bifalla Textilis

och O.K.s genkdromal.

Textilis och O.K. har vidare yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska befria
Textilis och O.K. fran skyldigheten att ersdtta Svenskt Tenn for rattegdngskostnader 1
tingsrdtten och 1 stillet forplikta Svenskt Tenn att ersétta Textilis och O.K. for

rittegangskostnader dar.

Textilis och O.K. har 1 Patent- och marknadsdverdomstolen dessutom yrkat att
domstolen ska hdva registreringen av ytterligare ett varumédrke, EU-varumérket

JOSEF FRANK i figur (nr 011858313).

Svenskt Tenn har motsatt sig att tingsrittens dom dndras.

Parterna har yrkat erséttning for rittegdngskostnader i1 Patent- och marknadsover-

domstolen.

2. PARTERNAS TALAN

Parterna har 1 Patent- och marknadsdverdomstolen dberopat samma grunder och

utvecklat sin talan pd i huvudsak samma sitt som i tingsrétten.

3. UTREDNINGEN M.M.

Parterna har dberopat samma bevisning som i tingsrétten.

Patent- och marknadsdverdomstolen har tillstdllt EU-domstolen en begiran om for-
handsavgoérande angéende tolkningen av artikel 4 1 Europaparlamentets och radets

forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om éndring av rédets forordning
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(EG) 207/2009 om gemenskapsvarumirken m.m. och artikel 7.1 e iii, i tillamplig
lydelse, i forordning nr 207/2009.

Patent- och marknadséverdomstolen har i begiran om forhandsavgdrande stillt

foljande fragor till EU-domstolen.

1. Ska artikel 4 i férordning nr 2015/2424 tolkas sé att artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 i
dndrad lydelse é&r tillimplig vid en domstols ogiltighetsprévning (enligt artikel 52.1 a i férord-
ning nr 207/2009) som sker efter att &ndringen trétt i kraft, det vill séga efter den 23 mars 2016,
dven om talan avser ogiltighetsforklaring dér talan vickts fore detta datum och alltsa avser ett

varumérke som registrerats dessférinnan?

2. Ska artikel 7.1 e iii i forordning nr 207/2009 — i tillamplig lydelse — tolkas s att dess tillimp-
ningsomrade omfattar kdnnetecken som utgdrs av den tvadimensionella atergivningen av en

tvadimensionell vara, till exempel ett tyg som utsmyckats med det aktuella kdnnetecknet?

3. Om svaret pa fraga 2 ar ja, enligt vilka principer ska lydelsen “tecken som endast bestar av en
form (eller en annan egenskap) som ger varan ett betydande varde” i artikel 7.1 e iii 1 férord-
ning nr 207/2009 i dndrad lydelse tolkas i en situation dér registreringen omfattar en rad olika
varuklasser och varor och kdnnetecknet kan anbringas pa olika sitt pa varorna? Ska bedom-
ningen goras enligt mer objektiva/generella kriterier exempelvis med utgangspunkt i hur
mirket ser ut och hur det &r mojligt att anbringa det pa olika varor, det vill sdga utan hansyn till
pa vilket sétt varumirkesinnehavaren de facto kan ha anbringat eller kan avse att anbringa

kénnetecknet pé olika varor?

EU-domstolen har meddelat dom (se EU-domstolens dom av den 14 mars 2019,

Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199) och besvarat frdgorna enligt foljande.

1. Artikel 7.1 e iii i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-
varumérken, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av
den 16 december 2015, ska tolkas sa, att den inte &r tillimplig pa varumirken som registrerats
fore ikrafttradandet av den genom forordning 2015/2424 gjorda dndringen av forordning nr
207/2009.

2. Artikel 7.1 eiii i forordning nr 207/2009 ska tolkas s4, att ett sddant kénnetecken som det som
ar aktuellt i det nationella malet, som bestar av tvadimensionella dekorativa monster och som
anbringats pa varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte “endast bestar av en form” i

den mening som avses i denna bestimmelse.
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Patent- och marknadséverdomstolen har hérefter, med stod av 3 kap. 1 § lagen

(2016:188) om patent- och marknadsdomstolar och 50 kap. 13 § andra stycket 2

rattegdngsbalken, avgjort malet utan huvudforhandling.

4. DOMSKAL

4.1 Disposition

Efter ett konstaterande i frdgan vilket lands lag som ar tillimplig i mélet, inleder
Patent- och marknadsdverdomstolen med att prova de upphovsrittsliga fragorna i
maélet. Provningen aktualiserar frdgor om upphovsrittslagens (1960:729) tillamplighet
nér det géller de tygmdnster som Josef Frank skapat samt bedomningar av om de 1
maélet aktuella tygmonstren utgdr upphovsrittsliga verk och om Svenskt Tenn i sé fall
innehar rittigheterna till samtliga verk som é&r aktuella i malet. For det fall Patent- och
marknadsdverdomstolen finner att tygmonstren dr upphovsréttsligt skyddade verk som
Svenskt Tenn innehar réttigheterna till, ska en bedomning goras i friga om Textilis
och O.K. olovligt har forfogat 6ver verken pa det séitt som Svenskt Tenn gjort

gillande.

Hérefter provar Patent- och marknadsoverdomstolen de varumérkesréttsliga fragorna.
Domstolen inleder med att behandla det yrkande om hiavning av registreringen av
EU-varumirket JOSEF FRANK 1 figur (nr 011858313) som Textilis och O.K.s
framstallt forst 1 Patent- och marknadsoverdomstolen. Dérefter provar domstolen om
de i malet aktuella EU-varumérkena JOSEF FRANK (nr 000227355) och MAN-
HATTAN (nr 010540268) ska forklaras ogiltiga. Om sé inte dr fallet, ska domstolen

dven prova om Textilis och O.K. har begétt varumirkesintrang.

Om Patent- och marknadséverdomstolen finner att Textilis och O.K. har gjort intrdng
i Svensk Tenns upphovsritt eller registrerade varumérken, kommer domstolen att ta
stéllning till de ansvarsfragor som aktualiseras med anledning av Svensk Tenns
yrkanden om vitesforbud, skadestand och ersdttning for kostnaden for att sprida in-

formation om domen. I anslutning till denna provning kommer domstolen ocksa att ta
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stdllning till det skadestdndsyrkande som Textilis och O.K. framstéllde i

tingsratten.

Avslutningsvis provar Patent- och marknadsdverdomstolen fridgan om rittegangs-

kostnader.

4.2 Fragan om tillimplig lag

Textilis har gjort gillande att annan lag dn svensk lag ska tillimpas vid provningen av

vissa fragor i malet.

Fragan om tillimplig lag for utomobligatoriska forpliktelser regleras i Europaparla-
mentets och radets forordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juni 2007 om tillimplig lag
for utomobligatoriska forpliktelser (Rom II). Enligt artikel 8.1 1 forordningen ska till-
lamplig lag for en utomobligatorisk forpliktelse som har sin grund i ett immaterialritts-
intring vara lagen i det land dér skydd gors géllande. Svenskt Tenn grundar sin talan
pa att intrang har skett i bolagets immateriella réttigheter som omfattas av skydd i

Sverige. Det innebér att svensk lag ska tillimpas.

4.3 Fragan om upphovsrittsintrang

4.3.1 Fragan om upphovsrdttslagens tillimplighet pd tygmonster formgivna av Josef
Frank

Svenskt Tenn grundar sin talan om vitesforbud och skadestédnd bl.a. pd pastdenden om
intrdng 1 upphovsritten till ett flertal monster for tyg formgivna av Josef Frank. De
aktuella monstren dr bendmnda Aralia, Celotocaulis, Primavera, Tulip, Green Birds
(Grona Faglar), Windows, La Plata, Manhattan och Anakreon. Monstrens utseende

framgar av bilaga 1 till tingsrattens dom.

Eftersom flera av tygmonstren formgavs av Josef Frank dels under 1920-talet i tiden

fore det att han kom till Sverige och sedermera blev svensk medborgare 1939, dels
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under aren 1941 — 1946 dé han vistades i USA uppkommer fragan om upphovsrétts-
lagens tillimplighet. Av uppgifterna i malet har framkommit att Josef Frank formgav
monstren Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip under 1920-talet d4 han alltjamt
bodde och var verksam i Osterrike. Under sin tid i USA formgav han mdnstren Green
Birds (Grona Faglar), Windows, La Plata och Manhattan. Mdnstret Anakreon formgav

han under den tid han vistades i Sverige och var anstilld hos Svenskt Tenn.

Bestimmelserna i upphovsrittslagen tillimpas pa verk av den som ar svensk med-
borgare eller har sin vanliga vistelseort 1 Sverige (se 60 § forsta stycket 1 upphovs-
rattslagen). Som tingsritten konstaterat innebdr detta att bestimmelserna i1 den svenska
upphovsrittslagen ska tillimpas ocksé pa de verk som Josef Frank, som sedan 1939

var svensk medborgare, skapade under sin tid i USA.

Av 2 § forsta stycket 1 1 den internationella upphovsrittsforordningen (1994:193)
foljer att bestimmelserna om upphovsrétt 1 upphovsrittslagen ska tillimpas dven pa
verk av den som dr medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land dn
Sverige inom den internationella unionen for skydd av litterdra och konstnérliga verk
(Bernunionen). Bernkonvention for skydd av litterdra och konstndrliga verk géller i
forhallande till Sverige sedan 1904 och i forhallande till Osterrike sedan 1920. Detta
innebir att eftersom savil Sverige som Osterrike var anslutna till Bernkonventionen
vid den tidpunkt da dven de tidiga monstren formgavs, atnjot Josef Frank 1 egenskap
av Osterrikisk medborgare samma skydd i Sverige som i Osterrike for alla de nu

aktuella mOnstren.

Enligt 65 § upphovsrittslagen ska lagen tillimpas dven pa litterdrt och konstnérligt

verk som tillkommit fore ikrafttrddandet.

Detta innebédr sammanfattningsvis att upphovsrittslagen ar tillimplig pa samtliga de

monster som ar aktuella 1 malet.
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4.3.2 Frdgan om tygmonstren dr upphovsrdttsliga verk

Tolkningen av begreppet verk i upphovsrittslagen ska goras direktivkonformt, dvs.
med beaktande av bestimmelserna i Europaparlamentets och radets direktiv
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsratt
och ndrstdende réttigheter i informationssamhaéllet (fortsittningsvis bendmnt Infosoc-

direktivet) och EU-domstolens praxis.

Av EU-domstolens praxis foljer att begreppet verk ska ges en sjdlvstindig och enhetlig
tolkning. EU-domstolen har ocksa formulerat tvd kumulativa villkor som méste vara
uppfyllda for att ett alster ska kunna klassificeras som ett verk och darmed vara upp-
hovsrittsligt skyddat. (Se bl.a. EU-domstolens dom av den 12 september 2019,
Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punkt 29, med déri gjorda hdanvisningar.)

Ett alster ska vara originellt 1 den meningen att det 4r upphovsmannens egna intellekt-
uella skapelse. For att ett alster ska anses vara originellt pa det séitt som avses ar det
bade nodvandigt och tillrickligt att det &terspeglar upphovsmannens personlighet,
genom att ge uttryck for dennes fria och kreativa val (se Cofemel, punkt 30, med dér
gjorda hdnvisningar). Elementen i de verk som omfattas av skyddet kan vara sddana att
de betraktade separat inte i sig utgor en intellektuell skapelse fran upphovsmannens
sida. Det dr 1 stdllet genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element
som upphovsmannen kan ge uttryck for sin kreativitet pa ett originellt sitt och ges
mojlighet att né ett resultat som utgdr en intellektuell skapelse (se EU-domstolens dom
av den 16 juli 2009, Infopaq, C-05/08, EU:C:2009:465, punkt 45). Alstret maste ocksa
kunna identifieras med tillracklig precision och objektivitet (se EU-domstolens dom av
den 13 november 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punkterna 3742,
och Cofemel, punkterna 32—34.)

Utifran dessa réttsliga utgdngspunkter gar Patent- och marknadsdverdomstolen nu dver

till att beddma om de aktuella monstren dr verk i upphovsrittslagens mening.
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Monstret Elefant

Svenskt Tenn har gjort géllande att Estrid Ericson inspirerades av ett befintligt
afrikanskt monster nér hon skapade monstret Elefant. Enligt Svenskt Tenn innebar
hennes formgivning att ett nytt och sjilvstandigt verk skapades i anslutning till ett

monster ur det allminna formforradet.

Textilis och O.K. har invént dels att monstret inte har en sddan originalitet att det kan
anses utgora ett verk 1 upphovsréttslagens mening, dels att monstret dr en avbildning,
en kopia, som Estrid Ericson gjorde av ett afrikanskt tygmonster som hon kopte pa en

resa.

Som Patent- och marknadsdverdomstolen uppfattar Textilis och O.K.s instédll-ning gor
de gillande att &ven om domstolen skulle finna att monstret dr ett verk 1 upp-
hovsrittslagens mening &r verket under alla forhallanden inte skapat av Estrid Ericson

eftersom det &r fraga om en ren avbildning av ett redan befintligt monster.

Textilis och O.K. har till stod for sin uppfattning att monstret Elefant inte ar ett verk
aberopat bilder pa olika tygmonster med elefanter och gjort géllande att den
omstdndigheten att det finns sd ménga tygmonster med elefanter, som enligt
Textilis och O.K. ér i det ndrmaste identiska med varandra och med Estrid Ericsons
monster Elefant, visar att monstret Elefant inte dr ett verk. Enligt Textilis och O.K.
kan inte ett sa stort antal formgivare rimligen komma fram till samma kreation om

monstret vore ett verk.

Patent- och marknadséverdomstolen gor foljande bedomning.

Monstret Elefant utgors av stiliserade elefanter ordnade i horisontella rader som upp-
repas. Elefanterna &r utformade i olika storlekar och védnda &t olika hall s att de ger
intryck av att rora sig mot varandra antingen frdn hoger till vinster eller fran vénster
till hoger. Den utredning som Textilis och O.K. dberopat 1 form av bilder pa
tygmonster med elefanter pa rad visar 1 och for sig att tygmonster med elefanter pa
rad inte dr ovanliga, &ven om utredningen inte ger ndgot underlag for bedomning av

hur
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vanliga sddana monster var vid den tidpunkt d& monstret Elefant skapades. Att tyg-
monster med elefanter inte &r ovanliga innebdr emellertid inte att utrymme saknas for

att skapa andra monster med elefanter pa rad som ér originella i den mening att det ar

upphovsmannens egna intellektuella skapelse.

Monstret Elefant ér i och for sig enkelt. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens
mening gor dock forst och frimst elefanternas utformning i sig, men dven det sétt pa
vilket elefanterna disponerats och det sitt pa vilket elefanter i olika storlekar kombi-
nerats och placerats i forhdllande till varandra, att monstret som helhet aterspeglar
upphovsmannens personlighet, genom att pa detta sétt ge uttryck for dennes fria och
kreativa val. Monstret dr ddrmed originellt 1 den meningen att det &r upphovsmannens
egna intellektuella skapelse och alstret kan ocksa identifieras med tillricklig precision

och objektivitet. Monstret Elefant &r darmed ett verk skyddat enligt upphovsréttslagen.
Patent- och marknadséverdomstolen kommer att ta stéllning till Textilis och O.K.s
invindning att verket inte dr skapat av Estrid Ericson nedan under rubriken Frdagan

om Svenskt Tenn innehar rdttigheterna till verken.

Monstret Anakreon

Svenskt Tenn har gjort gillande att Josef Frank skapade monstret Anakreon efter
inspiration fran en grekisk fresk fran ar 1 500 f.Kr., men att Josef Frank har lagt till
olika egna element samt gett alstret andra farger och att han pa sé sitt skapade ett nytt

och sjdlvstandigt verk.

Textilis och O.K. har invént att monstret dr en avbildning av den grekiska fresken
Blue Bird Fresco. Enligt Textilis och O.K. dr Josef Franks omdisponeringar och
tilldgg samt den annorlunda férgséttningen inte tillrackliga for att skapa ett fristdende
verk som atnjuter skydd enligt upphovsrittslagen. Textilis och O.K. har till stéd for

sin uppfattning adberopat en bild av den grekiska fresken.
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Patent- och marknadséverdomstolen gor foljande bedomning.

En jimforelse mellan monstret Anakreon och fresken visar utan tvekan att Josef Frank
inspirerats av fresken ndr han formgav monstret Anakreon. Mdnstret Anakreon
innefattar dock savil omdisponeringar av de element som aterfinns i fresken som helt
andra element. Det dr saledes klart att det i och for sig inte ar friga om en exakt avbild-
ning av fresken. Enligt Patent- och marknadséverdomstolen innebér de omdisponer-
ingar som Josef Frank gjort och de ytterligare figurelement som han tillfort monstret
Anakreon att han i fri anslutning till fresken har astadkommit ett nytt och sjalvstandigt

verk. Aven detta mdnster &tnjuter saledes skydd enligt upphovsrittslagen.

Ovriga monster

Nar det giller de 6vriga monster som &r aktuella i mélet — Aralia, Celotocaulis, Prima-
vera, Tulip, Green Birds (Grona Féaglar), Windows, La Plata och Manhattan —
konstaterar Patent- och marknadsoverdomstolen att det &r uppenbart att monstren ar

verk 1 upphovsrittslagens mening och att de alltsa atnjuter skydd enligt denna lag.

4.3.3 Fragan om Svenskt Tenn innehar rdttigheterna till verken

Monstret Anakreon

Patent- och marknads6verdomstolen har i sin bedomning ovan funnit att monstret Ana-
kreon &r ett upphovsrittsligt skyddat verk. Tvist radder inte mellan parterna om att

Svenskt Tenn innehar upphovsritten till verket.

Monstret Elefant

Som Patent- och marknadsdverdomstolen angivit ovan har domstolen uppfattat
Textilis och O.K.s invindning avseende monstret Elefant pd sé sitt att om domstolen
skulle finna att monstret dr ett verk i upphovsréttslagens mening sa dr verket under

alla forhallanden inte skapat av Estrid Ericson eftersom det som hon har
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gjort &r en ren avbildning av ett redan befintligt afrikanskt tygmonster, vilket innebdr

att Svenskt Tenn inte kan gora géllande ndgon rétt till verket.

Svenskt Tenn har uppgett att Estrid Ericson inspirerats av ett befintligt afrikanskt
monster nédr hon skapat monstret Elefant, men bolaget har inte vitsordat att monstret

skulle vara en avbildning av detta monster.

Patent- och marknadsoverdomstolen kan konstatera att nagon utredning om hur det
afrikanska tygmonstret ser ut inte har &beropats i malet. Textilis och O.K. har dirmed
inte styrkt sitt pastdende att monstret Elefant skulle vara en avbildning ett redan
befintligt monster. Det &r ostridigt mellan parterna att det dr Estrid Ericson som har
skapat monstret Elefant och Patent- och marknadséverdomstolen har vid sin be-
domning ovan funnit att monstret &r ett upphovsrittsligt skyddat verk. Detta medfor

att Svenskt Tenn har visat att bolaget innehar upphovsrétten till monstret.

Ovriga monster skapade av Josef Frank

Mellan parterna rader tvist om Svensk Tenn innehar upphovsritten dels till de monster
som Josef Frank formgav fore sin tid i Svenskt Tenn (Aralia, Celotocaulis, Primavera
och Tulip), dels till de monster som han formgav under sin tid i USA (Windows, La

Plata, Manhattan och Green Bird).

Vid beddmningen av den utredning som har dberopats i malet delar Patent- och
marknadsoverdomstolen tingsrdttens bedomning att ndgon annan slutsats inte rimligen
kan dras av vad som kommit fram om de faktiska forhdllandena kring Josef Franks
anstéllning 1 Svenskt Tenn och hans kontakter och samarbetet med Estrid Ericson och
Svenskt Tenn frdn 1930-talet och framét, &n att upphovsrétten till verken har dvergéatt
till Svenskt Tenn. Av sérskild betydelse i1 detta sammanhang &r den omsténdigheten att
Svenskt Tenn alltsedan 1930-talet framstéllt exemplar av Josef Franks verk utan att
ndgon annan — sdvitt framkommit i malet — har hdavdat upphovsritt till verken. Att
sarskilt beakta vid bevisvirderingen i denna del 4r att det dr frdga om forhdllanden som

ligger ndrmare 100 &r tillbaka i tiden.
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Sammantaget finner alltsd dven Patent- och marknadsoverdomstolen att Svenskt Tenn

har visat att Svenskt Tenn innehar upphovsritten dven till vriga monster.

4.3.4 Frdgan om Textilis har gjort intrang i Svenskt Tenns upphovsriitt till verken

Svenskt Tenn grundar sin talan i denna del pa att Textilis i sin niringsverksamhet
riktad till den svenska marknaden siljer och sprider produkter innehédllande de aktuella
monstren. Textilis och O.K. har for sin del invént att Textilis forfoganden dver verken
endast skett i Storbritannien. Textilis och O.K. har i detta avseende invint att Textilis
marknadsforing inte varit riktad enbart mot allménheten i Sverige, eller mot nagot
specifikt land 6ver huvud taget, och enligt Textilis och O.K. har inte heller bolaget
haft ndgon specifikt leverans- eller betalningsldsning som riktar sig mot allménheten i
Sverige. Enligt Textilis och O.K. innebér Textilis forfogande dver verken darfor inte
att verken har gjorts tillgdngliga for all-ménheten i Sverige genom utbjudande till

forsdljning eller att de annars har spridits till allménheten i Sverige.

Den fraga som Patent- och marknadsdverdomstolen har att ta stillning till ar alltsd om
omstandigheterna vid Textilis utbjudande av exemplar av verken pé internet har inne-
burit att exemplar av verken har bjudits ut till forsdljning eller annars spridits till all-
minheten 1 Sverige pa det sitt som avses 1 1 kap. 2 § tredje stycket 4 upphovsritts-

lagen.

Bestimmelsen i 1 kap. 2 § upphovsrittslagen dr avsedd att 1 svensk ritt genomfora
artikel 4.1 1 Infosoc-direktivet. Tolkningen av bestimmelsen ska goras direktivkon-
formt, dvs. med beaktande av bestimmelserna i Infosoc-direktivet och EU-domstolens
praxis. Enligt denna artikel ska medlemsstaterna ge upphovsmén en ensamritt att
tillata eller forbjuda all slags spridning till allménheten, genom forsdljning eller pa
annat sétt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta. Av EU-domstolens

praxis foljer att begreppet ’spridning” i artikel 4.1 ska ges en sjélvstdndig tolkning
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inom unionsritten som &r oberoende av vilken lag som ér tillimplig pa de transaktion-

er genom vilken spridningen sker (se dom av den 21 juni 2012, Donner, C-5/11,

EU:C:2012:370, punkt 25).

Tingsrétten har i sin dom redogjort for hur EU-domstolen i avgdrandet i det nu ndimnda
maélet Donner och i dom av den 13 maj 2015, Dimensione, C-516/13, EU:C:2015:315,

har klarlagt innebdrden av begreppet ’spridning” 1 artikel 4.1 1 Infosoc-direktivet.

Av EU-domstolens praxis foljer vidare att enbart det forhallandet att ett erbjudande
som finns tillgidngligt pa internet kan nas av allménheten i en viss medlemsstat inte &r
tillrdckligt for att det ska vara fraga om spridning till allmdnheten i den medlemsstaten,
utan det krdvs att ndringsidkaren har riktat sitt erbjudande mot denna allménhet, dvs.
allménheten 1 det land dér skydd for rattigheten gors géllande (se EU-domstolens dom
av den 12 juli 2011, L’Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 64 och Dimensione,
punkt 30). Det ankommer pa domstolen att géra en beddmning fran fall till fall om det
foreligger nagra omstdandigheter som visar att en néringsidkare har riktat sig till per-
soner ur allménheten 1 den medlemsstat dir spridningen pastas ha skett (se L’Oréal,

punkt 65, och Donner, punkt 28).

Utifran dessa rittsliga utgdngspunkter gar Patent- och marknadsoverdomstolen nu
over till att bedoma om utredningen 1 malet visar att Textilis och O.K. har bjudit ut

verken till forsdljning eller annars spridit dem till allmdnheten 1 Sverige.

Mellan parterna ér ostridigt att Textilis — pé sin webbplats www.textilis.com — har
bjudit ut till forsiljning tyger, kuddar och mobler med tygmonster som dverens-
stimmer med de tygmonster som framgéar av bilaga 1 till tingsréttens dom. Av
Textilis och O.K.s egna uppgifter framgar att bolaget startade forsidljningen av tyger

och 6vriga produkter under sommaren 2013.

Svenskt Tenn har gjort géllande att Textilis har spridit exemplar av verken till allmén-
heten 1 Sverige dels genom att faktiska exemplar av verken har sélts och levererats till
kunder i1 Sverige, dels genom att Textilis har riktat sin marknadsforing till allménheten

i Sverige.
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Av den utredning som Svensk Tenn har &beropat till stod for att Textilis har riktat sin

marknadsforing mot allménheten i Sverige framgar bl.a. att Textilis webbplats inled-

ningsvis, och i vart fall i borjan av oktober 2013 da talan i malet vicktes, fanns till-

génglig under toppdoménen textilis.se. Det framgér ocksé av utredningen att annons-

ering for Textilis webbplats textilis.com skett pa svenska med angivande av pris 1

svenska kronor pa Google.se. Vidare ger den skriftliga utredningen stod for att det 1

vart fall forekommit att annonser fran Textilis skickats ut till personer som ingick i

Svenskt Tenns vangrupp pa Facebook. Utredningen visar ocksé att Textilis kundtjanst

svarat svenska kunder pa svenska.

Aven om Svenskt Tenns pastdenden om att exemplar av verk sélts och levererats till
Sverige dr allmént hallna visar utredningen, och dé sérskilt korrespondensen med an-
ledning av en order av tyg 1 monstret La Plata mellan Textilis och en kdpare 1 Sverige,

att spridning av verk dven skett genom att faktiska avtal om kdp och leverans ingatts.

De nu angivna omstdndigheterna leder enligt Patent- och marknadséverdomstolen till
slutsatsen att Textilis har spridit verken till allmdnheten 1 Sverige. Det innebér att
Textilis — genom att pa detta sétt ha riktat sin marknadsforing mot Sverige och genom
att till kunder 1 Sverige ha salt produkter med de i mélet aktuella tygmonstren — har

gjort intrang 1 Svenskt Tenns upphovsritt till verken.

4.4 Fragan om varuméirkesintring

4.4.1 Textilis och O.K.s yrkande om hdvning av registreringen av EU-
varumdrket JOSEF FRANK i figur

Textilis och O.K. har forst i Patent- och marknadsdverdomstolen yrkat att
domstolen ska hédva registreringen av EU-varumirket JOSEF FRANK 1 figur (nr
011858313). Ett sadant yrkande kan inte provas av Patent- och
marknadsoverdom-stolen som forsta instans. Textils och O.K.s yrkande ska dérfor

avvisas.
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4.4.2 Fragan om EU-varumdrkena JOSEF FRANK och MANHATTAN ska forklaras
ogiltiga

Svenskt Tenn registrerade EU-varumérkena JOSEF FRANK och MANHATTAN ér
1998 respektive ar 2012. Genom Europaparlamentets och radets forordning (EU)
2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken upphédvdes Radets forordning

(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken. Av EU-dom-
stolens svar pa Patent- och marknadsoverdomstolens forsta fraga framgar emellertid att
forordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken ska tillimpas pa de varuméarken
som dr aktuella i mélet och detta i den lydelse som géllde vid tidpunkten for respektive
registrering. Den nu aktuella provningen ska alltsa ske utifran bestimmelsen i artikel
54 om absoluta ogiltighetsgrunder i forordning nr 207/2009 om gemenskapsvaru-

mérken.
Patent- och marknadséverdomstolen provar nu 1 tur och ordning om EU-varumérkena
JOSEF FRANK respektive MANHATTAN ska forklaras ogiltiga pa de grunder som

Textilis och O.K. har gjort géllande.

EU-varumirket JOSEF FRANK

Textilis och O.K. har gjort gillande att varumirket JOSEF FRANK ska for-klaras
ogiltigt eftersom det saknar sdrskiljningsforméga, varvid sirskilt ska beaktas att det
finns ett legitimt behov for andra att kunna anvinda mirket. Enligt Textilis och O.K.
har registreringen skett 1 strid med artikel 7.1 b 1 forordning nr 207/2009 om

gemenskapsvarumarken.

Varumdrket JOSEF FRANK ir ett s.k. ordmérke som har registrerats for ett flertal
varor som bl.a. tyger, mattor och mobler. Av artikel 4 1 férordning 207/2009 om
gemenskapsvarumirken foljer uttryckligen att ett varumérke kan utgoras av ett person-
namn. Av EU-domstolens praxis foljer ocksa att bedomningskriterierna nir det giller
fragan om sarskiljningsformégan hos ett varumairke inte ir stringare for personnamn
an for andra typer av varumérken (se EU-domstolens dom av den 16 september 2004,

Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, punkt 25).
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Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens mening dr kombinationen av for- och
efternamnet Josef Frank tillrickligt distinktivt for att det ska kunna fungera som ett
varumérke och dirmed ha formaga att sirskilja Svenskt Tenns varor som séljs under
mérket Josef Frank fran andra foretags liknande varor. Nagon utredning som ger stod
for att varumérket skulle sakna sérskiljningsformaga i andra medlemsstater inom EU
till f6ljd av forhallandena dér har inte lagts fram. Inte heller finner Patent- och mark-
nadsdverdomstolen att den omsténdigheten att Josef Frank arbetade for ett flertal bolag
som fristdende formgivare, och att — som det far forstds — det darfor skulle finnas ett
frihallningsbehov av namnet Josef Frank, medfor att varumérket saknar sarskiljnings-

formaga for Svenskt Tenns varor.

Vid denna bedémning saknas anledning att beddma huruvida varumérket JOSEF

FRANK forvirvat sirskiljningsformaga.

Sammanfattningsvis innebdr Patent- och marknadsdverdomstolens bedomningar att
Textilis och O.K. inte visat att det vid tidpunkten f6r ansdkan om registrering av
varumarket forelag ett absolut registreringshinder i de hinseenden som Textilis och
O.K. gjort gillande som grund for sitt genkdromal. Textilis och O.K.s talan avseende
ogiltigforklaring av varumirket JOSEF FRANK kan alltsa inte bifallas.

EU-varumirket MANHATTAN

Nir det géller figurvarumidrket MANHATTAN har Textilis och O.K. gjort

géllandeatt dven det ska forklaras ogiltigt eftersom det saknar sérskiljningsformaga.

Textilis och O.K. har ocksé gjort gillande att varumadrket MANHATTAN ska anses
ha en form som ger varan ett betydande vérde och att varumaérket ska forklaras ogiltigt
aven pa den grunden. I denna del har Patent- och marknadsdverdomstolen som

framgatt stdllt en friga till EU-domstolen.

EU-domstolen har 1 svaret pa denna friga bl.a. uttalat att kdnnetecknet MANHATTAN

visserligen aterger former som bestar av de yttre konturerna av figurer som pa ett
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stiliserat sétt dterger delar av geografiska kartor, men innehéller utover dessa former

dven dekorativa inslag som befinner sig bade inom och utanfor dessa konturer samt att

ord, sdrskilt ordet Manhattan, tydligt anges i1 det nimnda kénnetecknet. Enligt EU-

domstolen kan det under alla omsténdigheter inte anses att ett kinnetecken som bestér

av tvadimensionella dekorativa monster sammanfaller med formen pé en vara nir

kinnetecknet anbringas pa varor, som till exempel ett tyg eller ett papper, vars form

skiljer sig fran de ndmnda dekorativa monstren. (Se EU-domstolens dom av den 14

mars 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, punkterna 40—42.)

EU-domstolen har otvetydigt i svaret pa Patent- och marknadsoverdomstolens fraga
uttalat att artikel 7.1 e 1ii 1 forordning 207/2009 om gemenskapsvarumérken ska tolkas
sd, att ett kdnnetecken som det nu aktuella, som bestar av tvadimensionella dekorativa
monster och som anbringats pa varor som till exempel tyg eller ett papper, inte “endast
bestédr av en form” 1 den mening som avses 1 denna bestdmmelse (se Textilis, punkt-
erna 39 och 43). Patent- och marknadsdverdomstolen kan sdledes konstatera att det 1

detta hinseende inte finns nagot absolut registreringshinder.

Nar det giller fragan om varumédrket MANHATTAN har sarskiljningsformaga in-
stammer Patent- och marknadsdverdomstolen i tingsrittens beddmning. Inte heller i
fraga om varumédrket MANHATTAN finner alltsa Patent- och
marknadsoverdomstolen att Textilis och O.K. visat att det omtvistade varumérket ska
ogiltigforklaras.

Sammanfattningsvis innebdr alltsd Patent- och marknadséverdomstolens bedomningar
att de aktuella varumérkena JOSEF FRANK och MANHATTAN inte ska
ogiltigforklaras. Tingsrittens dom ska alltsd inte dndras 1 denna del (punkten 3 1

domslutet).
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4.4.3 Frdgan om Textilis har gjort intrang i Svenskt Tenns rdtt till de registrerade
varumdrkena

EU-varumirket JOSEF FRANK

I fragan om Textilis i sin ndringsverksamhet olovligen anvént varumirket JOSEF
FRANK instimmer Patent- och marknadséverdomstolen i den beddmning som tings-
riatten har gjort. Textilis har alltsi gjort intrang 1 Svenskt Tenns varumérke JOSEF

FRANK.

EU-varumirket MANHATTAN

Aven i frigan om Textilis i sin niringsverksamhet olovligen anviint varumérket MAN-
HATTAN instimmer Patent- och marknadséverdomstolen i den beddmning som tings-
ratten har gjort. Textilis har alltsd gjort intrdng 1 Svenskt Tenns varumérke MAN-

HATTAN.

4.5 Ansvarsfragor

4.5.1 Fragan om vitesforbud

Patent- och marknadsoverdomstolen har i likhet med tingsratten funnit att Textilis har
gjort intrdng 1 Svenskt Tenns upphovsritt och 1 bolagets varumérkesritt till EU-varu-
mérkena JOSEF FRANK och MANHATTAN. Patent- och marknadséverdomstolen
delar tingsréttens beddmning att det finns forutsittningar och dr motiverat att

meddela ett forbud riktad savil mot Textils som mot bolagets stillforetradare O.K..

Aven Patent- och marknadséverdomstolen finner att det med hénsyn till omstindig-
heterna dr lampligt med ett I6pande vite for en viss tidsperiod under vilket forbudet
inte har foljts. En s kort tidsperiod som sju dagar skulle emellertid medfora svérig-
heter for Svenskt Tenn att kontrollera om foreldggandena foljts och fora talan om ut-

domande av vite vid eventuella 6vertradelser. Det riskerar ocksé att medfora att det vid
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ett eventuellt utdomande av vite skulle kunna bli fraga om ett stort antal tidsperioder
med behov av nedsittning av vitet fOr att det inte ska bli alltfor ingripande for Textilis
och O.K. (se NJA 2018 s. 883, punkt 25, prop. 1984/85:96 s. 50 och Lavin,
Viteslagstiftningen, JUNO, Version 3B, kommentaren till 4 § forsta stycket). Det finns
inte heller 1 6vrigt ndgra sdrskilda omstiandigheter i mélet som talar for en s kort
tidsperiod. Patent- och marknadsdverdomstolen finner av dessa skl att tidsperioden
for det lopande vitet bor bestdmmas till 30 dagar. Detta motiverar i sin tur att vitets
storlek for varje tidsperiod sdtts hdgre dn vad tingsratten funnit. Ett tillrdckligt hogt
belopp for att verka avhéllande for fortsatta dvertradelser dr enligt Patent- och
marknadsoverdomstolen 200 000 kr for varje 30-dagarsperiod. Tingsréttens dom ska

darfor dndras 1 enlighet med detta (punkten 4 1 tingsréttens domslut).

4.5.2 Fragan om skadestand

Vid tingsrétten yrkade Svenskt Tenn ersittning avseende intrdng i bolagets upphovsritt
till tygmonstren. Yrkandet uppgick till 100 000 kr och avsdg ersittning for utnyttjande
av verken och erséttning for den ytterligare skada som intradnget medfort, inklusive

good-willskada om 30 000 kr.

Tingsrétten fann att Svenskt Tenn pa grund av intranget i och for sig var berattigat till
skilig ersédttning for det olovliga utnyttjandet av verken samt for den ytterligare skada
som intranget medfort. Tingsrétten fann dock att ersittning for det olovliga utnyttjan-
det inte kunde tillerkdnnas Svenskt Tenn eftersom berdkningsunderlaget inte var till-
rackligt. Ddremot fann tingsritten att erséttning for den ytterligare skada som intranget

medfort for Svenskt Tenn skulle utgad med 60 000 kr.

Ramen for Patent- och marknadséverdomstolen prévning ar saledes begransad till
fragan om erséttning for ytterligare skada. Inom denna ram har Patent- och marknads-
overdomstolen att ta stillning till om s&dan erséttning dver huvud taget ska utgé och i

sa fall med vilket belopp upp till det av tingsratten beslutade beloppet om 60 000 kr.
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Patent- och marknadséverdomstolen gor foljande bedomning.

Patent- och marknadsdverdomstolen har funnit att Textilis har gjort intrang i Svenskt
Tenns upphovsritt till tygmdnstren genom att exemplar av de aktuella verken har
bjudits ut till forsiljning till allménheten i Sverige. Patent- och marknadséverdom-
stolen instimmer i tingsrittens bedomning att intranget i vart fall har skett av oakt-
samhet. Darmed finns en skyldighet att utge erséttning for den ytterligare skada som

intranget medfort.

Patent- och marknadsdverdomstolen kan konstatera att kravet pa den utredning som en
rattighetshavare méste prestera for att 6verhuvudtaget visa forekomsten av skada i
praxis inte har stéllts sarskilt hogt. Hogsta domstolen har 1 bl.a. rittsfallet NJA 1984

s. 34 uttalat sig 1 frdga om bestimmande av skadestand vid uppsétligt intrdng 1 upp-
hovsritt. Hogsta domstolen fann i det malet att utbjudande till allménheten av en upp-
hovsrittsligt skyddad vara som framstéllts olovligen medfor stérningar av marknads-
foringen av den legalt framstéllda varan. Sddana storningar har negativa verkningar pa
avsidttningen av den legala produkten. Hogsta domstolen uttalade vidare att det méste
antas att utbjudande till forsdljning av olagligen framstéillda varor liksom férséljning
av sddana varor — atminstone nér utbjudandet eller forsiljningen inte &r av obetydlig
omfattning — 1 regel medfor ekonomisk skada. (Jfr &ven NJA 2005 s. 180 och RH
1985:83)

De aktuella tygmonstren har funnits i Svenskt Tenns sortiment under mycket 1dng tid.
Produkterna, som haft betydande forsiljningsframgéngar, ar vél kéinda 1 Sverige och
har ett hdgt anseende. I likhet med tingsrétten finner Patent- och marknadséverdom-
stolen att det kan antas att utbjudandet till kunder i Sverige av tyg och andra tygpro-
dukter i tygmonster som dverensstimmer med de 1 malet aktuella verken har medfort
ndgon form av marknadsskada for Svenskt Tenn. Textilis &r alltsa skyldigt att ersitta
Svenskt Tenn for denna skada. Patent- och marknadsoverdomstolen delar tingsrittens

beddomning att erséttning for den samlade skadan ska bestdmmas till 60 000 kr.
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Niér det géller frigan om O.K. bor aldggas att solidariskt med Textilis svara for

ersittningsskyldigheten delar Patent- och marknadsdverdomstolen tingsréttens

bedomning att O.K. ska aldggas en saddan solidarisk ersittningsskyldighet.

Sammanfattningsvis innebdr Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning att
Textilis och O.K. solidariskt ska utge erséttning for ytterligare skada med 60 000 kr.

Tingsréttens dom ska alltsa inte dndras i denna del (punkten 7 i tingsrittens domslut).

4.5.3 Fragan om ersdttning for kostnader for att sprida information om domen

Patent- och marknadséverdomstolen instimmer 1 denna fraga 1 underinstansens
beddmning. Tingsrittens dom ska alltsa inte dndras 1 denna del (punkten 6 1

tingsréttens domslut).

4.5.4 Fragan om Textilis och O.K.s skadestandsyrkande

Patent- och marknadséverdomstolen gor i denna del inte nagon annan bedomning &n
den som tingsrétten har gjort. Inte heller i denna del ska alltsa tingsrittens dom dndras

(punkten 2 i tingsrattens domslut).

4.6 Rittegangskostnader

Patent- och marknadsdverdomstolen har funnit att Textilis och O.K.s dver-
klagande inte ska bifallas i ndgon del. Vid denna utgéng ska tingsréttens dom i
rittegangskostnadsdelen inte dndras samt ska Textilis och O.K. ersitta Svenskt
Tenn for dess rattegdngskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen innefattande

de kostnader som hénfor sig till forfarandet infor EU-domstolen.

Svenskt Tenn har begért erséttning for ombudsarvode for mélets handldggning i

Patent- och marknads6verdomstolen med 222 550 kr.
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Patent- och marknadsdverdomstolen

Textilis och O.K. har ifragasatt skdligheten av den begérda erséttningen. Malet har

aven 1 Patent- och marknadsdverdomstolen innehallit ett flertal fragestall-ningar.

Patent- och marknadséverdomstolen har begirt forhandsavgorande fran EU-

domstolen avseende tolkningen av vissa bestimmelser i1 forordningen 207/2009 om

gemenskapsvarumirken. Svenskt Tenn har ocksé yttrat sig vid EU-domstolen.

Vid en samlad bedomning av mélets omfattning, beskaffenhet och betydelse for
Svenskt Tenn finner Patent- och marknadsoverdomstolen att den begirda
ersittningen for ombudsarvode ér skélig. Textilis och O.K. ska solidariskt svara for

rittegangskostnaderna.

4.7 Overklagande

Det saknas skél att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadséverdom-
stolens domar inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Denna dom far darfor inte 6verklagas.

I avgorandet har deltagit hovrittslagmannen Christine Lager, hovrittsraden Ulrika

Ihrfelt och Kerstin Norman, referent, samt tf. hovrattsassessorn Johanna Price.
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KARANDE och GENSVARANDE
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SVARANDE och GENKARANDE
1. Textilis Ltd, 1 Highfield Drive, Fulwood, Preston Lancashire PR2 9 SD,
Storbritannien

2. 0.K.

DOMSLUT
1. Tingsratten avslar Textilis Ltd:s och O.K.s begéaran om att tingsréatten ska

inhamta forhandsavgorande fran EU-domstolen.

2. Tingsratten tar inte upp Textilis Ltd:s och O.K.s talan om skadestand till

prévning.

3. Tingsratten avslar Textilis Ltd:s och O.K. yrkanden om havning (ogil-
tigforklaring) av gemenskapsvarumarkena JOSEF FRANK (nr 000227355) och
MANHATTAN (nr 010540268).

4. Tingsratten forbjuder envar av Textilis Ltd och O.K.

i) att, vid vite om 50 000 kr for varje sjudagars-period under vilket forbudet
inte har foljts, i Sverige bjuda ut till forsaljning eller pa annat satt till all-
méanheten sprida alster som framgar av bilaga 3,

i) att, vid vite om 100 000 kr for varje sjudagars-period under vilket férbudet
inte har foljts, i Sverige anvanda kénntecknet JOSEF FRANK for tyger,

kuddar och mobler och

Dok.ld 1486045

Postadress Bestksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Scheelegatan 7 08-561 654 70 08-561 650 05 mandag — fredag
104 20 Stockholm E-post: 08:00-16:00

stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se
www.stockholmstingsratt.se
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iii) att, vid vite om 100 000 kr for varje sjudagars-period under vilket férbudet
inte har foljts, i Sverige anvéanda varukannetecknet MANHATTAN for ty-
ger, kuddar och mobler.

5. Tingsrattens interimistiska beslut den 16 oktober och 12 november 2013 ska

besté.

6. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt ersétta Svenskt Tenn Aktiebolag for
kostnaden att sprida information om domen i malet genom inférande av en
attondelsannons (modul 22 annons 98 x 88 mm) i envar av tidningarna Dagens
Nyheter, nyhets eller ekonomidel, och Svenska Dagbladet, samma delar, upp
till en kostnad pa 50 000 kr.

7. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt till Svenskt Tenn Aktiebolag betala 60
000 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran denna dag till dess
betalning sker.

8. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt ersétta Svenskt Tenn Aktiebolag for
rattegangskostnad med 450 000 kr, for ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 §
rantelagen fran denna dag till dess betalning sker.
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BAKGRUND

Svenskt Tenn Aktiebolag (Svenskt Tenn) bedriver handelsrérelse med bl.a. mobler,
textilier och annan utrustning for inredning av hem och andra lokaler. Bolaget bildades
i mitten av 1920-talet av Estrid Ericson. Hon formgav under sin tid i bolaget bl.a.

monstret Elefant for tyger. Estrid Ericson avled 1981.

I borjan av 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete med arkitekten Josef Frank,
som strax darefter anstalldes i bolaget for att formge mobler och textilier. Josef Frank
kom fran Osterrike dér han bedrev verksamhet i ett bolag. Han blev svensk medbor-
gare 1939. Han vistades under aren 1941-1946 i USA. Josef Frank avled 1967.

Josef Frank formgav redan fore sin tid i Svenskt Tenn monster for tyger vilka benamns
Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip. Han formgav, under anstéllning hos
Svenskt Tenn, utifran en fresk pa Kreta, monstret Anakreon. Under sin tid i USA
formgav Josef Frank moénster for tyger vilka benamns Windows, La Plata, Manhattan

och Green Birds (Grona Faglar).

Svenskt Tenn marknadsfor och séljer tyger m.m. med de nu angivna monstren. Enligt
bolaget ar monstren verk i upphovsrittslagens (1960:729) mening, vilka, efter verla-
telse frdn upphovsmannen Estrid Ericson och Josef Frank, bolaget innehar upphovsrat-

ten till. Monstrens utseende framgar av bilaga 1.

Svensk Tenn innehar sedan 1998 gemenskapsvarumarket JOSEF FRANK, ett ord-
marke, for bl.a. tyger, kuddar och mébler. Bolaget innehar ocksa, sedan 2012, gemen-
skapsvarumarket MANHATTAN, ett figurmarke for bl.a. textila produkter utfort i
gratt, vitt, blatt, gront och rétt. Figurvarumarket framgar av bilaga 2.

Textilis Ltd, ett engelskt bolag, bildades under 2013 av O.K., som ocksa ar dgare

till bolaget och dess legala foretradare. Bolaget, som inledde sin verksamhet i
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juni 2013, saljer tyger och tygrelaterade produkter som saknar immaterialrattsligt
skydd i England. Bolaget, som alltsa bedriver sin verksamhet i England, &r ett e-

handelsbolag vars forsaljning sker pa internet.

Textilis Ltd innehar webbplatsen www. textilis.com. Bolaget marknadsférde under
sommaren 2013 pa sin webbplats tyger — och vissa fatdljer — med sadana tygmaonster
som tidigare angetts enligt vad som framgar av bilaga 3. Pa webbplatsen angavs bl.a.
att for ett kop (“for orders”) over ett visst belopp skedde leverans inom EU utan kost-
nad. P& webbplatsen fanns under hésten 2013 ocksa en s.k. currency converter enligt
vilken det gick att fa priserna for utbjudna alster omraknade till svenska kronor. Vidare
var det pa webbplatsen majligt att valja Sverige som det land dit bestallda varor skulle

levereras.

Textilis Ltd innehade under hosten 2013 ocksa en webbplats under den svenska domé-
nen .se (textilis.se), dar atminstone vissa av tygmonstren i bilaga 3 visades for forsalj-
ning. Ocksa dar framholls att for kop 6ver ett visst belopp skedde fri leverans inom
EU.

Textilis Ltd visade under hosten 2013 ocksa pa Facebook till svenska anvéandare tyg-
monstren Elefant, Tulip, Windows, Aralia och Celotocaulis for forséljning. Det angavs
ocksa dar att leverans inom EU skedde kostnadsfritt ("Free EU Shipping”).

Under sommaren 2013 foérekom vidare att Textilis Ltd (Kundservice) besvarade en
fraga, som var stalld pa engelska, fran en svensk kdpare pa svenska.

P& webbplatsen google.se kom under sommaren 2013 vid sokning pa “josef frank”, en
annons pa svenska ”— Josef Frank Tyger Fran 500:- Meter .... Fri frakt i hela Europa”
— upp for webbplatsen textilis.com.

Svenskt Tenn vackte i oktober 2013 talan mot Textilis och mot O.K. (gemensamt

Textilis) for upphovsratts- och varumarkesintrang och yrkade att tingsratten —



STOCKHOLMS TINGSRATT DOM T 14506-13

aven for tiden till dess att fragan avgjorts — skulle forbjuda Textilis att i Sverige bjuda
ut till forsaljning eller pa annat satt sprida sadana tyger och fatoljer som anges i bilaga
3 och att hdr anvanda ordet Josef Frank och figuren Manhattan som varuk&nnetecken.
Svenskt Tenn yrkade vidare bland annat skadestand av Textilis.

Textilis Ltd och O.K. har i sin tur genstdmningsvis vackt talan mot Svenskt Tenn

och yrkat att de namnda gemenskapsvarumarkena ska hévas.

Den 16 oktober och 12 november 2013 forbjod tingsratten envar av Textilis Ltd och
O.K. att tills vidare i Sverige bjuda ut till férséljning eller pa annat satt till
allménheten sprida sadana alster av tyger som framgar av bilaga 3 samt att anvanda
”JOSEF FRANK?” och figuren MANHATTTAN som varukénnetecken for tyger, kud-

dar och mobler.

Tingsratten tar nu — med stod av 42 kap. 18 § forsta stycket punkten 5 rattegangsbal-
ken — upp malet for avgorande pa handlingarna. Parterna har beretts tillfélle att slutfora

sin talan.

YRKANDEN OCH INSTALLNING

Huvudkaromalet

Svenskt Tenn har yrkat att tingsratten forbjuder envar av Textilis Ltd och O.K.

1. att, vid vite om 50 000 kr for varje sjudagars-period under vilket forbudet inte
har foljts, i Sverige bjuda ut till forséljning eller pa annat sétt till allmanheten
sprida alster som framgar av bilaga 3,

2. att, vid vite om 100 000 kr for varje sjudagars-period under vilket forbudet inte
har foljts, i Sverige anvanda kdnntecknet JOSEF FRANK for tyger, kuddar och
madbler och

3. att, vid vite om 100 000 kr for varje sjudagars-period under vilket férbudet inte
har foljts, i Sverige anvanda varukannetecknet MANHATTAN for tyger, kud-

dar och mobler.



STOCKHOLMS TINGSRATT DOM T 14506-13
Svenskt Tenn har vidare yrkat att Textilis Ltd och O.K. solidariskt ska bekosta
lampliga atgarder for att sprida information om domen.
Svenskt Tenn har slutligen yrkat att Textilis Ltd och Ozgur Kesin solidariskt ska betala
skadestand till Svenskt Tenn med 100 000 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran
dagen for dom till dess betalning sker.
Textili Ltd och O.K. har bestritt samtliga yrkanden.
Genkéaromalet
Textilis Ltd och O.K. har yrkat att tingsréatten h&ver registreringarna av ge-
menskapsvaruméarkena JOSEF FRANK (nr 000227355) och MANHATTAN (nr

010540268).

Svenskt Tenn har bestritt bifall till havningsyrkandena.

Textilis Ltd och O.K. har vidare begart att Svenskt Tenn ska betala skadestand till

bolaget med tva miljoner kr.

Svenskt Tenn har motsatt sig yrkandet.

Ovrigt

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader.

Textilis Ltd och O.K. har i samband med att man slutfort sin talan &ven aktua-liserat

frdgan om att inhamta ett forhandsbesked fran EU-domstolen i fragan om Textilis

marknadsforing och forsaljning till Sverige innebér spridning av exemplar av verk.
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GRUNDER

Huvudkaromalet

Svenskt Tenn

Svenskt Tenn marknadsfor och saljer tyger m.m. med maonstren enligt bilaga 1, dvs.
bland annat Elefant, Aralia, Celotocaulis, Primavera, Tulip, Anakreon, Windows, La
Plata, Manhattan och Green Birds. Monstren verk i upphovsréattslagens mening, vilka —
efter dverlatelse fran upphovsmannen Estrid Ericson och Josef Frank — bolaget innehar

upphovsrétten till.

Svenskt Tenn innehar vidare sedan 1998 gemenskapsvarumérket JOSEF FRANK, ett
ordmarke, for bl.a. tyger, kuddar och mabler. Bolaget innehar ocksa, sedan 2012, ge-
menskapsvarumarket MANHATTAN, ett figurmarke for bl.a. textila produkter utfort i
gratt, vitt, blatt, gront och rétt, bilaga 2.

Textilis Ltd och O.K. sprider och séljer olovligen produkter innehallande monster till
vilka Svenskt Tenn har ensamratt enligt ovan i sin naringsverksamhet riktad till den
svenska marknaden. Darigenom gor de intrang i Svenskt Tenns upphovsrétt till
monstren vilket leder bolaget till forfang.

Textilis Ltd och O.K. anvander vidare olovligen i sin ndringsverksamhet rik-tad till
den svenska marknaden produkter och kannetecken som &r identiska eller for-
vaxlingsbara med gemenskapsvarumérkena JOSEF FRANK och MANHATTAN.

Anviandningen leder till forfang for Svenskt Tenn.

Det kan befaras att Textilis Ltd och O.K. fortsatter det olovliga utnyttjandet av
varumarkena och verken eftersom man inte rattat sig efter varningsskrivelser utan i
stallet forsokt hitta nya sétt att fortsatta intrangen genom att anvanda ord som é&r for-
vaxlingsbara med Josef Frank. Det olovliga utnyttjandet riskerar att férringa vardet av

de ensamrétter Svenskt Tenn innehar.
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Textilis Ltd och O.K. har uppsatligen — eller i vart fall av oaktsamhet — olov-ligen
utnyttjat Svenskt Tenns upphovsratt och ska darfor betala skélig ersattning for
utnyttjandet samt ersattning for den ytterligare skada som intranget har medfort. Foru-
tom ersattning for utnyttjandet ska Svenskt Tenn — vars verk har mycket gott renommé
— ha ersattning for den goodwillskada intranget medfort. Skada kan uppskattas till 100
000 kr, varav 30 000 kr avser goodwillskada.

Svenskt Tenn har ett befogat intresse av att den krets till vilka Textilis och O.K. riktat
sin marknadsforing informeras och uppmarksammas pa att deras forsaljning &r olaglig

I Sverige.

O.K. har ett personligt ansvar i egenskap av ensam styrelseledamot och firma-tecknare
for Textilis och han har aktivt deltagit i bolagets intrangsgorande handlingar.
Verksamheten har helt och hallet bedrivits under O.K.s beslutande. Han &ger vidare
alla aktier i bolaget. Det finns darfor forutsattningar att alagga honom samma

forpliktelser som Textilis Ltd.

Textilis Ltd och O.K.
Till grund for bestridandena gors géllande

- att de angivna tygmonstren Elefant och Anakreon inte ar verk i upphovsrattsla-
gens mening utan avbildningar av ett afrikanskt tygmonster respektive en gre-
kisk fresk samt att Svenskt Tenn inte innehar upphovsratten till de 6vriga an-

givna tygmonstren,

- att Textilis forfoganden éver verken (tygmonstren) inte innebér att exemplar av
verken gjorts tillgangliga for allménheten i Sverige genom utbjudande till for-
séljning eller annan spridning till allménheten; forfogandena har gjorts i Stor-

britannien dar verken saknar upphovsréttsligt skydd,
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- att Textilis anvandning av ordet Josef Frank inte gjorts for marknadsféring av
varor utan for att utpeka formgivaren som person; fraga har saledes inte varit

om varumarkesréttslig anvandning och

- att Textilis anvandning av monstret Manhattan inte heller utgjort varumarkes-
rattslig anvéndning eftersom anvandingen av monstret skett for en produkt som

inte var lanserad utan skulle komma i produktion.

O.K. har dessutom gjort gallande att han inte kan hallas ansvarig for de forfo-ganden
som Textilis-bolaget gjort av Svenskt Tenns alster eftersom forfogandena skett i
bolagets verksamhet samt, i vart fall, att han inte agerat pa ett satt som gor att han kan

anses ha begatt intrang.

Genkaromalet

Textilis och O.K.

Till grund for h&dvningsyrkandet gors géllande

- att varumarket JOSEF FRANK saknar sarskiljningsformaga och att det finns ett

legitimt behov for annan att kunna anvéanda varumarket och

- att varumarket MANHATTAN saknar sérskiljningsformaga och att market,
som det anvands, har en form som ger varan ett betydande varde. Det gar inte
att som varumaérke registrera ett monster som det aktuella eftersom man déarmed

kringar den tidsbegréansade ratt som foljer av monster- och upphovsratten.

Eftersom Textilis har blivit staimt pa felaktiga grunder och bolaget lidit skada pa grund
av det interimistiska yrkandet ska Svenskt Tenn ersatta bolaget dess skada som uppgar

till tva miljoner kr.
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Svenskt Tenn
Varumarket JOSEF FRANK har sarskiljningsformaga och forknippas med kvalitet och
kultur. Bolaget har oavbrutet salt alster under varumarket sedan 1933.

Varumarket MANHATTAN har sarskiljningsformaga. Figurativa varuméarken i form
av monsterliknande figurer kan registreras som gemenskapsvarumarken. Gemenskaps-
varumarket ar ett figurmarke och darmed inte ett tecken som endast bestar av en form

som ger varan ett betydande vérde.

Ovrigt

Vad parterna i ovrigt anfort redovisas under domskalen i den man det blir aktuellt for

tingsrattens prévning

DOMSKAL

Tingsrattens provning

Tvisten i malet — som saledes beror flera fragor — avser bl.a. om Textilis genom vissa
marknadsforingsatgarder riktade mot Sverige gjort upphovsratts- och varuméarkesin-
trang hér i landet samt om registreringarna av Svenskt Tenns gemenskapsvarumarken

ska havas.

Tingsratten tar, vid sin prévning av malet, forst stallning till om gemenskapsvarumar-

kena ska hévas.

Darefter ska prévas om Textilis marknadsforingsatgarder innebér intrang i Svenskt
Tenns upphovsritt till tygmonstren. Denna prévning innefattar tva inledande fragor;
ndmligen om vissa av tygmonstren — Elefant och Anakreon — &r verk i upphovsréttsla-
gens mening och om Svenskt Tenn innehar upphovsratten till verken i form av évriga

tygmanster. Néasta fraga blir, i sa fall, om Textilis marknadsforingsatgarder kan ses

10
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som riktade mot Sverige och utgor en spridning av exemplar av verk till allménheten

och darmed upphovsrattsintrang.

Dérefter kommer, i forekommande fall, att provas om anvandningen av orden Josef

Frank och figuren Manhattan utgor varumarkesintrang.

Slutligen har tingsratten att, for det fall Textilis atgarder innebar immaterialrattsin-
trang, ta stallning till frigan om forbud mot spridning héar i landet av Textilis alster, om

offentliggérande av dom i malet och om ersattningsskyldighet.

Ett stallningstagande ska ocksa goras till Textilis skadestandsyrkande.

Ska registreringarna av gemenskapsvarumarkena upphavas (ogiltigforklaras)?

Gemenskapsvarumarket JOSEF FRANK

Varumarket ar ett s.k. ordmarke registrerat for ett flertal varor som bl.a. tyger, mattor,

mdbler, lampor och brickor.

Textilis har gjort gallande att personnamnet saknar varumarkesrattslig sérskiljnings-
formaga. Bolaget har anfort att Josef Frank under sin livstid arbetade pa och for ett
flertal bolag som fristdende formgivare. Hans formgivning har varit och ar alltjamt
foremal for tillverkning dven av andra bolag dn Svenskt Tenn. Atminstone sex andra
bolag tillverkar eller har tillverkat produkter formgivna av Josef Frank. Personnamnet

kan séledes inte sarskilja Svenskt Tenns varor fran andra bolags varor.

Svenskt Tenn har invant att bolaget redan 1933 inledde sitt samarbete med Josef
Frank. En lang rad produkter, bl.a. sidana som namnts ovan, har under aren salts av
Svenskt Tenn under varukannetecknet JOSEF FRANK, vilket kommit att forknippas
med kvalitet och kultur. Det har ocksa vid registrering av namnet som ingaende i ett

svenskt varumarke framkommit att bolaget oavbrutet sedan 1933 marknadsfort och salt

11
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alster under kannetecknet JOSEF FRANK.

Av radets forordning (EG) Nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken framgar att ett
gemenskapsvarumarke far havas (ogiltigforklaras) om det saknar sarskiljningsférmaga
(jfr artikel 7.1.b). Detta géller dock inte om varumarket till foljd av anvandning har

uppnatt en sarskiljningsformaga for de varor for vilka det registrerats (artikel 7.3).

Svenskt Tenn maste anses ha gjort géallande att varuméarket atminstone uppnatt sar-

skiljningsformaga till foljd av anvandning.

Textilis har vidgatt att Svenskt Tenn anvander varumarket pa sina varor. Textilis har
inte invant mot att detta skett sedan lang tid. Inte heller har Textilis foretett nagon ut-
redning till stod for att andra foretag ocksa anvant eller anvander namnet som ett varu-
kannetecken. Med hansyn hartill saknas grund for slutsatsen namnet Josef Frank ge-
nom langvarig anvandning inte skulle ha uppnatt sarskiljningsformaga for Svenskt
Tenns produkter. Tingsratten kan saledes inte finna att Textilis visat att det finns skal
att hédva gemenskapsvarumarket JOSEF FRANK.

Gemenskapsvarumarket MANHATTAN

Varumarket ar ett s.k. figurmarke. Det ar registrerat i vissa farger for bl.a. borddukar
och bordstabletter samt vavnader och textila produkter. Figurerna i market far sagas

utvisa en kartbild over delar av Manhattan.

Textilis har gjort géllande att det inte & mojligt att registrera ett monster, som det
framgar av varumarket, eftersom man darmed skulle komma runt den tidsbegransade
ensamrétt som kan folja av monster- eller upphovsrétten. Enligt Textilis foljer detta
saval av varumarkesrattens krav pa sarskiljningsformaga som av kravet pa att ett va-
rumarke inte far vara béarare av ett varde. Enligt Textilis ar det alltsa inte mojligt att
registrera monster for tyg som ett varumaérke. Figurativa varumarken kan daremot ut-

goras av s.k. logotyper men kan inte skydda designen av en vara.

12
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Textilis har vidare menat att registrera ett tygmonster som varumarke innebar att varan
ges ett betydande varde vilket i sin tur gor att varukannettecknet kan havas (jfr hartill
artikel 7.1 e) iii) varumarkesforordningen).

Svenskt Tenn har invant att figurativa varumarken i form av moénsterliknande figurer
kan registreras som gemenskapsvarumarken. Bolaget har i sammanhanget pekat pa att
ett flertal s.k. fashionbolag, som Louis Vitton och Gucci, har monsterliknande figurer
registrerade som gemenskapsvarumarken. Svenskt Tenn har vidare pekat pa att gemen-
skapsvarumarket ar ett figurmarke och darmed inte ett tecken som endast bestar av en

form som ger vara ett betydande varde.

Av varumarkesforordningen framgar att ett gemenskapsvarumarke kan utgoras av alla
tecken som kan aterges grafiskt, bl.a. figurer, forutsatt att tecknet har s.k. sarskiljnings-
formaga (artikel 4). Mot den bakgrunden och med hansyn till att det &r kant att méns-
terliknande figurer kan registreras som varumarken finner tingsrétten att figurerna i
varumarket ar tecken som kan utgora ett varumarke. Textilis har inte fort nagon utred-
ning som visar att market skulle sakna sarskiljningsformaga. Registreringen av varu-
market avser heller inte ett tecken som bestar av en form. Varumarket kan darfor inte
heller hdvas med stod av det sarskilda registreringshindret i artile 7.1 e) iii) varumaér-
kesforordningen. Tingsratten kan saledes inte finna att Textilis visat att market MAN-
HATTAN ska hévas.

Sammanfattningsvis innebar tingsrattens bedémningar att de berérda gemenskapsva-
rumarkena inte ska havas. Textilis genkaromal om héavning ska darfor lamnas utan
bifall.

13
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Innebar Textilis atgarder intrang i Svenskt Tenns upphovsratt?

Ar Elefant och Anakreon verk i upphovsrattslagens mening?

Det rader inte tvist mellan parterna om att alstren Elefant och Anakreon har formgivits
av Estrid Ericsson respektive Josef Frank for Svenskt Tenn, som darmed forvarvat
ratten till monstren. Det &r emellertid Textilis uppfattning att alstren inte &ar verk i upp-

hovsréttslagens mening.

Enligt Svenskt Tenn inspirerades Estrid Ericsson av ett befintligt afrikanskt ménster
nar hon skapade Elefant. Hennes formgivning innebar, enligt bolaget, att ett nytt och
sjalvstandigt verk skapades i anslutning till ett monster ur det allmanna formforradet.
Tygmaonstret borjade séljas omkring 1930 och ar det enda ménster som skapades av

Estrid Ericsson.

Ocksa Anakreon skapades, enligt Svenskt Tenn, efter inspiration fran ett befintligt als-
ter. Forebilden &r en grekisk fresk fran omkring 1 500 f. Kr. En jamforelse mellan
fresken och Anakreon visar emellertid att Josef Frank i tygmonstret lade till vissa ele-

ment och farger och pa sa satt skapade ett nytt sjalvstandigt verk.

Textilis har menat att alstret Elefant &r en avbildning av ett redan befintligt monster,
som Estrid Ericsson kdpte. Enligt Textilis bestar Elefant av enkla stiliserade vita ele-
fanter mot en fargad bakgrund. Det finns emellertid manga elefantmonster med i stort
sett likadana elefanter som i Svenskt Tenns alster. Textilis har &ven hanvisat till att det
finns monster dar rader med elefanter gar mot varandra precis som i Elefant; dispone-
ringen av monstret ar alltsa inte heller unik. Aven om alstret har — enligt vad Textilis
menat — en viss estetisk kvalitet i sin enkelhet kan det inte anses ha sadan originalitet

att det kan anses vara ett verk.

Anakreon ér, enligt Textilis, en avbildning av en fresk fran Kreta, som benamns Blue

Bird Fresco. Textilis har vidare anfort foljande. Fresken aterfanns pa 1920-talet. En
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jamfdrelse mellan alstret Anakreon och fresken visar tydligt att det ar en avbildning.
Huvudfiguren i alstret &r en fagel som é&r identiskt avbildad. Ocksa de flesta av de figu-
relement som i alstret omger fageln ar direkta avbildningar fran fresken. Josef Frank
gjorde smérre omdisponeringar och tilldgg samt gav alstret andra farger &n fresken.
Detta ar dock inte tillrackligt for att skapa ett fristdende verk med upphovsrattsskydd.

Tingsratten gor i fraga om alstren ar verk i upphovsrattslagens mening féljande be-

domning.

For att ett alster ska atnjuta upphovsrétt kravs att det ar fraga om ett alster som é&r ori-
ginellt pa sa satt att det ar upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Sedan lange
har begreppet verkshojd anvants som en sammanfattande beteckning for kravet pa
skydd. Som innebdrden av detta begrepp kommit att forstas kan inte anses att det dar-
med avses nagot annat an ganska mattliga krav pa originalitet. Klart far sagas att det
finns ett krav pa viss individuell sarpragel. Nar det galler just tygmonster — som brukar
betecknas som alster av brukskonst — far svensk upphovsrétt sagas ge uttryck for att
det inte kravs nagon namnvard hojd for skydd. Det racker med vélgjorda bearbetningar
av tidigare alster ur det allmanna formforradet for att upphovsrattsligt skydd ska upp-
nas. Att ett upphovsrattsligt erkdnnande enligt vad nu sagts medfor en snav likhetsbe-
domning (ett snavt skyddsomfang) ar dock inte av betydelse for fragan om upphovs-

rattsligt skydd (jfr exv. Levin, Larobok i immaterialratt, 10 uppl., s. 84 f.).

Enligt tingsratten far alstren Elefant och Anakreon ses som sadana bearbetningar av
tidigare alster att de kan ha upphovsrétt. Elefant framstélls i flera fargutféranden och
far i sin enkelhet ségas vara ett alster med upphovsrattsligt skydd. En jamforelse mel-
lan Anakreon och fresken visar, som ocksa Textilis varit inne pa, att Anakreon upptar
vissa omdisponeringar av figurelementet och andra farger &n fresken, vilket ger det en
viss séarpragel. Det far sagas innebéra att tygmonstret Anakreon har ett upphovsrattsligt
skydd.
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Slutsatsen av tingsrattens bedémningar blir alltsa att Elefant och Anakreon &r verk i
upphovsrattslagens mening. Tvist rader inte om att Svenskt Tenn innehar upphovsritt-

en till verken.

Innehar Svenskt Tenn upphovsratten till verken i form av évriga tygmoénster?

Det rader inte tvist om att tygmonstren Aralia, Celotocaulis, Primaverka och Tulip —
vilka Josef Frank formgav fore sin tid i Svenskt Tenn — &r verk i upphovsrattslagens
mening. Inte heller &r det tvistigt att monstren Windows, La Plata Manhattan och
Green Birds, vilka Josef Frank formgav under sin tid i USA — och ndr han var svensk
medborgare — &r upphovsréttsliga verk. Daremot &r parterna oeniga om upphovsratten
till de nu nd&mnda verken (tygmonstren) tillkommer Svenskt Tenn.

Det &r Svenskt Tenns installning att bolaget efter dverlatelse fran Josef Frank innehar
upphovsrétten till verken. Bolaget har menat att verken skapades inom ramen for Josef
Franks tjanst hos Svenskt Tenn och darmed Gvergatt till bolaget. Nar det galler just de
verk som skapades i USA har Svenskt Tenn anfort att dessa verk skapades for bolaget.
Till stod for denna installning har Svenskt Tenn hanfort sig till att ndgon upphovsratt
inte togs upp som tillgang i bouppteckningen efter Josef Frank sedan han 1967 avlidit.
Om det kan anses att Josef Frank dnda var i besittning till nadgon del av upphovsréatten
gick denna, enligt Svenskt Tenn, éver till hans testamentstagare Dagmar Grill som
senare testamenterade upphovsrétten till verk som Josef Frank skapade till Svenskt

Tenn.

Textilis har invant att nagon utredning som visar — eller ens gor det sannolikt — att
Svenskt Tenn innehar upphovsrétten till verken inte har presenterats. Textilis har an-

fort bl.a. foljande.

Josef Frank var designchef hos Svenskt Tenn under aren 1934-1941. Han lamnade
1941 sin anstallning och flyttade till USA. 1946 aterkom han till Sverige och aterupp-

tog nagon form av anstallning hos Svenskt Tenn; oklart vilken. Det kan presumeras att
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verk som Josef Frank skapade som anstalld i Svenskt Tenn tillkommer bolaget. Néar det
daremot galler verks som skapade under tid som han inte var anstélld torde presumt-

ionen vara den motsatta.

Tygmonstren Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip skapade Josef Frank under
1920-talet nar han arbetade for och var delégare i det Osterrikiska bolaget Haus & Gar-
ten, dvs. fore sin tid i Svenskt Tenn. Han salde det Osterrikiska bolaget 1938 och det
far antas att upphovsratten till verken ingick i forsaljningen. Nagon utredning om att
Svenskt Tenn forvarvat upphovsratten till dessa tygmaonster har inte foretetts. Den om-
stdndigheten att tygmdnstren framstéllts av Svenskt Tenn sedan 1930-talet &r inte av

betydelse.

| USA, dit Josef Frank flyttade 1941, tog han anstéllning som lérare i arkitektur pa ett
universitet. Hans ekonomi var dalig och anstallningen som larare kom ocksa att upp-
hora. Han gjorde da alster som fristaende designer, bl.a. éver 60 textilmonster. Bland
dessa var tygmonstren Windows, La Plata, Manhattan och Green Birds (Grona Faglar).
Dessa manster erbjod ha till atminstone tva foretag; ett amerikanskt och Svenskt Tenn.
Eftersom han inte var anstalld i nagot av foretagen var det sannolikt fraga om licens-
tillverkning. Det amerikanska foretaget framstéllde textilmonster av Josef Frank t.0.m.
1962. Dessa tygmonster skapades, som sagts, under aren 1941-1946 i USA och hade
darmed enligt da gallande amerikansk upphovsrattslagstiftning skydd under 28 ar med
mojlighet till forlangning under ytterligare 28 ar. Dessa tygmaonster kan séaledes inte ha
upphovsréttslig skydd efter 2002. Om tygmanstren dnda skyddas av svensk upphovs-
rattslagstiftning finns inte heller for dessa nagon utredning som visar att Svenskt Tenn

forvarvat upphovsrétten till dem.

Svenskt Tenn har i dessa fragor genmalt bl.a. féljande.

Foretaget Haus & Garten, som fanns kvar till 1953, havdade aldrig nagon upphovsritt

till de monster som Josef Frank skapade fore sin anstallning i Svenskt Tenn och vilka
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han tog med sig till bolaget for vidare bearbetning dér. Inom ramen for anstéllningen

hos Svenskt Tenn ritade Josef Frank om mdonstren for att passa for s.k. screentryck.

Under sin tid i USA hade Josef Frank fortsatta kontakter med Svenskt Tenn, genom
Estrid Ericson. | ett brev fran maj 1944 skrev Josef Frank till Estrid Ericson att han

’ritat 23 nya monster och det tror jag ska ricka for en lang tid nar det kommer igang”

Textilis har i sin tur invant bl.a. att D.G.s testamente — som for ovrigt ar en
forfalskning — avser bara verk som Josef Frank skapade for Svenskt Tenn och darmed
inte for verk som gjordes for Haus & Garten eller som skapades i USA. Josef Franks
brev 1944 till Estrid Ericson — l&st i sin helhet — ger inget stod for att de under USA-
tiden hade nagot samarbete eller att han skapade nagra tygmonster pa Svenskt Tenns

uppdrag.

Tingsratten gor i fragan om Svenskt Tenn innehar upphovsrétt till de nu berorda tyg-

monstren foljande bedémning.

Josef Frank var sedan 1939 svensk medborgare. Bestammelserna i den svenska upp-
hovsrattslagen ska darfor tillampas ocksa pa de verk som han skapade under sin tid i
USA.

Aven i frdga om verk som tillkommit som ett resultat av ett anstallningsforhallande
eller efter bestallning ar utgangspunkten att upphovsratten tillkommer den ursprung-
lige skaparen av verket. Ratten till kan sedan pa grund av anstallningsavtalet eller det
avtal varigenom bestéllningen gors eller uppdraget ges 6verga till arbetsgivaren, be-

stéllaren eller uppdragsivaren.

Nar det galler verk skapade inom ramen for ett anstéllningsforhallande kan, som en
tumregel, sagas galla att upphovsratten kan 6verga till arbetsgivaren for sddana verk
som har skapats pa grund av anstallningsforhallandet eller pa grund av ett sérskilt ata-

gande mot arbetsgivaren och som avser sadana utnyttjanden som ligger inom ramen
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for arbetsgivarens verksamhetsomrade. Nar det galler verk som har tillkommit efter

bestallning eller pa uppdrag géller samma huvudprinciper.

Nagot formkrav for 6vergang (eller upplatelse) av upphovsratt finns inte, varfor for-
varv kan ske genom alla beteenden som svensk ratt accepterar som grund for en éver-
enskommelse. Ett avtal om 6vergang kan darfor vara saval muntligt som skriftligt lik-
som 6verenskommelser som t.ex. foljer av konkludent handlande kan grunda dver-

géng. Aven passivitet kan tankas grunda ett réttsforvarv.

Svenskt Tenns och Josef Franks kontakter med varandra inleddes, som parterna varit
inne pa och som dessutom far sagas vara allmant kant, redan i borjan av 1930-talet.
Svenskt Tenn har ocksa alltsedan dess — alltsa dven under tid som Josef Frank var an-
stélld i bolaget — framstallt exemplar av Josef Franks verk, &ven de som han skapade
fore sin anstallning i bolaget. Detta har — savitt framkommit — skett utan att andra fore-
tag havdat upphovsrétt till verken. Till skillnad fran Textilis anser tingsratten att dessa
omsténdigheter visst ar av betydelse for Svenskt Tenns installning att upphovsréatten

till verken tillkommer bolaget.

Nér det galler de verk som Josef Frank skapade under sin tid i USA har Svenskt Tenn
alltsedan dess — och sedan Josef Frank atervant till Sverige — framstallt exemplar av

dessa.

Det &r, enligt tingsratten, ocksa av betydelse att inget framkommit som ger underlag
for att Josef Frank hade tillgangar i form av upphovsratt till verk. I bouppteckningen
efter honom finns inga tillgangar i form av upphovsratter till verk upptagna. Vid bout-
redning efter hans testamentstagare framkom ocksa att inga utbetalningar gjorts under
1970-talet av Svenskt Tenn till Josef Franks dddsbo.

Vid en samlad beddmning av vad som framkommit i fraga om Josef Franks verk i
form av de nu berdrda tygmonstren anser tingsratten att ingen annan rimlig slutsats kan

dras an att upphovsratten till verken 6vergatt till Svenskt Tenn.
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Gor Textilis intrang i Svenskt Tenns upphovsratt till verken (tygmonstren)?

Tingsrattens hittills gjorda bedémningar ar att tygmonstren Elefant och Anakreon ar
verk i upphovsrattslagens mening, vilka innehas av Svenskt Tenn. Vidare beddémer
tingsratten att upphovratten till 6vriga berdrda tygmonster tillkommer bolaget. Fragan
ar da om Textilis tillhandahallande av exemplar av verken pa internet och fran Eng-
land, pa satt beskrivits, innebar att exemplar sprids till allmanheten i Sverige.

Textilis har i denna fraga anfort att bolaget inte har ndgon riktad marknadsforing en-
bart mot allménheten i Sverige. Bolagets marknadsféring &r densamma for alla lander
och séledes inte riktad mot nagot specifikt land. Att marknadsforingen kan nas i ett
specifikt land innebar inte, enligt Textilis, att den kan ses som riktad. Textilis har
ocksa papekat att bolaget inte heller har ndgon specifik leverans- eller betalningslGs-
ning som riktar sig mot allménheten i Sverige. Enligt Textilis kan dess leveranspartner
skicka varor till i stort sett alla varldens stater och det ar darmed fraga om ett generellt
leveranssystem. Textilis betalningssystem — anslutning till VISA, Mastercard och

Paypal — &r inte heller specifikt for nagot land eller nagon valuta.

Textilis har menat att eftersom bolagets marknadsféring inte &r riktad mot Sverige och
heller inte tillhandahaller nagot ett specifikt leverans- och betalningssystem sker — en-
ligt EU-rattsligt praxis, mal nr C-5/11; Donner — ingen spridning av upphovsrattsligt
skyddade exemplar till Sverige.

Tingsratten gor i fragan om spridning foljande bedémning.

Som tidigare berdrts bedriver Textilis sin verksamhet med forsaljning av tyger och
tygrelaterade produkter fran England. Produkterna kan — till féljd av géllande engelsk
upphovsrattslagstiftning — sakna upphovsrittsligt skydd i England men ha sadant

skydd i Sverige.
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Av utredningen i malet framgar att Textilis — pa sin webbplats www.textilis.com —
bjuder ut till forséljning tyger, kuddar och mébler med tygmonster som dverensstam-
mer med utformningen av de verk i form av tygmaonster som det redogjorts for ovan.
Det framgar ocksa att sadant utbjudande atminstone tidigare forekommit genom an-
vandande av en webbplats under den svenska toppdoménen .se.Pa webbplatsen anges
bl.a. att leverans kan ske inom EU utan kostnad vid kop 6ver ett visst belopp. Det fo-
rekom ocksa annonser for Textilis verksamhet pa Facebook riktade till svenska anvan-
dare. Pa webbplatsen fanns ocksa majlighet att genom en viss funktion rakna om det
engelska forsaljningspriset till svenska kronor. Det var ocksa mojligt att pa webbplat-

sen valja Sverige som det land dit varorna ska levereras.

Av EU-domstolens praxis (jfr mal nr C-5/11, Donner, p. 37) framgar att Fordraget om
Europeiska unionens funktionssétt inte utgor nagot hinder for att en medlemsstat kan

vidta atgarder mot olovlig spridning av kopior av upphovsrittsligt skyddade verk med
tillampning av nationell lag nar kopior sprids till allmanheten i medlemsstaten fran en

medlemsstat dér verket inte r upphovsréttsligt skyddat.

Av 2 § upphovsrattslagen framgar att upphovsratt innebér en ensamrétt att forfoga 6ver
ett verk genom att gora det tillgangligt for allménheten bl.a. nér exemplar av verket
bjuds ut till forsaljning eller annars sprids till allménheten.

Lagbestammelsen ar avsedd att i svensk rétt infora artikel 4.1 i det s.k. Infosoc-
direktivet (Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG). Enligt artikelbestam-
melsen ska medlemsstaterna
- ”ge upphovsmén en ensamritt att tillata eller forbjuda all slags spridning till
allmanheten, genom forsaljning eller pa annat sétt, av originalet av deras verk

eller kopior av detta.”

EU-domstolen har genom olika férhandsavgéranden tolkat innebdrden av den ndmnda
artikelbestammelsen. Salunda har en gransoverskridande forsaljning ansetts kunna

kranka spridningsratten i en medlemsstat om tva forhallanden varit uppfyllda; dels ska
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séljaren ha riktat sin marknadsforing mot allméanheten i kdparens land, dels ska sélja-
ren ha erbjudit eller ordnat en sarskild leveransordning och stallt sarskild betalnings-

metoder till forfogande i kdparens land (mal nr C-5/11; Donner, p. 26 och 27).

| malet C-516/13; Dimensione m.fl. — dar dom gavs den 13 maj 2015 — var fraga om
artikelbestimmelsen innebar att en upphovsrattsinnehavare kunde invanda mot utbju-
dande till forséljning eller reklam som avsag exemplar av verket, dven nar det inte
hade visats att marknadsforingen ledde till att en kopare forvarvade det skyddade 6-
remalet (domen p. 20). | malet fann domstolen att tidigare praxis inte uteslot att atgar-
der eller handlingar som faregar slutandet av ett kopeavtal kan omfattas av spridning
och darmed av upphovsrattshavarens ensamratt (p. 26). Domstolen uttalade vidare att
intrang i spridningsratten enligt artikelbestammelsen kan foreligga nar en naringsid-
kare, som inte ar innehavare av upphovsrétten, bjuder ut exemplar (kopior) av skyd-
dade verk till forséljning och riktar reklam, via sin webbplats, i form av direktreklam
och i tidningar, till konsument i den medlemsstat i vilken dess verk skyddas for att
locka dessa till forvarv av verken. Det saknade, enligt domstolen, betydelse att denna
reklam inte ledde till att &ganderatten till det skyddade exemplaret av verket hade dver-
forts till koparen. Ett intrang i spridningsratten kan, enligt domstolen, foreligga sa snart
som konsumenter i en medlemsstat i vilken verket skyddas, genom reklam riktad till
dem erbjuds att forvérva dganderatten till exemplar (p. 31-33). Med beaktande av
dvervagandena i domen uttalade EU-domstolen slutligen att en person som har sprid-
ningsratt till ett skyddat verk kan invanda mot utbjudande till forséljning eller reklam
som avser exemplar av verket &ven nér det inte har visats att reklamen har lett till att en
kopare i unionen har forvarvat det skyddade foremalet, i den man som namnda reklam
lockar konsumenter i den medlemsstat i vilken verket ar upphovsréttsligt skyddat att

forvarva detsamma (p. 35).

Enligt tingsratten innebar EU-domstolens dom i Dimensione-malet att redan Textilis
utbjudande till forséljning och annan marknadsforing pa internet av de aktuella tyg-
monstren kan innebéra intrang i Svenskt Tenns ensamratt att sprida exemplar av ver-

ken. Textilis utbjudande och marknadsféring far dessutom ségas ha sadana inslag — fri
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leverans inom EU, omrékning av forséljningspris till svenska kronor och Sverige som
leveransland — att marknadsféringen lockar konsumenter i Sverige att forvarva Textilis
produkter. Textilis gor saledes med sin marknadsféring intrang i Svenskt Tenns upp-
hovsrétt.

Genom EU-domstolens dom i Dimensione-malet &r klarlagt att redan utbjudande till
forsaljning kan innebéra intrdng i upphovsmannens ensamratt att tillata eller forbjuda
spridning av skyddade exemplar. Det finns darfér inte anledning att i detta mal — som

Textilis har begart — inhdamta nagot férhandsavgoérande fran EU-domstolen.

Gor Textilis varumarkesintrang?

Tingsrétten har tidigare funnit att gemenskapsvarumarkena JOSEF FRANK och Man-
hattan inte ska havas (ogiltigforklaras). Fragan ar da om Textilis i sin marknadsforing
olovligen anvant k&nnetecken som ar identiska med gemenskapsvarumarkena for varor
av samma slag som varumarkena ar registrerade for. Av utredningen i malet framgar

att varumarkena ar registrerade for olika tygprodukter.

Varumarket JOSEF FRANK

Den av Svenskt Tenn patalade otillatna anvandningen som forekommit utgdrs av en

annons pa webbplatsen Google.se dar — med hanvisning till www.textilis.com - anges

- Josef Frank Tyger — Fran 500 :-/meter — textilis com [----] Fri frakt i hela
Europa

Textilis har menat att anvéindningen av "JOSEF FRANK” enbart dr deskriptivt och
med syfte att upplysa kunden om att specifika tygmdonster &r designade av honom. Det
skulle innebéra att namnet inte anvands som ett varukannetecken, utan endast att man

beskriver en egenskap i produkten ndmligen att den har formgivits av en viss person.

Tingsrétten gor i denna del foljande beddmning.
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Att i néringsverksamhet bjuda ut varor till forséljning eller marknadsféra dem under ett
kénnetecken utgor varumarkesanvandning. Aven att anvanda tecknet i reklam utgor

sadan anvandning. (Se artikel 9.2 b och d EU:s varumérkesforordning).

Textilis Google-annons kan enligt tingsratten inte uppfattas pa annat satt att den bjuder
ut tyger med anvéndning av kannetecknet Josef Frank. Denna anvéandning &r emellertid
forbehallen Svenskt Tenn med stdd av den ensamréatt som bolaget har till gemenskaps-

varumarket.

Textilis nu patalade anvandning av kannetecknet far vidare sagas kunna riskera att
skada gemenskapsvarumarkets funktioner, atminstone i fraga om varornas ursprung.

Textilis anvandning utgor alltsa varumérkesintrang.

Varumarket MANHATTAN

Den otillatna anvandning av varumarket som patalats av Svenskt Tenn utgors av den
marknadsforing av tyger med bl.a. tygménstret Manhattan som gjordes pa Textilis
webbplats under sommaren 2013. Det angavs att sjalva produkten inte var tillganglig

utan snart skulle komma att vara tillganglig (’coming soon”).

Textilis har anfort att bolaget inte anvént “Manhattan” som ett varumérke. Enligt Tex-
tilis har man pa webbplatsen bara visat produkten med tygmonstret. Figurativa varu-
marken kan, enligt Textilis, heller inte anvandas for att kringga upphovsratten. Textilis
har argumenterat att om design skulle kunna varumarkesskyddas skulle ménster kunna
skyddas for evigt och inte ha den tidsmassiga begransning som en upphovsratt har.
Textilis har slutligen papekat att bolaget inte heller under sommaren 2013 lanserat
Manhattan-produkten, eftersom den inte var klar fér produktion. Bolaget har senare

tagit bort produkten fran webbplatsen.

Tingsratten gor i fragan denna bedémning.

24



STOCKHOLMS TINGSRATT DOM T 14506-13

Ensamratten till ett gemenskapsvarumérke omfattar — som redan berérts — anvandning
I naringsverksamhet, bl.a. genom att bjuda ut varor till forsaljning och att anvanda

kannetecknet i reklam.

Att en anvandning av varumarket Manhattan skett genom att det forekommit pa Tex-
tilis webbplats star klart. Eftersom varumarket anvénts for utbjudande eller reklam far

det sagas vara fraga om en relevant varumarkesanvandning.

Aven en sadan anvandning som skett i detta fall, dvs. genom att pa webbplatsen for en
egen produkt visa en bild med annans varumarke, utgdr varumérkesanvandning med

avseende pa Svensk Tenns varor.

Aven i detta fall far Textilis anvandning kunna ségas riskera varuméarkets ursprungsan-

givelsefunktion. Bolagets anvandning utgor alltsa varumarkesintrang.

Vitesforbud m.m.

Med tingsrattens nu gjorda bedomningar innebar Textilis marknadsforingsatgéarder pa
webbplatsen intrang i Svenskt Tenns upphovsratt och i bolagets varumarkesritt till
gemenskapsvarumarkena. Fragan ar dd om — som Svenskt Tenn yrkat — Textilis ska
forbjudas att fortsatta med intrangsatgarderna samt om Textilis ska bekosta lampliga

atgarder for att sprida information om dom i malet och betala ersattning.

Forbud?

Av upphovsrattslagen och med tilldmpning av varumaérkeslagen (2010:1877) foljer att
en domstol far, pa begéran av rattighetshavaren, vid vite forbjuda den som gor atgarder
som innebar upphovsrattsintrang respektive intrang i ett gemenskapsvarumarke att
fortsatta med atgarden. Det racker darvid att det pa objektiva grunder kan konstateras

att intrang gors, dvs. det krévs inte uppsat eller nagon form av vardsldshet hos in-
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trangsgadraren. Pa grund harav finns forutsattningar for att besluta om forbud for i vart
fall Textilis-bolaget att fortsatta med intrang i Svenskt Tenns upphovsrétt till tyg-

monstren och i bolagets varumarkesratter.

Svenskt Tenns forbudsyrkande riktar sig ocksa mot O.K. och alltsa inte bara mot

Textilis-bolaget.

O.K. har i fragan om sitt ansvar anfort att de pastadda intrangen skett i Tex-tilis-
bolagets verksamhet. Han har vidare anfort foljande. Bolaget ar ett privat bolag med
begransat ansvar enligt brittiskt bolagslagstiftning. Enligt denna lagstiftning kan inte
civilrattsliga krav framstéllas mot honom i hans egenskap av stéllforetradare for eller
agare till bolaget. Han har heller inte personligen agerat pa ett satt som gor att han

gjort sig skyldig till intrang i motparternas ensamratter.

Tingsrétten gor for sin del foljande Gvervaganden.

Nér det galler tillamplig lag for utomobligatoriska forpliktelser som har sin grund i
immaterialrattsintrang galler, enligt Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr
864/2007 om tillamplig lag for utomobligatoriska forpliktelser (Rom I1), att svensk ratt
ska tillampas i fragan om forbud eftersom skydd gors gallande hér.

Enligt lagen (1985:206) om viten, som &r generellt tillamplig i fraga om viten som f6-
relaggs av myndighet om inte annat foljer av vad som ar sarskilt foreskrivet, far ett
forelaggande med vite med avseende pa juridisk person (t.ex. ett bolag) allt efter om-
standigheterna riktas mot den juridiska personen som sadan eller mot dess stallforetra-
dare eller mot bada. Varken upphovsrattslagen eller varuméarkeslagen hindrar att in-
trang, som en juridiskt person begar, beivras med vitesforbud riktat mot bade den juri-
diska personen som sadan och stallforetradaren. (Se rattsfallet NJA 1990 s. 338.)

Utredningen i malet ger, enligt tingsratten, vid handen att O.K. ar ensam dgare till

Textilis-bolaget och &r dess stallforetradare. Han har agerat for bolagets rék-
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ning. Det far i detta mal darfor anses motiverat att forbudet inte riktas bara mot Tex-

tilis-bolaget utan ocksa mot O.K. for att vitesforbudet ska fa avsedd verkan.

Med hansyn till omstandigheterna far det sagas vara lampligt med I6pande vite for en

tidsperiod under vilket forbudet inte har foljts.

Nar det galler forbudsbeslutens narmare innehall finner tingsratten att de kan utformas
pa satt framgar av domslutet. Detta svarar mot utformningen av de interimistiska for-

buden.

Tingsrétten har tidigare ansett att det finns skél for interimistiskt forbud och meddelat
ett sadant. Skalen for det interimistiska forbudet kvarstar och detta bor darfor besta till

dess domen vinner laga kraft.

Sprida information om dom i malet?

Pa yrkande av rattighetshavaren far en domstol i mal om upphovsrattsintrang och va-
rumarkesintrang besluta att den som har gjort intranget ska bekosta lampliga atgarder
for att sprida information om dom i malet (53 h § upphovsrattslagen, 8 kap. 8 § varu-
markeslagen).

| beddmningen av vad som i det enskilda fallet kan anses vara lampligt ligger att atgar-
den maste vara rimlig i forhallande till vad malet ror. Ett exempel nar det kan vara rim-
ligt &r nar rattighetshavaren har ett befogat intresse av att sprida information om att
varor som tillhandahalls ar kopior (jfr prop. 2008/09:67 s. 241).

Svenskt Tenn har gjort gallande att bolaget har ett befogat intresse av att tydliggora for
kunder att Textilis forséljning av verk i Sverige &r olaglig. Bolaget har anfért att vad
Textilis bor bekosta ar tva annonser — med storlek som framgar av domslutet — i tva

rikstackande dagstidningar, for vilket kostnaderna kan beraknas uppga till 50 000 kr.
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Svenskt Tenns yrkande om spridande av information innefattar ocksa att tingsratten
ska forpliktiga Textilis att ta in information om domen pa Textilis webbplats och pa

dess Facebook-sida.

Med hénsyn till intrangets karaktar — det ar fraga om att Textilis marknadsfor kopior —
far Svenskt Tenn anses ha ett befogat intresse av att sprida information om dom i malet
genom annonser, som bolaget kan lata infora i tva dagstidningar. Textilis kostnadsan-
svar for detta bor, i enlighet med vad Svenskt Tenn foreslagit, begransas till 50 000 kr.
Déremot saknar tingsratten stod for att forpliktiga Textilis att publicera information om

domen pa bolagets webbplats eller pa dess Facebook-sida.

Tingsratten anser — pa skal som framgar nedan under avsnittet om skadestand — att
kostnadsansvaret for atgarderna att sprida information om dom i malet ska baras

av Textilis-bolaget solidariskt med O.K.

Skadestand

Svenskt Tenns ersattningsyrkande avser intrang i bolagets upphovsratt till tygmonst-
ren. Det framstéllda ersattningsyrkandet — 100 000 kr — avser erséttning for utnyttjan-
det av verken och for ytterligare skada, inklusive good-willskada.

Svenskt Tenn har till stod for sitt ersattningsyrkande anfort i huvudsak féljande.

Textilis mottog — enligt Textilis egna uppgifter — den 11 juli 2013 ett s.k. varningsbrev
fran Svenskt Tenn, dar det gjordes gallande att Textilis gjorde intrang. Textilis fick
ocksa del av tingsrattens beslut den 16 oktober 2013 om interimistiskt forbud, varfor
Textilis forfoganden Gver verken i tiden darefter maste ses som uppsatliga. Textilis ar
darfor skyldigt att betala ersattning till Svenskt Tenn for savél utnyttjande av verken

som for ytterligare skada. Ersattningsskyldigheten bor vara solidarisk.
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- Ersattning for utnyttjande och for viss ytterligare skada

Svenskt Tenn har vid flera tillfallen bett Textilis att lamna uppgifter om antalet salda
produkter men har inte fatt nagra sadana uppgifter. De enda uppgifter som Svensk
Tenn har haft tillgang till &r inlagg pa Facebook fran kunder till Textilis som klagar pa
sena eller uteblivna leveranser av produkter de redan betalat for samt Textilis egna
uppgifter om att den stallda sakerheten pa 100 000 kr inte &r tillracklig for att tacka den
skada som Textilis drabbats av pa grund av forbudet. Under malets forberedelse har
Textilis angett att bolagets skada pa grund av det interimistiska forbudet klart Gversti-
ger 10 000 kr i manaden. Mot denna bakgrund menar Svenskt Tenn att ersattning for

utnyttjande och ytterligare skada ska utga med ett gemensamt belopp enligt foljande.

Inlagg pa Facebook — enligt vad som framgar av utdrag — indikerar att det t.ex. under
november 2013 forekom minst nio bestallningar fran svenska kunder. Motsvarande
siffra for maj 2014 var minst sex bestéllningar. Da det forefaller osannolikt att alla
bestallare skrivit inlagg pa Textilis Facebook-sida menar Svenskt Tenn att det ar rim-
ligt att rakna med att Textilis haft minst tio bestallningar fran Sverige per manad. Nar
det géller omfattningen av varje kop kan konstateras att den minsta mangden tyg som
kan bestallas pa Textilis Webbplats ar tva meter tyg, vilket motsvarar ca 1 200 kr. Tex-
tilis har ocksa salt kuddvar och av inldggen pa Facebook framgar att nagra kunder be-

stallde tva eller flera kuddvar. Tva kuddvar innebar ett kop pa ca 700 kr.

Mot bakgrund av dessa uppgifter har Svenskt Tenn uppskattat att ett genomsnittligt
kop uppgick till 1 000 kr. Marginalen inom textilbranschen nér det géller originalpro-
dukter ar normalt ca 65-75 procent av forséaljningspriset. | detta fall bor man darfor
kunna rakna med att Textilis, med tio bestallningar per manad, haft en marginalintakt
pa atminstone 7 000 kr per manad. Intrangsprodukterna har funnits till forsaljning se-
dan juni 2013, d.v.s. sammanlagt 17 manader. Det skulle innebéara ersattningen for
utnyttjande och ytterligare skada uppgar till 119 000 kr (17 x 7 000 kr = 119 000 kr).
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- Goodwillskada

Svenskt Tenns verk har ett mycket gott renommé. All reproduktion av verken sker med
fokus pa kvalité och hantverkstradition. Vidare har Svenskt Tenn varit mycket restrik-
tiv med att licensiera ut rattigheter till verken for att inte "slita ut" ménstren. Bolagets
“kvalitetstdnk™ innebdr att de produkter som man producerar och séljer har ett hogt
andrahandsvéarde och en lang livslangd. Néar intrangsverken, som ar tillverkade med ett
annat trycksatt an Svenskt Tenns verk och darfor inte haller samma kvalité, sprids pa
marknaden skadas den goodwill som Svenskt Tenns verk atnjuter. Mot den bakgrun-
den yrkas ersattning for goodwillskada i form av skada pa verkens anseende med 30
000 kr.

- Samlat ersattningsyrkande

Mot bakgrund av att Svenskt Tenn saknar uppgifter om den faktiska forsaljningen yr-
kar bolaget att den totala ersattningen for utnyttjandet och ytterligare skada ska uppga
till 200 000 kr varav 30 000 utgér goodwillskada.

Textilis har motsatt sig Svenskt Tenns skadestandskrav och hanvisat till att karomalet

saknar substans.

Tingsrétten gor foljande beddmning.

Som framgatt har tingsratten funnit att Textilis utbjudande till forséljning och annan
marknadsforing pa internet av de ber6rda tygmadnstren innebar intrang i Svenskt Tenns
upphovsrétt. Textilis har alltsedan juli 2013 — genom ett varningsbrev — ként till
Svenskt Tenns installning om att marknadsféringen gjorde intrang i Sverige. Textilis
forfoganden far darmed anses ha skett i vart fall av oaktsamhet.

Av 54 § upphovsréattslagen framgar att den som gor upphovsrattsintrang ska betala

skalig ersattning for utnyttjandet av verket. Sker det uppsatligen eller av oaktsamhet
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ska ersattning, enligt samma bestdmmelse, dven betalas for den ytterligare skada som
intranget medfort. Ersattningsskyldighet for utnyttjande av ett verk kan alltsa foreligga
utan att upphovsrattsinnehavaren visar sig ha lidit nagon skada och far da i regel fast-
stéllas till en skalig licensavgift for utnyttjandet.

Svenskt Tenn ar saledes berattigat till skalig ersattning for utnyttjandet av verken samt

till ersattning for den ytterligare skada som intranget medfort.

Vid intrdng i en upphovsratt som skett oberoende av oaktsamhet ar det den for vars
rékning utnyttjandet av upphovsratten skett som ar ersattningsskyldig (jfr réattsfallen
NJA 1986 s. 702 och NJA 2005 s. 180). Textilis-bolaget svarar saledes for erséttning
som ska betalas pa grund av utnyttjandet.

Primart ansvarig for erséttning som ska betalas pa grund av intrang som har skett med
oaktsamhet anses daremot vara den eller de som vidtagit den intrangsgorande atgarden.
De intrang som skett i detta fall har skett atminstone av en person for vars oaktsamhet
Textilis svarar. Textilis-bolaget ar darfor ersattningsskyldigt aven for den ytterligare

skada som Svenskt Tenn lidit.

Kvar ar da fragan om ocksa O.K. — i sin egenskap av agare till och foretradare for
Textilis-bolaget — ocksa ska aldggas att svara for ersattningsskyldigheten solida-riskt
med bolaget. Enligt tingsratten innebér O.K.s stallning i bolaget — &gare och
foretradare — att han inte kan ses som en arbetstagare i bolaget. Han far i stéllet sagas
ha en ledande position i bolaget och darmed ett ansvar for bl.a. bolagets mark-
nadsforingsatgarder. O.K. bor darfor alaggas att tillsammans med Textilis-bolaget

svara for ersattningsskyldigheten.

Nér det darefter bestimmandet av den ersattning som ska betalas vid ett upphovsrétts-
intrang galler alltsa att ersattningen ska avse utnyttjandet av verken och den ytterligare
skada som intranget medfort. Nar ersattningens storlek bestams ska hansyn sarskilt tas

till den vinst som den som har begatt intranget har gjort, skada pa verkets anseende och
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upphovsmannens intresse av att intrang inte begas. En utgangspunkt vid bedémande av
den ersattning som ska betalas ar att upphovsrattshavaren ska fa full ersattning for sin
skada. Enligt allménna bevisregeler ankommer det pa den som begar skadestand att
visa vilken skada som har lidits och tillhandahalla underlag fér skadans bedémning

och berékning.

Svenskt Tenns begéaran om skadestand pa 100 000 kr avser ersattning med 70 000 kr
som angetts vara ersattning for saval utnyttjande som for viss ytterligare skada och
ersattning med 30 000 kr for en goodwillskada; en ytterligare skada i form av skada pa

verkets anseende.

Det framgar inte narmare av Svenskt Tenns talan hur den yrkade ersattningen for ut-
nyttjande har beréknats stélld i relation till t.ex. vad som &r en skalig licensavgift for
nyttjande. Inte heller foreligger ndgot underlag for provningen av den begérda ersétt-
ningens fordelning mellan erséttning for utnyttjande och for ytterligare skada utom att
det angetts att 30 000 kr avser erséttning for en goodwillskada.

Det staller sig darmed svart att berakna en skalig ersattning for utnyttjande, sérskilt
som Svenskt Tenn inte heller tillhandahallit nagot underlag for att berdkna en licens-
avgift. Det har heller inte framforts nagra skal till varfor nagon sadan utredning inte
kunnat tillhandahallas. Enligt tingsratten kan Svenskt Tenn darmed inte tillerkannas

ersattning for det olovliga utnyttjandet.

Nar det darefter galler den ytterligare skada som intranget har medfort far den — foru-
tom goodwillskadan — sagas grunda sig pa den vinst som Textilis har gjort genom att
till forsaljning bjuda ut exemplar av Svenskt Tenns verk. Av utredningen i malet fram-
gar — genom utdrag fran Facebook — att Textilis utbjudande i ett antal fall lett till for-
saljning i Sverige av bolagets produkter. Det far darmed anses ha gjorts antagligt att en
ersattningsgill skada har uppstatt. Utredningen om skadans omfattning och varde far

visserligen sdgas vara begransad, men hansyn ska i sammanhanget tas till Svenskt
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Tenns intresse av att intrang inte begas (54 § andra stycket 5 upphovsréttslagen).

Tingsrétten finner darfor att denna skada skéligen kan uppskattas till 30 000 kr.

Textilis utbjudande av sina produkter i form av kopior av Svenskt Tenns verk har
gjorts pa internet och avsett produkter som i Sverige ar val kanda och allmant anses ha
ett hogt anseende. Det far anses att utbjudandet ocksa orsakat en marknadsskada i form
av paverkan pa verkens anseende. Tingsratten finner darmed att en ersattningsgill
skada uppstatt i form av good-willskada. Den kan, som Svenskt Tenn gjort, beraknas
till 30 000 kr.

Sammanfattningsvis innebér detta att Textilis-bolaget ska betala skadestand till
Svenskt Tenn med 60 000 kr.

Textilis skadestandsyrkande

Textilis har till stod for sitt skadestandsyrkande pa tva miljoner kr anfort att Svenskt
Tenns felaktiga ansdkan om stamning och det interimistiska forbud som beslutats, an-
vants for att stanga ute Textilis fran alla internationella kanaler och darmed skadat bo-

laget pa en global skala.

Svenskt Tenn har bestritt anspraket. Bolaget har ocksa ifragasatt om anspraket kan

prévas inom ramen for detta mal.

Tingsrétten gor foljande beddmning.

Tingsratten beddmningar i detta mal innebar att forutsattningar att meddela ett vites-
forbud finns. Vidare har tingsratten bedomt att det tidigare interimistiska beslutet ska
besta till dess domen vinner laga kraft. Ett skadestand som Svenskt Tenn kan bli skyl-
digt att betala om det interimistiska beslutet vid senare prévningar visar sig vara obe-

fogat kan inte prévas inom ramen for detta mal utan maste provas i ett mal dar en sepa-
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rat talan om den saken fors. Detsamma géller skadestand pa grund av en pastatt ogrun-

dad stdmningsansokan.

Textilis skadestandsyrkande ska darfor inte tas upp till provning utan i stéllet avvisas.

Rattegangskostnader

Tingsrattens beddmningar innebér att Svensk Tenn vunnit malet i vasentliga avseen-
den. Vad bolaget forlorat far sagas vara av sadan betydelse som inte paverkar bolagets

ratt till full erséattning for sin kostnad.

Svenskt Tenn har for rattegangskostnader yrkat ersattning med 638 000 kr for om-

budsarvode.

Textilis har inte accepterat skéligheten i sig av det yrkade beloppet.

Ersattning for rattegangskostnad ska enligt 18 kap. 8 § forst stycket rattegangsbalken
fullt motsvara kostnaden for rattegangens forberedande och talans utférande jamte ar-
vode till ombud eller bitrade, savitt kostnaden skaligen varit pakallad for att tillvarata

partens ratt.

Vad nu sagts innebar att en kostnad — i den man den inte & medgiven av motparten —
inte kan erséttas utan att den anses skalig med hansyn till vad den avser. Betraffande
kostnad for ombudsarvode &r att beakta att ersattningen for den ska bestdmmas med
hansyn till bl.a. malets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklig-
het med vilket arbetet utforts. Darvid kan aven beaktas sadana omstandigheter som
tvisteféremalets véarde och den betydelse som malets utgang i évrigt haft for parten.
Det kan for en domstol, aven for den vari kostnaderna uppstatt, vara svart att med na-
gon storre sakerhet avgora den narmare omfattningen av det arbete som malet kravt for

ett ombud. Det kan darfor i manga fall finnas anledning for en domstol att godta ett
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ersattningsyrkande, trots att mojlighet saknas att helt 6verblicka det arbete som malet
har pakallat (jfr rattsfallet NJA 1997 s. 854).

Malet har rort fragan om upphovsrétts- och varumarkesintrang samt fragan om havning
av vissa varumarken. Det har innehallit ett flertal fragestallningar. Malets utgang maste
ségas ha haft stor betydelse for Svenskt Tenn och bolaget har ddrmed haft anledning
att lagga ned ett avsevart ombudsarbete. Aven med detta i beaktande framstar dock
Svenskt Tenns ansprak som hogt i forhallande till malets omfattning. Vid en samlad
bedémning av malets beskaffenhet, omfattning och betydelse for Svenskt Tenn anser

tingsratten att ett skaligt ombudarvode kan beréknas till 450 000 kr.

For rattegangskostnaderna ska, enligt 18 kap. 9 § rattegangsbalken, Textilis-bolaget

och O.K. svara solidariskt.
HUR MAN (")VERKLAGAR, se bilaga 4 (DV 401)

Overklagande, stallt till Svea hovratt, senast den 12 april 2016. Det krévs prévnings-
tillstand.

Anders Dereborg Tomas Norstrom Mirja HOgstrém
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DV 401 ¢ 2014-01 * Producerat av Domstolsverket

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | TVISTEMAL

Den som vill 6verklaga tingsrittens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska géra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller 14mnas till tingsrit-
ten. Overklagandet provas av den hovritt som
finns angiven i slutet av domen.

Overklagandet ska ha kommit in till tingsritten
inom tre veckor frin domens datum. Sista dagen
tor 6verklagande finns angiven pd sista sidan i do-
men.

Har ena parten 6verklagat domen 1 ritt tid, far
ocksd motparten 6verklaga domen (s.k. an-
slutningséverklagande) dven om den vanliga ti-
den for 6verklagande har gitt ut. Overklagandet
ska ocksa 1 detta fall skickas eller limnas till tings-
ritten och det maste ha kommit in till tingsritten
inom en vecka frin den i domen angivna sista da-
gen £6r 6verklagande. Om det forsta 6verklagan-
det aterkallas eller forfaller kan inte heller an-
slutningsoéverklagandet provas.

Samma regler som f6r part giller f6r den som inte
ir part eller intervenient och som vill 6verklaga ett
i domen intaget beslut som angar 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 hov-
ritten fordras att prévningstillstand meddelas.
Hovritten limnar prévningstillstind om

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

2. detinte utan att sidant tillstind meddelas gar
att bedéma riktigheten av det slut som tings-
ratten har kommit till,

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

4. det annars finns synnerliga skal att préva
overklagandet.

Om provningstillstind inte meddelas star tingsrat-
tens avgorande fast. Det dr dirfor viktigt att det
klart och tydligt framgar av 6verklagandet till hov-
ritten varfor klaganden anser att provningstillstind
bor meddelas.

Skrivelsen med 6verklagande ska innehalla

uppgifter om

1. den dom som &verklagas med angivande av
tingsrittens namn samt dag och nummer for
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 tingsrittens dom som klagan-
den vill fa till stind,

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

5. de omstindigheter som dberopas till stéd f6r
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 dberopas i
hovritten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mal dir forlikning om saken ir tilliten férklara an-
ledningen till varfér omstindigheten eller beviset
inte aberopats 1 tingsritten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
6verklagandet. Vill klaganden att det ska hallas ett
tornyat £6rhor eller en férnyad syn pé stillet, ska
han eller hon ange det och skilen till detta. Kla-
ganden ska ocksa ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
torhandling 1 hovritten.

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

Ytterligare upplysningar limnas av tingsritten.
Adress och telefonnummer finns pa forsta sidan av
domen.

Om ni tidigare informerats om att férenklad del-
givning kan komma att anvindas med er i ma-
let/drendet, kan sadant delgivningssitt ocksa
komma att anvindas med er i h6gre instanser om
nagon Overklagar avgérandet dit.
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