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OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-05-24 i méal nr PMT 5406-17 och PMT
15266-16, se bilaga A

PARTER

Klagande

Crocs Inc.

7477 East Dry Creek Highway
Niwot, Co 80503

USA

Ombud: Advokaterna HW., M.B. och S.A.

Motpart
OoB Aktiebolag, 556439-8120
Box 14, 596 23 Skédnninge

Ombud: Advokaten A.K. och jur.kand. J.G.

SAKEN
Hévning av varumérkesregistrering

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen avvisar Crocs Inc:s yrkande om ersittning for

rattegdngskostnader 1 Patent- och marknadsdomstolen.

2. Patent- och marknadsoverdomstolen faststiller punkterna 1 och 3 i Patent- och

marknadsdomstolens domslut.

Dok.Id 1621660

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

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se



Sid 2
SVEA HOVRATT MELLANDOM PMT 7014-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

3. Crocs Inc. ska ersitta OoB Aktiebolag for rittegangskostnad med 1 001 355 kr
jamte rénta enligt 6 § rantelagen frdn dagen for denna dom tills betalning sker. Av

beloppet utgdr 1 000 000 kr ombudsarvode.

4. Vad Patent- och marknadsdomstolen forordnat om sekretess ska besta.
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PROVNING AV HAVNINGSTALAN GENOM MELLANDOM

Genom den dverklagade domen bifo1l Patent- och marknadsdomstolen OoB Aktie-
bolags (OoB) talan och hiivde registreringen av varumirket enligt bilaga 1 till domen
samt ogillade Crocs Europe BV:s talan om intrang i varuméirket. Domen har
overklagats av Crocs Europe BV i intrangsdelen. Patent- och marknadséverdomstolen
har 1 beslut den 7 oktober 2020 férordnat att genom sirskild dom enligt 17 kap. 5 §
forsta stycket rittegdngsbalken forst prova dverklagandet avseende talan om hidvning

av varumirkesregistreringen mellan OoB och Crocs Inc. (Crocs).

YRKANDEN M.M.

Crocs har yrkat att Patent- och marknadsoverdomstolen ska avsld OoB:s talan om
hiavning av Crocs tredimensionella varumarke med registreringsnummer 400514
(’varumaérket”). Crocs har vidare yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska
befria bolaget fran skyldigheten att ersitta OoB:s rittegingskostnader vid Patent- och
marknadsdomstolen och i stillet forplikta OoB att ersitta Crocs for dess rittegings-
kostnad dir. Slutligen har Crocs yrkat ersittning for sin réttegangskostnad vid Patent-

och marknadsOverdomstolen.

OoB har bestritt Crocs samtliga dndringsyrkanden och yrkat att Crocs yrkande om er-
sattning for kostnader vid Patent- och marknadsdomstolen ska avvisas sasom for sent
framstillt. Aven OoB har yrkat erséttning for sin rittegangskostnad i Patent- och mark-

nadsdverdomstolen.

Crocs har bestritt OoB:s avvisningsyrkande.
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PARTERNAS TALAN M.M.

I den del som nu ska prévas har parterna aberopat samma omstandigheter och

bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har dven i réttsliga fragor argumenterat pa i huvudsak samma sdtt som i
Patent- och marknadsdomstolen. Crocs har fortydligat att &ven de prickade félt och
linjer som finns p4 toffeln ska bedomas vara visentliga sirdrag. OoB har invint att de
prickade falten och linjerna inte ar vésentliga sidrdrag och anfort att prickar och linjer
dels har varit vanligt forekommande p& marknaden for skor och dédrmed foljer av
varans art, dels dr funktionella och ger varan ett tekniskt resultat, dels uppfyller en
generisk funktion samt dels dr egenskaper som efterfrdgas hos konkurrenternas varor

och ddrmed ger varan ett betydande vérde.

Betriffande vad som anges under rubriken BAKGRUND 1 Patent- och marknads-
domstolens dom har OoB invint att uttrycket “Foppatoffeln” i Sverige dven anvinds

for andra tofflor av samma slag.

DOMSKAL

Avvisning av Crocs rittegangskostnadsyrkande

Crocs har forst vid huvudforhandlingen i Patent- och marknadsdverdomstolen fram-
stéllt sitt &ndringsyrkande om ersittning for rattegangskostnader i Patent- och
marknadsdomstolen. Négot sddant yrkande fanns inte 1 dverklagandeskriften. Crocs
har didrmed inte, innan tiden for 6verklagande av Patent- och marknadsdomstolens
dom gick ut, framstallt sitt yrkande om erséttning for rattegdngskostnader 1 Patent- och
marknadsdomstolen (jfr bl.a. NJA 1981 s. 683). Crocs yrkande i den delen ska dérfor

avvisas.
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Provningsordningen

Patent- och marknadséverdomstolen finner i likhet med Patent- och marknadsdom-
stolen skl att inleda prévningen om registreringen av varumérket ska hivas enligt 3
kap. 1 § varumérkeslagen (2010:1877) med fragan om nagot av registreringshindren
enligt 2 kap. 4 § varumirkeslagen foreligger. Om Patent- och marknadséverdomstolen
beddmer att inget av registreringshindren i1 denna bestammelse ar tillampligt, provar
domstolen istéllet om registreringen ska hévas pa grund av bristande sirskiljnings-
formaga. For det fall registreringen inte heller kan hévas pa denna grund &terstér att
prova om varumarket, till f6ljd av Crocs handlande eller passivitet, i handeln har blivit

en allmén beteckning for sddana varor som registreringen avser (s.k. degenerering).

Hivning pa grund av att varuméirket endast utgors av en form som foljer av
varans art, ir nodvindig for att varan ska uppna ett tekniskt resultat eller ger

varan ett betydande virde

Rattsliga utgangspunkter

Den fraga som forst ska provas ar alltsd om den aktuella varuutstyrseln genom sin
form kan vara registrerad som varumirke. De rittsliga utgangspunkterna for denna
provning finns angivna i Patent- och marknadsdomstolen dom pa sidorna 33-35, till

vilka Patent- och marknadsoverdomstolen hinvisar.

Utover vad Patent- och marknadsdomstolen redovisat i sin dom, kan ndmnas att frigan
om hinder mot registrering av ett prydnadsforemal som varumérke pa grund av varans
form har behandlats i EU-domstolens avgérande den 23 april 2020, Gombdc,
C-237/19, EU:C:2020:296.

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat framgér det av EU-domstolens praxis
att det huvudsakliga syftet med reglerna om hinder mot registrering av vissa varu-
former som varumérken &r att forhindra ett kringgdende av den begransning av

skyddstiden som giller for andra immaterialrittigheter.
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Det finns dven ett frihdllningsbehov for vissa utformningar av en vara. Ofta ar det
fraga om utformningar som normalt ocksé saknar forutsattningar att uppfylla kravet pa
sarskiljningsformaga. Det dr emellertid inte oformagan hos dessa former att fungera
som individualiseringsmedel som i forsta hand medfor att de utesluts fran varumérkes-
rattsligt skydd utan i stéllet allminna intressen som ansetts viga tyngre dn det enskilda
foretagets intresse (se Erika Lunell, Okonventionella varumirken, Norstedts, 2007,

s. 65).

Patent- och marknadsoverdomstolens bedomning

OoB har gjort gillande att registreringen av Crocs varumirke ska hivas eftersom
varumarket utgors endast av en form som f6ljer av varans art, dr nddvindig for att
varan ska uppna ett tekniskt resultat och ger varan ett betydande virde. Enligt OoB
triffas varumarket alltsa av samtliga nu aktuella registreringshinder 12 kap. 4 §
varumarkeslagen. Enligt Patent- och marknadséverdomstolen ligger det i detta fall

narmast till hands att forst préva om formen foljer av varans art.

Som Patent- och marknadsdomstolen angett ska vid prévningen av om formen f6ljer
av varans art forst varumirkets visentliga sardrag, dvs. dess viktigaste bestandsdelar,
identifieras. Detta ska goras objektivt (EU-domstolens dom den 14 september 2010,
Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 69 och 70). Beddmningen kan antingen
grundas pa helhetsintrycket av varumérket eller genom en succesiv genomgang av de
olika bestandsdelar som varumarket utgors av. Vilken metod som véljs far avgoras fran
fall till fall (Lego, punkten 70, samt EU-domstolens dom den 18 september 2014,
Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkten 21).

Av den grafiska dtergivningen av varumirket som finns intagen i registreringsbeviset
(bilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom) framgér att varumérket utgors av
en fotbeklddnad som nirmast far betecknas som en toffelliknande sko. Den ér inte
heltdckande baktill utan ar forsedd med en hilrem. Skon ger intryck av att ha en nagot
forstarkt sula och klack, vilket talar for att den dr avsedd att kunna anvdndas utomhus.

Den varukategori som blir relevant vid bedomningen av varumérkets registrerbarhet 1
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fraga om varans form i forhdllande till dess art &r alltsd en toffelliknande sko avsedd

for utomhusbruk.

Parterna i mélet dr av uppfattningen att de visentliga sédrdragen hos varumérket ar
hdalremmen, de platta nitarna, det breda och runda tépartiet samt att det finns hal pé
ovansidan och pa bada sidorna. Crocs har gjort gillande att de prickade filten och
linjerna pa tofflans sula lings med den yttre langsidan ocksa ar vésentliga sardrag,

vilket OoB diremot inte ansett.

Vad giller varumérkets visentliga sirdrag gor Patent- och marknadsdverdomstolen
samma bedomning som Patent- och marknadsdomstolen betridffande de prickar och
linjer som finns pd varumarket, dvs. att de inte utgor visentliga sirdrag hos varu-
mirket. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen dr prickarna och linjerna, som
mdjligen utgdr en enklare utsmyckning, inte sirskilt framtradande och de saknar
diarmed stor eller visentlig betydelse for varumérket (jfr Hauck, punkten 22). Till
skillnad fran Patent- och marknadsdomstolen och parterna anser Patent- och
marknadsdverdomstolen att de platta nitarna och det ndgot breddade och runda

tapartiet inte heller kan anses utgora sddana sédrdrag som dr vdsentliga.

De visentliga sdrdragen for varumérket utgors enligt Patent- och marknadsdverdom-

stolen saledes dels av hdlremmen, dels av halen pa ovansidan och pa sidorna.

Bedomningen av om varumarket endast utgors av en form som foljer av varans art
kommer saledes att géras med avseende pé hdlen péd skon och hdlremmen. I likhet med
Patent- och marknadsdomstolen gor Patent- och marknadséverdomstolen bedom-
ningen att hilremmen endast har en generisk funktion att hélla skon pé plats. Vad
géller hédlen pa skon som ett vésentligt sirdrag maste i detta sammanhang forstas hél
med det antal, storlek och ndrmare utformning samt den placering som framgar av

varumirkesregistreringen.

Av utredningen 1 malet framgér att halen har till funktion att 6ka ventilationen. De hal

som finns pd sidorna har utformats och placerats pé ett sddant sitt att bl.a. vatten enkelt



Sid 8
SVEA HOVRATT MELLANDOM PMT 7014-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

ska kunna rinna ut. Att en fotbeklddnad av nu aktuellt slag har god ventilation och
mojliggor for vatten att rinna ut maste visserligen anses vara egenskaper som en kon-
sument kan antas efterfrdga hos konkurrenters varor. Detta kan emellertid astad-
kommas pa flera olika sitt. Det gér att variera formgivningen — exempelvis vad géller
antalet hal, deras storlek, utformning och placering — for att uppné samma funktioner
som i halen i1 Crocsskon. Utrymmet for variationer av formgivningen ar alltsa i det
ndrmaste odndligt. Patent- och marknadsoverdomstolens slutsats ar darfor att varu-

mérket inte kan anses utgoras endast av en form som foljer av varans art.

Nar det giller de 6vriga registreringshindren 1 2 kap. 4 § varumérkeslagen finner
Patent- och marknadséverdomstolen att varans form inte heller kan anses vara ndd-
vindig for att né ett tekniskt resultat. Den ventilation och avrinning som hélen astad-
kommer kan 1 detta ssmmanhang inte anses vara ett tekniskt resultat 1 den mening som
avses 12 kap. 4 § varumirkeslagen. Hilens utformning och placering kan inte heller
anses ge varan ett betydande virde 1 den mening som avses i bestimmelsen (jfr Hauck,

punkterna 32 och 35).

Patent- och marknadsoverdomstolens bedomning &r alltsa att registreringen inte ska
hivas pd den grunden att varumérket registrerats 1 strid med 2 kap. 4 § varumérkes-

lagen.

Hivning pa grund av bristande sirskiljningsformaga

Rattsliga utgdangspunkter

Om formen pa varumaérket inte traffas av bestimmelsen i 2 kap. 4 § varumérkeslagen
blir nista frdga att préva om det finns hinder mot registrering pd grund av bristande
sarskiljningsformaga enligt 2 kap. 5 § varumérkeslagen. Sarskiljningsformaga kan som
framgar av 1 kap. 5 § varumérkeslagen vara antingen ursprunglig eller forvarvad. Vid
hévning pé grund av bristande sirskiljningsformaga ska endast sddan sérskiljningsfor-
méga beaktas som forvirvats genom anvindning fore ansdkan om hdvning (3 kap. 1 §

tredje stycket varumérkeslagen). Bestimmelserna genomfor artiklarna 4.1 b och 4.4 i
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Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaterna varuméirkeslagstiftning. Av dvergangsbestimmel-
serna till Andringarna i1 varumirkeslagen foljer att de nya bestimmelserna ska tilldmpas
dven for varumirken som registrerats fore ikrafttridandet, vilket r fallet hir. OoB
véckte talan om hdvning av varumérket i november 2016. Relevant for provningen &r

alltsd omsténdigheter i tiden dessforinnan.

Ett varumérke ska anses ha sérskiljningsformaga om det kan skilja varor som tillhan-

dahélls i en ndringsverksamhet frén varor som tillhandahalls i en annan.

Nar det géller kravet pa ursprunglig sérskiljningsformaga innebér det att en normalt
informerad samt skiligen uppmérksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara
som varumadrket avser vid tidpunkten for ansokningen om registrering genom varu-
mirkets utformning kan skilja varan frdn andra foretags varor och uppfatta att den
kommer fran ett visst foretag (se bl.a. EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde,

C 53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punkten 40).

Vad mer specifikt giller mojligheten for en varas form att fungera som ett varumarke
kravs att formen pa ett betydande sétt skiljer sig frdn normen eller vad som ar sed-
vanligt 1 branschen (EU-domstolens dom den 7 oktober 2004, Mag-Lite C-136/02,
EU:C:2004:592, punkten 31). Avgorande dr om formen i sig dr dgnad att ange varans

ursprung.

Nir det géller massproducerade konsumtionsvaror har konsumenten som regel en
forvéntan, och ddrmed en storre uppmirksamhet pa att varumirket ska utgoras av ett
ordmirke istédllet for av formen pa varan. Om varan samtidigt sdljs under savil ett tre-
dimensionellt mirke motsvarande varans form som ett ordmérke ricker det inte att kon-
sumenten indirekt associerar via ordmérket till ursprunget. I ett sddant fall krivs det att
varans form dr mycket ovanlig och originell for att formen 1 sig ska fungera som ur-
sprungsangivelse (se Lunell, a.a. s. 100 f. samt jfr &ven EU-domstolens dom den 18 juli
2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkten 24). Forekomsten av sérskilj-

ningsforméga ska under alla forhallanden alltid provas utifran en helhetsbedomning av
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om varumirket ldmpar sig som identifikationsmedel for de varor som registreringen

avser.

Niér det hirefter géller fragan om forvirvad sirskiljningsformaga kan omfattande an-
vandning av ett tecken som bestar i en varas form vara tillricklig for att tecknet ska
anses ha forvérvat sirskiljningsformaga. I dessa fall kriavs att det ar frdga om en nér-
ingsidkare som har varit den enda leverantoren av en viss vara pa marknaden och att en
omfattande varumérkesanvindning har lett till att en vdsentlig andel av omséttnings-
kretsen associerar formen till denne néringsidkare och inte till ndgot annat foretag
(EU-domstolens dom den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkten
65).

Forekomsten av forvarvad séarskiljningsforméga ska provas utifran en samlad bedom-
ning med hinsyn till bland annat den marknadsandel som varumérket innehar, hur ofta
och hur linge det har anvénts, hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det
och den andel av omséttningskretsen som tack vare varumairket kan ange att varan
kommer fran ett visst foretag (EU-domstolens dom den 7 juli 2005, Nestl¢, C-353/03,
EU:C:2005:432, punkten 31).

Vid bedémningen av om ett varumarke har forvérvat sérskiljningsformaga genom
anvandning géller att omsattningskretsens identifiering av varan maste vara resultatet
av anviandning av varumarket som sadant (Philips, punkten 64). Om ett ordmirke
anvands 1 forening med ett tredimensionellt mérke krévs dven vid beddmningen av om
mérket har forvirvat sérskiljningsférméga att konsumenterna uppfattar det tredimen-
sionella mérket, trots forekomsten av ordmérket, som ett individualiseringsmedel som i

sig sjdlvt har formégan att sdrskilja s6kandens vara (jfr Lunell, s. 230 f.).

Av EU-domstolens praxis framgar att bevisbordan for forvarvad sérskiljningsforméga
vilar pd varumérkesinnehavaren. Skilet till detta ar att det ar friga om en undantags-
regel och att innehavaren har bést forutsattningar att fora bevisning pa denna punkt
(EU-domstolens dom den 19 juni 2014, Oberbank, C-217/13 och C-218/13,
EU:C:2014:2012, punkterna 68—70).
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Patent- och marknadsoverdomstolens bedomning

Crocs har till stod for att varumérket hade ursprunglig sarskiljningsformaga vid lans-
eringen 1 Sverige ar 2005 aberopat den stora forséljningsframgang som varan da hade
samt den stora mediala uppméarksamheten som den fick. Bada parter har ocksa
aberopat bilder pa hur andra tofflor p4 marknaden sag ut vid tillfillet. Av utredningen
framgér att Crocs egen modell sag ut i huvudsak som i den grafiska avbildningen i
varumérkesregistreringen, men att den ocksa var forsedd med ordvarumérket ”Crocs”
synligt pa hdlremmen och med ett figurvarumérke i form av en tecknad krokodil pé de

platta nitarna som haller fast hilremmen.

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning stir det genom utredningen 1
och for sig klart att produkten blev en kommersiell framging vid introduktionen 1
Sverige. Att varan blev en kommersiell framgéng ar inte tillrdckligt for att kunna dra
nagra slutsatser i frigan om ursprunglig sérskiljningsférmaga for varans form. Som
Patent- och marknadsoverdomstolen redogjort for under de réttsliga utgdngspunkterna
ar konsumenter ndmligen typiskt sett mindre vana vid att formen pé en vara anger dess
kommersiella ursprung. En forutséttning for att ett varumérke som aterger varans form
ska fungera som ursprungsangivelse ar att formen pa ett betydande sétt skiljer sig fran
normen eller vad som &r sedvanligt i branschen (se Mag-Lite, punkten 31). Av det
material som lagts fram kan Patent- och marknadséverdomstolen konstatera att det pa
marknaden funnits skomodeller som liknar det registrerade varuméirket i sddan grad att
Crocs modell inte kan sédgas pa ett betydande sitt skilja sig fran normen eller fran vad

som dr sedvanligt 1 branschen.

Fragan blir d& om formen pa varan forvérvat sirskiljningsforméga. Ocksé i denna del
har Crocs aberopat toffelns stora forsdljningsframgangar, dven under aren strax efter
lanseringen dr 2005. Crocs har hédnvisat till forsdljningssiffror i bl.a. Sverige samt till
visst marknadsforingsmaterial. Forsdljningssiffrorna far anses visa att ett tdmligen stort
antal exemplar sélts 1 Sverige. Detta underlag ger dock ingen egentlig ledning 1 frdgan
om sjdlva formen pé varan genom anvéindning forvirvat sdrskiljningsforméga och

dérigenom kommit att fungera som ett kinnetecken for att identifiera varans ursprung.
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Det marknadsforingsmaterial som lagts fram maste betecknas som pafallande magert 1

det avseende som é&r relevant for den aktuella prévningen.

Crocs har darutover aberopat en marknadsundersokning genomford i borjan av ar 2008
dér de intervjuade fétt se en bild av skon fran sidan. Pa bilden har ordet Crocs och den
tecknade krokodilen maskerats och dessa kénnetecken syns alltsa inte pa bilden. Res-
pondenterna har fatt besvara ett antal fragor, bl.a. vad de kommer att tinka pa nér de
ser bilden. Av undersokningen framgar att 74 procent av respondenterna kan séga att
skon kallas ”Foppatoffeln” och att sju procent kan sdga att den kallas Crocs. Vidare
framgér att 54 procent anger att en sko med det hir utseendet hiarstammar fran ett
specifikt foretag” och att 46 procent anger att ”en sko med det hér utseendet kan hér-
stamma fran vilket foretag som helst”. Av undersdokningen framgér att respondenterna
fatt vilja mellan de tva senare svarsalternativen och att det saknades ett alternativ for

“vet ej”.

Att det inte funnits ndgot vet ej-alternativ medfor att osdkerheten i tolkningen av svars-
utfallet 6kar och maste enligt Patent- och marknadséverdomstolen ses som en brist 1
undersokningen. Patent- och marknadséverdomstolen noterar dessutom att svars-
alternativet att skon skulle kunna hiarstamma fran vilket foretag som helst &r miss-
visande, eftersom det uppenbarligen endast ar foretag som tillverkar fotbeklddnader
som kan komma ifraga. Marknadsforingen vid tidpunkten for undersokningen hade
ocksa skett med stark koppling till ishockey-legendaren Peter “Foppa” Forsberg.
Slutligen maste bedomningen av resultatet av undersokningen ske med hédnsyn till att
skon vid tidpunkten for undersdkningen hade marknadsforts med andra paforda
kénnetecken, dvs. ordet Crocs och den tecknade krokodilen, vilket ytterligare talar mot
att formen pa produkten i sig skulle vara dgnad att uppfattas som ett kinnetecken (se
Specsavers, punkten 24). Marknadsforingen hade alltsa inte skett med anvindande
endast av formen pa varan som kinnetecken. Det nu anforda innebér enligt Patent- och
marknadsoverdomstolen att det utifrdn marknadsundersdkningens utformning och dess
resultat inte med tillrdcklig sédkerhet gar att dra nigra slutsatser i frigan om sjélva

formen pé skon uppfattas som ett kinnetecken for produkten.
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Inte heller finns det ndgon utredning som visar att varumérket i tiden efter marknads-

undersdkningen har forvérvat sirskiljningsformaga.

Patent- och marknadsdverdomstolen finner darfor att Crocs inte har visat att varu-

market forvarvat sirskiljningsformaga.

Patent- och marknadséverdomstolens beddmningar innebér att registreringen av
varumirket ska hdvas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska dérmed sta fast i
denna del inklusive vad som forordnats om erséttning for rittegangskostnad i mélet

angdende hdvning av varumarket.

Rittegingskostnader i Patent- och marknadséverdomstolen

Vid denna utging ska Crocs som tappande part ersitta QoB for rittegdngskostnader i

Patent- och marknads6verdomstolen.

OoB har i Patent- och marknadsdverdomstolen yrkat ersittning for rittegngskostnader
med 1 418 355 kr, varav 1 397 000 kr avser ombudsarvode, 20 000 kr ersittning for
eget arbete hos OoB och 1 355 kr for utligg. Crocs har inte vitsordat nagot av dessa
belopp som skéliga i och for sig.

Patent- och marknadsdverdomstolen kan konstatera att utredningen och de réttsliga
fradgorna 1 den del av malet som rort hivning av varumérket 1 allt vasentligt &r de-
samma som i1 Patent- och marknadsdomstolen. Den begérda ersittningen for ombuds-
arvode framstar déarfor som alltfor hog och bor skéligen bestdmmas till 1 000 000 kr.
Niér det giller den begirda ersittningen for eget arbete framgar det inte av kostnads-
rdkningen eller 1 6vrigt vilket arbete som avses. Nagon ersittning ska dirfor inte utga
for eget arbete. Den begirda ersittningen for utldgg finns det inte anledning att ifraga-

satta.
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Sekretess

Det finns alltjamt skél att sekretessen for uppgifter i Patent- och marknadsdomstolen

ska besta.

Vid huvudférhandlingen i Patent- och marknadsdverdomstolen lamnades inom stéingda
dorrar vissa uppgifter fran vittnesforhoret som holls 1 Patent- och marknadsdomstolen
med M.W. Patent- och marknadséverdomstolen bedomer att det saknas skal for

fortsatt sekretess avseende dessa uppgifter.
Overklagande
Det saknas skél att géra 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 hovrittsrdden Ulrika Ihrfelt, Magnus Ulriksson, referent

(skiljaktig motivering), Kerstin Norman och Gdran Soderstrom.
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Skiljaktig mening

Hovréttsrddet Magnus Ulriksson ar skiljaktig i frdga om motiveringen och anfor

foljande.

Syftet med bestimmelsen om vissa registreringshinder enligt den tidigare artikel 3.1 e 1
varumirkesdirektivet har angetts i bl.a. EU-domstolens Nestlé-dom angdende
chokladkakan Kit Kat (punkterna 44 och 45): ”Syftet med de registreringshinder som
foreskrivs 1 artikel 3.1 e 1 direktiv 2008/95 ar att forhindra att skyddet for varuméarken
ger dess innehavare en ensamritt till de tekniska 16sningar eller anvindbara egenskaper
hos en vara som anvédndare skulle kunna krdva hos konkurrenternas varor (se, for ett
liknande resonemang, dom Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78, och dom
Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 18).” och ”Det ror sig ndmligen om att
forhindra att den exklusiva och bestdende ratt som ett varumérke medfor kan tjéna till
att andra rittigheter som unionslagstiftaren har velat begransa giltighetstiden for
bevaras, utan ndgon tidsbegrénsning (se, for ett liknande resonemang, dom Hauck,

C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19)”.

For bedomningen av aktuella registreringshinder ska inledningsvis bestdmmas varans
art och de visentliga sdrdrag som kénnetecknar denna. Med vésentliga sardrag avses
de viktigaste bestdndsdelarna (se Hauck, p. 21). Av bilaga 1 till Patent- och marknads-
domstolens dom framgar att varumérket ar en toffel med viss utformning och med
vissa dekorativa inslag som syns ovanifran och fran sidan. Toffeln ar inte heltdckande
baktill utan ar dér forsedd med endast en hédlrem. Toffeln synes ocksa ha en nagot
forstarkt sula och klack, vilket talar for att toffeln dr avsedd att anvdndas framst
utomhus. Enligt Crocs dr de visentligaste sdrdragen att det finns hdl pd ovansidan och
pa bada sidorna, hdlremmen, platta nitar, ett brett och runt taparti samt prickade filt
och linjer pé tofflans sula ldngs med den yttre langsidan. Det forhdllandet att toffeln
har hal pa sidan och ovanpd framgar siledes inte av det registrerade varumérket men
far beaktas vid beddmning av de eventuellt visentliga sdrdragen. Halen pa toffeln
framgar ocksé av de exemplar som forevisats for domstolen. De olika hélen pa toffeln

och avsaknad av bakkappa medfor att varans art far bestimmas till ventilerande toffel.
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Av utredningen i malet har framkommit att sddana tofflor kan vara utformade pé lite

olika sitt.

Vad sedan giller bedomningen av vad som utgor de visentliga sdrdragen har jag
samma uppfattning som majoriteten. Vésentliga sdrdrag for den aktuella ventilerade
toffeln dr sdledes endast halen pd ovansidan och pa sidorna samt hdlremmen. Jag gor
ocksd samma bedomning som majoriteten betraffande hilremmen, dvs. den har en

generisk funktion for aktuell typ av toffel.

Av utredningen i malet har framkommit att det finns manga olika varianter pa hal for
ventilerande tofflor. Hal pa ventilerade toftlors olika sidor ar alltsa egenskaper som
konsumenter kan forvéntas efterfriga dven hos sddana tofflor som tillhandahalls av
konkurrenter till Crocs. Det finns ddrmed ett varumérkesréttsligt s.k. frihdllningsbehov
for dessa former och egenskaper for ventilerande tofflor. Crocs har inte pastétt att
hilens nirmare placering i forhillande till varandra har nigon sirskild betydelse. Aven
halen pa toffeln ar saledes generiska for funktionen hos en ventilerande toffel utan

bakkappa.

De visentliga sdrdragen innebéar darmed att de aktuella tofflorna endast bestar av en
form som foljer av varans art och att det foreligger registreringshinder enligt 2 kap. 4 §
forsta punkten varumérkeslagen med beaktande av de angivna syftena bakom

bestimmelsen.

I 6vriga fragor &r jag ense med majoriteten.
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Patent- och marknadsdomstolen 2019-05-24 PMT 15266-16
Meddelad i PMT 5406-17
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PARTER

Kirande i mal nr PMT 15266-16 och svarande i mal nr PMT 5406-17
OoB Aktiebolag, 556439-8120

Box 14

596 23 Skénninge

Ombud: Advokaten A.K. och jur.kand. J.L.

Svarande i mal nr PMT 15266-16
Crocs Inc.

7477 East Dry Creek Highway
Niwot, CO 80503

USA

Ombud: Advokaten H.-W. och jur.kand. S.A.

Kirande i mal nr PMT 5406-17
Crocs Europe B.V.

P.O. Box 3013

2130 KA Hoofddorp
Nederldnderna

Ombud: Advokaten H.W. och jur.kand. S.A.

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen haver det tredimensionella varumaéarket

(registreringsnummer 400514) enligt domsbilaga 1 (mél nr PMT 15266-16).

2. Patent- och marknadsdomstolen avslar Crocs Europe B.V.:s talan (mal nr

PMT 5406-17).

Dok.Id 2009693

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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3. Crocs Inc. ska ersitta OoB Aktiebolag for rittegingskostnad i mal nr PMT 15266-
16 med 1 984 984 kr, varav 1 822 000 kr for ombudsarvode, jamte rinta enligt 6 §
rantelagen (1975:635) fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

4. Crocs Europe B.V. ska ersitta OoB Aktiebolag for rittegngskostnad i mal nr
PMT 5406-17 med 3 136 934 kr, varav 2 733 000 kr avser ombudsarvode, jamte rénta
enligt 6 § rintelagen (1975:635) fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

5. Sekretessbestimmelsen 1 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska — i den man uppgifterna inte har tagits in i denna dom — fortsétta att vara tillimplig
pa uppgifterna som har foredragits inom stdngda dorrar 1 aktbil. 141, 203, 214, 220,
244,247, 248, 251 och 253 (PMT 5406-17).

6. Sekretessbestammelsen 136 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska — 1 den mén uppgifterna inte har tagits in 1 denna dom — fortséitta att vara

tillimplig pa uppgifterna som har framkommit i forhoren inom stdngda dorrar med

C.F.D., M. W. och S.N. (PMT 5406-17).
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BAKGRUND

Crocs Inc. ar ett amerikanskt bolag som bedriver verksamhet inom tillverkning,
marknadsforing och forsédljning av skor. For Crocs Inc.:s rdkning utvecklade Scott
Seaman en sko som kallas Crocs Classic eller Cayman. Crocs Classic lanserades pé
den svenska marknaden varen 2005 och har i Sverige dven kommit att kallas
“Foppatofteln” efter den svenske ishockeyspelaren Peter “Foppa” Forsberg som var

med och lanserade Crocs Classic 1 Sverige.

2008 ansokte Crocs Inc. 1 Sverige om registrering av ett tredimensionellt varumirke
for skon Crocs Classic 1 varuklass 25. Under ansdkningsforfarandet meddelade Patent-
och registreringsverket (PRV) att det foreldg hinder for registrering pd grund av att
varumarket inte uppfyllde kraven pa sirskiljningsférmiga. Crocs Inc. kompletterade da
sin ansokan och framforde att varumérket, genom inarbetning under perioden mars
2005-2008, hade forvarvat sirskiljningsforméga. Till kompletteringen bifogade Crocs
Inc. en marknadsundersokning och uppgifter om bl.a. Crocs Inc.:s forsdljningssiffror
av skon Crocs Classic. Efter kompletteringen registrerade PRV varumérket nr 400514 1
varuklass 25; fotbeklddnader (varumérket). Varumairket avser utstyrsel for
fotbeklddnader och ir ett sa kallat tredimensionellt varumérke. Det ser ut enligt

foljande.
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Crocs Inc. gav dérefter sitt dotterbolag, Crocs Europe B.V. (Crocs), licens till

varumaérket 1 Sverige.

OoB AB (OoB) har under en viss tidsperiod under &ren 2014 och 2015 utbjudit till
forsiljning, lagerhallit och sélt tva typer av sé kallade EVA-toftlor (EVA utldses hir
etenvinylacetat, vilket ar ett slags plast). EVA-tofflorna sag ut enligt foljande.

Enligt Crocs innebar detta ett intrdng 1 varumarket, varfor bolaget den 22 juni 2015

skickade ett varningsbrev till OoB.

Den 4 december 2015 viickte Crocs vid Linkdpings tingsritt talan mot OoB for pastatt
varumirkesintrang, bl.a. med yrkande om att forplikta OoB att till Crocs betala
2 000 000 kronor jamte rénta pa beloppet enligt 6 § rintelagen fran dagen for

delgivning av stimningsansokan till dess betalning sker (intrdngsmalet).

Den 23 november 2016 viickte OoB talan mot Crocs Inc. med yrkande om att Patent-
och marknadsdomstolen skulle hidva registreringen av varumarket (mal nr PMT 15266-

16) (hdvningsmalet).
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Genom beslut den 13 april 2017 forordnade Hogsta domstolen att intrangsmalet och
havningsmalet skulle forenas i en rittegang vid Patent- och marknadsdomstolen.

Intrangsmalet fick vid Patent- och marknadsdomstolen mal nr PMT 5406-17.

I samrad med parterna har Patent- och marknadsdomstolen beslutat att domstolen i
forsta hand provar om varumarkesregistreringen ska hdvas. Om provningen leder till
att registreringen ska besta provar domstolen Crocs yrkanden i intrangsmalet. Parterna
har uttryckligen begért att om domstolens provning leder till att varuméarkes-
registreringen ska hévas ska domstolen avsla Crocs yrkanden i intrangsmalet slutligt

genom dom.

YRKANDEN OCH INSTALLNING

Hivningsmalet

OoB

OoB har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen héver registreringen av varumérket.
For det fall domstolen skulle hdva registreringen av varumaérket till f6ljd av
degenerering har OoB i forsta hand yrkat att domstolen bestimmer att registreringen
ska anses ha forlorat sin verkan per den 1 januari 2014, och 1 andra hand yrkat att
domstolen bestammer att registreringen ska anses ha forlorat sin verkan per den 16
november 2018, dvs. den dag di OoB &beropade degenerering som grund for

hdvningsyrkandet, eller det datum som domstolen finner att degenerering har skett.

Crocs Inc.

Crocs Inc. har helt bestritt OoB:s yrkanden. Fér det fall domstolen kommer fram till att

degenerering har skett vitsordas att sd skett tidigast den 16 november 2018.
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Intringsmaélet
Crocs

Crocs har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen

1) forbjuder OoB vid vite om 1 000 000 kr att utbjuda till forsiljning, lagerhilla,
importera samt sélja varor med den formgivning som under avsnittet "Bakgrund”
ovan framgér av de tva bilderna pd EVA-tofflorna, eller med annat utférande som

endast ovdsentligt skiljer sig fran endera av EVA-tofflorna,

2) forpliktar OoB att till Crocs betala

a) 1forsta hand 24 327 844 kr, jamte rdnta pa beloppet enligt 6 § rantelagen fran
dagen for delgivning av stimningsansokan till dess betalning sker. Av beloppet
avser 22 884 738 kr ersittning for utebliven vinst, 1 402 635 kr skélig
ersittning for OoB:s utnyttjande av varumérket, och 40 471 kr ersittning for

goodwillskada, och
b) 1iandra hand 10 766 194 kr, jamte rianta pa beloppet enligt 6 § rantelagen fran

dagen for delgivning av stdmningsansokan till dess betalning sker, allt
avseende skiilig ersittning for OoB:s utnyttjande av varumirket,

3) forpliktar OoB att bekosta limpliga atgirder for att sprida information om domen.

OoB

OoB har bestritt kiromélet i sin helhet.

For det fall ersittningsskyldighet skulle foreligga har OoB vitsordat en skiilig

ersiittning om tre procent av nettoforsiljningsvirdet for de av OoB salda EVA-

tofflorna som skélig i och for sig, dvs. 131 414 kr om skalig ersittning ska utgd for
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samtliga salda EVA-tofflor. I andra hand har OoB vitsordat skiilig ersittning om fem
procent av nettoforséljningsvirdet for de sdlda EVA-toftlorna, dvs. 219 023 kr om
skélig ersittning ska utgd for samtliga sdlda EV A-tofflor.

OoB har vitsordat begirt belopp om 40 471 kr avseende goodwillskada som skiligt i

och for sig.

Vidare har OoB vitsordat att riinta enligt 6 § rintelagen beriiknat pé belopp upp till

2 000 000 kr ska raknas fran dagen for delgivning av stimningsansdkan, dvs. den 28
december 2015. Rénta pa eventuellt belopp overstigande 2 000 000 kr har vitsordats
frin den dag da OoB fick del av Crocs yttrande med kravet i den delen, dvs. den 20

november 2018.

Det kan 1 och for sig vitsordas ett belopp om 10 000 kr for att sprida information om

domen.

Parterna har 1 malen yrkat ersdttning for réittegdngskostnader.

GRUNDER

Héavningsmalet

OoB

Varumirket har registrerats i strid med varumérkeslagen.

Varumirket bestar endast av en form som f6ljer av varans art, som ar nédvindig for att

uppnd ett tekniskt resultat och/eller som ger varan ett betydande vérde.

Varumadrket saknar erforderlig sérskiljningsforméga — sévél ursprunglig som forvirvad

— for de varor som det registrerats for, ndmligen fotbeklddnader.
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Varumadrket har genom Crocs handlande eller passivitet i handeln blivit en allmén

beteckning for sddana varor som registreringen avser, ndmligen fotbeklddnader.

Crocs Inc.

Varumirket ar giltigt och har inte registrerats 1 strid med varuméirkeslagen.

Varumadrket bestér inte endast av en form som foljer av varans art, som dr nodvéandig

for att uppna ett tekniskt resultat och/eller som ger varan ett betydande vérde.

Varumirket har bade ursprunglig och forvérvad séarskiljningsforméga for de varor som

det ar registrerat for.

Varumirket uppfattas som ett varumirke och har inte genom Crocs handlande eller
passivitet 1 handeln blivit en allmén beteckning for sddana varor som registreringen
avser.

Intrangsmalet

Crocs

Varumirket ar giltigt.

OoB har i Sverige under &ren 2014-2015 kopt in, lagerhallit, utbjudit till forsiljning,
marknadsfort och sélt EVA-tofflorna. EVA-tofflorna dr inte framstéllda av Crocs.
Crocs har inte heller gett OoB eller annan tillsténd att anviinda varumirket for EVA-

tofflorna.

EVA-tofflorna liknar varumirket och anvinds av OoB for varor av samma slag som

varumirket &r registrerat for. Det finns risk for forvaxling mellan EVA-tofflorna och
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varumirket. OoB:s anviindning av EVA-tofflorna skadar varumérkets funktioner.
EVA-tofflorna drar dven otillborlig fordel av samt ér till forfang for varumarkets

sarskiljningsformaga eller anseende.

Den 22 juni 2015 skickade Crocs ett varningsbrev till OoB i vilket Crocs informerade
OoB om att Crocs anser att OoB gor intrang i Crocs varumirkesritt. OoB har déarfor
begatt varuméirkesintrang med oaktsamhet fore den 22 juni 2015 och med uppsat fran
och med den 22 juni 2015. Crocs har ritt till skiilig ersittning fran OoB. Om
domstolen skulle finna att OoB har begatt varumérkesintring utan att ha agerat vare sig
oaktsamt eller uppsatligt ska OoB inda betala skiilig ersittning till Crocs for
utnyttjandet.

OoB:s verksamhet med EV A-tofflorna har orsakat stor skada pa varumirkets anseende
och attraktionskraft. Crocs har déarfor dven ratt till erséttning for ytterligare skada 1

form av utebliven forsiljning och goodwillskada.

For det fall att rétten finner att full bevisning om nagon del av ersittningens storlek
inte kan foras hemstéller Crocs att ritten enligt 35 kap. 5 § riattegangsbalken uppskattar

respektive del av ersittningen till skdliga belopp.

Det finns ett behov av att informera om domen genom en spridningsatgérd.

OoB

OoB:s forsiljning av EVA-tofflorna igde rum under perioden den 15 april 2014—
7 juli 2015.

Det foreligger inte ndgot varumérkesintrdng eftersom registreringen av varumarket ar
ogiltig. Crocs kan darfor inte gora géllande nadgon ensamritt till varumérket, varfor

Crocs yrkanden inte kan bifallas.
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Det foreligger ingen forvaxlingsrisk mellan EVA-toftlorna och varumérket. Vidare har
OoB:s forsiljning inte heller skadat varumirkets funktioner. Varumérket ér inte vil
ként eller vil ansett. OoB:s forsiljning av EVA-tofflorna har i vart fall inte dragit
otillborlig fordel av eller varit till forfang for varumarkets sirskiljningsformaga eller

anseende.

Ett eventuellt vitesforbud kan inte utformas pa det sitt som Crocs har angett da

formuleringen av forbudet ar for vidstrackt.

OoB har varken agerat med uppsét eller av oaktsamhet. Crocs ér dirfor endast

berittigat till ersdttning for nyttjandet 1 den utstrackning det &r skaligt.

Crocs skadestandsansprak i den del det avser ytterligare skada kan inte bifallas
eftersom Crocs inte har lidit ndgon skada i form av utebliven vinst eller goodwillskada

till f51jd av OoB:s forsiljning.

Det finns inte forutsattningar att tillimpa 35 kap. 5 § réttegédngsbalken vid
bestimmandet av ett eventuellt skadestand, bland annat eftersom Crocs borde ha
kunnat frambringa tillrdcklig utredning for att bevisa en eventuell skada. Crocs har

dock inte gjort detta.

Crocs har forst den 20 november 2018, dvs. ndstan tre ar efter att Crocs vickte talan,
framstallt krav pa ett betydligt hogre belopp dn de 2 000 000 kr som tidigare begirdes.
OoB fick del av skadestindskravet i den del det dverstiger 2 000 000 kr samt
tillhorande utredning samma dag som kravet framstélldes. Mot denna bakgrund ska
rinta pa begirt belopp i den del det dverstiger 2 000 000 kr 16pa fran det att OoB fick
del av kravet. Rénta pa yrkat belopp enligt stimningsansdkan vitsordas daremot fran

delgivning av stimningsansdkan.
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UTVECKLING AV TALAN I HAVNINGSMALET
OoB

De viisentliga sdrdragen

Varumirket bestar av foljande fem visentliga sérdrag:
Hal pa ovansidan

Sidohélen

Halremmen

Platta nitar som faster hdlremmen vid ovansidan

A

Det breda rundade tapartiet

Varumdrket bestdr endast av en form som foljer av varans art

Varumirket uppfyller en generisk funktion och dess sardrag har varit vanligt
forekommande under lang tid fore registreringen. Sardragen gér bl.a. att finna i en
toffel som 1998 formgavs av fransmannen Remy Quilliot. Sérdragen gér ocksa att
finna i diverse tofflor som har tagits fram av Arbetssko AB, som &r en stor svensk
aktor pa marknaden for funktionsskor. Saledes avvek inte varumérket i nagon
betydande mén frdn andra existerande skor vid tidpunkten for varumarkes-

registreringen.

Att varan har en generisk funktion som kan komma att efterfragas hos konkurrenters
varor stods dven av forekomsten av tofflor av aktuell typ i tiden efter registreringen
samt av konsumenternas syn pa varumarket. Av bland annat den av Crocs Inc. 1 mélet
aberopade utredningen avseende exponeringen av Crocs Classic 1 media framgér
tydligt att konsumenter redan ar 2010-2012 inte uppfattade varumérket som ett
kénnetecken utan snarare som en viss toffelmodell. Dirutéver visar den av OoB i

maélet aberopade sammanstéllningen av tofflor i handeln att det i tiden efter
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registreringen har funnits en stor méngd foppatofflor” med olika ursprung pa

marknaden.

Varumadrket bestdr darfor endast av en form som f6ljer av varans art.

Varumdrket bestar endast av en form som dr nédvindig for att uppnd ett tekniskt

resultat

Varumirkets samtliga sidrdrag fyller en teknisk funktion. Talande for den
omstdndigheten dr bl.a. att den tekniska funktionen hos samtliga sdrdrag beskrivs 1

Crocs Inc.:s amerikanska patent (US 6 993 858 B2 "Breathable Footwear Pieces").

Sardragens funktionalitet har dven framhéavts 1 Crocs Inc.:s egen marknadsforing av
varumarket. Pa savél Crocs Inc.:s svenska webbplats (crocs.se) som bolagets
amerikanska webbplats (crocs.com) framholls omkring tiden for ansékningsdagen
hialremmen, hédlen och det generdsa utrymmet for tdrna som motiverade av teknisk
funktion. Utover den tekniska funktionen av dessa sidrdrag framhalls pa den
amerikanska webbplatsen ocksa genomgéende skons virden 1 allmidnhet (exempelvis

stotddmpning, hygien, ltta att rengora, vager lite, modern stil).

Att varumadrket avser en form som dr nédvéindig fOr att uppna ett tekniskt resultat som
dven kan komma att efterfrdgas hos konkurrenters varor framgéar dartill av forekomsten

av andra aktOrers varor av aktuell typ (se nedan).

Varumdrket bestar endast av en form som ger varan ett betydande virde

Om de vidsentliga sdrdragen — trots dess funktionella och tekniska resultat — skulle
anses utgora sddana bestandsdelar som inte enbart har en teknisk funktion respektive
foljer av varans art, bestar varumérket endast av en form som ger varan ett betydande

varde, saval estetiskt virde som andra funktionella varden.
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Crocs Inc. har pa egen hand anfort att bolagets toffelmodeller lampar sig for att
skyddas som monster. Detta innebdr att formgivningarna far anses ha sddana estetiska
vérden att de bor kunna atnjuta monsterskydd till den del de inte skulle anses vara
funktionella. Crocs Inc.:s pastdende om att det funnits uttalanden om att Crocs Classic

ar "ful" paverkar inte bedomningen.

Utover dess estetiska designvirde far varumarket dven anses ha andra betydande
varden som kan fa betydelse for registreringshindret, sdsom sdkerhet, bekviamlighet,
kvalitet och funktionalitet. Dessa varden har ocksa framhévts i Crocs Inc.:s egen
marknadsforing. Varumirkets betydande funktionella virden framgér ockséa av Crocs

Inc.:s amerikanska patent (se ovan).

Varumirket bestér siledes endast av en form som ger varan ett betydande virde.

Varumdrket saknar sdrskiljningsformaga

For det fall inget av de absoluta registreringshindren skulle anses foreligga saknar
varumarket sdrskiljningsformiga. Som framgar ovan avviker varumairket inte kraftigt
fran vad som forekommit i branschen och kan i sig inte fungera som en

ursprungsangivelse. Nagon ursprunglig sirskiljningsformaga foreligger darmed inte.

Varumérket har inte heller forvérvat sérskiljningsformaga genom anvandning. Den
marknadsundersokning som Crocs Inc. gav in till PRV i1 samband med varumairkes-
ansokan har patagliga brister bl.a. genom avsaknaden av ett svarsalternativ som
mojliggdr for respondenterna att ange att de inte vet eller inte kan svara pa en viss

fraga.

De annonser och artiklar frdn media som Crocs Inc. har aberopat visar inte att
varumirket har forvarvat sarskiljningsformaga. Materialet avser 1 stor utstrackning
overhuvudtaget inte varumérket. Dessutom forekommer dven bilder pd andra

”foppatoftlor” dn sddana som kommer frdn Crocs Inc, vilket ytterligare bidrar till
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slutsatsen att sjdlva varumérket inte har ndgon sarskiljningsformaga. I de avseenden
materialet faktiskt avser varumirket forekommer dven figurmérket forestillande

krokodilen och ordmirket CROCS.

Inte heller intygen fran Grant Thornton angéende marknadsforingskostnader och
forsiljningssiffror for Crocs Classic visar att varumérket har sirskiljningsformaga.
Intygen avser Crocs Classic som den ser ut 1 handeln, dvs. forsedd med figurmérket
forestillande en krokodil och ordmirket CROCS. De avser ddrmed inte varan enligt
varumérkesregistreringen, som enbart bestar av ritningar avseende formen pé Crocs
Classics. Intygen klargor darfor inte hur forséljningssiffrorna och marknadsforings-

kostnaderna kan hanforas till varuméarket som sadant.

Varumirket har inte anvénts som ett varumérke och ndgon sérskiljningsformaga har
darfor inte forvirvats. Som angetts har Crocs Classic 1 handeln varit forsedd med sévil
figurmirket forestéllande en krokodil som ordmérket CROCS. Dessa kénnetecken har
aven framhallits pd den etikett som toffeln dr forsedd med. Crocs Inc. framhéller dessa
kdnnetecken 1 sin marknadsforing och har inte marknadsfort varumarket utan dessa. I
viss marknadsforing har dessutom varumérkets funktionella aspekter framhallits.
Foljden av Crocs Inc.:s agerande ar att genomsnittskonsumenten inte har haft nagon

anledning att betrakta varumérket i sig som ett varumérke.

Varumdrket dr degenererat

For det fall domstolen skulle anse att inget av ovan anforda registreringshinder ar
tillimpligt har varumarket 1 vart fall degenererats och fortjinar ddrmed inte langre ett

varumérkesskydd.

Som angivits ovan dr olika variationer av ”foppatofflor” som inte kommer fran Crocs
Inc. vanligt forekommande pad marknaden. Foljden av denna utbredda “foppatoffel-
marknad” har blivit att konsumenter och handeln 1 6vrigt inte langre uppfattar

utstyrseln enligt varumérket som ett varumérke, utan 1 stéllet som en viss toffelmodell
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som kan komma frén flera olika foretag. Mot denna bakgrund ar det tydligt att
varumdrket i vart fall inte lingre uppfattas som ett kiinnetecken utan i stillet utgor en

allmén beteckning for de varor som registreringen avser, jfr t.ex. “platt-tv”, ”smart

phone” eller ”Attefalls-hus”.

Flera aktorer har salt sina varianter av ”foppatofflor” under en lidngre tid, i vissa fall
dven genom att specifikt beskriva dessa som foppatofflor”. Crocs Inc. har inte vidtagit
atgirder for att forhindra detta toffelflode pa marknaden. Det ar tydligt att Crocs Inc.

inte har agerat tillrackligt 1 detta avseende.

Crocs Inc.:s agerande — och avsaknad ddrav — har foranlett att varumirket 1 handeln

har blivit en allmén beteckning for sddana varor som registreringen avser.

Crocs Inc.

De viisentliga sdrdragen

Varumirket bestér av foljande fem vésentliga sdrdrag:

1. Hal pa skons ovansida

2. Hal pa respektive sida av skon
3. Hélremmen

4. Platta nitar

5.

Skons breda, rundade tiparti

De prickade félt och linjer som finns pé tofflans sula lings med den yttre ldngsidan

utgor ytterligare sdrdrag.
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Varumdrket bestadr inte endast av en form som foljer av varans art

Varan i det aktuella fallet 4r en fotbeklddnad eller sko. ”’Sko” definieras enligt
Norstedts svenska ordbok som fotbeklddnad av kraftigt material och med sula som
tiacker (del av) foten och ibland dven vristen (jfr toffel, stovel). "Toffel” definieras av
Norstedts svenska ordbok som "en litt fotbeklddnad for innebruk ofta utan bakkappa
och med mjuk och tunn sula. Av. om mer stabil fotbeklidnad for kombinerat inne- och
utebruk: tratofflor." ”Sandal” definieras av Norstedts svenska ordbok som "typ av litt,
enklare sko, enbart bestadende av en sula fastspind med remmar runt foten". Mot
bakgrund av definitionerna anser Crocs Inc. att en skos generiska funktion far anses
vara att den técker 1 vart fall undersidan (sulan) och i vissa fall ovansidan av foten, helt

eller delvis.

Crocs Inc. bestrider det OoB har anfort om att varumirkets olika sirdrag inte innebér
en avvikelse fran tofflor 1 allménhet. Crocs Inc. var forst med denna utformning av

skor. Utformningen skiljde sig dessutom visentligt fran alla andra skor.

Inget av varumaérkets visentliga sdrdrag ingér vare sig for sig eller tillsammans 1 varans
generiska funktion. Varumaérkets visentliga sdrdrag ar inte sadana att de kan anses
utgora den normala varuformen av en sko. Samtliga visentliga sardrag ar vidare
dekorativa och fantasifulla. Varumérket bestar dirmed inte endast av en form som

foljer av varans art.

Varumdrket bestadr inte endast av en form som dr nodvindig for att uppna ett tekniskt

resultat

Inget av ovan nimnda sju sirdrag bidrar till att uppfylla skons tekniska funktion.

Tvértom utgor samtliga sju sdrdrag dekorativa och fantasifulla bestandsdelar.

Vad avser det amerikanska patent som Crocs Inc. innehar och som OoB har 4beropat,

kan noteras att de eventuella praktiska funktionerna av de véisentliga sirdragen 1
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varumérket inte dr ndgot som skyddas i sig av patentets krav. Att bestdndsdelar av
varumirket eventuellt dven har vissa praktiska funktioner innebér inte att registrerings-
hindret avseende tekniskt resultat foreligger. Det kan noteras att inga utseende-
betingade element aterfinns i patentet. Varumérket bestar ddrmed inte endast av en

form som &dr nodvindig for att uppna ett tekniskt resultat.

Varumdrket bestdr inte endast av en form som ger varan ett betydande vdirde

Att en form kan omfattas av monsterskydd innebér 1 sig inte att hinder for registrering

for varumirke foreligger.

Crocs Classics design bidrar inte till att géra varan mer attraktiv och dess form &r inte
det huvudsakliga skélet till att kunderna viljer att kopa den. Kunderna viljer varan i

princip uteslutande av andra skal, sdsom material, bekvimlighet och kvalitet.

OoB aberopar omstindigheterna som ligger till grund for registreringshindret avseende
tekniskt resultat &ven som grund for registreringshindret avseende betydande vérde. De
olika registreringshindren i 2 kap. 4 § varumérkeslagen har dock till syfte att
sakerstélla frihdllningsbehovet av olika saker, t.ex. tekniska l6sningar eller former.
Detta betyder att samma omsténdigheter svarligen kan aberopas for bada

registreringshindren.
Att varumirket vid tiden for registrering inte hade ett sddant estetiskt viirde som OoB
pastér fir anses uppenbart med hdnvisning till de manga uttalanden som forekom om

hur ful” Crocs Classic (d& Cayman) var.

Varumirket bestar dirmed inte endast av en form som ger varan ett betydande vérde.
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Varumdrket har sdrskiljningsformdga

Varumirket hade vid tidpunkten for varumirkesanskan, och har alltjamt, bade

ursprunglig och forvirvad sirskiljningsformaga.

Vid tidpunkten for varumirksansdkan fanns det inga skor pa den svenska marknaden
som hade varumaérkets vasentliga sdrdrag. Varuméarket kunde déarfor fungera som en

ursprungsangivelse och innehade darmed ursprunglig sirskiljningsformaga.

Varumirket hade vid ansokningstidpunkten genom Crocs Inc.:s mycket omfattande

anvandning dven erhallit en forvarvad sarskiljningsformaga.

Av tva revisorsintyg som har tagits fram av Grant Thornton angdende marknads-
foringssiffror och forsiljningssiffror for perioden 2005-03-03-2008-07-31 framgér att
338 531 par av Crocs Classic sdldes och att kostnaderna for marknadsforing av Crocs
Classic uppgick till 16 381 252 kronor. Forsédljningen av Crocs Classic var alltsa

exceptionellt stor.

Crocs Classic har erhallit en mycket omfattande publicitet i svenska medier. Under
2005-2008 har Crocs Classic exponerats i cirka 30—70 olika annonser per ar.
Annonserna har varit inforda dels i rikstdckande media, dels i lokal media och ddarmed
fatt en mycket omfattande exponering 1 Sverige. Crocs Classic har ocksé exponerats i
200-300 olika artiklar per ar under 2007-2008 varav ett stort antal i rikstdckande

media, men dven en del artiklar i1 lokal media.

Den marknadsundersdkning som Crocs Inc. ingav i samband med varuméarkesansdkan
utvisar att 81 procent av omséttningskretsen associerar Crocs Classic till Crocs Inc.
eller till foppatoffeln samt att Crocs Classic har en spontan igenkdnningsgrad om hela
73 procent. Marknadsundersokningen utvisar dven att 54 procent av omsittnings-
kretsen anser att en sko med aktuellt utseende endast kan komma fran en och samma

tillverkare. I marknadsundersokningen visades en maskerad bild pa Crocs Classic, dvs.
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utan figurmérket forestdllande en krokodil och ordmidrket CROCS. Detta visar att det

var just varumirket som omséttningskretsen kénner igen. Marknadsundersdkningen

foljer géingse normer och OoB:s kritik mot undersdkningen saknar grund.

Varumdrket dr inte degenererat

Crocs Inc. vidtar kontinuerligt atgarder mot intrangsgdrare, vilket framgér tydligt av
exempelvis intrdngsmélet. Crocs Inc. kommer att fortsétta att vidta sddana atgérder.
Det saknas stod for pastdendet om att varumirket har forlorat dess sérskiljnings-
formaga. Att upprepade intrang forekommer &r inte heller ndgot som visar att Crocs
Inc. pé ndgot sitt skulle ha forhallit sig passivt eller i dvrigt handlat pa ett sadant sitt

att varumdérket skulle ha blivit en allmén beteckning for fotbeklddnader.

Vad OoB anfor om att vissa aktdrer marknadsfor intréngsgdrande varor under
bendmningen "foppatofflor" medfor ingen annan bedomning och "foppatoffeln",
oavsett bojning, dr inte lingre ett kinnetecken som anvénds av Crocs Inc.
Varumirket dr darfor inte degenererat.

UTVECKLING AV TALAN I INTRANGSMALET

Crocs

Varumdrket dr vl kdnt har en stark sdrskiljningsférmaga

Varumirket hade vid tidpunkten for varumirkesansdkan, och har alltjamt, bade

ursprunglig och forvérvad sdrskiljningsformaga.

Vid tidpunkten for varumérksansdkan fanns inga skor pd den svenska marknaden som
hade varumarkets vésentliga sirdrag. Varumérket kunde dérfor fungera som en

ursprungsangivelse och innehade darmed ursprunglig sarskiljningsformaga.
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Varumadrket hade vid ansokningstidpunkten genom Crocs mycket omfattande

anviandning dven erhéllit en forvirvad sirskiljningsformaga.

Av tva revisorsintyg som har tagits fram av Grant Thornton angdende marknads-
foringssiffror och forsiljningssiffror for perioden 2005-03-03—2008-07-31 framgar att
338 531 par av Crocs Classic saldes och att kostnaderna for marknadsforing av Crocs
Classic uppgick till 16 381 252 kronor. Forsédljningen av Crocs Classic var ddrmed

exceptionellt stor.

Crocs Classic har erhéllit en mycket omfattande publicitet i svenska medier. Under
2005-2008 har Crocs Classic exponerats i cirka 30—70 olika annonser per ar.
Annonserna har varit inforda dels i rikstickande media, dels i lokal media och ddarmed
fatt en mycket omfattande exponering 1 Sverige. Crocs Classic har ockséd exponerats 1
200-300 olika artiklar per ar under 2007-2008 varav ett stort antal 1 rikstickande

media, men dven en del artiklar i lokal media.

Den marknadsundersdkning som Crocs Inc. gav in 1 samband med varumarkesansokan
utvisar att 81 procent av omséttningskretsen associerar Crocs Classic till Crocs eller till
foppatoffeln samt att Crocs Classic har en spontan igenkénningsgrad om hela 73
procent. Marknadsunders6kningen utvisar dven att 54 procent av omséttningskretsen
anser att en sko med aktuellt utseende endast kan komma frdn en och samma
tillverkare. I marknadsundersokningen visades en maskerad bild pa Crocs Classic, dvs.
utan figurmérket forestidllande en krokodil och ordmirket CROCS. Detta visar att det
var just varumdrket som omsittningskretsen kénner igen. Marknadsundersokningen

foljer géingse normer och OoB:s kritik mot densamma saknar grund.

Omsténdigheterna som anforts ovan visar att varumaérket dr val ként och vil ansett.

Varumirket har darfor ocksé forvérvat ett omfattande skyddsomféing.
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Forvaxlingsrisk

Den i malet aktuella typen av vara kops av konsumenter i allmidnhet. Att EVA-
tofflorna siljs for 39,90 respektive 49,90 kronor inklusive moms och att férsiljningen
sker i ett av OoB:s lagprisvaruhus visar att det dr en timligen billig vara som kops utan
nirmare dverviganden. OoB:s EVA-tofflor forekommer i likhet med Crocs tofflor i

starka farger. Varuslagsidentitet foreligger.

Varumadrket bestér av en sandal med sula och ovansida med ett antal hal och hdlrem
samt dess breda och runda taparti. EVA-toftlorna har samma bestandsdelar, med
samma geometriska form med rundade kurvor och ett brett tdparti och samma
dimensioner mellan de olika bestdndsdelarna. Det foreligger saledes en visuell likhet
mellan varumérket och EVA-tofflorna. Graden av likhet dr hog. Det foreligger dven en
konceptuell identitet mellan varumirket och EVA-tofflorna eftersom bdda avser

sandaler med hal.

Omsténdigheterna att varumérket och EVA-tofflorna inte har samma antal hal och att
halen &r runda hos varumérket men inte hos EVA-tofflorna dr av mindre betydelse och
paverkar inte helhetsbedomningen ndmndvért. Att en version av EVA-tofflorna ar
forsedd med ett vitt foder ar ocksa av mindre betydelse da varumérkets samtliga

karaktaristiska drag aterfinns hos EVA-tofflorna.

Vid en helhetsbedomning kan det konstateras att det foreligger forvaxlingsrisk mellan

EVA-tofflorna och varumarket.
Intrang i anseendeskydd
Varumirket dr vil ansett. Vidare dr omstdndigheterna sddana att genomsnitts-

konsumenten fir uppfattningen att det finns ett samband mellan varumérket och EVA-

tofflorna eftersom EV A-tofflorna hos omséttningskretsen for tankarna till varumérket.
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Forutom att EVA-tofflorna dr forvdxlingsbara med varumérket och intrang redan pa
den grunden ska anses foreligga, drar EV A-toftlorna en otillborlig fordel av eller ar till
forfang for varumirkets sirskiljningsformaga eller anseende da likheten &r sa stor att
omsittningskretsen associerar EVA-tofflorna till varumirket. OoB utnyttjar till sin
egen fordel varumérkets uppmirksamhetsvarde och goodwill genom att silja EVA-
tofflorna som #r mycket lika varumirket. OoB skadar varumirkets virde dd EVA-
tofflorna siljs till lagre pris med en sdmre kvalitet &n de varor som Crocs tillhanda-
héller under varumérket. OoB skadar dven varumirkets sérskiljningsforméga genom
att fora ut EVA-tofflorna pa den svenska marknaden och dd EVA-tofflorna hirror fran

annan an Crocs.

OoB har agerat med uppsdt eller av oaktsamhet

Crocs skickade den 22 juni 2015 ett varningsbrev till OQoB. Efter att inte ha fatt svar
fran OoB inom i brevet utsatt tid skickade Crocs den 7 juli 2015 ett e-postmeddelande
samt ett paminnelsebrev, tillsammans med en kopia av varningsbrevet. Samma dag
bekriftade OoB per e-post att bolaget tagit emot e-postmeddelandet samt att "4tgéirder"
vidtagits.

Efter mottagandet av varningsbrevet har Crocs uppsatligen gjort intrang i varumérket.
Dessforinnan har intrdnget i vart fall skett av oaktsamhet. Med hanvisning till att det

rader direkt konkurrens mellan parterna dr oaktsamheten att betrakta som grov.

Skadestand

For att pa ett sd sdkert sdtt som mojligt visa den skada Crocs har lidit till f61jd av
OoB:s varumirkesintring samt omfattningen av den skiliga ersittning som Crocs har
ritt till med anledning av OoB:s utnyttjande av varumirket, har Crocs inhdmtat ett
sakkunnigutlatande frdn Copenhagen Economics. Av detta framgér 1 huvudsak

foljande.
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OoB har under &ren 2014-2015 sélt 133 376 par av EVA-tofflorna till ett pris om
39,90 kr respektive 49,90 kr per par. Vid berdkningen av skilig ersittning ska avdrag
goras for det antal skor som Crocs hade salt om intrdnget inte hade skett och som ska
beaktas inom ramen for Crocs rétt till ersattning for utebliven vinst. Mot bakgrund av
tidigare forsdljningsdata samt forvéntad tillvdxt pa den svenska marknaden skulle
Crocs i vart fall ha sélt 63 017 par, dvs. cirka 47 procent av det totala antalet EVA-
tofflor som OoB sélde under intrdngsperioden. Crocs har dirfor ritt till skiilig
ersittning for de 4terstiende EVA-tofflorna som OoB har sélt, vilket i vart fall uppgar
till 70 359 par (dvs. cirka 53 procent av det totala antalet EVA-tofflor). En skilig
ersittning ska baseras pa en skilig vinstfordelning. Crocs hade i praktiken inte
accepterat en licensiering som inneburit en ldgre vinst dn vid egen forsdljning. Crocs
har dnda valt att ldgga sitt ersdttningsansprak lagt och har dirvid utgatt fran sin
berikning av OoB:s faktiska vinst per par. OoB:s beriknade vinst per par multiplicerat
med det aktuella antalet par (70 359) uppgar till 1 402 635 kr. OoB ska dirmed utge

1 402 635 kr i skélig ersdttning till Crocs.

OoB:s forsiljning av EVA-tofflorna har orsakat stor skada pa varumirkets anseende
och attraktionskraft och har dven haft direkt paverkan pa Crocs forsiljning av
originalprodukten, Crocs Classic. OoB:s otillitna anvindning av varumérket har
diarmed orsakat ytterligare skada for Crocs i form av utebliven forsidljning och

goodwillskada.

Utebliven forsdljning avser det totala antalet skor som Crocs mot bakgrund av tidigare
forsidljningsdata samt forvéntad tillvdxt pd den svenska marknaden skulle ha slt i det
hypotetiska scenariot att OoB:s intringsgdrande verksamhet inte hade dgt rum.
Berikningarna dr baserade pd Crocs forvéntade forsdljning under perioden 2014 till
och med mitten av oktober 2018. Den yrkade erséttningen har berdknats genom att det
antal par tofflor som Crocs skulle ha salt for det fall intrdnget inte hade skett har
multiplicerats med Crocs pris per par. Summan har dérefter multiplicerats med Crocs
vinstmarginal. I berdkningen har Crocs utgétt fran att bolaget hade kunnat behélla

samma priser och vinstmarginaler som fore intranget for det fall intrdnget inte hade
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skett. Till summan enligt ovan har lagts Crocs faktiska antal sdlda tofflor multiplicerat
med den priserosion som har skett pd grund av intrdnget. Vid en rimlig forvantad
tillvaxt per &r uppgéar den totala skadan for utebliven forsdljning samt minskad prisniva
till 30 923 726 kr. Med héanvisning till den svarighet som ligger i att visa hur en
marknad skulle ha sett ut i den hypotetiska situationen att ett intrdng inte hade agt rum,
uppgér den ytterligare skadan till f51jd av OoB:s varumirkesintrang i vart fall till

22 884 738 kr.

Om rétten inte accepterar den berdkning av ytterligare skada samt skélig ersdttning
som redogjorts for ovan bor den skiliga ersittningen 1 vart fall motsvara vad en
hypotetisk licensavgift skulle uppgétt till avseende samtliga EVA-tofflor som OoB har
salt. En sddan fiktiv licensavgift skulle vid en forsiktig berdkning uppga till ca 80,72 kr
per par av det totala antalet EVA-tofflor som OoB har silt. Den totala skiliga
ersittningen som Crocs har ritt till med anledning av OoB:s utnyttjande av varumirket

uppgar diarmed till 10 766 194 kr (ca 80,72*133 376).

OoB:s varumirkesintrang kommer att pverka varumirkets goodwill under i vart fall
en period om fem ar efter ar 2015 dé intrdnget ska ha upphort. Vid en forsiktig
uppskattning av Crocs framtida goodwillskada och endast med beaktande av
minskning i forvéntade intdkter vid forsdljning av Crocs Classic 1 Sverige berdknas
skadan uppga till 20 235, 50 kr for &r 2019 respektive ar 2020, totalt 40 471 kr. I denna
berdkning har endast tagits med den skada Crocs forvintas lida till f61jd av att inte
kunna upprétthélla forvantad prisniva och utifrdn det mycket forsiktiga antagandet att

Crocs endast skulle sélja 77 829 produkter per ar under 2019 och 2020.

OoB

Varumdrket dr inte kdnt och har svag sdrskiljningsformaga

Det foreligger inte ndgot varumirkesintrang eftersom registreringen av varumérket dr

ogiltig och ska hdvas. Om registreringen trots allt skulle sté sig efter en provning 1
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havningsmalet &r det dock uppenbart att registreringshindren enligt 2 kap. 4 §
varumérkeslagen atminstone paverkar skyddsomfinget for varumairket savitt avser ett

eller flera av varumaérkets visentliga sérdrag.

Om varumérket skulle anses besta av vissa dekorativa och fantasifulla sirdrag maste
ocksa skyddsomfanget for varumirket definieras i forhdllande till dessa. Eventuella
likheter mellan EV A-tofflorna och sadana sirdrag i varuméarket som har ansetts folja
av varans art, uppfylla ett tekniskt resultat eller ge varan ett betydande virde bor da
inte anses bidra till ndgon forvaxlingsrisk. Detta eftersom sardragen annars — i
avsaknad av dekorativa och fantasifulla sirdrag — hade undantagit varumarket fran

varumarkesskydd.

Den marknadsundersdkning fran 2008 som har aberopats av Crocs Inc. ér sd pass
bristfallig att den inte kan ldggas till grund for forvirvad sérskiljningsforméiga. Om
forvarvad sirskiljningsforméga trots allt skulle anses ha visats genom
marknadsundersokningen bor bl.a. noteras att nirmare hilften av respondenterna
svarade att de ansig att den aktuella skon 1 undersokningen kunde hérstamma fran
vilket foretag som helst. Av de tvd marknadsundersékningar som OoB har I4tit
genomfora klargors att konsumenter inte uppfattar ordet foppatofflor som ett
kdnnetecken for Crocs samt att konsumenterna inte heller uppfattar det registrerade

kénnetecknet som ett varumarke.

Inte heller kan uppgifter om marknadsforing och forséljning bidra till att visa ett mer
vidstrackt skyddsomféng for varumarket. Intygen fran Grant Thornton angéende
forsdljning och marknadsforing av Crocs Classic avser Crocs Classic som den ser ut 1
handeln, dvs. forsedd med figurmairket forestéllande en krokodil och ordmirket
CROCS. Intygen avser ddrmed inte varan enligt varumérket som enbart bestdr av
ritningar avseende Crocs Classics form. Det dr darfor oklart hur forsiljningssiffrorna

och marknadsforingskostnaderna kan hinforas till varumérket som sédant.
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Den pastaddda exponeringen av Crocs Classic i media ger inte heller stod for att vidga
varumirkets skyddsomfing. En stor del av det underlag som Crocs hanfort sig till
angaende exponeringen i media avser dverhuvudtaget inte varumérket. Det
forekommer dven bilder pé andra “foppatofflor” dn sddana som kommer fran Crocs,
vilket ytterligare bidrar till slutsatsen att sjélva varumérket inte har nagon
sarskiljningsformaga. I de avseenden underlaget faktiskt avser varumérket forkommer

aven figurmirket forestédllande krokodilen och ordmérket CROCS.

Sammanfattningsvis pavisar underlaget att en eventuell sirskiljningsforméga far anses
vara mycket svag. Foljden av detta ar darfor att skyddsomfanget for varumarket ar
mycket sndvt och att varumérket inte kan anses vara vél ként eller vil ansett pé ett

sddant satt som skulle innebdra ett utvidgat skyddsomféng.

Forvixlingsrisk

Det foreligger varuslagslikhet men inte tillracklig mérkeslikhet mellan EVA-toftflorna

och varumirket. Det saknas darfor risk for forvéaxling.

Det finns médnga skillnader mellan EV A-tofflorna och varumérket. Exempelvis har
EVA-tofflorna elva hal i stéllet for tretton hal, som varumérket har. EVA-tofflornas hal
ar sexkantiga medan varumérkets hal ar runda. Vidare aterfinns 1 varumérket monster
som foljer formen av en fot med streck samt prickar. Motsvarande delar av EVA-
tofflorna har inte detta slags utformning. I stillet dr innersulan enbart forsedd med
upphdjningar som dr asymmetriskt anbringade. Med hénsyn till varumérkets mycket
sndva skyddsomfing ricker forekomsten av dessa skillnader for att konstatera att det

inte foreligger ndgon tillracklig niva av mérkeslikhet.

Nir det géller den fodrade EVA-toffeln blir det dnnu tydligare att det inte foreligger
ndgon forvixlingsrisk 1 forhallande till varumirket eftersom dessa tofflor dr forsedda
med ett vitt foder som dr en mycket framtrddande del 1 varan. Det ar tydligt att den

fodrade toffeln ger ett fullstdndigt annorlunda helhetsintryck jimfort med varumirket.
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Intrang i anseendeskydd

Varumadrket ar varken vl ként eller vél ansett. Sddan kdnnedom forelag inte vid
ansokningstillfillet och inte heller vid registreringstillfillet eller tiden for OoB:s
forsiljning av EV A-tofflorna. Dessutom finns inget stod for ndgon sddan kidnnedom i

dagslaget.

Den utredning som Crocs har aberopat till stod for varumarkets kannedom har
atskilliga brister, bl.a. den marknadsundersokning som Crocs Inc. ingav i samband
med varumédrkesansokan och som utfordes 1 januari 2008 (se hivningsmalet). Crocs
har inte dberopat ndgon marknadsundersdkning som ligger nira i tiden for det pastadda
intrénget. Det ligger darfor ndrmare till hands att utgd frin de tvd marknads-
undersdkningar fran april 2018 som OoB har 14tit genomfora. Bada dessa
undersokningar och den dvriga utredningen 1 mélet talar emot att varumaérket var ként

vid tidpunkten da OoB pabérjade sin forsilining av EVA-tofflorna i april 2014.

Likheterna mellan varumérket och EV A-tofflorna ar funktionellt betingade. I 6vrigt
finns det flera skillnader som har redovisats for. Det finns inget stod for att

varumarkets anseende skulle ha utnyttjats.

Varumirkets sirskiljningsforméga och virde skadas inte pa grund av att EVA-
tofflorna har ett lagre pris. Det bestrids vidare att EVA-tofflorna édr av simre kvalitet
an Crocs produkter. I motsats till vad Crocs péstar dr materialet etenvinylacetat (EVA)

ett bra och taligt material som ldmpar sig vél for plasttofflor.

Férbudsyrkandet dr for vidstrdckt

Eftersom det i forevarande fall dr frdga om ett varumérke med mycket snavt

skyddsomfing anser OoB att ett forbud som dven avser varor "med annat utforande
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som endast ovasentligt skiljer sig frdn endera av EVA-tofflorna" skulle innebéra att

forbudet striacker sig for ldngt i relation till varumérkets skyddsomféng.

Om domstolen trots ovan anser att ett forbud dven ska omfatta eventuella andra varor
menar OoB att forbudet ska utga fran varumirket, inte frin de av OoB tidigare salda
EVA-tofflorna. Som anforts ovan finns det olikheter mellan EV A-tofflorna och
varumérket varfor ett forbud som utgér fran likheten till EV A-tofflorna i stéllet for till
varumarket skulle innebéra en utvidgning av Crocs varumirkesskydd. Darmed skulle

det inte tillrackligt tydligt framga av ett sddant forbud vad som krivs for att undga vite.

OoB har inte agerat med uppsdt eller av oaktsamhet

Ett eventuellt varumirkesintring har inte skett uppsatligen. Samma dag som OoB
bekriftade mottagandet av varningsbrevet valde OoB att omedelbart upphdra med
forsdljningen av EV A-toftlorna. Mot denna bakgrund &r det tydligt att nagot uppsatligt
varumirkesintrang inte kan ligga OoB till last. Tvirtom gjorde OoB stora

anstrangningar for att tillmotesga Crocs i syfte att hitta en 16sning 1 samforstand.

Inte heller har ett eventuellt varumérkesintrang skett av oaktsamhet. Crocs har i sin
marknadsforing tydligt framhallit figurmérket forestdllande en krokodil och ordmérket
CROCS som varumérken. Crocs har dock aldrig framhallit att utstyrseln enligt
varumirket i sig skulle utgdra ett varumérke. I nu aktuell situation har OoB dirfor inte
haft anledning att forvinta sig att utstyrseln skulle kunna vara ett registrerat

varumérke. Ett eventuellt intrang har darfor skett i god tro.

Vidare bestrider OoB Crocs péstdende om att oaktsamhet frdn OoB:s sida ska anses
vara grov med hénvisning till direkt konkurrens mellan parterna. Det &r tydligt att de
kunder som kopt EVA-tofflorna for ett betydligt ldgre pris annars inte skulle ha kopt
Crocs Classic. Dessa kunder skulle snarare ha kopt andra tofflor inom samma

prissegment som EVA-tofflorna.
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Skdlig ersdittning

Crocs skadestandsyrkande i den del det avser skélig erséttning har berdknats med hjélp
av kriterier for berdkning av ytterligare skada. Berdkningen &r ddrmed inte forenlig
med géllande ritt. I stillet ska skilig erséttning bestimmas till en fiktiv licensavgift.
Sett till branschpraxis motsvarar en skilig licensavgift i detta fall tre procent av OoB:s
nettoforsiljningspris. For det fall denna niv4 inte skulle godtas anser OoB att skilig
ersittning i1 form av en fiktig licensavgift 1 vart fall inte bor dverstiga fem procent av

OoB:s nettoforsiljningspris.

Ersdittning for ytterligare skada

Crocs skadestandsansprak i den del det avser ytterligare skada kan inte bifallas
eftersom Crocs inte har lidit ndgon skada 1 form av utebliven vinst eller goodwillskada
till f51jd av OoB:s forsiljning. Det finns inget adekvat orsakssamband mellan OoB:s
forsdljning av EV A-tofflorna och den av Crocs pastadda skadan. Crocs berdkningar &r
baserade pa ett flertal grundlésa antaganden som inte kan utgdra underlag for

beddmningen.

For det fall domstolen skulle finna att det foreligger nagon goodwillskada pa det sitt
som Crocs pastar har dock OoB, av processekonomiska skil, valt att vitsorda beloppets

storlek, dvs. 40 471 kr.

Skdlig ersdttning — alternativ berdkningsgrund

Crocs har — med &beropande av Copenhagen Economics berékningar — yrkat skélig
ersittning om 10 766 194 kr. Detta skulle innebéra en licensavgift om cirka 246

procent av det faktiska nettoforséljningsvirdet.

En licensberdkning utgar enligt bestimmelsen om skélig ersittning vanligen frin en
viss andel av "licenstagarens" forséljningspris. Ett sddant fiktivt scenario handlar

ddrmed om att anta att den forséljning som faktiskt har skett, dvs. i den faktiska
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utstriackningen och till det faktiska priset, skulle ha omfattats av en licens. Det dr
uteslutet att licensavgiften skulle uppga till hela licenstagarens forsdljningspris eller

t.o.m. dverstiga detta.

Spridning av information

Domen kommer att meddelas nistan fyra ar efter att OoB upphdrde med forséljningen
av EVA-tofflorna och forstdrde de tofflor som fanns p4 OoB:s lager. Mot bakgrund av
att det har gatt 1ang tid sedan det pastddda intrdnget samt mot bakgrund av att
bestimmelsen 1 8 kap. 8 § varumérkeslagen dr fakultativ saknas det skél att bifalla

yrkandet.

BEVISNING

P4 OoB:s begiran har i hivnings- respektive intrangsmalet forhor hallits med parts-
sakkunniga J. B., adjungerad professor i statistik och anstilld vid Statisticon AB
samt F. L., Assistant Professor, Ph.D. Center for Retailing, Handelshogskolan 1
Stockholm. Vidare har pd QoB:s begiran i intringsmalet hallits forhor med

partssakkunnig S.N., professor 1 nationalekonomi vid Stockholms universitet.

P& Crocs och Crocs Inc.:s begdran har i hdvningsmalet- respektive intrangsmalet
héllits forhor med partssakkunnig P. S., Brandeye Research samt med vittnet M.W.,
Vice President Commercial and Merchandise pa Crocs. Vidare har pa Crocs begéran i
intrdngsmaélet hallits forhor med partsakkunnig C. F. D., Senior Economist pé

Copenhagen Economics.

I hivningsmélet har p4 Crocs Inc.:s och OoB:s begiran hallits syn pa Crocs Classic.

Vidare har pa Crocs Inc.:s begéran hillits syn pd EVA-tofflorna.
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I intrAngsmalet har pa Crocs och OoB:s begiran hallits syn pd EVA-tofflorna. Vidare

har pa Crocs begéran syn héllits pa Crocs Classic.

Parterna har aberopat skriftlig bevisning i bada malen.

DOMSKAL

Inledning

Parternas talan och domstolens provning

Crocs har vickt talan mot OoB angiende varumérkesintrdng med yrkanden om forbud
for fortsatt intrdng. Crocs har gjort gillande att OoB:s EVA-tofflor liknar varumirket
och anviinds av OoB for varor av samma slag som varumérket #r registrerat for varfor
det foreligger en risk for forvaxling mellan EVA-tofflorna och varumérket. Vidare har
Crocs gjort gillande att OoB:s anviindning av EVA-tofflorna skadar varumirkets
funktioner samt drar otillborlig fordel av samt ar till forfing for varumairkets
sirskiljningsformaga eller anseende. Vidare har Crocs yrkat att OoB ska betala
ersdttning till Crocs for utebliven vinst, for olovligt utnyttjande av varumérket samt for
goodwillskada. Crocs har ocksé yrkat forpliktigande for OoB att bekosta limpliga

atgarder for att sprida information om domen.

OoB har bestritt intrdngstalan i forsta hand pa den grunden att varumérkes-
registreringen ska hévas (grunderna for detta 4r desamma som for hdvningstalan, se
nedan). OoB har dven bestritt intrdng p4 grund av att det inte foreligger ndgon
forvixlingsrisk mellan EVA-tofflorna och varumérket. Enligt OoB har bolagets
forsdljning av EVA-tofflorna inte skadat varumarkets funktioner och varumarket ar
vare sig vl ként eller vil ansett. EVA-tofflorna har inte dragit otillborlig fordel av
eller varit till forfing for varumérkets sirskiljningsforméga eller anseende. OoB har

inte agerat med uppsat eller oaktsamhet varfor Crocs endast &r beréttigat till ersittning
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i den man det #r skiligt. OoB har slutligen gjort gillande att Crocs yrkade vitesforbud
ar for vidstrackt.

OoB har ocksa viickt talan mot Crocs Inc. om hiivning av varumirkesregistreringen.
OoB har i hivningsmalet gjort gillande att varumérket endast bestar av en form som 1)
foljer av varans art, 2) som ar nddvandig for att uppna ett tekniskt resultat och 3) som
ger varan ett betydande virde. Vidare har OoB gjort gillande att varumirket saknar
erforderlig sédrskiljningsforméga for de varor som det registrerats for samt att
varumdrket genom Crocs handlande eller passivitet 1 handeln har blivit en allmén

beteckning for sddana varor som registreringen avser (s.k. degenerering).

Crocs Inc. har bestritt OoB:s hivningstalan.

Patent- och marknadsdomstolen kommer forst att prova om varumérkesregistreringen
ska hdvas. Om provningen leder till att registreringen ska besta provar domstolen
Crocs yrkanden 1 intrangsmalet. Parterna har uttryckligen begirt att om domstolens
provning leder till att varumarkesregistreringen ska hidvas ska domstolen slutligt avsla
Crocs yrkanden 1 intrangsmalet genom dom, dvs. nagon hypotetisk provning genom

mellandom blir da inte aktuell i intrangsmalet.

Den 1 januari 2019 tradde ett antal dndringar 1 varumarkeslagen (2010:1877) 1 kraft.
De éndrade bestammelserna ska, med vissa undantag, tillimpas dven pa varuméarken
som har registrerats fore ikrafttrddandet (se punkten 2 1 6vergédngsbestammelserna).
Aldre foreskrifter giller fortfarande for atgirder som har vidtagits fore ikrafttridandet
(se punkten 4 b 1 6vergadngsbestdmmelserna). Ett varumédrke som har registrerats fore
ikrafttradandet far inte hdvas pa grund av utvidgningen av registreringshindret i 2 kap.
4 § varumarkeslagen (tilldgget “annan egenskap”, se punkten 6 i 6vergéngs-
bestdmmelserna). Mot denna bakgrund ska de dndrade bestdmmelserna tillimpas pé
hdvningsmalet, forutsatt att inte undantaget i punkten 6 &r tillimpligt, medan de édldre

bestimmelserna ska tillimpas pad OoB:s pastddda varumirkesintring.
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Domstolen finner det naturligt att forst prova om absolut registreringshinder enligt

2 kap. 4 § varumirkeslagen foreligger.

Varumirket bestir endast av en form som foljer av varans art respektive en form

som ir nodvindig for att uppna ett tekniskt resultat

Rdittsliga utgdangspunkter

Enligt 2 kap. 4 § varumirkeslagen géller att ett varumérke inte far registreras om det
endast utgors av en form eller annan egenskap som foljer av varans art, ar nodvandig
for att varan ska uppna ett tekniskt resultat, eller ger varan ett betydande vérde (jfr

1 kap. 9 § varumirkeslagen). Genom den senaste lagéindringen den 1 januari 2019
utvidgades bestimmelsen nidgot pa sa sitt att annan egenskap” lades till 1 lagtexten.
Eftersom varumaérket registrerades fore lagdndringen blir foljden i detta mal att den

4ldre och snivare lydelsen av bestimmelsen ska tillimpas pa OoB:s hivningstalan.

Bestammelsen har sin motsvarighet i artikel 4.1 (e) 1 Europaparlamentets och Radets
direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av
medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (varumérkesdirektivet) och artikel 7.1 (e) i
Europaparlamentets och Rédets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumirken (varumérkesforordningen). Registreringshindret ska provas utifran de

forhallanden som forelag vid tidpunkten for varumairkesregistreringen.

Det bakomliggande syftet med de absoluta registreringshindren &r att forhindra att
skyddet for varumirken ger dess innehavare en ensamritt till de tekniska losningar
eller anvéndbara egenskaper hos en vara som anvéndare skulle kunna kréva hos
konkurrenternas varor. Registreringshindren bérs sdledes upp av ett allméint intresse av
fri och lojal konkurrens. EU-domstolen har uttalat att det omedelbara syftet med
registreringshindren &r att forhindra att den exklusiva rétt som ett varumérke ger kan
anvéndas for att se till att andra rattigheter som lagstiftaren har velat begrdansa

skyddstiden for blir bestdende, utan begrinsning i tiden. Tekniska 16sningar ska t.ex.
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inte erhélla ett indirekt skydd under ndgon annan immaterialréttslig lag 4n patentlagen
(se Zeteo, 2017-11-20, kommentar till 1 kap. 9 § varumidrkeslagen). (Se vidare EU-
domstolens domar i malen C-299/99 Philips, EU:C:2002:377, punkt 78, C-48/09 P
Lego Juris mot KHIM, EU:C:2010:516, punkt 43, C-205/13 Hauck, EU:C:2014:2233,
punkt 18-20 och mél C-215/14 Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604, punkt 39).

De tre registreringshindren &r alternativa och ska foljaktligen bedomas fristaende fran
varandra (se t.ex. Hauck p. 39), 14t vara att samma omsténdigheter kan bli aktuella
under fler dn ett registreringshinder. Det framstér t.ex. som oundvikligt att
omstandigheter hanforliga till hindret “varans art” ménga ganger dven kan aberopas till
stod for att hindret “’tekniskt resultat” foreligger. Det finns siledes en viss
overlappning mellan registreringshindren och fler dn ett hinder bor foljaktligen kunna
foreligga samtidigt. Det ska ocksd understrykas att registreringshindren &r absoluta och
inte kan botas genom anvéndning eller visad forvarvad sérskiljningsformaga (se t.ex.
EU-domstolens dom C-371/06 Benetton Group, EU:C:2007:542, punkt 28 och Hauck
punkt 20).

OoB har gjort gillande att samtliga tre registreringshinder foreligger. Domstolen

provar forst om varumérket endast bestar av en form som f6ljer av varans art.

Det nu aktuella registreringshindret tillimpas pa ett kénnetecken som endast bestéar av
formen pa en vara och med en eller flera anvdndningsegenskaper som ér visentliga och
ingér 1 varans generiska funktion eller funktioner och som konsumenterna kan komma
att efterfrdga hos konkurrenternas varor. Hindret ska inte tolkas sa att det uteslutande
ar tillimpligt pa tecken som endast bestir av former som dr oumbaérliga for varans
funktion och som inte ger tillverkaren ndgot som helst spelrum for ett vasentligt
personligt bidrag. En sadan tolkning skulle innebéra att registreringshindret skulle vara
begrinsat till naturliga varor for vilka det saknas substitut, trots att dessa former under
alla forhéllanden inte gér att registrera pga. avsaknad av sdrskiljningsformaga.
Registreringshindret foreligger dock inte om varumirket avser en form i vilken en

annan besténdsdel, till exempel en dekorativ eller fantasifull bestdndsdel som inte
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ingdr i varans generiska funktion, dr av stor eller vésentlig betydelse. (Se Hauck,

punkterna 15-27).

Metoden for att bedoma om ett tredimensionellt varumirke endast bestar av en form
som foljer av varans art gar ut pé att forst identifiera varumérkets vésentliga sirdrag,
dvs. dess viktigaste bestandsdelar (se Lego, punkterna 69—70). Siardragen faststills
objektivt (se Lego, punkt 76). Det narmare tillvigagingssittet avgors sedan fran fall
till fall; antingen kan beddmningen grunda sig pa helhetsintrycket av varumérket, eller
sd gors en succesiv genomgang av de olika bestandsdelar som varumarket utgors av (se

bl.a. Hauck, punkt 21).

OoB och Crocs Inc. ir i huvudsak dverens om att varumérkets visentliga sérdrag ér 1)
hal pé ovansidan, 2) hal pa respektive sida, 3) hdlremmen, 4) nitar samt 5) det breda
tapartiet. Utover dessa har Crocs Inc. gjort gillande att varumérkets dels prickade falt,
dels linjer pa sidan utgdr tva ytterligare sirdrag. OoB haller inte med Crocs Inc. om

detta (se varumérkets utformning under avsnittet "Bakgrund”).

Patent- och marknadsdomstolens bedémning

Patent- och marknadsdomstolen finner vid en objektiv bedomning att varumérkets
viktigaste bestdndsdelar bestar av de fem sédrdrag som parterna ar 6verens om ar
vasentliga. Domstolen anser foljaktligen inte att varumérkets prickade filt och linjer pa
varumarkets sida dr viktiga bestandsdelar. I stéllet framstéar dessa element enbart som
godtycklig utsmyckning. Elementen utgor inte heller dekorativa eller fantasifulla
bestandsdelar av stor eller visentlig betydelse for varumirket. Varumérkets vésentliga
sardrag dr saledes 1) hal pd ovansidan, 2) hél pa respektive sida, 3) hilremmen, 4)

platta nitar samt 5) det breda tapartiet.

OoB har gjort gillande att varumérkets visentliga sirdrag har varit vanligt

forekommande bland tofflor under ldng tid fore varumirkesregistreringen och att de
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uppfyller en generisk funktion hos varan. Enligt OoB kan varans generiska funktion

komma att efterfrdgas av konsumenter for konkurrenters varor.

Crocs Inc. har hidremot invént att den i malet aktuella varan ska definieras snévt, dvs.
endast som en fotbeklddnad eller en sko, men inte en toffel. Crocs Inc. har hinfort sig
till definitioner i Norstedts svenska ordbok och har anfort att en sko definieras som en
fotbeklddnad av kraftigt material och med sula som ticker (del av) foten och ibland
aven vristen. En toffel definieras som “en litt fotbeklddnad for innebruk ofta utan
bakkappa och med mjuk och tunn sula. Av. om mer stabil fotbeklddnad for kombinerat
inne- och utebruk; tritofflor” och en sandal som "typ av litt, enklare sko, enbart
bestaende av en sula fastspand med remmar runt foten”. Mot bakgrund av
definitionerna dr den generiska funktionen hos en sko enligt Crocs Inc. att den ticker i
vart fall undersidan (sulan) och i vissa fall ovansidan av foten, helt eller delvis. Inget
av varumarkets visentliga sdrdrag ingér vare sig for sig eller tillsammans 1 varans
generiska funktion. Varumaérkets visentliga sdrdrag ar inte sddana att de kan anses
utgora den normala varuformen av en sko. Crocs Inc. var forst med denna utformning
av sko och utformningen skilde sig visentligt fran alla andra skor. Samtliga vésentliga

sardrag ar vidare dekorativa och fantasifulla.

For att beskriva varan har parterna genomgéende 1 mélet, forutom fotbeklddnader,
anvant framforallt orden skor och tofflor. Som beskrivits ovan har Crocs Inc.
argumenterat for att det finns definitionsméssiga skillnader mellan skor, tofflor och

sandaler vilket enligt Crocs Inc. far betydelse for varans generiska funktion.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen saknar skillnaderna mellan definitionerna for
fotbeklddnaderna skor, tofflor och sandaler direkt betydelse for beddmningen av vad
som utgor varan och dess generiska funktion. For att avgora vilken som &r den aktuella
varan vid provning av registreringshindret bedomer domstolen i stéllet att
utgangspunkt ska tas i varumérkesregistreringen, vilken nidrmare har beskrivits 1
avsnittet "Bakgrund”. Av registreringen framgar att varumérket &r registrerat i

varuklass 25 for fotbeklddnader och att varumérket &r en utstyrsel for just sddana
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varor. Domstolen anser dérfor att den aktuella varan &r en fotbeklddnad, déiri inbegripet
béde sko och toffel. Den ndrmare utformningen av fotbeklddnaden framgér klart av
varumirket. Vid en granskning av varumarket dr det enligt domstolen tydligt att de
fem vésentliga sdrdragen konkretiserar varans karaktir och ddrmed 4r inneboende i

dess generiska funktion.

Enligt domstolen har fotbeklddnadens samtliga sdrdrag tydliga funktioner som
framforallt hanfor sig till bekvamlighet och funktionalitet. Detta har ocksa Crocs Inc.

betonat 1 bolagets marknadsforingsmaterial.

Av utredningen 1 mélet framgar att halen pd ovansidan och sidan samt det breda
tapartiet fyller funktionerna att ventilera och vidra foten. Hélen fyller ocksa
funktionerna att fotbeklddnaden ska vara létt att rengdra samt att vatten och sand ska
kunna passera. I marknadsforingsmaterial frdn Crocs Inc.:s svenska och amerikanska
webbplats (hdmtat frain WayBack Machine fran 2006 och 2008) uttalar Crocs Inc.
exempelvis foljande om dessa sirdrag "Med ventilerande lufthdl som gor att foten
andas hela tiden &r det latt att halla sig sval om fotterna och for den som har extra litt
att bli varm om fotterna finns ingen anledning till oro. Crocs har ett generdst utrymme
for tdrna som gor att de halls luftiga och svala hela arbetsdagen”, ”Ventilations-
systemet pa Cayman gor den till vart forsta val for vilken akter eller for som helst”,
“Effektiv ventilation for svalka och bekvamlighet”, ”Vented so air passes through™ och
”Port holes allow water and sand to pass through”. Dessa beskrivna funktioner hos
sardragen foljer ocksa av patentkraven och patentbeskrivningen i Crocs Inc.:s
amerikanska patent 6 993 858 B2 for patentet ’Breathable footwear pieces” som
ostridigt utgor den aktuella fotbeklddnaden. I patentbeskrivningen beskrivs att det
breda tapartiet foljer formen av en ménniskas fot som har storre tar pd fotens insida

och mindre tér pa utsidan.

Vidare foljer av utredningen att hilremmen framst fyller funktionen att halla foten pa
plats och att nitarnas funktion helt enkelt &r att fista och halla hilremmen pa plats. I

det beskrivna marknadsforingsmaterialet frdn Crocs Inc. uttalas exempelvis att ”Den
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fillbara hdlremmen varierar du enkelt om du vill anvénda skorna som slip-in eller
sandal” samt foljande bredvid bilden pé en fotbeklddnad av det aktuella slaget "heel
strap keeps shoe on fot” och ”strap can be rolled forward for at slip-on clog shoe”.
Dessa beskrivna funktioner hos sirdragen foljer ocksé av patentkraven och

patentbeskrivningen i Crocs Inc.:s patent.

Domstolens slutsats dr darfor att fotbeklidnadens samtliga vasentliga sirdrag bestar av
ovan beskrivna grundlaggande funktioner och egenskaper som dr hinforliga till varans
anviandningsfunktioner eller typiska egenskaper. Av utredningen framgar att sardragen
har varit vanligt forekommande pé fotbeklddnader sedan lang tid tillbaka i Sverige och
under alla forhallanden fore varumairkesregistreringen. Sarskilt visas detta av bilder pé
fotbeklddnader fran Arbetssko AB och fran Birkenstock samt av Crocs Inc.:s egna och
andra aktorers monsterregistreringar. Vidare framgar av utredningen att sédrdragen
fortfarande dr vanligt forekommande pa fotbeklddnader av aktuell typ. Detta framgar
sarskilt av bilder fran handeln och instagraminldgg pé fotbekladnader av aktuell typ
samt artiklar i media. Detta betyder enligt domstolen att fotbeklddnaden har generiska
funktioner som kan komma att efterfrigas av konsumenter hos konkurrenternas varor.
Fotbeklddnadens visentliga sdrdrag innebér inte heller ndgon dekorativ eller fantasifull

modifiering som inte redan ar bestimd av fotbeklddnadens anvéndningsfunktioner.

Sammanfattningsvis finner domstolen att varumérkets vasentliga sirdrag ingar 1
fotbeklddnadens generiska funktioner och att konsumenter kan komma att efterfraga
dessa hos Crocs Inc.:s konkurrenters varor. Fotbeklddnaden bestar sdledes av en form
som foljer av varans art, vilket strider mot registreringshindret 1 2 kap. 4 § varumérkes-

lagen.

Som har ndmnts ovan kan omstidndigheter hanforliga till ett registreringshinder ofta
aberopas till stod for att dven ett annat hinder foreligger. Detta géller sarskilt i
forhallande till ”varans art” och “’tekniskt resultat”. Patent- och marknadsdomstolen

finner det dérfor pakallat att d&ven prova det sistnimnda registreringshindret.
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I linje med vad som har bedomts ovan kan konstateras att de fem visentliga sirdragen
utgors av helt grundlidggande funktioner for en fotbekladnad av aktuell typ. Halen pa
ovansidan och pé sidan mdjliggor ventilation samt passering av t.ex. vatten. Aven det
breda tapartiet, som far anses vara mycket vanligt forekommande pa fotbeklddnader,
underlattar ventilation och gor det bekvdamare och rymligare for foten. Den vikbara
hélremmen héller foten pa plats vid behov, men kan ocksé vikas fram for att gora om
toffeln till en mer sandalliknande fotbeklidnad. De platta nitarna méjliggor endast att

hdlremmen kan flyttas fram och tillbaka.

Av sjdlva patentkraven i Crocs Inc.:s amerikanska patent framhalls samtliga dessa
tekniska egenskaper. Sdlunda beskrivs hdlremmens forméga att vid behov ge stdd mot
hélen, hur hilremmen &r fast i toffeln med nitar (plastic connectors), det breda
tapartiets foljsamhet med en ménsklig fot samt funktionen med ventilationshalen. Av
patentkraven foljer att just dessa vésentliga sérdrag ar vad som soks patentskydd for.
Enligt domstolen star det darmed klart att registreringshinder dven foreligger pa denna
grund, dvs. att varumarket endast bestar av en form som ar nddviandig for att uppna ett

tekniskt resultat.

Varumirkesregistreringen ska havas

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att varumérket endast bestér av en form
som foljer av varans art respektive en form som ar nédviandig for att uppna ett tekniskt
resultat. Varumarkesregistreringen strider dirmed mot registreringshindret i 2 kap. 4 §
varumérkeslagen. Det faktum att Crocs-skon (eller toffeln) i plast, i olika fargskalor,
har blivit en mycket kénd produkt paverkar inte denna bedomning. Detta eftersom
registreringshindren &r ursprungliga och absoluta. Det kan dérvid noteras att varken
farg eller material ingér 1 varumirkesregistreringen. Foljaktligen ska varumérkes-

registreringen i enlighet med OoB:s yrkande hiivas enligt 3 kap. 1 § varumirkeslagen.
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Vid denna utgang avslar domstolen Crocs yrkanden i intrdngsmalet. I havningsmaélet
finner domstolen inte skél att prova om varumérkesregistreringen ska hévas eller ges

begrinsad verkan pa nigon av de dvriga grunder som OoB har gjort gillande i malet.

Rittegiangskostnader

Crocs Inc. ér tappande part i hivningsmalet och Crocs &r tappande part i intrdngsmalet.
OoB har i hiivningsmalet yrkat ersittning for rittegingskostnad med totalt 1 984 984
kr, varav 1 822 000 kr for ombudsarvode. I intrdngsmalet har OoB yrkat ersittning for
rittegangskostnad med 3 136 934 kr, varav 2 733 000 kr avser ombudsarvode. Crocs
Inc. och Crocs har 1 bdda mélen 6verldmnat till domstolen att bedoma skiligheten av

OoB:s kostnadsyrkanden.

Med hénsyn till respektive méls omfattning och karaktér finner domstolen inte
anledning att ifrgasitta skiiligheten av OoB:s kostnadsyrkanden. OoB ska dérfor

tillerkdnnas ersittning i bada malen i1 enlighet med bolagets yrkanden.
HUR MAN OVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (PMD-02)

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

Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 juni 2019. Det kravs provningstillstand.

Carl Rosenmiiller Ylva Aversten Johanna Price
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RydinCarlsten Advokatbyrd Aktiebolag
Box 1766
111 87 Stockholm

Innehavare: Crocs Inc., 6273 Monarch Park Place, Niwot, CO 80503, USA.

Ombud: RydinCarlsten Advokatbyrd Aktiebolag, Box 1766, 111 87 Stockholm,
Sverige.

Figurklass: 09.09.01; 09.09.02; 09.09.03.

Beskrivning: Mérket avser utstyrsel for fotbeklddnader.

Varor och tjiinster:

25: Fotbekladnader.
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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 f6r Overklagande finns pa sista
sidan 1 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
alltsda 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.
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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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