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marknadsoverdomstolen Stockholm

Rotel 020109
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PARTER
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Lacoste S.A.

23-25, Rue de Provence
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Ombud: Advokaterna H.W. och G. K-J.
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Ombud: Advokaten M.I.
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DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen faststiller Patent- och

marknadsdomstolens domslut.

2. Lacoste S.A. ska ersétta H.D. for rattegangskostnad i Patent- och
marknadsoverdomstolen med 56 250 kr for ombudsarvode samt betala rdnta pa
beloppet enligt 6 § rantelagen fran dagen for Patent- och

marknadsoverdomstolens dom tills betalning sker.
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YRKANDEN M.M.

Lacoste S.A. (Lacoste) har yrkat att Patent- och marknads6verdomstolen ska bifalla
bolagets talan 1 Patent- och marknadsdomstolen. Vidare har bolaget yrkat att Patent-
och marknadsdverdomstolen ska befria det fran skyldigheten att ersétta H.D:s
rattegdngskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och i stéllet forplikta honom att

ersitta Lacoste for dess rittegangskostnad dar.

H.D. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom dndras.

Parterna har begirt ersittning for sina riattegangskostnader 1 Patent- och

marknadsoverdomstolen.

Patent- och marknadséverdomstolen har, med stod av 3 kap. 1 § lagen, 2016:188, om
patent- och marknadsdomstolar och 50 kap. 13 § andra stycket 2 réttegéngsbalken, av-

gjort malet utan huvudforhandling.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har aberopat samma omsténdigheter och lagt fram samma utredning hér som i
Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadséverdomstolen har hallit syn pa
tva av tréjorna.

DOMSKAL

Fragan i madlet

Malet ror frdgan om H.D. gjort intrdng 1 Lacostes EU-varumérken; dels ordvaru-

mirket LACOSTE (nr 002979524), dels tva figurvarumérken bestdende av foretagets
logotyp 1 form av en krokodil (nr 002979581 och nr 002979565). Fragan om det fore-
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ligger intréng i ett EU-varumirke avgors, som Patent- och marknadsdomstolen konsta-
terat, genom tillimpning av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001

av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (varuméarkesforordningen).

Rattsliga utgdangspunkter

Ensamritten till ett EU-varumérke innebér, som Patent- och marknadsdomstolen ocksa
konstaterat, bl.a. att innehavaren av market, enligt artikel 9.2 a) och b) 1 varumérkes-
forordningen, har ritt att forhindra tredje man som inte har innehavarnas medgivande
att 1 ndringsverksamhet anvinda ett tecken som &r identiskt med ett registrerat varu-
mirke for varor eller tjinster av samma slag, eller som &r identiskt eller liknar ett regi-
strerat varumérke for varor eller tjinster av samma eller liknande slag, om det finns en
forvaxlingsrisk. Som anvindning av ett kdnnetecken riknas bl.a. att importera eller ex-

portera varor under tecknet (se artikel 9.3 c) 1 varumérkesforordningen).

En forutsittning for varuméarkesintrang ar saledes att en obehorig anvandning av ett
tecken, som kan leda till forvixling med det skyddade varumaérket, sker 1 naringsverk-

samhet.

Av EU-domstolens praxis framgér bl.a. att innehavaren av en immateriell réttighet, av-
seende en vara som salts till en person bosatt i en medlemsstat, via en internetbutik i
ett tredjeland vid den tidpunkt da varan anldnder till den medlemsstaten, atnjuter det
skydd som tillforsdkras innehavaren enligt Europaparlamentets och radets forordning
(EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens sdkerstéllande av skyddet for imma-
teriella réttigheter och upphidvande av rédets forordning (EG) nr 1383/2003 (tullférord-
ningen). Av EU-domstolens dom framgér vidare att forséljningen, nér den fullfoljs
genom leverans i den aktuella medlemsstaten, 1 likhet med en forséljning som sker i en
medlemsstat, utgdr anvindning i ndringsverksamhet Den som t.ex. via en internetbutik
itredje land har forsélt en vara under ett skyddat kidnnetecken till ndgon i en
medlemsstat har ddrmed anvént kdnnetecknet 1 niringsverksamhet. Vid bedomning av
fragan om den forséljningen innebdr anvindning i1 ndringsverksamhet saknar det

betydelse om den som kdpt varan dr konsument eller naringsidkare (se EU-domstolens
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dom av den 6 februari 2014, Blomqvist, C-98/13, EU:C:2014:55, punkterna 29, 33—
35))

Den som i egenskap av konsument kdper en vara avsedd for privat bruk som tillhanda-
hélls under ett visst kdnnetecken anviander emellertid inte kidnnetecknet i niaringsverk-
samhet. Att en konsument i en medlemsstat fran ett tredjeland land kdper en vara som
tillhandahélls under ett visst kéinnetecken innebér séledes inte i sig att konsumenten
importerar eller pa annat sétt anvinder kdnnetecknet i naringsverksamhet. For att av-
gora om utforda transaktioner gar utdver en ren privat verksamhet kan hdnsyn tas till
bl.a. volym, frekvens eller andra kédnnetecken (se dom av den 12 juli 2011, L’Oréal

m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkterna 54—55 med hianvisningar).

Patent- och marknadséverdomstolens bedomning

I malet &r utrett att de fem trojorna, forsedda med varumérken tillhorande Lacoste forts
in 1 Sverige fran Hongkong utan Lacostes samtycke. Trdjorna kan ndrmast beskrivas
som T-trojor i s.k. funktionsmaterial. Ett kop av fem identiska trojor av det nu aktuella
slaget medfor inte ensamt att kdpet ska anses ha samband med néringsverksamhet.
Den omstidndigheten att H.D. bedriver caféverksamhet foranleder ingen annan be-
domning i detta hinseende. Lacoste har inte visat nadgra andra omstdndigheter som
innebadr att trojorna varit amnade att anvdndas i samband med néringsverksamhet.

Redan pé grund hérav foreligger hinder mot bifall till bolagets talan.
Patent- och marknadsdomstolens dom ska darfor inte dndras.
Rittegingskostnader

Vid denna utgang ska Lacoste ersétta H.D:s réttegdngskostnad 1 Patent- och

marknadsdverdomstolen. H.D. har yrkat ersdttning med 56 250 kr avseende om-

budsarvode. Beloppet ar skaligt.
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Overklagande

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

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

I avgorandet har deltagit hovréttslagmannen Per Carlson samt hovréttsraden

Annika Malm och Eva Edwardsson, referent.
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STOCKHOLMS TINGSRATT DOM MaI nr

Patent- och marknadsdomstolen 2019-05-07 PMT 14067-18
Meddelad i
Stockholm

PARTER

Kirande

Lacoste S.A.

23-25, rue de Provence

75009 Paris

Frankrike

Ombud: Advokat H.W. och Jur.kand. G.K.

Svarande
H.G.D.

Ombud: Advokat M.I

DOMSLUT
1. Lacoste S.A:s talan ogillas 1 samtliga delar.
2. Lacoste S.A. ska ersitta H.D. for hans réattegdngskostnader med 31 250 kr
inklusive mervérdesskatt plus rinta pa beloppet enligt 6 § rintelagen

(1975:635) frdn dagen for domen till dess betalning sker.

Dok.I1d 2014672

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Radhuset, 08- 561 654 70 méndag — fredag
104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: stockholms.tingsratt@dom.se 08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se
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BAKGRUND

Lacoste S.A (Lacoste) tillverkar, marknadsfor och séljer kldder for mén, kvinnor och
barn och dértill relaterade produkter. Lacoste dr innehavare av EU-varumirket
LACOSTE (registreringsnummer 002979524) samt tva EU-varumérken i form av
foretagets logotype (registreringsnummer 002979581) och (registreringsnummer

002979565) (gemensamt Varumirkena). Varumirkena dr registrerade for bl.a. klader.

Tullverket beslutade med stod av artikel 17 i Europaparlamentets och radets forordning
(EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens sékerstédllande av skyddet for
immateriella réttigheter och upphévande av radets férordning (EG) nr 1383/2003 den
14 september 2018 (tullférordningen) att kvarhalla fem stycken t-tréjor (Varorna) som
lagts upp pa tullager for H.D:s rdkning. Varorna missténktes av Tullverket

utgora intrang 1 immateriella réttigheter vilka innehas av Lacoste. Innan aktuellt mal
inleddes vid Patent- och marknadsdomstolen har skriftvixling 4gt rum mellan
parterna. Lacoste har via brev och per telefon anmodat H.D. att upphora med import
av varor forsedda med varumirken vilka Lacoste dr innehavare av samt att
biaddeetthna samtyckte till Tullverkets forstérande av Varorna. H.D. har initialt
motsatt sig ett givande av sddant samtycke med hédnvisning till att han inte har
bestillt, betalat for eller haft ritt att disponera 6ver Varorna. Efter att Lacoste ansokt
om stimning vid Patent- och marknadsdomstolen har H.D. gett sitt samtycke till
forstorande av Varorna. Lacoste har dérefter franfallit sitt tidigare angivna yrkande

om att Varorna ska forstoras pd H.D:s bekostnad.

BEGARAN OCH INSTALLNING

Lacoste har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen 1) ska férbjuda H.D. vid vite
om 100 000 kronor att importera trojor forsedda med Lacostes varumérken
(registreringsnummer 002979524, registreringsnummer 002979581 och
registreringsnummer 002979565) eller med varumérken som endast har sma
skillnader jamfort med Varumarkena, och 2) ska forplikta H.D. att utge skadestand till
Lacoste med 6 500 kronor.
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H.D. har bestritt Lacostes yrkanden i dess helhet.

Parterna har yrkat ersittning for rattegangskostnader.

GRUNDER

Lacoste

Lacoste ér registrerad innevarar av Varumérkena. H.D. har till Sverige importerat
Varorna. Varorna ar forsedda med Varumirkena eller mérken som liknar
Varumérkena. Varorna utgor dirmed varumarkesforfalskningar. Lacoste har inte
givit sitt tillstdnd till importen och H.D. har genom importen gjort, eller medverkat

till varumérkesintrang.

Eftersom H.D. gjort varumérkesintrang ska vitesférbud meddelas.

H.D. har gjort varumérkesintrang uppsétligen eller av oaktsamhet och ska darfor utge
sarskild ersdttning till Lacoste. Varumaérkesintranget har ocksa orsakat skada for

Lacoste varfor H.D. ska utge erséttning for skadan.

H.D.

Han kan inte vitsorda att det ror sig om forfalskade varor. H.D. har varken bestillt,
betalat for eller mottagit de aktuella Varorna. Han har varken importerat Varorna
eller medverkat till import av Varorna. Lacoste har under alla omstindigheter inte

lidit ndgon skada.
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UTVECKLING AV TALAN

Lacoste

Lacostes rdttigheter

Lacoste ar registrerad innehavare av Varumérkena, vilka dr nidgra av de mest kénda
varumérkena 1 virlden. Lacoste har under néstan 100 &r anvint omfattande resurser for
att uppna den position pd marknaden som bolaget har idag och arbetar konstant med
utveckling av kvalitén pa dess produkter och design. Varumirkena anviands
konsekvent vid marknadsforing och forsidljning av Lacostes produkter och utgér héarvid

ett vasentligt element for foretagets profil.

Vitesforbud

H.D. har bestillt, betalat for och till Sverige importerat fem exemplar av

Varorna vilka dr forsedda med Varumarkena eller méirken som liknar Varumarkena.
Varorna utgdér dirmed varumaérkesforfalskningar. Tullverket beslutade att hélla
kvar varorna den 14 september 2018. H.D. har bestillt och betalat for varorna kort
dessforinnan, sannolikt ndgon gang 1 augusti eller borjan av september 2018. Lacoste
har inte gett tillstdnd till importen. Varorna &r mérkta med ordet Lacoste och med
Lacostes logotyp i midrkningen och i nacken samt med Lacostes logotyp pé brostet.
Varorna dr av mérkbart samre kvalitet &n Lacostes standard, vilket mest uppenbart
framgar av forpackningen, som utgors av en knappt genomskinlig plastpase med en
skrynklig bit papper och av Lacostelogotypen som uppvisar tecken pa ett slarvigt
hantverkskap med flera l6sa trddar. Varorna utgdr sd kallade varumarkesforfalskningar
i enlighet med artikel 2 i Tullférordningen. De mirken som Varorna ér forsedda med
ar enligt Lacoste identiska med de av Lacoste registrerade Varumérkena. Varumirkena
ar registrerade for kldder. Varorna &r séledes identiska med sddana varor for vilka
Varumirkena ér registrerade. Det foreligger darfor dubbel identitet och H.D. ska anses
ha gjort varumérkesintrang. Om domstolen finner att det inte foreligger identitet
mellan det mirke som Varorna ir forsedda med och Varumérkena, 4r Varorna mérkta

med kédnnetecken som liknar Varumérkena och det foreligger under alla forhéllanden
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risk for forvixling. Varuslagsidentiteten uppvager de sma skillnader som mé finnas
mellan mérket och Varumérkena. Nar mérket och Varumédrkena jimfors 1 sin helhet ar
skillnaderna s& sma att de for en genomsnittskonsument, som utgors av gemene man,
gér obemérkt forbi. Forvéxlingsrisk foreligger séledes och H.D. ska dven av detta skél
anses ha gjort varumirkesintrang. Genom Lacostes omfattande anvindning av
Varumérkena dr de kdnda hér i landet av en betydande del av omséttningskretsen,
vilken bestédr av allménheten i sin helhet. H.D:s patalade anvindning, det vill sdga
bestillning och import, av Varumérkena innebér att H.D. drar otillborlig fordel av
Varumérkena genom att Varumérkenas uppmérksamhetsvérde utnyttjas. Dessutom ar
H.D:s patalade anvindning av Varumirkena till skada for Varumarkenas
sarskiljningsformaga och anseende da det kommer att forknippas med piratkopiering.

H.D. ska dven péd denna grund anses ha gjort varumarkesintrang.

H.D. dr att anses som importor av Varorna. H.D. anges som adressat pa forsandelsen
med Varorna och har identifierats som import6r av Tullverket. Det var enbart H.D.
som kunde hdmta ut Varorna frn Tullverket och samtycka till att Varorna forstordes.
H.D. har ocksa forfogat 6ver Varorna genom att underteckna Tullverkets blankett och
darmed samtyckt till att Varorna skulle forstoras. Hade Lacoste inte agerat genom att
vicka talan mot H.D. hade Varorna sldppts och H.D. hade da haft mojlighet att himta
ut Varorna hos Tullverket. Aven om H.D. inte skulle anses ha utfort samtliga tgirder
for importen ska han i vart fall anses ha medverkat till importen av Varorna. Intrénget
ska anses ha skett i tva led, dels nir H.D. bestillde Varorna, dels nar Tullverket
beslutade att kvarhdlla Varorna. 1 forevarande fall har Varorna tillverkats och sélts 1
kommersiellt syfte och H.D. har importerat Varorna till Sverige frin tredje land.
H.D:s avsikt har varit att sédlja trjorna vidare. H.D:s anvéndning har saledes samband
med affarsverksamhet som ska ge ekonomisk vinst. Att bestdlla fem identiska trojor
utgor inte privat bruk och all anvindning som inte ar privat bruk ska anses vara

anvandning 1 ndringsverksambhet.
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Eftersom H.D. har gjort, eller i vart fall medverkat till, varumérkesintrdng ska

vitesforbud meddelas.

Skadestdnd
H.D. ska, genom import frén tredje land och utanfor auktoriserade
forséljningskanaler, anses ha gjort varumérkesintrdng uppsétligen eller av

oaktsamhet. H.D. ska darfor utge skélig ersittning for utnyttjandet av Varumaérkena.

H.D. ska vidare betala ersittning for den ytterligare skada som intrdnget 4samkat
eftersom intranget skett genom uppsat eller oaktsamhet. Lacoste lider skada av
varumérkesintrdnget 1 form av den prispress pa Lacostes originalvaror som orsakas
genom H.D:s och andras handel med varumarkesforfalskade Lacostevaror. Vidare
viljer konsumenter att inte kdpa varor fran originaltillverkare vilket leder till
utebliven forsdljning. Dértill skadas Varumérkenas anseende (goodwillskada). Vidare
ar forséljning av piratkopior ett utbrett fenomen vilket tar stora resurser 1 ansprak for
att beivra. Som ett led 1 forhindrandet av utbredningen av forséljning av piratkopior
ska hénsyn &dven tas till Lacostes intresse av att intrdng inte begas. Det faktum att i
detta fall kvarhallits av Tullverket innebér inte att skadan p4 Varumérkenas anseende
forhindras. Forekomsten av varumérkesforfalskningar skapar en svart marknad for

Lacostes varor, detta leder till att Varuméarkenas anseende forsdmras avsevart.

Skilig erséttning for intranget kan faststédllas genom en berdkning av forsiljningspris 1
respektive forsiljningsled. Per sald T-shirt i butik kan Lacostes intidkt uppskattas till
300 kr. Skélig erséttning 1 detta fall for intrdnget uppgér darfor till 1 500 kr eftersom
Lacoste inte skulle licensiera till en licensavgift som &r ligre dn ett sedvanligt paslag

da det skulle ge ett simre ekonomiskt utfall for bolaget.

Eftersom intranget begatts med uppsat eller av oaktsamhet har Lacoste dven rétt till
erséttning for ytterligare skada. Lacoste ska erhdlla ersittning for skada pé
Varumdrkenas anseende. Till f6ljd av intrdng maste Lacoste vidta atgérder for att

reparera Varumérkenas anseende. Detta arbete dr betungande och kostsamt. Skadan pé
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Varumirkenas anseende ér till sin natur svér att berdkna. Lacoste uppskattar att 3 000
kr utgor en skélig uppskattning sett i relation till vad bolaget méste investera for att
reparera skadan som uppstar pd Varumarkenas anseende till f6ljd av den hér typen av
intrang. Lacoste har dven ritt till ideellt skadestand. H.D. bor dérfor erldgga
ytterligare 2 000 kr i ersdttning med hénsyn till Lacostes intresse av att intrang inte

begés.

Det ska beaktas att om det samlade skadestandet blir for lagt, till exempel en niva som
understiger den kostnad som en intrangsgorare skulle ha haft for inkdp av dkta varor,

riskerar det rattsliga systemet att bli tandlost mot varuméarkesforfalskningar.

H.D.

Lacostes Varumdrken
H.D. vitsordar Lacostes omfattande anvindning av Varumaérkena och att

Varumirkena &r kidnda hér i landet av en betydande del av omséttningskretsen.

Vitesforbud

H.D. har varken bestillt, betalat for eller mottagit de aktuella Varorna, detta har han
uppgett i den forsta kontakten med Lacostes ombud via mail den 25 september 2018.
Han har dérfor varken importerat Varorna eller medverkat till import av Varorna.
H.D. bedriver inte naringsverksamhet bestdende av import av kldder. Att H.D. skrev
under blanketten om samtycke till Varornas forstorande ska inte tolkas som ett bevis
for att han har importerat Varorna. Han gjorde det eftersom Lacosts ombud uppmanat
honom att som privatperson skriva pa ett medgivande av formella skal for att
Tullverket kridvde det. Han skrev under blanketten for att undvika en
domstolsprocess. Att han dr angiven som adressat pa ett paket kan inte tolkas som att
han bestéllt eller importerat varan. Han kan inte vitsorda att de aktuella varorna ér

forfalskningar.



Sid 8

STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 14067-18
Patent- och marknadsdomstolen 2019-05-07
Skadestand

H.D. har inte importerat eller medverkat till import av Varorna och har dérfor inte
orsakat Lacoste nagon skada. Lacoste har under alla omsténdigheter inte lidit nagon
skada. Nagot belopp eller berdkningar i forhallande till skadestandet kan inte
vitsordas. Det sétt som Lacoste berdknat skadan pa (skillnad mellan ink&ps och
forsaljningspris) kallas tdckningsbidrag och har inget med resultat eller skada att
gora. Skada kan inte heller ha uppkommit eftersom de nu aktuella varorna aldrig nétt
marknaden. Det dr inte i 6vrigt H.D:s ansvar att betala for Lacostes

varumdrkesbevakning, den kostnaden ligger 1 varans pris.

UTREDNINGEN
Parterna har aberopat skriftlig bevisning. Patent- och marknadsdomstolen har dven

héllit syn pa tvd av Varorna.

DOMSKAL

Patent och marknadsdomstolens provning

Det Patent- och marknadsdomstolen har att prova dr om H.D. har gjort intrang i
Lacostes varumirke genom att ha importerat Varorna i strid med Lacostes ensamritt.
Om Patent- och marknadsdomstolen kommer fram till att s &r fallet ska dven fragor
om vitesforbud och ersittning for utnyttjande m.m. prévas.

Varumirkesintring

Rattsliga utgdangspunkter

Malet ror intrang 1 EU-varumarken. Patent- och marknadsdomstolen har vid provning

av ensamrédtten och réttsverkningar av denna att tillimpa Europaparlamentets och

radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken
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(varumaérkesforordningen). Sanktionsfrdgor och 6vriga fragor provas enligt nationell

lagstiftning, alltsa varumérkeslagen (2010:1877), (se art 17 varumérkesforordningen).

Rorande EU-varumirken finns bestimmelser om ensamritten i artikel 9.2 a) och b) i
varumérkesforordningen. Av dessa framgar att bl.a. innehavaren av varumirkena ska
ha rétt att forhindra tredje man som inte har innehavarnas medgivande att, i
naringsverksamhet, anvinda ett tecken som dr a ) identiskt med ett registrerat
varumarke for varor eller tjanster av samma slag, eller som ar b) identiskt eller liknar
ett registrerat varumérke for varor eller tjdnster av samma eller liknande slag, om det
finns en forvixlingsrisk, déri inbegripet risken for att anvdndningen av tecknet kan
leda till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvidnder tecknet och

innevarande av varumarket.

Enligt artikel 9.3 fortydligas att med anvéndning avses bl.a. att forse varor eller deras
forpackningar med tecknet, att bjuda ut varor till férséljning, fora ut dem pa
marknaden lagra dem for dessa &ndamal eller bjuda ut eller tillhandahalla tjénster
under tecknet, att importera eller exportera varor under tecknet eller att anvinda

tecknet 1 affarshandlingar och reklam.

Ensamritten géller enbart i forhallande till ndringsverksamhet. Tredje mans rent
privata anvindning av tecknet traffas darfor inte av ensamritten. Har anvindningen
samband med en affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske
1 ndringsverksamhet. Négot krav pa att svaranden sjdlv driver verksamheten har inte
stéllts upp. Det forhallande att omfattningen av affdrsverksamheten &r begrénsad och
inte gar med vinst saknar i regel betydelse for beddomningen av om den utgor en

ndringsverksamhet (se NJA 2008 s. 1082).

Det ér varumérkesinnehavarna som gor géllande intrdng i1 sin varumérkesritt, dvs 1
detta fall Lacoste, som har bevisbordan for de omstidndigheter som konstituerar
intrdng. Detsamma giller for de omsténdigheter som gor att forbuds och

ersdttningsrétten i varumarkeslagen kan utdvas. Det beviskrav som ska tillampas ér,
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som utgangspunkt, det vanliga i tvistemal, dvs Lacoste ska stryka sin talan (se Patent-

och marknadsdverdomstolens dom den 18 juni 2018 i mal nr PMT 6325-16).

Foreligger varumdrkesintrang?

Lacoste dr innehavare av EU-varumérket LACOSTE (registreringsnummer
002979524) samt tva EU-varumérken i form av foretagets logotype
(registreringsnummer 002979581) och (registreringsnummer 002979565) (gemensamt

Varumirkena). Varumérkena ér registrerade for bl.a. klader.

Varorna ér fem stycken t-trgjor, och alltsd av samma varuslag som Varumirkena bl.a.

ar registrerade for. Det foreligger darigenom varuslagsliket. Det &r ocksa enligt Patent

och marknadsdomstolen vid en visuell jimforelse mellan tecknen pd Varorna och
Varumirkena utrett att tecknen pd Varorna ér identiska med Varumarkena. Nagra
andra omstdndigheter som leder till en annan beddmning foreligger inte, mérkeslikhet

foreligger darfor. Utifrdn denna beddmning s.k. dubbel identitet.

Det ar enligt Patent- och marknadsdomstolen genom den skriftliga bevisningen vidare
utrett att Varorna skickats fran Kina (Hong-Kong) till Sverige i ett paket adresserat
till H.D.. Varorna har dérigenom importerats till Sverige. Import &r ett sadant
anvandande som sdrskilt omfattas av Varumirkesforordningen i friga om anvindande

som utgor intrang.

Lacoste har gjort gillande att Varorna &r varumirkesforfalskningar och att detta
sarskilt marks pa att varorna ér av sdmre kvalitet &n Lacostes varor déri inbegripet 10sa
trddar och slarvigt hantverk, att Varorna ér forpackade i plastpdsar med papper som
inte motsvarar Lacostes standard. Till stod for att varorna varit forfalskade har
aberopats dels tvd stycken av Varorna, underrittelse frdn Tullverket, bilder pa varorna

samt blankett till godkédnnande av att Tullverket forstdr varorna.
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En forfalskad vara dr enligt Tullforordningen artikel 2. 5 a) varor som har utsatts for en
atgird som innebdr ett intrang i ett varumérke i den medlemsstat dir de pétraffas och
som utan tillstdnd har forsetts med en symbol som dr identisk med det giltigt
registrerade varumarket for varor av samma slag eller som i vésentliga drag inte kan

skiljas fran ett sddant varumérke.

Som tingsritten konstaterat ovan har Varorna importerats till Sverige och déarutdver
foreligger dubbel identitet mellan Varorna och Varumérkena. For att utgora en
varumérkesforfalskning kravs dock ocksa att Varorna forsétts med varukdnnetecknen

utan Lacostes tillstand.

Lacoste har pastétt att Varorna ar forfalskade och att de darigenom forsétts med
kdnnetecknen utan Lacostes samtycke. Tullverket har misstinkt att varorna varit
forfalskningar. 1 6vrigt har presenterats bilder och ocksa tva av de aktuella Varorna.
Det har inte lagts fram ndgon bevisning 1 friga om hur av Lacoste tillverkade klader &r
forpackade eller ser ut, vilken kvalitet dessa har eller hur Varorna i 6vrigt skulle skilja
sig fran dessa. Inte heller 1 6vrigt finns ndgon bevisning i malet kring den frdgan.
Tingsrétten kan inte enbart med detta underlag utreda om varorna utgjort en
varumarkesforfalskning i den mening som avses 1 tullférordningen. Lacoste har alltsa

inte visat att det ror sig om varumarkesforfalskade kléder.

Forutsdttningarna for intrang ar emellertid ocksa uppfyllda Varorna forts in i Sverige
fran tredjeland utan Lacostes samtycke oavsett om de ar forfalskningar eller inte.
Lacoste har gjort gillande att samtycke till importen inte funnits. Mot bakgrund av det
skydd ensamritten ger och den svérighet att bevisa att samtycke inte funnits anser
tingsrétten att det pastaende &r tillrickligt for att anse att importen skett utan samtycke
fran Lacoste, da annat inte dr visat (jfr EU-domstolens resonemang i fraga om
konsumtion vid parallellimport i EUD den 8 april 2003, mal C-244/00 [Van Doren +
Q] och EUD den 18 september 2005 i mél C-405/03 [Clas International]
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For att utgora ett varumérkesintrang krivs dérutover att anvindandet skett 1
ndringsverksamhet. EU-domstolen har i mal C-98/13 (Rolex SA) uttalat att en
varumirkesinnehavare har rétt att enligt tullférordningen hdvda intrang och gora
géllande det skydd som foljer av den forordningen for det fall en vara som utgor en
varumérkesforfalskning siljs pa en webbplats i tredjeland, till en konsument inom EU
vid den tidpunkt d& varan anlinder till tredje land pa samma sdtt som om samma vara
hade sélts av en ndringsidkare som en del av ndringsverksamheten etablerad inom ett

EU-land.

Av detta foljer att det forfarande att varan siljs fran tredjeland till en konsument inom
ett EU-land for privat bruk maste anses vara ett anviandande i ndringsverksamhet enligt
varumarkesforordningens. Detta eftersom Tullforordningen enbart ar tillimplig d& ett
misstinkt intrdng har skett enligt bl.a. varumérkesforordningen och intrang forutsitter

att det skett 1 niringsverksamhet.

I aktuellt mal dr dock ocksé av intresse inte bara om ett varumdrkesintrang skett utan

ocksa vem som har gjort intranget.

Patent-och marknadsdomstolen gar darfor 6ver till att prova fragan om H.D. varit

den som importerat varorna.

Av den bevisning som Lacoste aberopat framgér att H.D:s namn och adress varit
angivet pd paketet med Varorna. Det dr vidare ostridigt att paketet kvarhéllits i av
Tullmyndigheten med stdd av Tullférordningen eftersom det misstinkts utgdra
varumarkesforfalskningar. Det ar vidare utrett att Tullen angett H.D. som importor.

Det ar utover det ostridigt att H.D. har samtyckt till att varorna forstors.

Att en vara dr adresserad till en specifik person talar enligt Patent- och
marknadsdomstolen starkt for att ocksa den personen varit den som bestéllt varan eller

1 vart fall upplatit sin adress for forséndelsen.
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I aktuellt mal har H.D. angetts som mottagare pa paketet. Han har ocksa sjdlv
samtyck till att varorna forstors. Detta talar for att det varit H.D. som bestéllt
Varorna eller varit avsedd att motta dessa. Den 6vriga bevisningen som Lacoste
aberopat anser inte tingsrétten ha nagot direkt bevisvérde eftersom den bygger pa

att H.D. stod som mottagare pa paketet.

Att Varorna har adresserats till H.D. och att H.D. férfogat 6ver Varorna genom att
samtycka till deras forstoring skulle enligt Patent- och marknadsdomstolen ioch for
sig kunna vara tillrdckligt for att Lacoste skulle ha uppfyllt sin bevisborda. Detta

maste stéillas mot vad H.D. anfort och aberopat som bevisning.

H.D. har invént att han inte haft ndgon inblandning i bestillningen av Varorna. Att
han samtyckt till forstdrelsen av paketet har han gjort gédllande berott pa att han ville
undvika en process. H.D. har till stod for detta aberopat en e-postkonversation mellan
sig sjélv och tidigare ombud for Lacoste. Av konversationen framgér i korthet att
H.D. bestritt att han bestéllt Varorna och kdinnedom om dessa samt bestritt att
samtycka till forstorelse av Varorna eftersom han inte ansett sig kunna forfoga over

Varorna samt att han inte gjort ansprak pa dessa.

H.D. har invént att han inte bestéllt Varorna eller haft nadgon del i importen. Han har,
vilket visas av e-posten, haft den instdllningen tidigt i kontakten med Lacoste. Detta
talar enligt Patent- och marknadsdomstolen 1 viss riktning for pastdendes riktighet.
H.D. har ocksa haft en forklaring till varfor han sedermera samtyckt till att Varorna
forstors. Den forklaringen stodjs ocksa den till viss del av den e-post konversation

som getts in 1 mélet.

Inneborden av detta dr enligt Patent- och marknadsdomstolen att det inte dr visat att
H.D. bestéllt varorna eller varit inblandad i mottagandet av dem pa sé sitt att han
kan sdgas vara den som importerat Varorna, varken sjdlv eller gemensamt och 1

samforstand med annan.
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Sammanfattningsvis anser Patent- och marknadsdomstolen inte det vara visat

att H.D. har haft ndgon inblandning i importen.

Med anledning av den bedomningen saknas anledning att prova ovriga forutséttningar

for fragan om vitesforbud och skadesténd &r uppfyllda.

Lacosts talan ska darfor ogillas 1 sin helhet.

Rittegiangskostnader

Vid denna utgéng forlorar Lacoste mélet. Enligt huvudregeln ska Lacoste dé ersitta
H.D. for dennes rittegdngskostnader. Det finns ingen anledning att gora avsteg fran
den principen 1 mélet. Den erséttning som H.D. har begért ar skélig.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-02)

Overklagandet ska riktas till Patent-och marknadséverdomstolen men ska ha kommit

in till Patent-och marknadsoverdomstolen senast den 28 maj 2019.

Zebastian Leach



2018-11

sutveckling ©

domstol

o

yducerat av Domstolsverket, Avd. f¢

Anvisningar for overklagande PMD-02 - Dom i tvistemal ¢ Prc

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Dom i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02

Vill du att domen ska dndras i ndagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor frin domens datum.
Sista datum for Overklagande finns pa sista
sidan i domen.

Overklaga efter att motparten overklagat

Om ena parten har 6verklagat 1 ritt tid, har den
andra parten ocksa ritt att 6verklaga dven om
tiden har gatt ut. Det kallas att anslutnings-
overklaga.

En part kan anslutningsoverklaga inom en
extra vecka fran det att 6verklagandetiden har
gatt ut. Ett anslutningséverklagande maste
alltsa komma in inom 4 veckor frin domens
datum.

Ett anslutningsoverklagande upphor att gilla
om det forsta 6verklagandet dras tillbaka eller
av nagot annat skil inte gar vidare.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och malnummet.

2. Forklara varfor du tycker att domen ska
indras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadsoéverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.

Det ir inte sakert att du kan ligga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rh6r med nagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksa om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid en huvudférhand-
ling.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i domen.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in i ritt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen Gvet-
klagandet. Det innebir att domen giller.

Sida 1 av2

www.domstol.se



2018-11

* Producerat av Domstolsverket, Avd. for domstolsutveckling ®

Anvisningar for 6verklagande PMD-02 - Dom i tvistemal

Om overklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen 6verklagandet och alla handlingar
1 malet vidare till Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning, kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadséverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till prévning.

Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ratt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ritts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte tar prévningstillstaind giller den
overklagade domen. Dirfor ér det viktigt att 1
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i domen.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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