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1. YRKANDEN

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) har yrkat att Patent- och
marknadsoverdomstolen, med dndring av punkterna 4, 5 och 6 i Patent- och mark-
nadsdomstolens domslut, ska

- forbjuda Vannetukku.fi Oy (Vannetukku) att marknadsfora falgarna Blaukreuz
Mi6 respektive Blaukreuz Sport-M, med utformning enligt domsbilaga 1 till
Patent- och marknadsdomstolens dom, eller dirmed liknande utformning, vid
marknadsforing av falgar och andra delar till bilar,

- forbjuda Vannetukku att anvinda kénnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8
respektive Sport-M enligt domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom
eller ddrmed liknande kdnnetecken, vid marknadsforing av falgar och andra delar
till bilar, samt

- till f6ljd hérav forplikta Vannetukku att till BMW utge full erséttning for

rattegadngskostnader i1 Patent- och marknadsdomstolen.

Vannetukku har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom &ndras.

BMW har yrkat ersittning for sina rattegdngskostnader i Patent- och marknadsdver-

domstolen.

2. PARTERNAS TALAN

Parterna har i1 Patent- och marknadsdverdomstolen aberopat samma grunder och ut-

vecklat sin talan pa i huvudsak samma sdtt som i Patent- och marknadsdomstolen.

3. UTREDNINGEN M.M.

Parterna har dberopat samma bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.
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4. DOMSKAL

4.1 Bakgrund och disposition

Malet ror Vannetukkus marknadsforing av félgar till bilar. Marknadsforingen har fore-
kommit 1 en produktkatalog. Den pétalade marknadsforingen finns i domsbilaga 1 till

Patent- och marknadsdomstolens dom.

I Patent- och marknadsdverdomstolen ror malet endast, till f61jd av BMW:s 6verklag-
ande, punkterna 4 och 5 i underinstansens domslut, frigan om réttegdngskostnader dér
vid en eventuell andring av de nu aktuella punkterna i domslutet samt frdgan om ritte-

gangskostnader 1 Patent- och marknadséverdomstolen.

Patent- och marknadséverdomstolen provar forst BMW:s yrkande om férbud mot
marknadsforing avseende falgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M, se punkten
4 1 Patent- och marknadsdomstolens domslut. Dérefter provar domstolen BMW:s
yrkande om forbud mot marknadsforing avseende kidnnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7,
Mi8 och Sport-M, se punkten 5 i Patent- och marknadsdomstolens domslut. Om
Patent- och marknadsdverdomstolen kommer fram till att underinstansens domslut ska
andras i nagon del, tar Patent- och marknadsdverdomstolen stillning till hur rétte-
gangskostnaderna i1 Patent- och marknadsdomstolen ska fordelas. Darefter tar Patent-

och marknadsdverdomstolen stillning till rittegangskostnaderna har.

4.2 Fragan om forbud mot marknadsforing avseende filgarna Blaukreuz Mi6 och

Blaukreuz Sport-M (punkten 4 i Patent- och marknadsdomstolens domslut)
BMW:s talan och ramen for Patent- och marknadséverdomstolens provning
BMW har yrkat att domstolen ska forbjuda Vannetukku att marknadsfora falgarna

Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M. Som grund for talan har BMW 4aberopat att

BMW ér innehavare av de registrerade gemenskapsformgivningarna med nr
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002591453-0001 och 00660618-0002 och att Vannetukkus filgar Blaukreuz Mi6 och
Blaukreuz Sport-M gor intrang i BMW:s gemenskapsformgivningar.

Enligt BMW ér Vannetukkus marknadsforing av filgarna i forsta hand otillborlig efter-
som den har skapat intryck av att det ar lagligt att sélja falgarna trots att sa inte ar
fallet, dvs. enligt 8 § andra stycket marknadsforingslagen (2008:486) i forening med
punkten 9 i bilaga I till Europaparlamentets och radets direktiv 2005/29/EG av den

11 maj 2005 om otillborliga affairsmetoder som tillimpas av niringsidkare gentemot
konsumenter pa den inre marknaden (direktivet fortsattningsvis benimnt direktivet om

otillborliga affarsmetoder och bilagan fortsittningsvis benimnd svarta listan).

I andra hand har BMW gjort gillande att marknadsforingen av filgarna sker pa ett sétt
som stdr i strid med annan lagstiftning, ndmligen Radets forordning (EG) nr 6/2002 av
den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, eller att marknadsforingen &r
dgnad att leda till lagdvertradelse, samt att marknadsforingen &r sddan att den 1 mérk-
bar mén paverkar konsumenternas forméga att fatta vilgrundade aftarsbeslut. Mark-
nadsforingen av filgarna dr enligt BMW dérfor otillborlig enligt den s.k. lagstridig-
hetsprincipen inom ramen for den marknadsforingsrittsliga generalklausulen, dvs. med

tillimpning av 5 och 6 § marknadsforingslagen.

BMW har alltsa yrkat ett vitesforbud som grundas pa att BMW gor géllande att Vanne-
tukku dgnat sig at otillborlig marknadsforing. Vad BMW har gjort géllande om im-
materialrattsintrang utgér endast en viss del av de omstidndigheter som BMW aberopar
som grund for sitt yrkande. Med hénsyn till hur BMW har utformat sin talan star det
darfor klart att BMW inte har framstéallt ndgot yrkande som endast vilar pd immaterial-
rattslig grund. Det innebér att Patent- och marknadséverdomstolens provning ska ske
med utgéngspunkt i bestimmelserna om otillborlig marknadsforing i marknadsforings-
lagen. Ett bifall till BMW:s forbudyrkanden forutsitter ddrmed ocksé att villkoren for
forbud 1 marknadsforingslagen dr uppfyllda.
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Rattsliga utgdangspunkter och Patent- och marknadséverdomstolens bedomning

Marknadsforingslagen genomfor direktivet om otillborliga affirsmetoder. Det innebdr

att bestimmelserna ska tolkas direktivkonformt.

Patent- och marknadsdomstolen har i utgdngspunkterna for sin beddmning redogjort
for inneborden av lagstridighetsprincipen och for hur forhallandet mellan denna
princip och punkten 9 i svarta listan har behandlats 1 rittspraxis (se s. 25 1 under-
instansens dom). Patent- och marknadsdverdomstolen ansluter sig till dessa réttsliga

utgangspunkter med foljande tillagg.

Lagstridighetsprincipen anses ge uttryck for ratten for konsumenter att inte behéva
utsta lagstridiga atgarder eller att vilseledas att sjdlva vidta lagstridiga atgirder. Punkt-
en 9 1 svarta listan — enligt vilken marknadsforing, som anger eller pa annat sétt skapar
intryck av att det &r lagligt att sédlja en produkt nér sa inte ar fallet, alltid &r otillborlig —
anses vila pa lagstridighetsprincipens grunder. (Se prop. 2007/08:115 s. 77 f.) Som
underinstansen papekat utgdr punkten 9 i svarta listan ett specialfall av lagstridighets-

principen.

I praxis har provningen av lagstridighetsprincipen dven skett inom ramen for general-
klausulen 1 5 § marknadsforingslagen om att marknadsforing ska stimma 6verens med
god marknadsforingssed. For att marknadsforingen ska anses som otillborlig kravs da
aven att den 1 mirkbar man paverkar eller sannolikt paverkar mottagarens formaga att
fatta ett vilgrundat affarsbeslut, se 6 § marknadsforingslagen (for tidigare praxis se

t.ex. MD 2012:8, punkten 41 och MD 2016:5, punkterna 127 och 128).

Niér kdranden, som i det nu aktuella fallet, gor gillande att det otillborliga i marknads-
foringen &r att marknadsforingen innebér ett intrdng 1 kdrandens immateriella rittig-
heter, uppkommer fragan om det pastaddda intranget &r ett sddant lagstridigt beteende
som kan triffas av marknadsforingslagens bestimmelser om lagstridighetsprincipen
sasom den kommit till uttryck i punkten 9 i svarta listan eller sisom den tillampats 1

praxis inom ramen for generalklausulen i 5 § marknadsforingslagen.
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Att det 1 vissa fall finns ett samband mellan immateriella réttigheter och marknadsfor-
ingslagens bestimmelser &r klart. Bl.a. kan bedomningen av frdgor om renommésnylt-
ning — som i praxis provats inom ramen for generalklausulen i 5 § marknadsforings-
lagen — och fragor som provas enligt bestimmelserna i 10, 14 och 18 § marknadsfor-
ingslagen om forbud mot vilseledande marknadsforing, vilseledande efterbildningar
respektive jaimforande reklam, paverkas av att marknadsforingen avser t.ex. produkter

eller kinnetecken som dr immaterialrattsligt skyddade.

Marknadsdomstolen har 1 tidigare praxis i flera fall slagit fast, att den marknadsritts-
liga bedomningen sker fristdende fran immaterialrattsliga 6vervdaganden och att ett for-
bud enligt marknadsforingslagen inte kan meddelas endast pa den grunden att ett for-
farande t.ex. utgér varumérkesintrang (se t.ex. MD 1988:6 och 1994:25). I avgorandet
MD 2012:15 tillade Marknadsdomstolen att detta i och for sig inte skulle forstés sa att
forfaranden inom immaterialrattens omrdde som — med beaktande av lagstridighets-
principen — var 1 strid med god marknadsforingssed och som var otillborliga inte kunde
forbjudas enligt marknadsforingslagen. Domen berdrde emellertid inte det specialfall

av lagstridighetsprincipen som punkten 9 i svarta listan utgor.

Vad forst géller fraigan om marknadsforing som innebér intrdng i nagons immateriella
rattigheter 6ver huvud taget kan triffas av bestimmelsen 1 punkten 9 i svarta listan
konstaterar Patent- och marknadséverdomstolen att bestimmelsen enligt sin ordalyd-
else och sa som den har tillimpats i praxis tar sikte pd marknadsforing av produkter
som &r olagliga 1 sig att sdlja (se t.ex. MD 2011:29 och MD 2009:33). Vad som avses
ar alltsa att produkttypen ér helt forbjuden att sédlja, kréver ett sérskilt forsdljningstill-
stand eller inte far séljas for att den inte uppfyller vissa lagkrav. Svarta listans
bestdmmelser ska tolkas restriktivt. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen saknas
utrymme att tolka bestdmmelsen sa att dess tillimpningsomrade skulle omfatta dven
marknadsforing av produkter som innebér intrdng i ndgon annans immateriella réttig-
het pa det sitt som BMW gjort gillande i malet. Aven om intring skulle ha skett i
BMW:s formgivningar, saknas alltsd enligt Patent- och marknadséverdomstolen
forutséttningar att med stod av punkten 9 i svarta listan bifalla BMW:s forbuds-
yrkande.
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Nir det darefter géller fraigan om marknadsforing som innebér intrdng i ndgons im-
materiella rittigheter — med en mer generell tillimpning av lagstridighetsprincipen —
kan tréffas av bestimmelserna i 5 och 6 § marknadsforingslagen gor Patent- och mark-

nadsoverdomstolen foljande beddmning.

Enligt Patent- och marknadsoverdomstolen kan det i och for sig inte uteslutas att mark-
nadsforingsatgirder som innebdr immaterialrittsintrang, med tillimpning av lagstridig-
hetsprincipen inom ramen for generalklausulen 15 § marknadsforingslagen, kan anses
strida mot god marknadsforingssed (jfr MD 2012:15). Men for att marknadsforingen
ska kunna forbjudas kréivs ocksé att den ér att anse som otillborlig, vilket forutsatter att
den 1 mirkbar man péverkar eller sannolikt paverkar mottagarens formaga att fatta ett
vélgrundat affarsbeslut. En central del 1 bedomningen &r alltsa tillimpningen av det s.k.
transaktionstestet (jfr Patent- och marknadsdverdomstolens dom den 5 december 2019
1 mal nr PMT 2054-18, sérskilt s. 27-31). Som Marknadsdomstolen vid flertalet till-
fallen ocksé uttalat i sin tidigare praxis racker det alltsé inte att en marknadsforings-
atgird utgor ett immaterialréttsintrang for att ett forbud enligt 23 § marknadsforings-

lagen ska kunna meddelas (se ovan gjord hdnvisning till MD 1988:6 och 1994:25).

I detta fall har Vannetukku i1 den pastatt otillborliga marknadsforingen av fialgarna
uttryckligen angivit att filgarna inte &r BMW:s originalfdlgar. Det innebér att oavsett
om Vannetukkus marknadsforing av filgarna &r att bedoma som ett intrang i de form-
givningar av falgar som skyddas av BMW:s registreringar kan inte den mottagande
konsumentens formaga att fatta ett vilgrundat affarsbeslut anses paverkad pé sétt som
krévs enligt 6 § marknadsforingslagen. Konsumenten far ju en tydlig upplysning om
att marknadsforingen inte avser BMW:s originalfilgar. Talan kan darfor inte heller
bifallas enligt 5 och 6 § marknadsforingslagen. Vid den nu gjorda beddomningen finns
det — inom ramen for denna marknadsforingsrittsliga talan — inte skél att géra nagon

provning av om Vannetukku har gjort intrdng 1 BMW:s formgivningsrittigheter.

Sammanfattningsvis saknas alltsé forutséttningar att bifalla BMW:s yrkande om for-
bud mot marknadsforing avseende fialgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M.

Punkten 4 1 Patent- och marknadsdomstolens dom ska darmed inte dndras.
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4.3 Fragan om forbud mot marknadsforing avseende kinnetecknen Mi4, MiS5,
Mié6, Mi7, Mi8 och Sport-M (punkten 5 i Patent- och marknadsdomstolens

domslut)

BMW:s talan och ramen for Patent- och marknadséverdomstolens provning

BMW har yrkat att domstolen ska forbjuda Vannetukku att vid marknadsforing av
falgar och andra delar till bilar anvinda kidnnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och
Sport-M.

Som grund for talan i denna del har BMW sammanfattningsvis aberopat foljande

omstdndigheter.

BMW ér innehavare av varuméirkena M, M4, M5, M6, M7, M8, 14, 15, 16, i7 och i8.
Flera av BMW:s varumérken ar védlkdnda och har mycket gott renommé, varfor de har
ett utokat skyddsomfang. Vannetukkus kdnnetecken Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 ar for-
vaxlingsbara med BMW:s varumirken. Vannetukkus kénnetecken Sport-M ér fonet-
iskt och visuellt identiskt med BMW:s varumirke ”M”. Vannetukku anvédnder kédnne-
tecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M f6r samma varor som BMW:s varu-

marken dr registrerade for.

Enligt BMW ar Vannetukkus marknadsforing i forsta hand vilseledande enligt 10 §
marknadsforingslagen eftersom marknadsforingen ger intryck av att Vannetukkus
produkter ingér i BMW:s sortiment, att de har godkénts av BMW eller att det finns ett
kommersiellt samband mellan bolagen. Marknadsforingen &r enligt BMW sddan att
den 1 mirkbar man paverkar konsumenternas formdga att fatta vilgrundade affars-
beslut eller 1 vart fall ska den anses paverka eller sannolikt paverka mottagarens
formaga att fatta vélgrundade affdrsbeslut. Marknadsforingen dr enligt BMW dérfor
otillborlig.

I andra hand har BMW gjort géllande att Vannetukku utnyttjar BMW:s goda renommé

1 strid med generalklausulen 1 5 § marknadsforingslagen (s.k. renommésnyltning).
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Marknadsforingen dr enligt BMW sddan att den i méirkbar man péverkar konsument-
ernas formaga att fatta vilgrundade affarsbeslut. I vart fall ska den anses paverka eller
sannolikt paverka mottagarens forméga att fatta vilgrundade affarsbeslut. Marknads-

foringen &r enligt BMW darfor otillborlig enligt 5 och 6 § marknadsforingslagen.

Alternativt har BMW gjort gillande att Vannetukkus anvéndning av kdnnetecknen
innebdr ett intrang i BMW:s ensamritt till varuméarkena. Enligt BMW har Vanne-
tukkus anvéndning skett pé ett sitt som stér i strid med annan lagstifining, nimligen
artikel 9 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni
2017 om EU-varumirken eller att marknadsforingen dr dgnad att leda till lagover-
tradelse. Marknadsforingen stdr ddrmed 1 strid med lagstridighetsprincipen. Marknads-
foringen dr enligt BMW sddan att den 1 mirkbar mén paverkar konsumenternas for-
maga att fatta vilgrundade affarsbeslut. I vart fall ska den anses péverka eller sannolikt
paverka mottagarens formaga att fatta vilgrundade affarsbeslut. Marknadsforingen ér
enligt BMW dérfor otillborlig enligt generalklausulen i 5 § 1 forening med 6 § mark-

nadsforingslagen.

Patent- och marknadséverdomstolen har uppfattat att BMW i Patent- och marknads-
overdomstolen, i tilldgg till vad bolaget gjorde gillande i Patent- och marknadsdom-
stolen avseende lagstridighetsprincipen, nu gor gillande att marknadsforingen — till
foljd av att Vannetukkus anvindning av kdnnetecknen innebér ett intrang i BMW:s
ensamrétt till varuméarkena och ddarmed ar otillaten — ocksa strider mot punkten 9 i

svarta listan, dvs. det specialfall av lagstridighetsprincipen som regleras dar.

BMW har yrkat att ett vitesforbud ska meddelas pa den grunden att Vannetukku dgnat
sig &t otillborlig marknadsforing. Med hinsyn till hur BMW har utformat sin talan stir
det alltsa dven har klart att BMW inte har framstéllt ndgot yrkande som endast vilar pa
immaterialréttslig grund. Det innebér att Patent- och marknadsdverdomstolens prov-
ning dven 1 denna del ska ske med utgangspunkt i bestimmelserna om otillborlig
marknadsforing 1 marknadsforingslagen och ett bifall till BMW:s forbudsyrkanden

forutsitter dirmed ocksa att villkoren for forbud i marknadsforingslagen ar uppfyllda.
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Rattsliga utgdangspunkter och Patent- och marknadséverdomstolens bedomning

Som Patent- och marknadsdverdomstolen redogjort for ovan ska bestimmelserna i

marknadsforingslagen tolkas direktivkonformt.

Patent- och marknadsdomstolen har redogjort for de réttsliga utgdngspunkterna for
bedomningen nir det giller frdgorna om vilseledande marknadsforing enligt 10 § 5
marknadsforingslagen och renommésnyltning enligt 5 § marknadsforingslagen (se s.
28 och 29 1 Patent- och marknadsdomstolens dom). Patent- och marknadsdverdom-
stolen ansluter sig till dessa réttsliga utgdngspunkter och instimmer i den beddmning
av sakfrigorna som Patent- och marknadsdomstolen har gjort i denna del. Aven Patent-
och marknadsdverdomstolen finner alltsd att Vannetukkus marknadsforing avseende
kdnnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M varken strider mot 10 § mark-

nadsforingslagen eller utgér renommésnyltning enligt 5 § marknadsforingslagen.

Det som da éterstar for Patent- och marknadsdverdomstolen att prova dr om marknads-
foringen avseende kdnnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M strider mot

specialfallet av lagstridighetsprincipen enligt punkten 9 1 svarta listan eller mot en mer
generell lagstridighetsprincip enligt 5 och 6 § marknadsforingslagen. I dessa fragor gor

Patent- och marknadsoverdomstolen foljande bedomning.

Patent- och marknadséverdomstolen har ovan vid bedoémningen av den patalade mark-
nadsforingen avseende filgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M, funnit att det
saknas forutsittningar att med stdd av punkten 9 i svarta listan bifalla BMW:s forbuds-
yrkande grundat pa péstdende om intrdng i BMW:s ensamritt till gemenskapsform-
givningar. Eftersom det saknas skil att géra nigon annan beddmning nér det géller
BMW:s yrkande om forbud mot marknadsforing grundat pa pastdendet om intrang i
BMW:s ensamritt till sina varumérken, kan BMW:s yrkande inte heller i denna del

vinna bifall med tillimpning av punkten 9 i svarta listan.

Avslutningsvis tar Patent- och marknadsdverdomstolen stillning till om BMW:s

yrkande kan bifallas med tillimpning av en mer generell lagstridighetsprincip enligt
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bestimmelsen i 5 och 6 § marknadsforingslagen om att marknadsforing ska stimma

overens med god marknadsforingssed.

Patent- och marknadséverdomstolen har vid provningen av BMW:s forbudsyrkande
avseende filgarna uttalat att det i och for sig inte kan uteslutas att marknadsforings-
atgérder som innebdr immaterialréttsintrang, med tillimpning av lagstridighetsprin-
cipen inom ramen for generalklausulen 1 5 § marknadsforingslagen, kan anses strida
mot god marknadsforingssed. Som Patent- och marknadsoverdomstolen konstaterat
kravs dock for att ett forbud ska kunna meddelas att marknadsforingen ocksa ar att
anse som otillborlig, vilket forutsitter att den i markbar méan paverkar eller sannolikt
paverkar mottagarens formaga att fatta ett vdlgrundat affarsbeslut. I det sammanhanget
har Patent- och marknads6verdomstolen uttalat att transaktionstestet &r centralt och det
racker alltsa inte att en marknadsforingsatgird utgor ett immaterialréttsintrang for att

ett forbud enligt 23 § marknadsforingslagen ska kunna meddelas.

Av den pastatt otillborliga marknadsforingen framgar att Vannetukku uttryckligen har
angivit att filgarna inte &r BMW:s originalfilgar. Aven om Vannetukkus kiinnetecken i
och for sig skulle bedomas vara forvaxlingsbara med BMW:s varumédrken, medfor
denna upplysning enligt Patent- och marknadsdverdomstolens mening, att marknads-
foringen under alla forhdllanden inte har utformats pa ett sadant sitt att mottagarens
formaga att fatta ett védlgrundat beslut kan anses paverkad pé det sétt som krévs enligt

6 § marknadsforingslagen. BMW:s forbudsyrkande kan alltsd inte heller vinna bifall pa
denna grund. Vid denna beddémning finns det — inom ramen for denna marknadsfor-
ingsréttsliga talan — inte skal att géra ndgon prévning av om Vannetukku genom mark-

nadsforingsatgirden har gjort intrdng 1 BMW:s registrerade varumérken.

Sammanfattningsvis saknas alltsé forutséttningar att bifalla BMW:s yrkande om
forbud mot marknadsforing avseende kénnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och

Sport-M. Punkten 5 i Patent- och marknadsdomstolens dom ska ddrmed inte éndras.
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4.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebér Patent- och marknadséverdomstolens beddmningar att
Patent- och marknadsdomstolens domslut i punkterna 4 och 5 inte ska dndras. Detta
innebér att Patent- och marknadsdomstolens domslut i fragan om réttegdngskostnader i

punkten 6 inte heller ska dndras.
4.5 Rittegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen
BMW har tappat mélet i Patent- och marknadséverdomstolen och har dérfor inte ratt

till ersdttning for sin rattegdngskostnad hir. Vannetukku har 1 Patent- och marknads-

overdomstolen inte begirt ersittning for nagra réttegangskostnader har.

5. OVERKLAGANDE

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

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

I avgorandet har deltagit hovrittslagmannen Christine Lager samt hovréttsraden

Annika Malm, Kerstin Norman, referent, och Adrian Engman.
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c. anvinda péstdendet “felgen fiir bayerische autos” (falgar for Bayerska bilar),
tillsammans med Blaukreuz-logotypen enligt punkten 2.a., enligt domsbilaga 1
eller darmed liknande pastaenden,

d. anvinda pastaendet ”Blaukreuz-falgar ar specialdesignade till bayerska bilar”,
enligt domsbilaga 1, eller darmed liknande pastaenden,

e. anvanda bilder pa BMW-bilar pa sétt som skett i domsbilaga 1 eller pa liknande
satt, samt att

f. anvanda pastaendet “Du kan dven bestilla original BMW-képor fran oss”

enligt domsbilaga 1 eller darmed liknande pastaenden, nér sa inte ar fallet.

3. Vannetukku.fi. Oy ska till Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft betala
100 000 kr jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran den
23 februari 2016 till dess betalning sker.

4. Patent- och marknadsdomstolen avslar Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschafts yrkanden om férbud fér Vannetukku.fi. Oy att marknadsfora
falgarna Blaukreuz Mi6 respektive Blaukreuz Sport-M, med utformning enligt
domsbilaga 1 eller darmed liknande utformning.

5. Patent- och marknadsdomstolen avslar Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschafts yrkanden om forbud for VVannetukku.fi. Oy att vid
marknadsforing av falgar och andra delar till bilar anvanda kannetecknen Mi4,
Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M enligt domsbilaga 1 eller darmed liknande

kannetecken samt att anvanda kénnetecknet Blaukreuz enligt domsbilaga 1.

6. Vannetukku.fi. Oy ska ersétta Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft for
dess rattegangskostnad med 233 769 kr, varav 225 769 kr avser ombudsarvode,

jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran denna dag till dess betalning sker.
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YRKANDEN M.M.

BMW

1. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) har yrkat att Patent- och
marknadsdomstolen ska forbjuda Vannetukku.fi Oy (Vannetukku) att

a) marknadsfora falgarna Blaukreuz Mi6 respektive Blaukreuz Sport-M, med
utformning enligt domsbilaga 1, (gemensamt Falgarna) eller darmed liknande
utformning;

vid marknadsforing av félgar och andra delar till bilar:

b) anvénda k&nnetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M
(Kannetecknen) enligt domsbilaga 1 eller darmed liknande k&nnetecken,

c) anvanda kannetecknet Blaukreuz enligt domsbilaga 1,

d) anvanda Blaukreuz-logotypen, enligt utformningen i domsbilaga 1 eller darmed
liknande utforande,

e) anvinda pastaendet "felgen fiir bayerische autos” (falgar for Bayerska bilar),
enligt domsbilaga 1 eller darmed liknande pastaenden,

f) anvinda pastdendet “Blaukreuz-filgar &r specialdesignade till bayerska bilar”,
enligt domsbilaga 1, eller darmed liknande pastaenden,

g) anvanda bilder pa BMW-bilar enligt domsbilaga 1, eller darmed liknande
bilder,

samt att

h) anvinda pastdendet ’Du kan &ven bestélla original BMW-kapor fran oss” enligt
dombilaga 1 eller darmed liknande pastaenden nar sa inte ar fallet.

2. BMW har som alternativ till punkterna 1.a—g yrkat att domstolen ska forbjuda
Vannetukku att vid marknadsforing av falgar och andra delar till bilar anvanda en
kombination av tva eller flera av framstallningarna och pastaendena enligt punkterna

l.ag.
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3. BMW har som alternativ till punkterna 1-2 yrkat att domstolen ska forbjuda
Vannetukku att vid marknadsféring av falgar och andra delar till bilar anvanda

annonsen enligt domsbilaga 1 eller darmed liknande utformning.

4. BMW har yrkat att domstolen ska forena envar av forbuden med vite om 1 000 000
kr.

5. BMW har yrkat att domstolen ska forplikta VVannetukku att till BMW betala 100 000
kr jamte ranta pa beloppet enligt 6 § rantelagen fran dagen fér delgivning av
stamningsansokan till dess betalning sker.

Vannetukku

Vannetukku har bestritt BMW:s yrkanden och, som bolaget maste uppfattas, yrkat att

talan ska avvisas alternativt vilandeforklaras.

Parterna har begart ersattning for sina rattegangskostnader.

Patent- och marknadsdomstolen har med stod av 42 kap. 18 § femte punkten

rattegangsbalken avgjort malet utan huvudférhandling.
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GRUNDER OCH OMSTANDIGHETER

BMW

BMW har till stod for sin talan anfort i huvudsak foljande.

Parterna

BMW ér ett av de mest respekterade bilforetagen i varlden. Den speciella utstralningen
hos BMW:s logotyp, det registrerade och valkanda gemenskapsvaruméarket (BMW-
skdlden), bidrar till en 6kande marknad for BMW:s produkter. BMW-skdlden ar idag

ett av varldens hogst varderade varumaérken.

Ar 2014 saldes 6ver 1,8 miljoner nya BMW-bilar i vérlden varav drygt 19 600 bilar

saldes i Sverige.

Figur 1: BMW-skdlden

BMW &r innehavare av den néaringsverksamhet som har sin grund i BMW:s
produktion, marknadsféring och forséljning av bilar inklusive réttigheterna till bilarna
och varumérkena. BMW, BMW:s varumérken och BMW:s bilar ar k&nda i Sverige.
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Vannetukku &r ett finskt bolag som saljer dack och féalgar via webplatsen

www.tyrelia.com. Webplatsen innehaller marknadsforing pa finska, svenska, lettiska,

estniska och litauiska.

Den aktuella marknadsforingen

Under ar 2015 uppmarksammade BMW att VVannetukkus svenska produktkatalog

innehaller marknadsforing enligt domsbilaga 1 (Annonsen).

Till skillnad fran andra sidor i produktkatalogen & Annonsen utformad i blatt och vitt,
vilket anknyter till fargerna i BMW-skdlden. Bakgrunden pa sidorna utgors av
Vannetukkus blavita Blaukreuz-logotyp. Félgarna och andra falgar presenteras

tillsammans med Kénnetecknen.

Annonsen innehaller aven bilder pad BMW-bilar av modellen BMW Z4 Roadster och
BMW M4 Convertible markta med BMW-skélden pa fronten och, avseende BMW Z4

Roadster, dven pa sidan.

BMW har med anledning av marknadsforingen skickat ett varningsbrev till
Vannetukku med krav om att marknadsféringen ska upphéra. Vannetukku har
tillbakavisat BMW:s krav.

Den patalade marknadsforingen har pagatt under ar 2015 i Sverige, genom att

Vannetukku distribuerat sin svenska produktkatalog.
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Falgarna — yrkandet under punkten 1.a

Intrang

BMW é&r innehavare av de registrerade gemenskapsformgivningarna med nr
002591453-0001 (RCD 1) och 00660618-0002 (RCD 2). Vannetukkus marknadsféring
gor intrang i den ensamréatt som foljer av registreringarna enligt artikel 10 i radets
forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
(EGT L 3, 2002, s. 1) (forordningen om gemenskapsformgivningar).

Falgen Blaukreuz Mi6 (Félg 1) gor intrang i RCD 1. Félg 1 har samma antal ekrar,
bulthal och pinnhal, med samma proportioner och placering som BMW:s falg.
Utformningen pa ekrarna, bade den tvadelade formen och den tvadelade
fargsattningen, ar i det narmaste identisk. Pinnhal aterfinns i mitten av varje eker
medan bulthalen &r placerad mellan ekrarna. Falg 1 skiljer sig endast pa ovasentliga
punkter fran RCD 1 och har forts ut pa marknaden utan BMW:s tillstand.

Falgt: o |RCD 1

Figur 2: Falgen Blaukreuz Mi6 (vanster) och falgen RCD 1 (hdger)

Falgen Blaukreuz Sport-M (Falg 2), som finns i fargerna silver och svart, gor intrang i
RCD 2. Falg 2 och RCD 2 har samma antal ekrar och bulthal, med samma
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proportioner. Utformningen pa ekrarna, med den sarpraglade hastskoformen och skaror
mellan ekrarna, ar i det narmaste identisk. Félg 2 skiljer sig endast pa ovasentliga

punkter fran RCD 2 och har forts ut pa marknaden utan BMW:s tillstand.

Falg 2 RCD 2

e P LR e LM P

Figur 3: Falgen Blaukreuz Sport-M (vanster) och RCD 2 (hoger)

Vannetukku har skapat intryck av att det ar lagligt att salja Falgarna trots att sa inte &r
fallet. Vannetukku framhaller vidare i Annonsen att aven om Falgarna inte ar original
BMW-falgar, sa ar de fullt kompatibla med BMW-bilar. Marknadsféringen &r
otillborlig enligt punkt 9 i den s.k. svarta listan (se bilaga 1 till Europaparlamentets och
radets direktiv 2005/29/EG om otillborliga affarsmetoder m.m. och 8 § andra stycket
marknadsforingslagen).

| andra hand sker marknadsforingen av Falgarna pa ett satt som star i strid med annan
lagstiftning (férordningen om gemenskapsformgivningar), eller &r &gnad att leda till

lagbvertradelse. Féalgarna ar darfor otillborliga enligt lagstridighetsprincipen.
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Vannetukkus reqgistreringar

Avseende Falg 1 har Vannetukku hénvisat till sin egen gemenskapsformgivning med
nr 002589663-0003, vilken registrerades den 4 december 2014, dvs. en dag innan
ingivandet av RCD 1.

Vannetukkus registrering ar ogiltig. BMW:s RCD 1, med ans6kningsdag 5 december
2014, avser BMW-félgen 437 M. Denna falg publicerades i ett officiellt
pressmeddelande den 12 december 2013. Anstkan for RCD 1 gavs in inom den tolv
manaders nyhetsfrist som foreskrivs i férordningen om gemenskapsformgivningar.
Vannetukkus registrering ar identisk med RCD 1 och uppfyller inte kravet pa nyhet.
BMW vill understryka att EUIPO inte gér ndgon bedémning av formgivningar i

forhallande till prior art.

Vad avser Falg 2 har Vannetukku hénvisat till sin egen gemenskapsformgivning med
nr 000660618-0002 som registrerades den 21 oktober 2014, dvs. efter BMW:s tidigare
rattighet, RCD 2. En registrering medfor inte i sig sjalv en rattighet att anvénda ett
monster. BMW anser att VVannetukkus registrering gér intrang i RCD 2 och darfor ar
ogiltig. BMW avser att ga vidare med fragan om ogiltighetsforklaring i behorig

ordning.

Kéannetecknen — yrkandet i punkten 1.b

BMW:s varumarken

BMW &r innehavare av varumarkena M, M4, M5, M6, M7, M8, i4, i5, i6, i7 och i8
(Varumarkena). Darutover innehar BMW ett antal ytterligare varumarken som bestar
av ”M” och en siffra/siffror i kombination, t.ex. M40, samt ett antal varuméarken som

endast bestar av siffror, t.ex. 540.
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Varumarkena innehallande M, vilka innefattar M, M4, M5, M6, M7 och M8, &r att
anse som notoriskt kanda inom omsattningskretsen och har ett mycket gott renommé.
En mycket stor del av bilkonsumenterna kanner till dessa. Varumarkena ska darfor
tillerkannas ett utdkat skyddsomfang. Det framgar av ett intyg fran Motorbranschens
Riksforbund att varumérket M i kombination med en siffra/siffror for BMW dr vélkant
och inarbetat i Sverige sedan ar 1982. BMW hanvisar dven till Interbrands rapport
”Best Global Brands 2015”. I denna rapport placeras BMW:s logotyp pa elfte plats
globalt sett. Varumarket beraknas vara vart 316 miljarder kronor. Aven BMW:s
forsaljning, globalt och i Sverige, som uppgar till 1,8 miljoner respektive 19 600 bilar,
ger stod for att market ar kant i Sverige.

BMW:s i-varumérken anvands for ett omfattande och innovativt koncept. BMW i3 &r
en utsléppsfri helelektrisk bil for stadskdrning. BMW 18 &r en sportbil som med hjélp

av en elmotor har en bransleforbrukning som en smabil.

Aven varumirkena i3 och i8 ar vl kanda och tnjuter ett utokat skydd. Interbrands
rapport hanvisar till att i3-modellen ar den tredje mest salda elektriska bilen globalt
sett. Bilmodellen i8 marknadsférdes aven genom placering i filmen Mission

Impossible — Ghost Protocol.

Avseende Mi-kannetecknen har Vannetukku hénvisat till dess registrerade
varumarken. Registreringen medfor inte per automatik en ratt att anvénda varumarket
om det gor intrang i andras giltiga rattigheter. Inte heller for EU-varumarken sker

nagon forprovning vid EUIPO mot tidigare rattigheter.

Det bor noteras att Vannetukku forst den 12 och 13 maj 2015 ansokt om registrering
for varumirkena ”Mi4”, ”Mi6”, ”"Mi7” och ”Mi8”. Detta efter att BMW kontaktat

Vannetukku med ett varningsbrev. Registreringarna har skett i ond tro och &r ogiltiga.
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Forvaxlingsheddmningen

”M” 1 kombination med andra siffror ar ett kint varumérke och har ett utokat

skyddsomfang.

Vannetukku anvander Kannetecknen for samma varor som varumarkena ar
registrerade for, dvs. personbilar, vilket inkluderar falgar. Det foreligger alltsa

varuslagslikhet.

Kéannetecknen uppvisar stor markeslikhet med VVarumérkena. Det foreligger en visuell,
fonetisk och konceptuell likhet mellan Kénnetecknen och Varumarkena. Vannetukku
har skapat Kannetecknen genom att kombinera Varuméarkena. Kannetecknen bestar,

med undantag for Sport-M, helt och hallet av Varumarkena.

Kénnetecknet Mi5 utgdrs av en kombination av varumarkena M, M5 och i5 och ar
forvéaxlingsbart med samtliga tre varumarken. Motsvarande galler for 6vriga av

Kéannetecknen, forutom Sport-M.

Vad géller Sport-M menar BMW att ordet “’sport” &r generiskt och uppfattas som en
beskrivning av den dominerande och sarskiljande delen av kdnnetecknet, ndmligen
bokstaven ”M”. Denna del dr bade fonetiskt och visuellt identiskt med varumarket M.
Det foreligger &ven en konceptuell likhet eftersom M-varumérket for sportbilar

associeras till sport.

\annetecken Varumarke

Ai4 M, i4, M4

1i5  msMs
2i6 - M i6, M6

A7 M, i7, M7
e |miems
Sport-M M

Figur 4

13
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Vilseledande marknadsforing

Vannetukkus anvéndning av Kannetecknen for sina falgar medfor forvaxling mellan
Vannetukku och BMW:s produkter och ger intryck av att Vannetukkus produkter ingar
i BMW:s sortiment, har godkants av BMW eller att det finns nagot annat kommersiellt
samband mellan BMW och Vannetukku. Vannetukku vilseleder saledes

konsumenterna. Forfarandet strider mot 10 § marknadsféringslagen.

Renommeésnyltning

I andra hand gér BMW gallande att VVannetukkus anvandning av sina kannetecken for
sina falgar utnyttjar BMW:s renommé. Genom anvandningen har Vannetukku
obehorigen till sin ekonomiska fordel utnyttjat det varde som ligger i en positiv
forestallning hos konsumenterna som har skapats av BMW.

Lagstridighetsprincipen

BMW gor alternativt géllande att Vannetukkus anvandning av Kénnetecknen strider
mot annan lagstiftning, namligen radets férordning (EG) nr 207/2009 om
gemenskapsvaruméarken (EUT L 78, s. 1) (varumarkesforordningen), eller ar agnad &t

att leda till lagovertradelse.

Kénnetecknen gor intrang i den ensamratt som BMW enligt artikel 9 i

varumarkesférordningen ar tillférsakrad.

Ovriga kannetecken m.m. — yrkandena under punkterna 1.c—g

Annonsen, som helhet och sett till sina bestandsdelar enligt punkterna 1.c—g, ger
intryck av att Vannetukkus produkter har godkénts av BMW eller att det finns ett
kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukkus produkter. Vannetukku

vilseleder darmed konsumenterna i strid med 10 § marknadsforingslagen.
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Annonsen, som helhet och sett till sina bestandsdelar enligt punkterna 1.a—g, utgor

vilseledande marknadsforing och/eller renommeésnyltning.

Blaukreuz och Blaukreuz-logotypen — yrkandena punkterna 1.c—d

BMW &r som namnts ovan innehavare av BMW-skdlden. Blaukreuz betyder blatt kors
pa tyska och kan aven anvandas for att beskriva BMW-skélden, som &r ett kors i blatt
och vitt. Utformningen av Vannetukkus logotyp paminner darfér starkt om BMW-
skolden.

Vannetukkus anvéndning ger intryck av att Vannetukkus produkter godkénts av BMW
eller att det foreligger ett kommersiellt samband, vilket &r vilseledande. Vannetukku

utnyttjar dven det renommé som BMW-skdélden har.

”Felgen fiir bayerische autos” (filgar for bayerska bilar) och ”Blaukreuz-falgar ar

specialdesignade till bayerska bilar” — yrkandena under punkterna 1.e—f

BMW:s firmanamn ”Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft” knyter an till
bolagets bayerska arv. Det ar denna bayerska koppling som gett upphov till bolagets
firma. Anvindningen av uttrycket “falgar for bayerska bilar” dr darfor d4gnat att knyta
an till detta ursprung. Motsvarande géller pastaendet ”Blaukreuz-falgar ar

specialdesignade till bayerska bilar”.

Pastaendena ger intryck av att Vannetukkus produkter har godkants av BMW eller att
det foreligger ett kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukkus produkter,
vilket &r vilseledande. Vannetukku utnyttjar &ven BMW:s renommé.

Vannetukkus pastaenden ar aven felaktiga. Falgarna passar inte bara bayerska bilar
utan alla bilar. Félgarna ar inte specialdesignade for bayerska bilar. Pastaendet strider
darmed mot kravet pa vederhaftighet och ar vilseledande enligt 10 §

marknadsforingslagen.
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Bilder p4 BMW-bilar — yrkande punkten 1.g

BMW har inte gett tillatelse till Vannetukkus anvandning av bilderna pa de tre BMW-
bilarna, med BMW-skolden pa fronten och, avseende BMW Z4 Roadster, pa sidan i
sin marknadsféring. Vannetukkus anvandning medfor att genomsnittskonsumenten
anknyter och associerar till BMW vid Vannetukkus marknadsforing av falgar.
Dérigenom vilseleds konsumenten om vem som star bakom verksamheten eller om

kommersiellt samband.

Vannetukkus anvandning av bilderna pa BMW-bilarna medfor dven att
marknadsfoéringen obehdrigt associerar till BMW:s verksamhet och Varumaérkena.
Genom anvandningen av bilderna pa BMW-bilarna utnyttjar Vannetukku till sin
ekonomiska fordel det varde som ligger i en positiv forestalining hos konsumenterna
som skapats av BMW. Vannetukku har saledes dven gjort sig skyldig till

renommeésnyltning.

Kombination av pastdenden — yrkande punkten 2

BMW gor i andra hand gallande att framstallningarna/pastaendena enligt punkterna
1.a—g i vart fall i kombination &r vilseledande och obehérigen utnyttjar BMW:s

renommeé.

Annonsen som helhet — yrkande punkten 3

BMW gor alternativt gallande att Annonsen som helhet &r vilseledande och obehorigen
utnyttjar BMW:s renommé.

Originalkapor — yrkandet enligt punkten 1.h

BMW kanner inte till att det skulle saljas originalkapor till Vannetukku fran BMW:s

auktoriserade aterforséljare. Det bestrids att Vannetukku saljer originalkapor fran
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BMW. Anvindningen av pastdendet ”Du kan &ven bestalla original BMW-kapor fran
0ss” ir inte sanningsenligt, eftersom det inte gir att bestilla original BMW-kapor fran
Vannetukku. Pastaendet strider darmed mot kravet pa vederhéaftighet (se 10 §

marknadsforingslagen).

Samtliga yrkanden enligt punkt 1 och 2

Marknadsforingen paverkar i markbar man konsumenterna formaga att fatta
valgrundade affarsbeslut eftersom Vannetukkus produkter uppvéarderas pa grund av
associationen till BMW. Konsumenterna lockas darmed till kop pa webplatsen.

I vart fall ska marknadsféringen enligt yrkandena under punkterna 1.b—h samt punkten
2 anses paverka eller sannolikt paverka mottagarens formaga att fatta valgrundade

affarsbeslut.

Vite

Forutsattningar foreligger att forena forbudet med vite enligt 26 §
marknadsforingslagen da det inte foreligger sarskilda skal for att det skulle vara

obehdvligt.

Skadestand

Vannetukkus marknadsféring har orsakat BMW skada som uppgar till 200 000 kr

varav (minst) 50 000 kr avser goodwillskada och (minst) 50 000 kr utebliven vinst.
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Utebliven vinst

Priset for Vannetukkus falgar i Annonsen, vilka utgors av 31 produkter, uppgar till

1 099-1 999 kr per falg. Snittpriset for dessa falgar &r 1 469 kr. Priset for BMW:s
originalfalgar uppgar till ca 4 0007 000 kr. | det foljande raknas med ett snittpris om
5500 kr per falg. Priset pa Vannetukkus falgar uppgar saledes till ungeféar 25 procent
av vad original BMW-falgar kostar.

Vannetukkus omsattning uppgick ar 2014 till ca 130 miljoner kr. Vannetukku bildades
ar 2012 och dess tillvaxt var mellan ar 2013 och 2014 éver 40 procent. Det kan antas

att omséttningen ar 2015 var hogre. BMW utgar emellertid fran 2014 ars omséttning.

Eftersom Annonsen utgor 3 procent av katalogen och priset pa falgarna i Annonsen &r
bland de dyraste i katalogen uppskattar BMW att den omséttning som &r hanforlig till
falgarna i Annonsen utgor i vart fall ca 1 procent av Vannetukkus totala omséttning,

dvs. ca 1,3 miljoner kr, eller 884 félgar, sett till snittpriset.

Vannetukku &r verksamt i fem lander varav Sverige &r den storsta marknaden. BMW
uppskattar att minst 25 procent av forsaljningen ar hanforlig till Sverige. Vannetukkus

omsattning fran falgarna uppgar saledes till minst 325 000 kr eller ca 221 falgar.

Med utgangspunkt i skillnaden mellan parternas produkter uppskattar BMW att ca

50 procent av Vannetukkus forséljning, eller ca 110 falgar, motsvarar BMW:s
forlorade forséljning. Detta innebar forlorade bruttointakter under ar 2015 uppgaende
till 605 000 kr (110 * 5 500). BMW har en rérelsemarginal om ca 9 procent. For falgar
ar dock rorelsemarginalen hogre. BMW:s uteblivna vinst uppgar till i vart fall namnda
9 procent eller 54 000 kr (605 * 0,09). Avrundat nedat blir detta 50 000 kr.
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Goodwill

BMW lider en goodwillskada eftersom Vannetukkus marknadsféring innebar att
BMW:s produkter forknippas med lagprisprodukter. BMW uppskattar att
goodwillskadan uppgar till minst 50 000 kr.

Det ar inte mojligt for BMW att fora full bevisning om skadans storlek. Skadans

storlek kan darfor uppskattas i enlighet med 35 kap. 5 § rattegangsbalken.

Forum

BMW begar ett forbud mot Vannetukkus marknadsféring sasom den utformats i
Annonsen. Marknadsforing har foretagits av Vannetukku i Sverige genom
distributionen av katalogen i Sverige, vilken &r forfattad pa svenska och riktar sig till

den svenska marknaden. Talan ar vackt vid ratt forum.

Vannetukku

Falgarna

Vannetukku &r innehavare av de registrerade gemenskapsformgivningarna med nr
002589663-0003 (Falg 1) och 002561126-004 (Félg 2).

Falg 1 registrerades den 4 december 2014 av Vannetukku, dvs. fore karandens
registrering. Vannetukkus registrering har darfor foretrade framfor BMW:s

registrering. Det dr sdledes BMW som gor intrang i Vannetukkus registrering.

Falg 2 registrerades den 21 oktober 2014 av Vannetukku. Vannetukku har mot
bakgrund av registreringen rétt att anvanda Falg 2 i sina affarshandlingar och reklam.



20

STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 9562-15
Patent- och marknadsdomstolen 2017-09-25

Falg 2 ar inte identisk eller férvaxlingsbar med karandens falg RCD 2 av foljande skél.
Formen hos ekrarna i falgarna &r olika. Falg 2 har aven fem spar, vilka, till skillnad
fran RCD 2, inte riktar sig direkt mot bulthdlen. RCD 2 har dven s.k. pinholes.

Vannetukkus varuméarken

Vannetukku ér innehavare av de registrerade gemenskapsvarumarkena ”Blaukreuz
Wheels” (nr 012753497), "Mi4” (nr 014056287), ”Mi5” (nr 014053342), "Mi6” (nr
014056329), ”"Mi7” (nr 014056352) och "Mi8” (nr 014053433).

Vannetukku har ensamrétt att anvanda varumarkena i sina affarshandlingar och

reklam.

Vannetukkus varumarken &r inte identiska med kdrandens varukannetecken.

BMW:s yrkanden kan mot bakgrund av registreringarna inte bifallas.

Sport-M

BMW ir inte innehavare av kdnnetecknet ’Sport-M”. Sport-M &r inte heller ett

registrerat varumarke i klass 12 (bilar och bildelar).

BMW har registrerat varumarket bokstaven ”M”. Registreringen bestar av en enkel
bokstav som ett textmarke. Bokstaven M saknar sarskiljningsformaga. Att registrera

bokstaven M strider mot allmanna registreringsvillkor.

Bokstaven/varumérket ”M” dr inte identiskt med eller liknar inte kdnnetecknet ”Sport-
M”. Det ér inte riktigt att kinnetecknet ”Sport-M” gor intrang i varumarket "M”.

Varumérket ”M” saknar sérskiljningsforméga.
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Det finns mot denna bakgrund inte forutséttningar for att meddela férbud mot

anvindningen av kdnnetecknet ”Sport-M”.

Marknadsforingspastaendena

Kéranden har pastatt att annonsen som helhet och de enskilda bestandsdelarna sasom
”felgen fiir bayerische autos” och ”Blaukreuz-falgar &r specialdesignade till bayerska
bilar” ger intryck av att Vannetukkus produkter har godkdnts av BMW eller att det

finns nagot annat kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukku.

Pastaendena &r felaktiga. | samband med annonsen finns ett speciellt omnamnande:
“Falgen dr inte biltillverkarens originala filg utan en produkt som dr kompatibel med
bilen. Blaukreuz &r inte Bayerische Motoren Werke AG:s varumarke eller produkt utan
en sjalvstandig, oberoende félgtillverkare. Blaukreuz och Bayerische Motoren Werke
AG har ingen kommersiell eller avtalsmassig forbindelse med varandra. Mi4, Mi5
Evolution, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M é&r Blaukreuz varumérken.”

Vannetukku har fullstdndig ratt att designa och marknadsfora produkter for BMW-
bilar. Av EU-domstolens avgdrande i mal C-63/97, det s.k. BMW-malet, framgar att
artiklarna 5-7 i varumérkesdirektivet gor det omdéjligt for en varumaérkesinnehavare att
forbjuda tredje man att anvéanda ett varumaérke for att genom annonsering upplysa
allmanheten om att han utfor reparationer och underhall av produkter som béar
varumarket, vilka forts ut pA marknaden av varuméarkesinnehavaren eller med dennes
samtycke, eller att han ar specialist pa forséljning eller reparationer och underhall av
sadana produkter, om inte varumarket anvands pa ett sadant satt att det kan forefalla
som om det foreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje foretaget och
varumarkesinnehavaren och sarskilt att aterforséljarforetaget ingar i
varumarkesinnehavarens aterforsaljarorganisation eller att det foreligger ett sérskilt
samband mellan de tva foretagen. Vannetukku har alltsa ratt att presentera bilder av

BMW:s bilar for att visa att Blaukreuz-féalgar ar passande for BMW-bilar.
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Originalkapor

Kérandens pastaende ar oforklarligt eftersom Vannetukku enbart séljer BMW-kapor i
original. I Europa finns det tusentals officiella BMW-aterforséljare och auktoriserade

verkstader. Karanden har bevisbordan for att VVannetukku inte saljer originalkapor.

Skadestand och vite

Genom registreringarna, som enligt giltighetspresumtionen ska anses gélla, har
Vannetukkus marknadsforing varit laglig. Det finns darfor ingen grund for vite eller
skadestand.

Fel forum m.m.

Talan grundar sig i praktiken pa pastaenden om intrang i kdrandens registrerade
varumarken och registrerade gemenskapsformgivningar. Enligt artikel 97 (1) i
varumarkesforordningen och artikel 82 (1) i férordningen om
gemenskapsformgivningar ska talan vackas vid den domstol i den medlemsstat dar

svaranden har sin hemvist.

Om domstolen kommer fram till att den &r ratt forum bor malet vilandeforklaras till
dess Board of Appeal avgjort EUIPO:s beslut i &rende nr B 002557976 av den 23
augusti 2016.
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DOMSKAL

Allmant om Vannetukkus marknadsforing

BMW har till stod for att Vannetukku har vidtagit de marknadsforingsatgarder som

BMW pastar aberopat den katalog i vilken den patalade annonsen finns.

Katalogen &r skriven pa svenska och bendmns pa forstasidan som ”Produktkatalog
2015”. Katalogen innehaller ett antal annonser med prisuppgifter for frimst dack,
falgar och maskiner. Pa s. 78-81 i katalogen finns den annons som framgar av
domsbilaga 1. Annonsen har den utformning som BMW pastar och i annonsen finns
aven foljande omndmnande: “Falgarna ar inte originala BMW-falgar men de ar fullt
kompatibla med BMW-bilar”. Annonsen och katalogen saknar det omndmnande med

den narmare innebord som Vannetukku pastar.

Av katalogens sista sida framgar kontaktuppgifter till olika séljare. Det framgar ocksa

att tva av séljarna kan betjana kunderna pa svenska.

Sammanfattningsvis visar katalogen enligt domstolens bedémning att Vannetukku
under ar 2015 vidtagit de marknadsforingsatgarder som BMW pastar genom att

distribuera katalogen i Sverige.

Ratt forum

Vannetukku har gjort gallande att talan vackts vid fel forum eftersom talan i praktiken
grundar sig pa registrerade varumarken och gemenskapsformgivningar. Vannetukku
har darfor — som domstolen uppfattar Vannetukku — begéart att BMW:s talan ska

avvisas.
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Marknadsforingslagen bygger pa den s.k. effektlandsprincipen. Lagen ar tillamplig pa
marknadsforing som har effekt pa eller riktar sig mot den svenska marknaden, dven om

marknadsforingen harror fran utlandet (se t.ex. MD 2015:7).

BMW:s talan bygger pa marknadsforingslagen, men aktualiserar vissa
immaterialrattsliga fragor. Marknadsdomstolen har i ett flertal avgéranden uttryckligen
uttalat att den marknadsrattsliga bedomningen sker fristdende fran immaterialrattsliga
dvervaganden och att ett forbud enligt marknadsforingslagen inte kan meddelas pa den
grunden att ett forfarande utgor intrang i immaterialratten (se t.ex. MD 1999:28,
2002:25 och 2006:2). Daremot kan det, bl.a. vid beddmningen av om det har
forekommit Overtradelser av 10 § marknadsforingslagen, vara av betydelse vilka
varumarken eller andra rattigheter naringsidkarna har. Det innebar att, i den man
immaterialrattsliga fragor kan aktualiseras i detta mal, sker det inom ramen for den

marknadsrattsliga bedémningen.

Nar det galler den i malet aktuella marknadsforingen konstarerar domstolen, i enlighet
med den beddmning som gjorts ovan, att den riktar sig mot den svenska marknaden.
Marknadsforingslagen ska darfor tillampas i malet. Patent- och marknadsdomstolen ar
darmed behorig domstol i malet (se 46 a § marknadsforingslagen i sin nuvarande och
tidigare lydelse samt dvergangsbestammelsen i lag [2016:223] om &ndring i

marknadsforingslagen). Vannetukkus avvisningsyrkande ska saledes avslas.

Vilandeforklaring

Vannetukku har begart att malet ska vilandeforklaras i avvaktan pa att EUIPO:s
overklagandendmnd avgor EUIPO:s beslut i &rende nr B 002557976 av den 23 augusti
2016.

EUIPO:s beslut, vilket Vannetukku aberopat i detta mal, beror fragan om BMW:s
varumdrke ”"M” &r forvaxlingsbart med Vannetukkus varumirke ”Mi8” och har

Overklagats av BMW.
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Av 32 kap. 5 8§ rattegangsbalken framgar en domstol far vilandeférklara ett mal om det
ar av synnerlig vikt att ett annat mal forst avgors. EUIPO:s 6verklagandenamnds beslut
ar dock inte bindande i detta mal, utan skulle endast kunna ge viss ledning vid en
eventuell beddmning av forvaxlingsbarhet. Enligt domstolen foreligger inte synnerliga
skal for att vilandeforklara malet, och Vannetukkus yrkande darom ska avslas.

Falgarna

Utgangspunkter for beddmningen

Enligt BMW strider marknadsféringen av falgarna i forsta hand mot punkt 9 i den s.k.
svarta listan och i andra hand mot den s.k. lagstridighetsprincipen.

Enligt lagstridighetsprincipen dar marknadsforing som sker pa ett satt som star i strid
med annan lagstiftning eller &r &gnad att leda till lagdvertradelse att anse som
otillborlig. Sadan marknadsféring strider mot god marknadsféringssed enligt den s.k.
generalklausulen i 5 8 marknadsforingslagen (se t.ex. prop. 2007:08:115 s. 144).

Enligt punkten 9 i svarta listan (se bilaga I till Europaparlamentets och radets direktiv
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbérliga affarsmetoder som tillampas av
naringsidkare gentemot konsumenter pa den inre marknaden m.m.) och 8 § andra
stycket marknadsforingslagen ar det vilseledande och alltid otillbérligt att ange eller pa

annat satt skapa intryck av att det ar lagligt att sélja en produkt nar sa inte ar fallet.

Forhallandet mellan lagstridighetsprincipen och punkten 9 i svarta listan har
behandlats i praxis. Forbudet i punkten 9 har saledes ansetts utgdra ett specialfall av
lagstridighetsprincipen och ta sikte pa marknadsforing av produkter som é&r olagliga i
sig, exempelvis pa grund av radande saluforbud eller att produkterna inte uppfyller
vissa lagkrav (se MD 2009:33 och 2011:29).
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Som framgar ovan sker den marknadsréttsliga bedomningen fristaende fran den
immaterialréttsliga beddmningen och ett forbud enligt marknadsféringslagen kan inte
meddelas enbart pa den grunden att ett forfarande utgor intrdng i immaterialratten.
Marknadsdomstolen har dock i ett avgorande ansett att detta inte hindrar att
forfaranden inom immaterialrattens omrade som, med beaktande av
lagstridighetsprincipen, ar i strid med god marknadsforingssed och &r otillborliga kan
forbjudas (MD 2012:15). Bedomningen kan dock ifragasattas mot bakgrund av att det
finns speciallagstiftning for immaterialrattsintrang respektive 6vertradelser av
marknadsforingslagen, att olika rattegangsformer galler till fljd av att olika regler ar
tillampliga for rattens sammansattning i respektive slags mal, samt pa grund av att

forfarandet i vissa situationer styrs av unionsréttslig lagstiftning.

Enligt forarbetena till lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar ansags ett
skal for ordningen med en enhetlig Patent- och marknadsdomstol vara att det inte var
mojligt att i samma mal yrka pa saval immaterialrattsliga som marknadsrattsliga
sanktioner eller att aberopa alternativa grunder enligt t.ex. varumarkeslagen och

marknadsforingslagen (se prop. 2015/16:57 s. 142).

Syftet med lagen om patent- och marknadsdomstolar har dock inte varit att utvidga det
materiella tillampningsomradet for marknadsforingslagen. Vidare ar, aven efter
inrattandet av patent- och marknadsdomstolarna, olika rattegangsformer tillampliga i a
ena sidan immaterialrattsmal och & andra sidan mal enligt marknadsforingslagen. Olika
sammansattningsregler galler enligt 4 kap. lagen om patent- och marknadsdomstolar.
Immaterialrattsmal, med undantag for framst patentmal, avgors i den sammanséttning
som framgar av rattegangsbalkens regler. Nar mal enligt marknadsforingslagen avgors
ska daremot som huvudregel ekonomiska experter delta i ratten enligt 4 kap. 4-5 8§
lagen om patent- och marknadsdomstolar. Daremot finns i 3 kap. 6 § lagen om patent-
och marknadsdomstolar en mdgjlighet att, &ven i andra fall &n de som regleras i
rattegangsbalken, forena mal och drenden som avses i 1 kap. 4 §. Den mojligheten &r
fakultativ och beror pa om domstolen anser att det &r lampligt med hansyn till

utredningen och 6vriga omstandigheter (se dven prop. 2015/16:57 s. 265-266 och
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s. 298-299). Till detta kan laggas att sérskilda forumregler m.m. galler enligt

forordningen om gemenskapsformgivningar och enligt varumérkesférordningen.

Mot denna bakgrund far bestammelserna om renommésnyltning i 5 §, om vilseledande
marknadsforing i 10 8, om vilseledande efterbildningar i 14 § och om jamférande

reklam i 18 8 marknadsforingslagen i aktuellt avseende anses vara utttmmande.

Bedomningen enligt punkten 9 i svarta listan

BMW for en talan enligt marknadsforingslagen men har i den har delen enbart gjort
gallande att Vannetukkus falgar gor intrang i BMW:s gemenskapsformgivningar. Det
har inte gjorts géllande eller framkommit i malet att marknadsforingen av Vannetukkus
falgar &r otillaten enligt 5, 10, 14 eller 18 §8§ marknadsforingslagen. Det saknas
forutsattningar att med stéd av punkten 9 i svarta listan forbjuda Vannetukkus
marknadsforing av félgarna.

Beddmningen enligt lagstridighetsprincipen

BMW:s talan om att Vannetukkus marknadsforing star i strid med
lagstridighetsprincipen bygger enbart pa att Vannetukkus falgar gor intrang i BMW:s
gemenskapsformgivningar. For att ta stallning till om sa ar fallet skulle domstolen
behdva ta stallning till intrangsfragan och eventuellt ocksa behdva prova om
Vannetukkus ena registrering ar ogiltig pa grund av bristande nyhet. Av skél som
anforts ska provningen enligt marknadsforingslagen begransa sig till sadana
immaterialrattsliga aspekter som kan beaktas enligt marknadsforingslagen, sasom
pastaenden om renommésnyltning i strid mot 5 §, pastaenden om samrore med annan
naringsidkare m.m. i strid mot 10 8§, vilseledande efterbildningar i strid mot 14 § eller
jamforande reklam i strid mot 18 §. Nagot sadant har emellertid inte pastatts i den har
delen. BMW:s talan savitt avser Vannetukkus marknadsforing av de aktuella falgarna

kan darfor inte bifallas.
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Kénnetecknen enligt yrkandet i punkten 1.b

Utgangspunkter for beddmningen

Enligt 10 § marknadsforingslagen far en naringsidkare inte vid marknadsféringen
anvanda sig av felaktiga pastaenden eller andra framstéllningar som é&r vilseledande i
fraga om naringsidkarens egen eller nagon annans naringsverksamhet. Enligt andra
stycket 5 i bestdammelsen géller detta sarskilt framstallningar som rér bl.a.

naringsidkarens varumaérken, k&nnetecken och andra rattigheter.

Enligt 14 § far en naringsidkare inte vid marknadsforingen anvéanda efterbildningar
som éar vilseledande genom att de latt kan forvaxlas med nagon annan &n narings-
idkarens kénda och sérpraglade produkter. Bestimmelsen i 14 § marknadsféringslagen
har ett snavare tillampningsomrade &n 10 § marknadsféringslagen bl.a. eftersom den &r

begransad till vilseledande efterbildningar av en produkt (se MD 2016:7).

En allmén forutsattning for att 10 § andra stycket 5 marknadsforingslagen ska kunna
tillampas ar att det aktuella varumarket eller kdnnetecknet ar ként, och att detta ger
upphov till forvéaxling. | kravet pa kandhet ingar att det aktuella kannetecknet eller
varumarket ska vara kant i omséattningskretsen sa att den forknippas med viss
naringsidkares verksamhet (se MD 2010:27, MD 2013:3 p. 49-50 och MD 2015:9).

Marknadsdomstolen har i flera avgéranden uttalat att ett kdnneteckens kéndhet kan
bedémas utifran vad som framkommit genom marknadsundersokningar, omfattningen
av och kostnaderna for marknadsféring, forsaljningens storlek, 6vrig exponering av
kannetecknet, marknadsandelar for bolaget som anvander kannetecknet, tid som
kannetecknet funnits pa marknaden och eventuella vittnesuppgifter. Av
Marknadsdomstolens praxis framgar vidare att det stélls relativt hoga krav pa
utredningens tillforlitlighet i aktuellt avseende och att det séllan ar tillrdckligt med
endast uppgifter om omfattning och kostnader fér marknadsféring m.m. (se MD

2013:3 med hanvisningar).
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Enligt 5 § marknadsforingslagen ska marknadsforing stdmma 6verens med god
marknadsforingssed. Av 6 § marknadsforingslagen foljer att marknadsforing som
strider mot god marknadsforingssed enligt 5 8§ marknadsféringslagen dr att anse som
otillborlig om den i markbar man paverkar eller sannolikt paverkar mottagarens

formaga att fatta ett valgrundat affarsbeslut.

Obehorig anknytning i marknadsforing till en annan naringsidkares kénda produkter,
kannetecken eller liknande utgdr s.k. renommésnyltning och strider enligt fast praxis
mot god marknadsforingssed enligt 5 § marknadsforingslagen. Med renommé menas
den goodwill eller det anseende som t.ex. en produkt av visst kommersiellt ursprung
har. En forutsattning for att produkter, kannetecken eller liknande ska atnjuta ett skydd
mot renommésnyltning &r att det som utnyttjats &r kant pd marknaden sa att det
forknippas med ett visst kommersiellt ursprung (se MD 2010:27 och MD 2016:11.)

Ar BMW:s varumarken kanda?

En utgangspunkt for fragan om Vannetukku gjort sig skyldigt till vilseledande
marknadsforing eller renommésnyltning vid anvandningen av kénnetecknen Mi4, Mi5,
Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M &r alltsa att de av BMW:s varumarken som dessa
ska jamforas med ar kdanda inom omsattningskretsen. Omséttningskretsen far i detta

fall anses utgdras av bilégare i Sverige.

BMW har till stod for att varumarkena M, M4, M5, M6, M7 och M8 ar kénda i
Sverige aberopat en rapport fran Interbrand, BMW:s arsredovisning, en utskrift fran

BMW:s hemsida och ett intyg fran Motorbranschens Riksforbund.

Enligt domstolens bedémning ger rapporten fran Interbrand och arsredovisningen stod
for att BMW i varlden och i Sverige séljer ett mycket stort antal bilar varje ar och att
den s.k. BMW-skolden ar kdnd inom omsattningskretsen. Rapporten och
arsredovisningen utvisar dock inte att just BMW:s M-varumérken skulle vara kéanda

inom omsattningskretsen. Av utskriften fran BMW:s hemsida framgar att BMW
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anvant M1-varumarket sedan ar 1976. Av det aberopade intyget framgar att
Motorbranschens Riksforbund och dess medlemmar, vilka star for ungefar 80 procent
av den svenska bilbranschens totala omséttning, forknippar bokstaven M i

kombination med en siffra som ett varumarke som tillverkas av BMW. Intyget
innehaller dock inte nagot underlag eller nagon redogorelse for hur Motorbranschens
Riksforbund kommit fram till sina slutsatser. Mot denna bakgrund ger utredningen
enligt domstolens bedémning inte tillrackligt stod for att konstatera att M-varumarkena

ar k&nda inom omsattningskretsen.

Nar det galler BMW:s i-varumérken har BMW gjort gallande att varumérkena i3 och
i8 ar vél kédnda inom omsattningskretsen. Till stod for att just varumérkena i3 och i8 ar
kdnda har BMW aberopat material som visar att i8-modellen forekommit i filmen
Mission Impossible — Ghost Protocol, samt Interbrands rapport. Enligt domstolens
bedémning &r denna utredning inte tillracklig for att komma fram till att varumarkena

i3 och i8 &r kdnda inom omsattningskretsen.

Mot denna bakgrund strider inte Vannetukkus anvandning av kannetecknen Mi4, Mi5,
Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M mot 10 § marknadsforingslagen och utgor inte
renommeésnyltning, varken ensamt eller i kombination med nagot av 6vriga i malet

aktuella framstéllningar eller pastaenden.

Beddmningen enligt lagstridighetsprincipen

I sista hand har BMW gjort gallande att VVannetukkus marknadsféring skett i strid med
lagstridighetsprincipen eftersom den innebér intrang i BMW:s gemenskapsvarumarken

enligt varuméarkesforordningen.

| fraga om gemenskapsvarumarken galler ungefar motsvarande som for
gemenskapsformgivningar, vilket berorts ovan (se Artikel 97 i
varumarkesfoérordningen, 10 kap. 6 8 varumarkeslagen [2010:1877], samt EU-

domstolens avgorande i mal C-561/11, Fédération Cynologique Internationale,
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EU:C:2013:91). I enlighet med domstolens stallningstagande ovan rérande
lagstridighetsprincipen kan saledes inte BMW:s talan savitt avser Vannetukkus

marknadsforing rérande Kénnetecknen bifallas.

Ovriga kannetecken m.m. — yrkandena under punkterna 1.c—g

Utgangspunkter for beddmningen

Som framgar ovan forbjuder 10 § marknadsforingslagen olika vilseledande
framstéllningar. Bestammelsen syftar bl.a. till att hindra vilseledande med avseende pa
kommersiellt ursprung (se t.ex. MD 2016:7).

Enligt bestimmelsen galler aven att marknadsforing ska vara vederhaftig. Den som
haft ett ansvar for marknadsfaringen har saledes bevisbordan for att dess innehall varit
riktigt. Om den som ansvarat for marknadsforingen inte kan visa detta ska innehallet i
marknadsforingen anses ha varit ovederhéftigt (se t.ex. MD 2015:10).

Bedomningen av om en viss marknadsforing ar vilseledande ska utga ifran hur en
framstallning i marknadsforing normalt tas emot, dvs. helhetsintrycket av
framstallningen pa dem den riktar sig till vid en flyktig eller 6versiktlig kontakt (se
t.ex. MD 2008:10). Avgorande for beddmningen ar hur genomsnittskonsumenten av
produktslaget far antas uppfatta framstéllningen och varje framstallning eller
reklamenhet ska beddémas for sig (se t.ex. MD 2010:31). Vid denna beddmning &r det
tillrackligt att marknadsforingen &r &gnad att vilseleda konsumenten (se SOU 2006:76
s. 315).

Vid en helhetshedémning maste aven beaktas forekomsten av atgarder som kan anses
motverka ett annars vilseledande intryck. For att uppna en sadan neutraliserande effekt,
maste resultatet av helhetsbeddmningen leda till slutsatsen att risken for vilseledande

av den som tar del av marknadsforingen typiskt sett har undanrgjts (jfr MD 2004:16).
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Som BMW:s yrkanden maste forstas ska Patent- och marknadsdomstolen i forsta hand
ta stallning till om Vannetukkus anvandning av de kannetecken och pastaenden som
anges yrkandena 1.c—g kan forbjudas i sig, eller i liknande utférande. Om ett visst
kannetecken eller pastaende inte kan forbjudas i sig, ska domstolen ta stallning till om
det kan forbjudas i kombination med nagot eller nagra av de andra kannetecknen eller

pastaendena. Om sa inte alls &r fallet ska domstolen prova Annonsen som en helhet.

Blaukreuz och Blaukreuz-logotypen — yrkandena punkterna 1.c—d

Som framgar ovan har BMW till stod for sina pastaenden om att bolagets kéannetecken
och varumarken ar kanda aberopat Interbrands rapport. Av rapporten framgar att
BMW-skolden ar ett av vérldens mest vardefulla varumarken. Av den aberopade
arsredovisningen framgar ocksa att BMW saljer ett mycket stort antal bilar bade i
varlden och i Sverige, vilket dven far anses bidra till kdinnedom om BMW-skélden.
Domstolen anser mot denna bakgrund att BMW-skdlden &r kand inom

omséttningskretsen och har ett betydande renomme.

I annonsen anvander sig Vannetukku pa flera stéllen av en logotyp som bestar av en
svart cirkel med fyra blaa respektive vita falt inuti. Logotypen ar enligt Patent- och
marknadsdomstolens bedomning mycket lik BMW-skélden, vilken bestar av en svart
yttre cirkel, med tva blaa respektive vita falt inuti. Det finns darfor en risk for att
genomsnittskonsumenten vid en normal inkdpssituation forvaxlar logotypen med

BMW-skdlden. Logotypen utgor darfor en vilseledande efterbildning.

Vannetukku har aven anvant kannetecknet Blaukreuz (ord) i anslutning till den ovan
berdrda logotypen, dels genom att ordet anges bredvid logotypen och dels genom att
logotypen finns i bakgrunden i vissa fall dar ordet Blaukreuz anges. Kéannetecknet
anknyter dven till logotypen pa sa sétt att Blaukreuz betyder blatt kors. Ordet anvands

aven pa registreringsskylten pa de BMW-bilar som finns i annonsen.
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Enligt domstolens beddmning &r inte anvandningen av ordk&nnetecknet Blaukreuz i
sig vilseledande. Det anknyter visserligen till BMW:s kénda skold eftersom det

betyder blatt kors, men enligt domstolens bedémning &r denna koppling inte sa stark
att genomsnittskonsumenten associerar ordet till skolden eller pa annat sett utnyttjar

dess renommé.

Domstolen anser dock att anvandningen av ordkénnetecknet Blaukreuz i samband med
BMW-skolden pa sa satt som skett i annonsen ar agnad att ge
genomsnittskonsumenten uppfattningen att kannetecknet harrér frain BMW. Domstolen
g6r motsvarande bedémning nar det galler anvandingen av kannetecknet pa
registreringsskyltarna pdA BMW-bilarna, vilka har den kanda BMW-skdlden pa sidan

och fronten.

Vid beddmningen av logotypen och ordké&nnetecknet Blaukreuz ska dven beaktas att
det i annonsen sigs: ”Du kan anvanda dina originala BMW-centrumkapor pa
Blaukreuz-falgar. Du kan dven bestalla originala BMW-kapor fran oss. Falgarna ar
inte originala BMW-falgar men de ar fullt kompatibla med BMW-bilar”. Enligt
domstolens bedémning &r skrivningen inte sa framtradande att den neutraliserar det

vilseledande intryck som anvandningen av logotypen och ordet ger.

Sammanfattningsvis ar Vannetukkus anvandning av Blaukreuz-logotypen samt
anvandning av ordkannetecknet Blaukreuz tillsammans med logotypen eller pa
registreringsskylten pa BMW-bilar vilseledande och strider ddrmed mot 10 §

marknadsforingslagen.

“Felgen fiir bayerische autos” (filgar for bayerska bilar) och ”Blaukreuz-falgar ar
specialdesignade till bayerska bilar” — yrkandena under punkterna 1.e—f

Nir det forst géller pastaendet ”Blaukreuz-falgar ar specialdesignade till bayerska
bilar” &r det som framgar ovan Vannetukku som ska bevisa att pastaendet ar riktigt.
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Ndgon sadan bevisning har inte forts. Pastaenden far darmed anses vara ovederhaftigt

och vilseledande i strid mot 10 § marknadsforingslagen.

Pastaendet ’Felgen fur bayerische autos” betyder falgar for bayerska bilar och
forekommer i Annonsen i anslutning till den ovan berorda logotypen. Pastaendet
anknyter visserligen till BMW:s firmanamn Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft pa sé sitt att det innehaller ordet ’bayerische”. I malet finns dock
ingen utredning om att det aktuella ledet av BMW:s firmanamn i sig skulle vara kant

varfor anvéndningen inte kan anses vilseledande av detta skél.

Nar det galler fragan om pastaendet ar vederhéftigt framgar av annonsen att
Vannetukku séljer falgar for bayerska bilar, exempelvis BMW. Det forefaller darfor
rimligt att falgarna passar till sadana bilar. Att falgarna passar till andra bilar utesluter
inte detta. Pastaendet i sig far darmed anses vara vederhaftigt.

Av annonsen framgar dock att pastdendet anvants i samband med Blaukreuz-
logotypen, vilken anknyter till BMW:s kdnda skdld. Denna anvéndning kan enligt
domstolens beddmning leda genomsnittskonsumenten att tro att de marknadsférda

falgarna harrér fran BMW, vilket &r vilseledande.

Sammanfattningsvis dr anviandningen av pastaendet ”Blaukreuz-falgar ar
specialdesignade till bayerska bilar” samt pastaendet ”Felgen fir bayerische autos” i
anslutning till Blaukreuz-logotypen vilseledande och i strid mot 10 §

marknadsforingslagen.

Bilder pd BMW-bilar — yrkande punkten 1.9

Av Annonsen framgar att Vannetukku anvénder sig av bilder pa BMW:s bilar av olika
modeller i sin marknadsforing. Pa bilarna finns BMW-skdlden antingen pa fronten
eller pa sidan och pa bilarnas registreringsskylt finns ordet Blaukreuz, vilket anvéands i

ovrigt i Annonsen vid Vannetukkus marknadsforing av falgar.
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Enligt domstolens beddmning riskerar en genomsnittskonsument som tar del av
marknadsforingen att vilseledas genom att den associerar falgarna med BMW:s
produkter. Anvandningen av bilder pA BMW-bilar i Annonsen far darmed anses vara

vilseledande och i strid mot 10 § marknadsforingslagen.

Originalkapor — yrkandet enligt punkten 1.h

Vannetukkus marknadsforing innefattar i detta fall ett pastaende om att det gar att
bestalla BMW-kapor i original fran bolaget. Vannetukku, som har bevishordan for att
sa ar fallet, har inte presenterat ndgon bevisning om detta. Pastaendet far mot denna
bakgrund anses vara ovederhaftigt och vilseledande i strid mot 10 §

marknadsforingslagen.

Forutsattningar for forbud

Enligt 23 § marknadsforingslagen far marknadsforing som &r otillborlig forbjudas.
Marknadsféring som &r vilseledande enligt 10 § marknadsforingslagen ar enligt 8 §
marknadsforingslagen otillborlig om den paverkar eller sannolikt paverkar mottagarens

formaga att fatta ett valgrundat affarsbeslut.

De marknadsforingsatgarder som Vannetukku vidtagit och som domstolen funnit vara
vilseledande paverkar sannolikt konsumenternas formaga att fatta ett valgrundat
affarsbeslut genom att konsumenten kan fa uppfattningen att falgarna tillverkats av
BMW och dr specialdesignade for bayerska bilar. Forutsattningar for att forbjuda

marknadsforingen foreligger darmed.
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Utformningen av férbuden

Ett vitesforbud ska vara klart avgransat sa att den som forbudet riktar sig mot vet vad
den inte far gora. Inom ramen for karandens yrkande ar det domstolens uppgift att
utforma forbudet sa att det uppfyller kravet pa entydighet och konkretisering. Ett
forbud ska inte heller ga langre an vad som ar motiverat i det enskilda fallet. (Jfr prop.
1993/94:122 s. 67.)

| detta fall har den aktuella marknadsféringen avsett falgar for bilar. Ett forbud enligt
23 8 marknadsforingslagen maste dock — till skillnad fran immaterialrattsliga
vitesforbud — inte begransas till de 6vertradelser som har begatts utan far avse dven
andra liknande atgarder. Enligt domstolen bor forbudet i detta mal omfatta
marknadsforing av saval falgar som andra delar till bilar. Nar det galler forbudet att
anvinda péstaendet ”Du kan dven bestélla original BMW-képor frdn oss” har BMW
begrinsat sitt yrkande genom att ange lokutionen “nir sé inte dr fallet”. Eftersom
domstolen ar bunden av BMW:s begransning bor forbudet i denna del utformas pa
motsvarande sétt (se MD 2013:13 p. 574-579). Forbudet ska i 6vrigt utformas i
enlighet med de Gvertradelser som konstaterats ovan och pa satt som framgar av
domslutet.

Vite

Enligt 23 8 marknadsféringslagen ska ett forbud forenas med vite, om det inte av
sarskilda skal &r obehovligt. Det har inte framkommit ndgra omstandigheter som gor

att det ar obehdvligt att forena forbuden med vite.

Nér det galler vitesbeloppets storlek ska hénsyn tas till ett antal omstandigheter, bl.a.
adressatens ekonomiska forhallanden och om omstandigheterna i 6vrigt kan antas
forma denna att folja det forelaggande som ar forenat med vitet, men dven om

marknadsforingens utformning och innehall, samt om det ar fraga om upprepade
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marknadsforingsatgarder. En helt schablonartad bedémning kan inte goras (se Patent-
och marknadsoverdomstolens dom den 21 juni 2017 i mal PMT 10485-16).

Av utredningen i malet framgar att marknadsforingen skett under ar 2015 genom
distribution av den aktuella katalogen. Vannetukku har under de senare aren haft en
betydande omséttning; 130 miljoner kr ar 2014. Enligt den uppskattning BMW gjort
av sin skada, vilken domstolen funnit rimlig (se nedan), har Vannetukkus omsattning
fran falgarna uppgatt i vart fall drygt 300 000 kr. Vitet bér med viss marginal
Overskrida detta belopp. Sammantaget bor vitesbeloppets storlek bestammas till

1 miljon kr.

Skadestand

Enligt 37 &8 marknadsforingslagen ska den som uppsatligen eller av oaktsamhet bryter
mot en foreskrift i 10 8§ marknadsforingslagen ersétta den skada som darigenom
uppkommer for en konsument eller nagon annan naringsidkare. Vid bestimmande av
ersattningen till naringsidkare far hansyn tas aven till omstandigheter av annan én

ekonomisk art.

Enligt allmanna skadestandsrattsliga principer ar det en forutsattning for att
skadestandsskyldighet ska uppkomma att det foreligger en skada, att det finns ett
orsakssamband mellan en handling, i detta fall marknadsféring, och skadan samt att
detta samband ar adekvat. Det ar den som kraver skadestandet som har bevishordan for

saval skadan som orsakssambandet (se t.ex. NJA 2017 s. 9).

Kravet pa orsakssamband i forevarande typ av mal anses uppfyllt om karandens
pastadda orsaksforlopp framstar som klart mera sannolikt an nagot annat orsaksforlopp
som framforts av svaranden (MD 2013:19 p. 130). | fraga om att pavisa skada géaller

som utgangspunkt dock ingen motsvarande bevislattnad.
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Domstolen har redan konstaterat att det har skett 6vertradelser av
marknadsforingslagen. Skadestandsskyldighet kan darfor komma i fraga om
overtradelserna skett uppsatligen eller av oaktsamhet och BMW kan visa att
Overtradelsen lett till skada for BMW.

Uppsat eller oaktsamhet

Det aligger typiskt sett en naringsidkare att tillse att marknadsforingen inte ar
vilseledande. Stranga kriterier kan saledes tillampas vid oaktsamhetsbedémning och
bristande kdnnedom om forbuden utgor inte nagot forsvar for en dvertradelse. (Jfr
prop. 1994/95:123 s. 175.)

| detta fall har marknadsforingen sedd som helhet pa ett patagligt satt knutit an till
BMW, vilket maste ha statt klart for Vannetukku nar bolaget utformade annonsen.
Vannetukku far mot denna bakgrund anses ha évertratt marknadsforingslagen i vart

fall av oaktsamhet.

Forlust av goodwill

| forarbetena till aldre marknadsforingslagen (prop. 1994/95:123 s. 108 ff.) anges att
syftet med skadestandsreglerna &r att de bade ska verka forebyggande och ge goda
forutsattningar for att ekonomiskt kompensera dem som lidit skada till foljd av
otillborliga marknadsforingsatgarder. Skadestandet har alltsa aven en annan funktion
an att uteslutande ersétta ren formogenhetsskada. Vid berékning av skada pa goodwill
far hansyn tas aven till omstandigheter av annan an ekonomisk art. D& omfattningen av
en goodwillskada i princip alltid ar saval svarbevisad som svarbedomd féar skadans

omfattning ofta uppskattas med stod av 35 kap. 5 § rattegangsbalken.

Enligt Patent- och marknadsdomstolens beddmning ar det inte mojligt att berékna hur

mycket BMW forlorat i goodwill till foljd av den otillborliga marknadsféringen. Som
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ovan konstaterats har dvertradelsen bestatt i att \VVannetukku pa olika satt vilselett
konsumenten genom att anvénda kannetecken m.m. som anknyter till BMW.
Overtradelsen har skett under ar 2015 genom distribution av katalogen. Domstolen har
ovan konstaterat att i vart fall BMW-skolden ar k&nd och har ett betydande renommé
och att BMW séljer ett stort antal bilar i Sverige. Goodwill-forlusten kan mot denna
bakgrund skéligen uppskattas till 50 000 kr.

Annan skada

Det & BMW som har bevisbhdrdan for skadans omfattning. Ratten har méjlighet att
enligt 35 kap. 5 § rattegangsbalken uppskatta skadan till skaligt belopp om full
bevisning om skadan inte alls eller endast med svarighet kan féras. Den skadelidande
ar dock skyldig att lagga fram den utredning som skéligen kan astadkommas (se t.ex.
NJA 2017 s. 9, punkterna 52-56, och MD 2013:19).

BMW har bevisat att de tidigare konstaterade Gvertradelserna &gt rum pa sétt som
anges ovan. BMW har till utgangspunkt for sin berakning av skada tagit de priser som
framgar av den berdrda annonsen och den omsattning Vannetukku haft. BMW har
aven anvant sig av uppgifter rérande bolagets egna félgar, omsattning och marginaler.

Domstolen finner inte skal att ifragasatta BMW:s uppgifter i dessa delar.

BMW:s berakning av den forlorade forsaljningen bygger dock pa ett antal

uppskattningar, bl.a. rorande hur stor del av Vannetukkus forséljning som hanfor sig
till Sverige, till vilken del annonsen bidrar till Vannetukkus omsattning och hur stor
del i forsaljningstapp detta innebar. Detta har ocksa BMW redovisat. | dessa delar &r

det enligt domstolens bedémning svart att féra bevisning.

Sammantaget anser domstolen att BMW anvant en rimlig och relativt konservativ
modell for skadeberdkningen och att bolaget lagt fram den utredning som skaligen kan
astadkommas. BMW:s forsaljningsforlust kan mot denna bakgrund skéligen uppskattas
till 50 000 kr.
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Rattegangskostnader

Vissa av forbudsyrkandena har inte bifallits eller inte bifallits fullt ut.
Skadestandsyrkandet har bifallits till fullo. Mot den bakgrunden bor Vannetukku
forpliktas att ersatta halften av BMW:s rattegangskostnader i malet (18 kap. 4 §
rattegangsbalken). Den av BMW begarda ersattningen far i och for sig anses skaligen
pakallad for att tillvarata BMW:s ratt i malet.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401 PMD)

Overklagande, stallt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha kommit in till
Patent- och marknadsdomstolen senast den 16 oktober 2017. Prévningstillstand kravs.

Ingeborg Simonsson Daniel Severinsson Carl Johan Sundgvist
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DV 401 PMD ¢ 2016-08 ¢ Producerat av Domstolsverket

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | TVISTEMAL

Den som vill 6verklaga Patent- och marknadsdom-
stolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska
gOra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller
lamnas till Patent- och marknadsdomstolen.
Overklagandet provas av Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Overklagandet ska ha kommit in till Patent- och
marknadsdomstolen inom tre veckor frain domens
datum. Sista dagen for Overklagande finns angiven
pé sista sidan i domen.

Har ena parten 6verklagat domen i ritt tid, far
ocksa motparten 6verklaga domen (s.k. an-
slutningsoéverklagande) dven om den vanliga ti-
den f6r Gverklagande har gitt ut. Overklagandet
ska ocksd i detta fall skickas eller lamnas till Patent-
och marknadsdomstolen och det maste ha kommit
in till Patent- och marknadsdomstolen inom en
vecka fran den i domen angivna sista dagen for
6verklagande. Om det forsta 6verklagandet
aterkallas eller forfaller kan inte heller anslut-
ningsdéverklagandet prévas.

Samma regler som f6r part giller f6r den som inte
ar part eller intervenient och som vill 6verklaga ett
i domen intaget beslut som angir honom eller
henne. I friga om sidant beslut finns dock inte né-
gon mojlighet till anslutningséverklagande.

For att ett 6verklagande ska kunna tas upp i Pa-
tent- och marknadséverdomstolen fordras att
provningstillstand meddelas. Patent- och mark-
nadséverdomstolen limnar prévningstillstind om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som Patent- och marknadsdomstolen
har kommit till,

2. detinte utan att sidant tillstind meddelas gar
att bedéma riktigheten av det slut som Pa-
tent- och marknadsdomstolen har kommit
till,

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

4. detannars finns synnerliga skil att préva
overklagandet.

Om provningstillstind inte meddelas star Patent-
och marknadsdomstolens avgbrande fast. Det ar

darfor viktigt att det klart och tydligt framgar av
overklagandet till Patent- och marknadséverdom-
stolen varfor klaganden anser att prévningstillstind
bér meddelas.

Skrivelsen med 6verklagande ska innehalla
uppgifter om

1. den dom som &verklagas med angivande av
Patent- och marknadsdomstolen samt dag
och nummer f6r domen,

2. parternas namn och hemvist och om méjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna be-
nimns klagande respektive motpart,

3. den dndring av Patent- och marknadsdom-
stolens dom som klaganden vill £ till stind,

4. grunderna (skilen) f6r Gverklagandet och i
vilket avseende Patent- och marknadsdom-
stolens domskal enligt klagandens mening ar
oriktiga,

5. de omstindigheter som aberopas till stéd £6r
att provningstillstind ska meddelas, samt

6.  de bevis som dberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis.

Har en omstindighet eller ett bevis som aberopas i
Patent- och marknadséverdomstolen inte lagts
fram tidigare, ska klaganden férklara anledningen
till varfér omstindigheten eller beviset inte abero-
pats 1 tingsritten. Skriftliga bevis som inte lagts
fram tidigare ska ges in samtidigt med &verklagan-
det. Vill klaganden att det ska héllas ett férnyat
f6rhor eller en férnyad syn pd stillet, ska han eller
hon ange det och skilen till detta. Klaganden ska
ocksa ange om han eller hon vill att motparten ska
infinna sig personligen vid huvudférhandling i Pa-
tent- och marknadséverdomstolen.

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

Ytterligare upplysningar limnas av Patent- och
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer
finns pa forsta sidan av domen.

www.domstol.se


http://www.domstol.se/

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

www.domstol.se


http://www.domstol.se/



