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DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen faststéller punkten 1 i Patent- och

marknadsdomstolens domslut.

2. Med é@ndring av punkten 2 i Patent- och marknadsdomstolens domslut
forpliktar Patent- och marknadsdverdomstolen NC Nordic Care AB att ersitta
Input Interiér Skaraborg Aktiebolag for rittegangskostnader i Patent- och
marknadsdomstolen med 1 213 991 kr, varav 1 000 000 kr avser
ombudsarvode, samt rinta pa det forstnimnda beloppet enligt 6 § rintelagen

fran den 6 november 2020 till dess betalning sker.

3. Med dndring av punkten 3 i Patent- och marknadsdomstolens domslut
forpliktar Patent- och marknadséverdomstolen NC Nordic Care AB att ersétta
Input Interior Sweden Aktiebolag for rattegangskostnader i1 Patent- och
marknadsdomstolen med 1 213 991 kr, varav 1 000 000 kr avser
ombudsarvode, samt rénta pa det forstnimnda beloppet enligt 6 § rantelagen

fran den 6 november 2020 till dess betalning sker.

4. Med dndring av punkten 4 i Patent- och marknadsdomstolens domslut
forpliktar Patent- och marknadséverdomstolen NC Nordic Care AB att ersétta
Signera of Sweden AB for rittegdngskostnader 1 Patent- och
marknadsdomstolen med 675 520 kr, varav 405 520 kr avser ombudsarvode,
samt rénta pa det forstnimnda beloppet enligt 6 § rintelagen frdn den 6

november 2020 till dess betalning sker.

5. NC Nordic Care AB ska ersitta Input Interior Skaraborg AB for
rattegdngskostnader i1 Patent- och marknadsdverdomstolen med 452 010 kr,
varav 400 000 kr avser ombudsarvode, samt rdnta pa det forstnimnda beloppet

enligt 6 § rintelagen fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

6. NC Nordic Care AB ska ersitta Input Interior Sweden AB for

rittegdngskostnader 1 Patent- och marknadsdverdomstolen med 452 010 kr,
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varav 400 000 kr avser ombudsarvode, samt rinta pd det forstnimnda beloppet

enligt 6 § rintelagen fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

7. NC Nordic Care AB ska ersitta Signera of Sweden AB for rittegangskostnader
1 Patent- och marknadséverdomstolen med 229 365 kr, varav 129 200 kr avser
ombudsarvode, samt réinta pa det forstnimnda beloppet enligt 6 § rintelagen

fran dagen for denna dom till dess betalning sker.

8. Vad Patent- och marknadsdomstolen har forordnat om sekretess (domslutet

punkten 5) ska fortsatt gilla.

9. Sekretess ska fortsitta gélla enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) for uppgifter om inkdps- och forsédljningspriser (aktbil. 40 s. 44 och
45) och uppgift om stolskonstruktion (bilderna i Patent- och
marknadsdomstolens mél nr PMT 4660-19 aktbil 47 s. 7 och 8 samt Patent- och
marknadsdverdomstolens aktbil. 41 s. 13 och 14 Bild pa rygg), vilka lagts fram
vid huvudforhandling inom stangda dorrar 1 Patent- och

marknadsoverdomstolen.
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YRKANDEN OCH INSTALLNING

NC Nordic Care AB (Nordic Care) har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen
ska bifalla Nordic Cares vid Patent- och marknadsdomstolen framstillda yrkanden mot
Input Interiér Skaraborg Aktiebolag, Input Interior Sweden Aktiebolag (Inputbolagen)
och Signera of Sweden AB (Signera; de tre sistnimnda bolagen i fortséttningen
gemensamt benimnda motparterna), dock med undantag for yrkande 5 om erséttning
for ytterligare skada som har franfallits. Nordic Care har &ven yrkat att Patent- och
marknadsoverdomstolen ska befria Nordic Care frén att ersédtta motparternas
rittegadngskostnader i Patent- och marknadsdomstolen och istéllet forplikta dem att

ersitta Nordic Cares rittegangskostnader i underinstansen med dér yrkade belopp.

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

Parterna har yrkat erséttning for rittegdngskostnader i Patent- och

marknadsoverdomstolen.

PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Parterna har aberopat samma grunder och utvecklat sin talan péd i huvudsak samma sétt

som i Patent- och marknadsdomstolen, dock med foljande justeringar.

Nordic Care

Nordic Care har franfallit yrkandet om erséttning for ytterligare skada och foljaktligen
dven de grunder som gjordes géllande i den delen (jfr Patent- och marknadsdomstolens

doms. 9).

Nordic Care har vidare gjort géllande att i enlighet med vad som anforts om stolarnas
likheter och kronologin for nér de skapades méste Samir Saba ha utgatt fran Jackie-
stolen vid framtagandet av Sundal-stolen. Sundal-stolen kan dock inte anses ha
omvandlat Jackie-stolen i sddan utstrackning att den ska anses utgora ett nytt och

sjalvstandigt verk, utan ir en beroende bearbetning av Jackie-stolen, jfr 4 § forsta
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respektive andra stycket lagen (1960:729) om upphovsritt till litterdra och konstnérliga
verk (upphovsrittslagen).

Motparterna

Vad giller resonemanget om att Sundal-stolen skulle utgora en beroende bearbetning
av Jackie-stolen gor sig samma Overviaganden gillande som de som anforts till grund
for bestridande av att intrang foreligger. Sundal-stolen &r skapad oberoende av Jackie-

stolen och dr varken nagon efterbildning eller bearbetning av Jackie-stolen.

UTREDNINGEN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Parterna har lagt fram samma bevisning i Patent- och marknadséverdomstolen som i

Patent- och marknadsdomstolen.

DOMSKAL
Rittsliga utgangspunkter

Patent- och marknadséverdomstolen ansluter sig till de réttsliga utgangspunkter som
redovisats 1 Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende pé upphovsrittslagen

och unionsritten (s. 16 f.).

Jackie-stolen skyddas av upphovsriitt

Utredningen ger stod for att P,A., oaktat de funktionella krav som stélls pd

en stol som ska anvéindas i vardmiljo, har haft utrymme for fria och kreativa val. Att sa
har varit fallet framgér av P.A.:s egna uppgifter men dven av vad som

framkommit vid forhéren med partssakkunniga E.N. och N.J., vilka bida har
utbildning och omfattande erfarenhet av formgivning av mdobler {or bl.a. vard- och
omsorgsverksamhet. E.N. har redogjort for hur de funktionella kraven édnda

lamnade utrymme for P.A. att géra egna formmassiga dverviganden.

Enligt N.J. har formgivaren ett kreativt utrymme och stor mojlighet att skapa sitt unika

uttryck, sa ocksé vid formgivning av mobler for vrdmiljoer.
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Att P.A. har utnyttjat det utrymme for fria och kreativa val som fanns vid

sin utformning av Jackie-stolen framgér av de uppgifter han sjdlv har ldmnat, som
finns redovisade i Patent- och marknadsdomstolens dom (s. 18). Uppgifterna far stod
av vad som framkommit vid den syn av Jackie-stolen som genomforts i Patent- och
marknadsdverdomstolen, och vinner ytterligare stod av de partssakkunnigas

beddmning av Jackie-stolen.

Sammanfattningsvis bedomer Patent- och marknadsoverdomstolen att Jackie-stolen
aterspeglar P.A.:s personlighet genom att ge uttryck for hans fria och
kreativa val. Liksom Patent- och marknadsdomstolen finner dirfor Patent- och

marknadsdverdomstolen att Jackie-stolen atnjuter upphovsréttsligt skydd.

Sundal-stolen gor inte intrang

Patent- och marknadséverdomstolen overgar harefter till att prova om Sundal-stolen

gor intrang 1 Jackie-stolens upphovsrittsliga skydd.

Vad giller fragan om ett verks skydd har EU-domstolen uttalat att nir ett alster
uppfyller forutséttningarna for att utgora ett verk ska alstret vara upphovsréttsligt
skyddat. I det sasmmanhanget har EU-domstolen papekat att omfattningen av skyddet
inte ar beroende av den grad av kreativ frihet som dess upphovsman har haft och det ér
saledes inte svagare dn det skydd som ges alla andra verk. (Se mél C-683/17, Cofemel,

EU:C:2019:721, punkten 35.)

Av detta foljer, enligt Patent- och marknadsdverdomstolen, att det upphovsrittsliga
skyddet for ett alster av brukskonst som utgdr ett verk inte dr svagare én det skydd som
ges verk av andra slag; skyddet ska i grunden vara detsamma for alla slags verk. Den
omstdndigheten att variationsutrymmet — eller utrymmet for kreativa val — kan vara
mer begrinsat vid utformningen av ett alster av brukskonst ska séledes inte i sig leda

till att verkets upphovsrittsliga skydd paverkas.
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Att det upphovsrittsliga skyddet for ett alster av brukskonst alltsa i grunden ska vara
detsamma som for andra slags verk innebér dock, enligt Patent- och marknadsover-
domstolen, inte att det enskilda verkets originalitet saknar betydelse vid en intrangs-
bedomning. Oberoende av vad det ar fradga om for slags verk maste i varje enskilt fall
beddmas hur vidstrackt skydd ett verk har och om ett pastétt intrangsgorande alster &r
sa pass likt verket att det faller inom dess skyddsomfang. Ett mer originellt verk
erhdller i det enskilda fallet, i likhetshinseende, vid en jamforelse med ett pastatt
intrdngsobjekt, ett mer omfattande skyddsomfing &n ett mindre originellt verk. Det
anforda innebdr att skyddsomféanget for varje enskilt verk — oberoende av om det utgor
ett alster av brukskonst eller annat slags verk — kan ségas vara beroende av verkets
originalitet (se t.ex. NJA 1994 s. 74; se dven t.ex. Levin och Hellstadius, Larobok i
immaterialritt, JUNO version 12, avsnitt II.F.3.D. Brukskonst och arkitektur m.m., och
Wessman m. fl. Immaterialrittens struktur, JUNO version 1, avsnitt 2.2.4.

Upphovsrittens omfang).

I detta fall dr det fraga om tva karmstolar som &r utformade for att fungera i vard- och
omsorgsmiljo och for att uppfylla sirskilda funktionella krav. Av utredningen har
framkommit att det forekommit karmstolar med liknande utseenden som bida dessa
stolar. Det ar ocksa ostridigt att Jackie-stolen utformats efter inspiration fran tidigare

karmstolars utseenden och detaljer.

Vid en jamforelse mellan de 1 malet aktuella stolarna uppvisar de sett fran vissa vinklar
likheter. Till exempel ser stolarna relativt lika varandra ut sedda rakt framifran och rakt
fran sidan. Det finns dven detaljer pa de bada stolarna som uppvisar likheter, t.ex. de

laderstroppar med vilka ryggdynan fists pa stolarnas baksida.

Enligt Patent- och marknadséverdomstolen blir det ddremot vid en granskning frén
andra vinklar och pa ndrmare héll tydligt att stolarnas dvergripande utseenden skiljer si
g at. Sérskilt framtrddande ar det — vilket ocksé parternas sakkunniga T.H.

och delvis dven N.J. varit inne pd — att stolarna dr formgivna med utgangspunkt i
skilda formsprak. Medan Jackie-stolen har en vad som kallats additativ design, dér

stolen dr uppbyggd med manga och separat synliga delar, uppvisar Sundal-stolen en
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mer integrerad och sammanhéllen formgivning, i vilka de enskilda delarna i stolen inte
ar lika framtrddande. Dessa skilda formsprak medfor att Jackie-stolen med dess tydligt
ihopsatta komponenter ger ett annat intryck dn det som Sundal-stolen formedlar. Till
detta kommer, som Patent- och marknadsdomstolen redovisat, att utformningen av
stolarnas bestandsdelar skiljer sig at pa flera sitt. Harvid kan sérskilt framhallas att
stolarnas armstdd, som &r ndrmast dominerande i bada stolarnas formgivning, &r bade

utformade och forankrade i respektive stol pa vitt skilda sétt.

Enligt Patent- och marknadsoverdomstolen leder det anforda till att Sundal-stolen ger
ett helhetsintryck som skiljer sig fran Jackie-stolens 1 sddan grad att Sundal-stolen inte
faller inom Jackie-stolens upphovsrittsliga skydd. Vid detta forhallande kan Sundal-
stolen inte heller utgdéra en beroende bearbetning av Jackie-stolen. Sundal-stolen gor
diarmed inte intrdng i Jackie-stolens upphovsritt. Patent- och marknadsdomstolens

domslut ska darfor faststallas 1 huvudsaken.

Rittegangskostnader

Nordic Care ska som forlorande part ersdtta motparternas riattegangskostnader i bada
instanserna. Patent- och marknadséverdomstolen provar i det foljande réattegangs-

kostnadsanspréaken.

Rdttegangskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen

Inputbolagen yrkade i Patent- och marknadsdomstolen erséttning med sammanlagt

2 822 983 kr, varav 2 395 000 kr avsdg ombudsarvode, 250 000 kr Inputbolagens eget
arbete, 120 000 kr kostnad for réttsutldtande och resterande for 6vriga utldgg. Bolagen
forklarade att beloppen var exklusive mervérdesskatt och begérde att fordelning skulle

ske med héalften var mellan dem.

Signera yrkade i Patent- och marknadsdomstolen erséttning med 969 520 kr, varav
405 520 kr avsdg ombudsarvode och 564 000 kr eget arbete. Det egna arbetet fordelade
sig enligt Signera pa tva poster. Den forsta — 384 000 kr — var 256 timmar med en

genomsnittlig timkostnad om 1 500 kronor exklusive mervérdesskatt avseende
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genomgang av motparten dberopad bevisning, arbete i samband med inlagor under den
skriftliga handldggningen samt forberedelse infor och instéllelse till huvudforhandling.
Den andra — 180 000 kr — var 60 timmar med en genomsnittlig timkostnad om 3 000 kr
exklusive mervirdesskatt for bevisinsamling och utredningar om bl.a. prior art.
Signera har motiverat detta med att bolaget har haft begransade ekonomiska
forutséttningar att anlita ombud och har tvingats dra ned sin produktion och i princip
upphora med allt forsdljningsarbete for att istillet arbeta med rattegangen. Den hogre
genomsnittliga timkostnaden for det egna arbetet utgor enligt bolaget skiligt vederlag

for den ekonomiska uppoffringen.

Nordic Care dverlamnade till rédtten att bedoma skéligheten av den yrkade ersittningen

for ombudsarvode, eget arbete och réittsutlitande.

Malen 1 Patent- och marknadsdomstolen inleddes i april 2019 och pédgick under drygt
ett och ett halvt ar. I mdlen forekom provning av yrkanden om interimistiska
vitesforbud, en begdran om mellandom fran Nordic Cares sida som avslogs, en muntlig
forberedelse samt en hel del skriftvaxling. Huvudférhandlingen pagick i tva och en

halv dag.

Betriffande kostnaderna for Inputbolagens eget arbete och rittsutlatandet gér Patent-

och marknadsdverdomstolen samma bedémning som Patent- och marknadsdomstolen.

Daremot anser Patent- och marknadsoverdomstolen, d4ven med beaktande av att de
interimistiska yrkandena och begiran om mellandom har varit kostnadsdrivande, att
Inputbolagens yrkande om erséttning for ombudsarvode dverstiger vad som kan anses
skéligen pakallat for tillvaratagande av deras ritt i mélen. De frigor som Inputbolagen
har haft att forhélla sig till har 1 allt vdsentligt varit desamma for bdda bolagen. De far
anses tillgodosedda med en erséttning om en miljon kr vardera. Patent- och

marknadsdomstolens dom ska darfor dndras 1 dessa delar.

Betraffande Signeras yrkande om erséttning for ombudsarvode konstaterar Patent- och

marknadsdverdomstolen att Signeras yttranden i underinstansen i huvudsak har bestatt
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1 att bolaget har hinvisat till vad som anforts av Inputbolagen. Signeras ombud har
dock haft att ga igenom all skriftvaxling fran Nordic Care, samordna svaren med
Inputbolagens, delta vid muntlig forberedelse och huvudforhandling och 16pande
stdimma av information och atgiarder med Signera. Det yrkade ombudsarvodet far mot

den bakgrunden anses skéligen pakallat for tillvaratagande av Signeras rtt.

Vad slutligen géller Signeras yrkande om erséttning for eget arbete bedomer Patent-
och marknadsdverdomstolen att det yrkade beloppet ir vil hgt. Aven med beaktande
av att det far anses ha varit motiverat for Signera att lagga ner ett betydande eget arbete
framstar den nedlagda tiden inte som forsvarlig. Flera av atgdrderna avser sddant som
inte ar erséttningsgillt som eget arbete. Sammantaget far Signera anses tillgodosett
med erséttning for eget arbete med 180 timmar om 1 500 kr per timme, eller

270 000 kr. Patent- och marknadsdomstolens dom ska darfor dndras 1 denna del.

Rdttegangskostnaderna i Patent- och marknadsoverdomstolen

Inputbolagen har i1 Patent- och marknadsdverdomstolen yrkat erséttning for réittegdngs-
kostnader med 1 104 020 kr, varav 980 000 kr for ombudsarvode, 100 000 kr for eget
arbete och resterande for olika utligg. Bolagen har forklarat att beloppen ar exklusive
mervardesskatt och har begirt att fordelning ska ske med hélften var mellan dem.
Nordic Care har vitsordat utliggen men dverlimnat fraigan om skéligheten 1 6vrigt till

Overdomstolen.

Signera har 1 Patent- och marknadsdverdomstolen yrkat erséttning for rattegdngs-
kostnader med 280 365 kr, varav 129 200 kr for ombudsarvode, 141 000 kr for eget
arbete, 5 165 for utligg i samband med huvudférhandlingen och 5 000 kr i kostnad for
att Samir Saba tagit ledigt i tre dagar. Nordic Care har vitsordat ombudsarvodet liksom

utliggen men overldmnat fragan om skéligheten 1 6vrigt till 6verdomstolen.

Malet har handlagts i drygt ett drs tid i Patent- och marknadséverdomstolen och har
forutom fragan om provningstillstind innefattat avgérande av en preliminarfraga om

ny omstandighet, viss skriftvixling och en tvadagars huvudforhandling. Inputbolagen
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har gett in en svarsskrift och en kompletterande svarsskrift. Bolagens kostnadsansprak
framstar darfor som hoga. De far anses tillgodosedda med en ersittning om 400 000 kr

vardera for ombudsarvode och 40 000 kr vardera for eget arbete.

Vad giller Signeras yrkande om erséttning for rattegdngskostnader dr endast bolagets
ansprak pa erséttning for eget arbete, samt erséttning for att S.S. tagit ledigt,

tvistiga.

Patent- och marknadséverdomstolen anser att kostnaden for att Samir Saba tagit ledigt

ar ersattningsgill.

Vid provningen av Signeras ansprak pa erséttning for eget arbete maste beaktas att
ombudet lagt ned 34 timmars arbete och att bolagets arbete, som enligt uppgift uppgar
till 94 timmar, har skett vid sidan av det. Enligt Patent- och marknadséverdomstolen
kan en stor del av det arbete som utforts av parten sjdlv och som det yrkats ersittning
for inte anses ha varit nddvandigt for tillvaratagandet av partens ritt. Signera far anses

tillgodosett med erséttning for 60 timmars arbete, eller 90 000 kr.

Sekretess

Vad Patent- och marknadsdomstolen har forordnat om sekretess ska besta.

Motsvarande uppgifter har lagts fram inom stingda doérrar vid huvudforhandlingen i
Patent- och marknadséverdomstolen. Vidare har uppgifter om en tidigare
stolskonstruktion lagts fram av motparterna. Aven dessa uppgifter ska omfattas av

fortsatt forordnande om sekretess.
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Overklagande

Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens domar inte far Gverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om

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

I avgorandet har deltagit f.d. hovrittslagmannen Peter Stromberg och hovrittsraden

Ingeborg Simonsson, referent (skiljaktig), Géran Soderstrdm och Mattias Pleiner.

Skiljaktig mening, se nista sida.
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Skiljaktig mening

Hovrittsradet Ingeborg Simonsson &r skiljaktig enligt foljande.

Jag dr ense med majoriteten om att Jackie-stolen skyddas av upphovsrétt, men gor for

egen del foljande bedomning ifrdga om intrang.

Upphovsritten innefattar enligt 2 § forsta stycket upphovsrittslagen som huvudregel
en uteslutande rétt att forfoga over verket genom att (sévitt nu dr aktuellt) framstélla
exemplar av det. Enligt andra stycket 12 § innefattar framstéllning av exemplar varje
direkt eller indirekt samt tillfallig eller permanent framstillning av exemplar av verket,
oavsett 1 vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller

delvis.

Ordalydelsen i 2 § andra stycket upphovsrittslagen ansluter néra till artikel 2 1
Europaparlamentets och rddets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrétt och nérstaende rittigheter 1
informationssamhaéllet (Infosoc-direktivet, EGT L 167, 22/06/2001 s. 10-19). Artikel 2
1 direktivet reglerar ritten till mangfaldigande. Nar direktiv 2001/29 genomfordes
valde man dock att fortsitta anvinda termen exemplarframstéllning, som dr synonymt
med méngfaldigande. Det anfordes 1 forarbetena att det dr av stort virde for ett tydligt
genomforande av direktivet att dess mer detaljerade definition av exemplar-
framstédllningen togs in 1 upphovsrittslagen. Bestdimmelsen 1 2 § andra stycket
upphovsrittslagen, motsvarande artikel 2 i direktivet, dr en klargorande utfyllnad av
bestdmmelsen 1 forsta stycket. Hur de olika momenten av exemplarframstéillningsrétten
ska tolkas enligt direktivet dr 1 slutinden en fraga for EU-domstolen. (Prop.

2004/05:110 s. 51, 52, 55 och 56).

I forarbetena (a.prop. s. 56) gors ocksa ett uttalande om att nationell ritt kan ha mer

generdsa regler dn direktivet, men praxis frin EU-domstolen har klarlagt att rétten till
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mangfaldigande av upphovsrittsligt skyddade verk enligt artikel 2 a i direktivet
innebér en fullharmonisering (mal C-469/17, Funke Medien NRW, EU:C:2019:623,
punkten 38).

Beddmningen av vilka dtgiarder som utgor intrang maste alltsé ske konformt med
artikel 2 i direktiv 2001/29. EU-domstolen har haft tillfdlle att uttala sig om vad
skyddet innebar.

Redan i Infopaq framholl EU-domstolen att vad betraffar verkets skyddsomfang foljer
det av skélen 9—11 i direktiv 2001/29 att det huvudsakliga syftet med direktivet ar att
inrédtta en hog skyddsniva for bland andra upphovsmén, som gor det mojligt for dem
att fa en skilig ersdttning for utnyttjandet av sina verk — inklusive for mingfaldigande
darav — for att de pa sé sitt ska kunna fortsitta med sin skapande och konstnéarliga
verksamhet. Av samma skél anges det 1 skdl 21 1 direktiv 2001/29 ett krav pa en vid
definition av de handlingar som omfattas av mangfaldiganderétten. Detta krav pé en
vid definition av ndmnda handlingar aterfinns for 6vrigt dven 1 ordalydelsen av artikel
2 i samma direktiv, vari uttrycken direkt eller indirekt”, tillfalligt eller permanent”,
”oavsett metod och form” anvénds. Saledes ska det skydd som foljer av artikel 2 1
direktiv 2001/29 ges stor rackvidd. (Mal C-5/08 Infopaq International,
EU:C:2009:465, punkterna 40-43.)

I Painer stilldes EU-domstolen infor fragan om det upphovsrittsliga skyddet for
portrittfotografi var svagare dn det som géller for andra verk. Domstolen paminde om
att det skydd som foljer av artikel 2 a 1 direktiv 2001/29 ska ges stor rdckvidd och
konstaterade att det inte finns nagot i direktiv 2001/29, eller 1 nagot annat direktiv
tillimpligt pa detta omrdde, som tyder pa att rdckvidden av ett sddant skydd skulle vara
beroende av eventuella skillnader 1 mojligheterna till konstnérlig kreativitet i samband
med skapandet av olika kategorier av verk. Slutsatsen blev att skyddet for portrétt-
fotografi inte ska vara svagare én det skydd som ges andra verk, diribland andra

fotografiska verk. (Mal C-145/10 Painer, EU:C:2011:798, punkterna 96-98.)
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I Soulier och Doke upprepade EU-domstolen att det skydd som bl.a. artikel 2 a i
direktiv 2001/29 ger upphovsminnen ska ges stor rickvidd, och tillade att
upphovsménnens rittigheter r av forebyggande natur i den meningen att deras
foregéende tillstand krivs for varje mangfaldigande av dennes verk fran tredje mans

sida. (Mal C-301/15, Soulier och Doke, EU:C:2016:878, punkterna 30 och 33.)

Aven delar av ett verk skyddas. De tnjuter skydd forutsatt att de innehéller element
som ger uttryck for upphovsmannens egen intellektuella skapelse. (Mal C-403/08,
Football Association Premier League m.fl., EU:C:2011:631, punkterna 156 och 159.)

Av storst betydelse for fragan om intrdng dr nog dndd EU-domstolens avgorande i
Pelham. Malet géllde visserligen en nirstdende réttighet, men den aktuella delen av
artikel 2 a 1 direktiv 2001/29 dr identisk for upphovsrittsligt skyddade verk och
narstdende rattigheter. I malet var friga om pastadd s.k. sampling av en tvdsekunders
rytmfrekvens. Domstolen pekade pa direktivets dvergripande malséttning, vilken ar att
inrédtta en hog skyddsniva for upphovsritten och nérstaende rattigheter. Skyddet vigdes
darefter mot utdvandet av friheten for konsten, som skyddas 1 artikel 13 1 Europeiska
unionens stadga om de grundliaggande réttigheterna. Nar ett ljudavsnitt fran ett
fonogram hdmtas for att — i en form som dr dndrad och icke-igenkdnnbar vid lyssning
— anvéandas 1 ett nytt verk ska en sidan anvéndning inte anses utgdra ett
mangfaldigande. Motsatsvis innebér ensamritten en ratt att motsitta sig att en
utomstdende anvinder ett dven mycket kort ljudavsnitt fran framstédllarens fonogram 1
syfte att lata ljudavsnittet inga 1 ett annat fonogram, sdvida ljudavsnittet inte ingar i det

andra fonogrammet i en dndrad form som inte dr igenkdnnbar vid lyssning. (Mal C-

476/17, Pelham m.fl., EU:C:2019:624, punkterna 30—36 och 39.)

Mot bakgrund av de tolkningar som gjorts av artikel 2 i direktiv 2001/29 kan
intrangsprovningen i NJA 1994 s. 74 inte anses végledande ldngre. | avgdrandet fann
Hogsta domstolen att skyddsomfanget for monstret ”Smultron” skulle bestimmas med
beaktande av verkets originalitet. MOnstret hade skapats av naturalistiska och vélkédnda
komponenter. Innehdllet ansdgs inte unikt och dess sérpriagel bestod i séttet att

konstnarligt utnyttja de givna elementen. Skyddsomfénget fick mot denna bakgrund
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anses vara relativt begriansat men omfattade inte bara skydd mot direkt kopiering utan
dven skydd mot framstéllning av ett annat monster som, sett som en helhet, foretedde

en pafallande likhet med det skyddade verket.

Smultronavgorandet tillkom innan direktiv 2001/29 genomfordes. Om det fortfarande
ska anses vigledande kan det tas till intdkt for att brukskonst atnjuter ett mer begransat
skydd dn andra verk, och att en ganska nirgangen jimforelse ska goras med s.k. prior
art for att faststélla skyddsomfanget. Jag anser att ett sddant forhallningssétt ar
problematiskt av flera skal. Till att borja med finns det inget objektivt nyhetskrav inom
upphovsritten av det slag som aterfinns i patentritten och monsterrétten. Kravet pa
sarpragel aterfinns inom monsterskyddet men saknar motsvarighet i upphovsritten.
Vidare ar det dr oklart vad man egentligen gor niar man jaimfor med det s.k. befintliga
formforradet. Vad som anfors som befintligt formforrad kan t.ex. mycket vél utgoras
av konstverk med stort skyddsomfang. Men framfor allt framstar metoden som

oforenlig med unionsrétten vid en direktivkonform tolkning.

Det ar 6ver huvud taget svart att hitta exempel pé att EU-domstolen gor nagra
jamforelser med det allménna formforradet for att faststélla ett verks skyddsomféng.
Déremot har EU-domstolen lagt fast att nér forverkligandet av ett alster har faststillts
av tekniska overviaganden, regler eller krav som inte limnar utrymme for nagot
utovande av en kreativ frihet, ska alstret i friga inte anses ha den originalitet som kravs
for att utgora ett verk. Men domstolen framholl samtidigt att ndr ett alster utgor ett
verk, ska alstret i denna egenskap vara upphovsrittsligt skyddat i enlighet med direktiv
2001/29. Omfattningen av skyddet dr da inte beroende av den grad av kreativ frihet
som dess upphovsman har haft och det ar séledes inte svagare &n det skydd som ges
alla andra verk som omfattas av direktivet. (Mal C-683/17, Cofemel, EU:C:2019:721,
punkterna 31 och 35.)

I avgorandet Cofemel hdnvisas for ovrigt till Painer dir EU-domstolen (savitt giller
portrittfotografi) uttalade att nédr det har konstaterats att det ar frdga om ett verk, ska

dess skydd inte vara svagare dn det skydd som ges alla andra verk (Painer, punkten

99).
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Overvigande skil talar dirfor enligt min mening for att alster av brukskonst, om de vil
skyddas av upphovsritt, har ett skydd som &r likvardigt med andra slags verk. Det
innebdr 1 sin tur att skyddet ar klart mer omfattande an ett skydd mot raka
efterbildningar. Det avgorande kriteriet vid en intrangsprovning nér, som hér, det inte
ar fraga om ett foremal som &r identiskt utan uppvisar savil likheter som skillnader, ar

om verket dr igenkdnnbart 1 det pastadda intrangsforeméalet (Pelham, se ovan).

Jag menar att ett sddant synsitt dven ar forenligt med NJA 2017 s. 75, Svenska

syndabockar. Dér stélldes fraigan om den konstnérliga individualitet som bar upp det
dldre verket framtradde som det dominerande dven 1 det nya arbetet, eller om det nya
arbetet fick sin préigel av utforarens egen individualitet och hade verkshojd (punkten

12).

Den bevisregel som lades fast i NJA 1994 s. 74 bor fortfarande ha aktualitet eftersom
direktiv 2001/29 inte innefattar ndgon harmonisering i den delen. Den som gor
gillande att det foreligger ett intrang 1 upphovsrétten till ett verk har bevisbordan for
att en efterbildning skett. En framtrddande likhet med det skyddade verket kan
emellertid 1 och fOr sig anses utgora ett starkt stod for att det senare tillkomna alstret
just &r en efterbildning. Den som péstas ha gjort intrang i den andres upphovsrétt maste
da gora sannolikt att hans alster framtagits sjdlvstandigt for att ndgon efterbildning inte

ska anses foreligga.

Med tillimpning av de rittsliga 6verviganden som nu har redovisats gor jag foljande

bedomning.

Sundal-stolen ger samma helhetsintryck som Jackie-stolen sedd framifrén och fran

sidan. Vid en ndrmare granskning skiljer sig stolarna, frimst nir man ser dem uppifrdn
(varvid armstddens utformning blir synliga) och bakifran (dér ryggplattans utformning
skiljer sig at). Det forsta intrycket dr 4ndé att det dr fraga om samma stol. Det kravs en

mer sakkunnig och informerad granskning for att skillnaderna ska framtréda.
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Sammantaget ar Jackie-stolen igenkdnnbar i Sundal-stolen, trots de skillnader som

forekommer stolarna emellan.

Till igenk&nnbarheten ska liggas foljande. Jackie-stolen togs enligt utredningen i mélet
fram ar 2014 och lanserades pa Mobelmassan ar 2015. Den hade alltsé funnits
tillgénglig pa marknaden i flera ar nir den omtvistade Sundal-stolen ar 2018 erbjods
vid en offentlig upphandling. Av den skriftliga bevisningen har framgétt att
Trollhédttans kommun héanvisade till Jackie-stolen i forfragningsunderlaget till den
offentliga upphandlingen for sérskilt boende 1 augusti 2018. Inputbolagen och Signera
har hatft tillgang till forfragningsunderlaget. Omstandigheterna sammantaget innebar
att bevisbordan gar dver pd bolagen att géra sannolikt att Sundal-stolen framtagits

sjalvstiandigt.
Vad som anforts om den tidigare versionen av Sundal-stolen fran 2012, liksom S.S.:s
uppgifter om sitt arbete med att utveckla stolen, &r inte tillrackligt for att gora

sannolikt att Sundal-stolen tagits fram sjdlvstandigt.

Det innebér att Sundal-stolen faller inom Jackie-stolens skyddsomfang, varfor

upphovsréttsintrang foreligger.

Overrdstad i denna del r jag i dvrigt ense med majoriteten.
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Jackie 132 till vanster, Karmstol Sundal till hoger.
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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)

den 20 april 2023 *

"Begdran om férhandsavgérande — Immaterialrdtt — Upphovsritt och nérstdende rittigheter —
Direktiv 2001/29/EG — Artikel 3.1 — Overforing till allmdnheten — Begrepp —
Bakgrundsmusik — Direktiv 2006/115/EG — Artikel 8.2 — Skalig ersdttning —

Enbart tillhandahallande av anldggningar — Hogtalarutrustning pa tag och luftfartyg —
Presumtion for overforing till allménheten”

I de forenade malen C-775/21 och C-826/21,

angdende beslut att begira forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, fran Curtea de Apel

Bucuresti (Appellationsdomstolen i Bukarest, Ruménien), av den 12 november 2020 och av den

1 juli 2021, som inkom till domstolen den 15 och den 22 december 2021, i mélen

Blue Air Aviation SA

mot

UCMR - ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C-775/21),

och
Uniunea Producatorilor de Fonograme din Roméania (UPFR)

mot

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori (SNTFC) ”"CFR Calatori” SA
(C-826/21),

DOMSTOLEN (sjdtte avdelningen),

sammansatt av avdelningsordféranden P.G. Xuereb samt domarna T. von Danwitz och I. Ziemele
(referent),

generaladvokat: M. Szpunar,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

* Rattegangssprak: ruménska.

SV
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med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Societatea Nationald de Transport Feroviar de Caldtori (SNTFC) "CFR Calatori” SA, genom
T. Preoteasa, i egenskap av ombud,

— Rumadniens regering, genom E. Gane, A. Rotareanu och A. Wellman, samtliga i egenskap av
ombud,

— Europeiska kommissionen, genom A. Biolan, P. Némeckova och ]J. Samnadda, samtliga i
egenskap av ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Respektive begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 3 i Europaparlamentets och
radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av
upphovsritt och nirstdende rattigheter i informationssamhillet (EGT L 167, 2001, s. 10).

Begiran i mal C-775/21 har framstillts i ett mal mellan, Blue Air Aviation SA (nedan kallat Blue
Air) och UCMR - ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (nedan kallad
UCMR - ADA), om Blue Airs skyldighet att betala avgifter till UCMR - ADA for
bakgrundsmusik ombord pa passagerarflygplan. Begidran i mél C-826/21 har framstillts i ett
mal mellan Uniunea Producatorilor de Fonograme din Roméania (UPFR) och Societatea
Nationald de Transport Feroviar de Calatori (SNTFC) "CFR Calatori” SA (nedan kallat CFR), om
skyldigheten att betala avgifter for tillhandahéllande av utrustning pa tag, som kan anviandas for
att overfora musik till allménheten.

Tillimpliga bestimmelser

Internationell rdtt

Virldsorganisationen for den intellektuella dganderiatten (Wipo) antog i Geneve (Schweiz), den
20 december 1996, Wipos fordrag om upphovsritt (nedan kallat WCT). Detta fordrag godkdndes
pa Europeiska gemenskapens vignar genom radets beslut 2000/278/EG av den 16 mars 2000 om
godkdnnande pa Europeiska gemenskapens viagnar av WIPO:s fordrag om upphovsritt och
WIPO:s fordrag om framféranden och fonogram (EGT L 89, 2000, s. 6) och tridde i kraft, vad
giller Europeiska unionen, den 14 mars 2010 (EUT L 32, 2010, s. 1).

Artikel 8 WCT har rubriken "Ritt till 6verforing till allménheten” och lyder enligt f6ljande:

"Med forbehall for bestimmelserna i artiklarna 11.1 ii, 11bis.1 i—ii, 11¢er.1 ii, 14.1 ii och 14bis.1 i
Bernkonventionen [fér skydd av litterdra och konstnérliga verk, undertecknad i Bern den
9 september 1886 (Parisakten av den 24 juli 1971), i dess lydelse efter dndringen av den
28 september 1979], skall upphovsman till litterdra och konstnirliga verk ha ensamritt att tillata
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overforing till allmanheten av sina verk pa tradbunden eller tradlos vég, inbegripet att deras verk gors
tillgdngliga for allménheten pa ett sadant sétt att enskilda personer kan fa tillgdng till dem fran en plats
och vid en tidpunkt som de sjilva véljer.”

Gemensamma uttalanden angdende WCT antogs av Wipos diplomatkonferens den
20 december 1996.

Det gemensamma uttalandet avseende artikel 8 WCT har f6ljande lydelse:

“Enbart tillhandahallandet av materiella hjalpmedel for att mojliggora eller gora en 6verforing innebér
i sig inte sadan 6verforing som avses i detta fordrag eller [konventionen om skydd av litterdra och
konstnirliga verk, undertecknad i Bern den 9 september 1886 (Parisakten av den 24 juli 1971), i dess
lydelse enligt dndringen av den 28 september 1979]. ...”

Unionsrdtt

Direktiv 2001/29
Skilen 1, 4, 9, 10, 23 och 27 i direktiv 2001/29 har féljande lydelse:

”(1) I [FEUF] foreskrivs upprittandet av en inre marknad och inrédttandet av ett system som
sakerstaller att konkurrensen péa den inre marknaden inte snedvrids. En harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om upphovsriatt och nirstaende rittigheter bidrar till att
uppna dessa mal.

(4) Harmoniserade rittsliga ramar for upphovsritt och nérstdende rattigheter kommer genom
okad klarhet i rattsligt hinseende och genom att en hog skyddsniva skapas inom omradet
for immaterialrdatt att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och innovativ
verksamhet, bland annat da det giller nétinfrastruktur, vilket i sin tur leder till tillvixt och
okad konkurrenskraft for europeisk industri inom savdl innehallsskapande som
informationsteknik och mer allmint inom ett brett omréde av industri- och kultursektorer.
Detta kommer att sdkerstilla sysselsattningen och fraimja skapandet av nya arbetstillfillen.

(6) Utan en harmonisering pa gemenskapsniva kan nationellt lagstiftningsarbete, som redan har
inletts i ett antal medlemsstater for att svara mot de tekniska utmaningarna, leda till
betydande skillnader i skyddet och darmed till inskrankningar av den fria rorligheten for
varor och tjadnster, som innehaller eller bygger pa immaterialrédtt, med en ny splittring av
den inre marknaden och inkonsekvens i lagstiftningen som foljd. Effekterna av sadana
rattsliga skillnader och osdkerhetskillor kommer att bli dn storre i takt med den fortsatta
utvecklingen av informationssamhallet, som redan har lett till att immateriella réttigheter i
allt hogre grad utnyttjas 6ver nationsgranserna. Denna utveckling kommer att intensifieras
och bor sa gora. Betydelsefulla réttsliga skillnader och oklarheter i friga om skyddet kan
vara ett hinder for att uppna stordriftsfordelar for nya varor och tjanster med innehall som
omfattas av upphovsritt och nérstaende réttigheter.
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Den gemenskapsrittsliga ramen for skyddet av upphovsritt och nérstaende rattigheter maste
dérfor aven anpassas och kompletteras i den utstrickning som krdvs for att den inre
marknaden skall fungera vil. Darfor bor sddana nationella bestimmelser om upphovsritt
och nérstaende réttigheter anpassas, vilka skiljer sig avsevirt at mellan medlemsstaterna
eller vilka skapar rittslig oklarhet till hinder for en vdl fungerande inre marknad och en
sund utveckling av informationssamhillet i Europa, vidare bor inkonsekventa nationella
atgarder med anledning av den tekniska utvecklingen undvikas, medan daremot skillnader
som inte har nagra negativa effekter pa den inre marknadens funktion inte behover
avlagsnas eller forebyggas.

Utgangspunkten for en harmonisering av upphovsritt och narstaende réttigheter maste vara
en hog skyddsniva, eftersom dessa rittigheter har en avgorande betydelse for det
intellektuella skapandet. Skyddet av dem bidrar till att bevara och utveckla kreativiteten och
gagnar upphovsmain, utévande konstnérer, producenter, konsumenter, kultur, ndringsliv och
allménhet. Immaterialrétt har darfor erkénts som en integrerad del av dganderétten.

For att upphovsmiénnen och de utévande konstndrerna skall kunna fortsitta med sin
skapande och konstnarliga verksamhet maste de fa en skilig ersattning for utnyttjandet av
sina verk och detsamma giller producenterna som maste kunna finansiera denna
verksamhet. De investeringar som krévs for att producera varor, t.ex. fonogram, filmer eller
multimedieprodukter, och tjanster, t.ex. sddana som tillhandahalls pa begiran, ar
betydande. Ett tillfredsstillande rittsligt skydd av immateriella réttigheter d&r nodvandigt
for att sdkerstdlla sddan erséttning och for att mojliggora en tillfredsstédllande avkastning pa
investeringarna.

I detta direktiv bor upphovsmannens ritt till 6verforing till allménheten harmoniseras
ytterligare. Denna rétt bor forstas i vid mening och omfatta all 6verforing till allménheten
som inte dr ndrvarande pa den plats varifran overforingen sker. Denna rétt bor omfatta all
sadan siandning eller vidaresédndning av ett verk till allmdnheten pa tradbunden eller tradlos
vég, inklusive radio- och televisionssandningar. Denna rétt omfattar inga andra atgarder.

Enbart tillhandahéllandet av de fysiska forutsdttningarna for att mojliggora eller genomféra
en Overforing skall inte i sig betraktas som &6verféring i den mening som avses i detta
direktiv.

I artikel 3 i direktivet, som har rubriken "Ratten till 6verforing av verk till allmanheten och ritten
att gora andra alster tillgéngliga for allménheten”, foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmén en ensamritt att tillata eller forbjuda varje dverforing
till allménheten av deras verk, pa trddbunden eller tradlos vdg, inbegripet att verken gors
tillgangliga for allmdnheten pa ett sadant sétt att enskilda kan fa tillgang till dessa verk fran en
plats och vid en tidpunkt som de sjélva véljer.

ECLLI:EU:C:2023:307



10

11

Dom av DEN 20. 4. 2023 — FORENADE MALEN C-775/21 OCH C-826/21
BLUE AIR AVIATION

2. Medlemsstaterna skall ge ensamrdtt att tillata eller forbjuda tillgdngliggorandet for
allminheten, pa trddbunden eller tradlos vdg, pa ett sadant sitt att enskilda kan fa tillgang till
dem fran en plats och vid en tidpunkt som de sjilva viljer,

a) for utovande konstnérer: av upptagningar av deras framfoéranden,
b) for fonogramframstillare: av deras fonogram,

c) for framstéllarna av de forsta upptagningarna av filmer: av originalet och kopior av deras
filmer, och

d) for radio- och televisionsforetag: av upptagningar av deras siandningar, tradéverforda savil som
luftburna, inklusive kabel- och satellitséndningar.

3. De rittigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom nagon
form av overforing till allménheten eller genom att alster gors tillgdngliga for allménheten enligt
denna artikel.”

Direktiv 2006/115/EG

Artikel 8 i Europaparlamentets och radets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om
uthyrnings- och utlaningsrittigheter avseende upphovsrittsligt skyddade verk och om
upphovsritten nérstdende rattigheter (EUT L 376, 2006, s. 28) har rubriken "Radio- och
tv-utsdndning och atergivning for allménheten”. I punkt 2 i den artikeln foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall foreskriva ritt till en enda skalig ersattning fran anvdndaren nir ett fonogram
som har utgivits i kommersiellt syfte anvénds i original eller kopia for tradlés utsandning eller eljest for
atergivning for allménheten. De skall sidkerstélla att denna erséttning fordelas mellan de berdrda
utovande konstndrerna och fonogramframstéllarna. Medlemsstaterna far faststilla villkoren fér hur
ersattningen skall fordelas mellan dem nir det saknas avtal dem emellan.”

Rumdnsk rdtt

Lag nr 8/1996

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (lag nr 8/1996 om upphovsritt och
ndrstdende rittigheter) (Monitorul Oficial al Romdniei, del 1, nr 60 av den 26 mars 1996) har
dndrats flera ganger, bland annat genom lag nr 285/2004, Monitorul Oficial al Romaniei, del 1,
nr 587 av den 30 juni 2004 (nedan kallad lag nr 8/1996). De relevanta bestimmelserna i denna lag
i den lydelse som dr tillimplig i de nationella malen, aterges i punkterna 11-20 nedan.

I artikel 13 i lag 8/1996 foreskrivs foljande:

"Anvindningen av ett verk skapar sdrskilda och exklusiva ekonomiska rattigheter for
upphovsmannen, pa grundval av vilka denne fér tillata eller forbjuda
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f) Direkt eller indirekt overforing av verket till allménheten, oavsett pa vilket sdtt det gors
tillgangligt for allmdnheten, inbegripet dess tillgédngliggdrande for allmanheten pa ett sadant
satt att allménheten kan fa tillgang till verket fran en plats och vid en tidpunkt som de sjélva
véljer.

»

I artikel 73.1 i denna lag foreskrivs foljande:

"Med ’offentlig’ avses varje 6verforing av ett verk som gors direkt eller genom tekniska hjdlpmedel, pa
en plats som dr Oppen for allménheten eller pa ndgon annan plats dar fler 4n en familjs normala krets
av familjemedlemmar och bekanta samlas, inbegripet scenisk framstéllning, atergivning eller nagon
annan form av direkt framférande eller framstillning av verket for allmdnheten, exponering for
allminheten av modelleringskonst, tillimpad konst, fotografi och arkitektur, visning for allménheten
av filmverk och andra audiovisuella verk, inbegripet digitala konstverk, framférande pa en offentlig
plats genom ljudinspelningar eller audiovisuella upptagningar samt framférande pa en offentlig plats
av ett utsiant verk pa nagot sdtt. P4 samma sitt ska varje overforing av ett verk, pa tradbunden eller
tradlos vig, som sker genom tillgdngliggérande for allmanheten, inbegripet via internet eller andra
datornit, anses vara offentlig, sa att varje person ur allménheten kan fa tillgang till verket fran en plats
och vid en tidpunkt som de sjdlva véljer.

”

I artikel105.1 f ndmnda lag foreskrivs foljande:

”... Den som producerat ljudupptagningar har exklusiv formogenhetsritt att tillata eller forbjuda
foljande:

f) radio- och tv-utsdndning och éatergivning for allmédnheten av sina egna ljudupptagningar, med
undantag for sddana som publicerats for kommersiella andamal, i vilket fall de endast har rétt
till skélig ersattning.”

I artikel 106° i denna lag foreskrivs foljande:

”1. Konstnirer, utdvande konstnédrer och fonogramframstillare ska ha ratt till en enda skalig
ersittning for direkt eller indirekt anvindning av fonogram som utgetts i kommersiellt syfte eller
for mangfaldigande genom radio- eller tv-utsdndning eller genom nagon form av 6verforing till

allmanheten.

2. Ersdttningsbeloppet ska faststdllas pa grundval av metoder i enlighet med forfarandet i
artiklarna 131, 131! och 131%”

I artikel 123.1-123.3 i lag nr 8/1996 foreskrivs foljande:
”1. Innehavare av en upphovsritt eller nérstaende réttighet kan utéva de rittigheter de har enligt

denna lag personligen eller genom att befullméktiga en upphovsrittsorganisation, pa de villkor
som anges i denna lag.
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2. Kollektiv forvaltning av upphovsritt far endast ske med avseende pa verk som tidigare har
gjorts tillgéngliga for allmédnheten och kollektiv forvaltning av nérstaende réttigheter endast med
avseende pa framféranden som upptagits eller sants tidigare samt for fonogram eller videogram
som tidigare gjorts tillgdngliga for allmédnheten.

3. Innehavare av upphovsritt eller narstaende réttigheter far inte 6verlata ekonomiska réttigheter
som enligt denna lag tillfaller kollektiva férvaltningsorganisationer.”

I artikel 123" i lagen foreskrivs i punkt 1 e och f foljande:

"Det dr obligatoriskt med kollektiv forvaltning for att utéva foljande réttigheter:

e) rétten att overfora musikaliska verk till allménheten, med undantag for offentlig visning av
filmverk.

f) utovande konstnirers och fonogramframstéllares ritt till skilig erséttning for overforing till
allménheten och utsiandning av kommersiella fonogram eller mangfaldigande av dessa.”

Artikel 130.1 a och b i ndimnda lag har foljande lydelse:
"Kollektiva forvaltningsorganisationer ska

a) bevilja icke-exklusiva tillstand till anvindare som begér detta fore anvindning av den skyddade
repertoaren, mot ersiattning genom en skriftlig icke-exklusiv licens,

b) utarbeta metoder inom sina verksamhetsomraden, inbegripet fragor om ekonomiska
rattigheter, som ska forhandlas fram med anvdndarna for erliggande av betalning for
rattighetsutnyttjandet, for verk som utnyttjas pa ett sadant sétt att det dr omdijligt for
rattighetshavarna att ldmna individuellt tillstand”

I artikel 131.1 i ndimnda lag foreskrivs foljande:

"For att inleda forhandlingsforfaranden ska de kollektiva forvaltningsorganisationerna lamna in en
ansokan till [Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (den ruménska upphovsrattsmyndigheten)]
tillsammans med de metoder som foreslds for forhandling, i enlighet med artikel 130.1 a.

»

I artikel 131", punkterna 1-3 i lag 8/1996 foreskrivs foljande:

”1. Metoderna ska forhandlas fram av de kollektiva forvaltningsorganisationer och foretrddare
som avses i artikel 131.2 b ...

2. Kollektiva forvaltningsorganisationer far ta ut en fast eller proportionell ersittning av samma
kategori anvdndare, berdknad pa grundval av den inkomst som anvéndaren fir fran den
verksamhet inom vilken repertoaren anvinds, t.ex.: radio- och tv-utsindning, vidaresdndning via
kabel eller overforing till allmdnheten, med beaktande av europeisk praxis for resultaten av
forhandlingar mellan anvdndare och kollektiva forvaltningsorganisationer. Nar det géller radio-
och tv-utsdndning ska den proportionella ersittningen faststéllas pa en differentierad grund som
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star i direkt proportion till den andel av anvdndningen av den repertoar som forvaltas gemensamt i
denna verksamhet och, i avsaknad av intékter, i forhallande till de kostnader som anvédndningen
ger upphov till.

3. Den schablonersittning eller proportionella ersiattning som avses i punkt 2 far endast begéras
om och i den man anvdndningen avser verk for vilka upphovsritt eller narstaende réttigheter
fortfarande atnjuter lagstadgat skydd.

»

I artikel 131%2 i ndmnda lag foreskrivs foljande:

”Avtalet mellan parterna om de metoder som forhandlats fram ska inforas i ett protokoll som
deponeras hos den ruménska upphovsriattsmyndigheten. ... De metoder som offentliggérs pa detta
satt ar tillampliga pa samtliga anvdndare pa det omrade som varit foremal for forhandlingar och mot
samtliga importorer och tillverkare av medier och apparater for vilka kompensation f{or
privatkopiering ska betalas enligt artikel 107.”

Civilprocesslagen

I artikel 249 i civilprocesslagen foreskrivs foljande:

"Det ankommer pa den som framfor ett pastdende under domstolsforfarandet att bevisa detta, utom i
de fall som uttryckligen foreskrivs i lag.”

Artikel 329 i ndmnda lag har foljande lydelse:

"Domstolen kan endast grunda sitt avgorande pa presumtioner som den har att bedéma om de har
tillrdcklig tyngd och kan innebéra att den pastadda héndelsen &r sannolik. De kan dock endast tillatas
om vittnesbevisning dr tillaiten enligt lag.”

Metoden for ersdttning till innehavare av ekonomiska upphovsritter till musikaliska verk for
overforing till allmdnheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik

I Metodologi privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere
muzicale pentru comunicarea publicd a operelor muzicale in scop ambiental (metod for den
ersdttning som ska betalas till innehavare av ekonomiska upphovsritter till musikaliska verk for
overforing till allmédnheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik, Monitorul Oficial al
Romadniei, del I, nr 710 av den 7 oktober 2011), i dess lydelse enligt den ruminska
upphovsrittsmyndighetens beslut nr 198/2012 av den 8 november 2012 (Monitorul Oficial al
Romdniei, del 1, nr 780 av den 20 november 2012) foreskrivs foljande:

”1. Den som anvidnder musikaliska verk som bakgrundsmusik ska, innan anviandningen paborjas,
erhélla tillstand fran UCMR — ADA i form av en icke-exklusiv licens for att anvdnda musikaliska
verk och betala ersittning i enlighet med tabellen i denna metod, oberoende av hur linge
anvandningen faktiskt varar.
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2. Enligt denna metod giller foljande definitioner:

a) overforing till allmdnheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik: 6verforing av ett eller
flera musikaliska verk pa en plats som dr 6ppen for allménheten eller pd nagon annan plats
dér ett storre antal personer én den normala kretsen av familjemedlemmar och deras bekanta
samlas eller har tilltrade samtidigt eller efter varandra, oavsett hur 6verforingen sker och vilka
tekniska hjdlpmedel som anvinds, i syfte att skapa en stimning for utévandet av nagon annan
verksamhet som inte nédvéndigtvis kraver anvindning av musikaliska verk,

b) anvidndare av musikaliska verk for bakgrundsmusik: varje behorig juridisk eller fysisk person
som i nagon egenskap (dgande, forvaltning, koncession, uthyrning, uthyrning i andra hand,
utlaning etcetera) ager eller anvdnder lokaler, slutna eller 6ppna, i vilka apparater och andra
tekniska eller elektroniska medel installeras eller forvaras, sasom tv-apparater,
radiomottagare, kassettbandspelare, mixrar, datorutrustning, cd-spelare, forstarkningssystem
och andra apparater for mottagning, atergivning eller sindning av ljud eller bilder atféljda av
ljud.

6. For den period for vilken anvindaren inte har ingatt nagot icke-exklusivt licensavtal med
UCMR- ADA ir denne skyldig att till ADA betala ett belopp som motsvarar tre ganger den
ersdttning som skulle ha varit lagligen utbetald om denne hade ingatt tillstandet i form av en
icke-exklusiv licens.

7. Kollektiva forvaltningsorganisationer kan, genom foretrddare som &ar behoriga for detta
dandamal, kontrollera anvindningen av musikaliska verk som bakgrundsmusik, varvid tillgangen
till alla platser ddar musik anvdnds som bakgrundsmusik ska garanteras fritt. Foretrddare for
kollektiva forvaltningsorganisationer far anvianda barbar ljud- och/eller
videoinspelningsutrustning pa platser dir musikaliska verk anvdnds, varvid inspelningarna ska
ges fullt bevisvirde ndr musikaliska verk anvands som bakgrundsmusik.”

Som bilaga till denna metod finns en tabell 6ver de ersédttningar som ska betalas for 6verforing till
allmédnheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik, som individualiseras efter typ av
affirslokaler eller fordon i vilka overforingen sker. I punkt 11 i taxan foreskrivs en
schablonersittning pa 200 ruménska lei (RON) per méanad och per flygplan for lufttransport av
passagerare.

Metoden for overforing till allmdnheten av fonogram som publicerats for kommersiella dndamdl
eller for mdngfaldigande av dessa samt ekonomiska rittigheter for utévande konstndrer och
fonogramframstdllare

I Metodologia privind comunicarea publicd a fonogramelor publicate in scop comercial sau a
reproducerilor acestora si tabelele cuprinziand drepturile patriale ale artistilor interpreti ori
executanti si producatorilor de fonograme (metod for 6verforing till allmédnheten av fonogram
som utgetts i kommersiellt syfte eller for mangfaldigande av dessa, och tariffer for utévande
konstnérers och fonogramframstéllares ekonomiska rattigheter, Monitorul Oficial al Romdniei,
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del I, nr 982 av den 8 december 2006). i dess lydelse enligt den ruménska
upphovsrattsmyndighetens beslut nr 189/2013 av den 29 november 2013 (Monitorul Oficial al
Romdaniei, del I, nr 788 av den 16 december 2013), foreskrivs foljande:

”1. Med overforing till allménheten av fonogram som publicerats i kommersiellt syfte eller for
mangfaldigande av dessa avses Overforing av dessa pa offentliga platser (slutna eller 6ppna),
oavsett pa vilket sitt 6verforingen sker, med mekaniska, elektroakustiska eller digitala hjalpmedel
(forstdarkningsinstallationer, ljud- och audiovisuella inspelningsapparater, radio- och
televisionsmottagare, datorutrustning etcetera).

3. I denna metod avses med anvindare av fonogram varje auktoriserad fysisk eller juridisk person
som till allmdnheten Overfor fonogram som har utgetts for kommersiella dndamal eller
mangfaldiganden av sddana fonogram i lokaler som pa néagot sitt innehas (dgande, forvaltning,
uthyrning, andrahandsuthyrning, lan etcetera).

5. Anviandaren ar skyldig att erhélla tillstaind i form av icke-exklusiva licenser fran
fonogramframstallarnas kollektiva forvaltningsorganisationer for dverforing till allmdnheten av
fonogram som utgivits for kommersiella &ndamal ... mot erséttning i enlighet med nedanstaende
tabeller, oavsett hur linge 6verforingen till allmanheten faktiskt pagar.”

I bilagan till denna metod finns tva tabeller, varav den forsta innehaller ersattning f6r verksamhet
som bedrivs med bakgrundsmusik, individualiserad efter typ av affarslokaler eller fordon i vilka
verksamheten bedrivs. I punkt E3 punkt 1 i den forsta tabellen foreskrivs en ménatlig erséttning pa
30 RON per jarnvagsvagn for persontransporter pa jarnvag, som har ett hogtalarsystem.

Malen vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Mal C-775/21
UCMR - ADA ir en organisation for kollektiv forvaltning av upphovsratter pa musikomradet.

Den 2 mars 2018 vickte detta organ talan vid Tribunalul Bucuresti (Forstainstansdomstolen i
Bukarest, Ruménien) mot lufttrafikforetaget Blue Air och yrkade betalning av utestdende
ersattning och straffavgifter for 6verforing till allmdnheten av musikaliska verk ombord pa
flygplan som anvidndes av Blue Air, for vilka Blue Air inte hade beviljats licens.

Blue Air har vid den domstolen gjort géllande att det anvénder 28 flygplan och att det, trots att det
forfogar 6ver den programvara som kravs for att spela musikaliska verk i 22 av dessa 28 flygplan,
efter att ha erhallit den licens som krdavs endast har 6verfort ett enda musikaliskt verk i
bakgrundssyfte till allménheten i 14 av dessa flygplan.

UCMR - ADA utvidgade till f6ljd av dessa preciseringar sina betalningskrav och ansag att

forekomsten av ljudsystem i ungefir 22 flygplan motiverade slutsatsen att skyddade verk hade
overforts till allmanheten i samtliga flygplan i Blue Airs flotta.
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UCMR - ADA:s talan bifolls genom dom av den 8 april 2019. Tribunalul Bucuresti
(Forstainstansdomstolen i Bukarest) fann, pa grundval av dom av den 7 december 2006, SGAE
(C-306/05, EU:C:2006:764), och dom av den 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland)
(C-162/10, EU:C:2012:141), att den omsténdigheten att Blue Air utrustade de transportmedel
som bolaget anvinde med anordningar som mojliggor 6verforing till allmédnheten av musikaliska
verk i syfte att skapa stimning gav upphov till en motbevisbar presumtion om anviandning av
dessa verk, vilket innebar att det skulle anses att varje flygplan som &r utrustat med ett
hogtalarsystem anvdnder denna anordning for o6verforing till allmédnheten av det aktuella
musikaliska verket, utan att ytterligare bevisning i detta hinseende behéver laggas fram.

Blue Air 6verklagade detta avgorande till Curtea de Apel Bucuresti (Appellationsdomstolen i
Bukarest, Ruménien), som dr den hénskjutande domstolen, och gjorde bland annat géllande att
bolaget inte hade 6verfort bakgrundsmusik ombord pa de flygplan som bolaget anvinde och for
vilka det inte hade erhallits nagon licens, och att blotta forekomsten av anldggningar inte kunde
likstdllas med en 6verforing till allmdnheten av musikaliska verk. Bolaget tillade att det inte hade
nagot vinstsyfte att spela bakgrundsmusik. Slutligen papekade bolaget att det av sdkerhetsskal
kravs att det finns hogtalarsystem i flygplan for att mojliggéora kommunikation mellan
medlemmarna  av  flygplansbesdttningen = och ~ kommunikation = mellan  dessa
besittningsmedlemmar och passagerarna.

Den hiénskjutande domstolen har understrukit att fragan om huruvida oOverforing av ett
musikaliskt verk som bakgrundsmusik, med hénsyn till att den 6verforingen saknar vinstsyfte,
utgor en overforing till allménheten i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 2001/29, inte ar
helt klarlagd. For det fall denna fraga besvaras jakande vill den hinskjutande domstolen
dessutom fa klarhet i vilket beviskrav som ska stdllas i detta avseende. Den hidnskjutande
domstolen har papekat nir en inrdttning som bedriver en viss ekonomisk verksamhet namns i
den metod som avses i punkt 23 ovan, foreligger enligt praxis fran vissa nationella domstolar, en
motbevisbar presumtion om att upphovsrittsligt skyddade verk &verfors till allmadnheten pa
nidmnda plats. En sddan presumtion motiveras bland annat av att det &r omojligt for
organisationer for kollektiv forvaltning av upphovsritt att systematiskt kontrollera alla platser
dédr anvindningen av immateriella verk kan dga rum.

Mot denna bakgrund beslutade Curtea de Apel Bucuresti (Appellationsdomstolen i Bukarest) att
vilandeforklara mélet och stilla féljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Skaartikel 3.1 i [direktiv 2001/29/EG] tolkas pa sa sétt att det utgor overforing till allmanheten
i den mening som avses i namnda artikel att spela ett musikaliskt verk eller ett fragment av ett
musikaliskt verk ombord pa ett kommersiellt flygplan med passagerare i samband med start
och landning eller vid nagot annat tillfille under flygningen via flygplanets allménna
hogtalaranldggning, i synnerhet (men inte enbart) vad géller kriteriet att 6verforingen sker i
vinstsyfte?

Om den forsta fragan besvaras jakande:
2) Utgor den omstindigheten att det ombord pé flygplanet finns en hogtalaranldggning, som
krévs i enlighet med lagstiftningen om flygtrafiksdkerhet, en tillricklig grund for att det ska

anses foreligga en motbevisbar presumtion om 6verféring av musikaliska verk till allmanheten
ombord pa detta flygplan?

ECLI:EU:C:2023:307 11
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For det fall denna fraga besvaras nekande:

3) Utgor den omstindigheten att det ombord pé flygplanet finns en hogtalaranldggning, som
krévs i enlighet med lagstiftningen om flygtrafiksakerhet, och en programvara som mojliggor
overforing av fonogram (som innehéller skyddade musikaliska verk) via denna anldggning, en
tillracklig grund for att det ska anses foreligga en motbevisbar presumtion om 6verforing av
musikaliska verk till allmdnheten ombord pa detta flygplan?”

Mal C-826/21
UPER ér en organisation som kollektivt forvaltar fonogramframstéllares narstaende rattigheter.

Den 2 december 2013 vickte detta organ talan mot CFR, ett jarnvagstransportforetag, om
betalning av utestdende ersittning och straffavgifter for oOverforing till allménheten av
musikaliska verk i jarnvagsvagnar som CFR anvinder. Organet hdvdade i detta sammanhang att
den tillimpliga jarnvégslagstiftningen kréver att en del av de tag som drivs av CFR ska vara
utrustade med hogtalarsystem och gjorde gillande att forekomsten av sddana system ar att
likstdlla med en Overforing till allménheten av verk i den mening som avses i artikel 3.1 i
direktiv 2001/29.

Tribunalul Bucuresti (Forstainstansdomstolen i Bukarest) ogillade talan och fann att dven om
installation av ett hogtalarsystem som gor det tekniskt majligt for allménheten att fa tillgang till
ljudupptagningar i sig utgoér en overforing till allmanheten av musikaliska verk, hade det inte
visats att tdgen i drift var utrustade med ett saddant system.

UPFR overklagade detta avgorande till Curtea de Apel Bucuresti (Appellationsdomstolen i
Bukarest), den hianskjutande domstolen.

Den hinskjutande domstolen har papekat att det i den storsta delen av nationell rattspraxis anses
— bland annat pa grundval av domen av den 7 december 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764) —
att forekomsten av hogtalarsystem i en jiarnvdgsvagn éar att likstdlla med overforing till
allménheten av musikaliska verk. Den hanskjutande domstolen hyser emellertid tvivel i detta
avseende.

Mot denna bakgrund beslutade Curtea de Apel Bucuresti (Appellationsdomstolen i Bukarest) att
vilandeforklara malet och stilla féljande fragor till EU-domstolen:

”1) Genomfdr ett jarnvagsforetag som anvdnder tagvagnar dir det har installerats
hogtalaranldggningar for informationsmeddelanden till tagresendrerna overforing till
allménheten i den mening som avses i artikel 3 i [direktiv 2001/29/EG]?

2) Utgor artikel 3 i [direktiv 2001/29/EG] hinder for en nationell lagstiftning enligt vilken den
omstdndigheten att det finns hogtalaranldggningar innebar en motbevisbar presumtion om
overforing till allménheten, om dessa anldggningar kravs i enlighet med andra
lagbestammelser som reglerar foretagets verksamhet?”
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Forfarandet vid domstolen

Genom beslut av den 1 mars 2022 férenades mélen C-775/21 och C-826/21 vad giller det skriftliga
och det muntliga forfarandet samt domen, i enlighet med artikel 54 i domstolens rittegangsregler.

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan i madl C-775/21

Den hinskjutande domstolen har stéllt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 3.1 i
direktiv 2001/29 ska tolkas sa, att det utgor en overforing till allmdnheten i den mening som
avses i denna bestammelse att spela ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett
transportmedel for passagerare.

I artikel 3.1 i direktiv 2001/29 stadgas att medlemsstaterna ska ge upphovsmén en ensamratt att
tillata eller forbjuda varje 6verforing till allménheten av deras verk, pa traddbunden eller tradlos
vdg, inbegripet att verken gors tillgdngliga for allménheten pa ett sddant sitt att enskilda kan fa
tillgang till dessa verk fran en plats och vid en tidpunkt som de sjilva viljer.

Sasom domstolen vid upprepade tillfillen har slagit fast har upphovsminnen enligt denna
bestimmelse en ritt av forebyggande natur som medfor att de kan ingripa mot dem som
eventuellt utnyttjar deras verk och som planerar att overféra nimnda verk till allménheten, och
dérvid forbjuda sadan 6verforing (dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18
och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 62 och dir angiven réttspraxis).

Eftersom begreppet "0verforing till allmanheten” inte preciseras i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, ska
begreppets innebord och omfattning faststillas med beaktande av de mél som efterstravas med
det direktivet och det sammanhang som den tolkade bestimmelsen ingar i (dom av den
7 augusti 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, punkt 17 och dar angiven réttspraxis).

Domstolen erinrade i detta avseende om att detta begrepp, sdsom understryks i skl 23 i
direktiv 2001/29, ska forstas i vid mening, si att det omfattar all 6verforing till allménheten som
inte dr ndrvarande pa den plats varifran dverforingen sker och séledes all sadan sindning eller
vidaresdndning av ett verk till allmdnheten pa tradbunden eller tradlos vég, inklusive radio- och
televisionssdndningar. Det foljer ndmligen av skilen 4, 9 och 10 i nimnda direktiv att direktivets
huvudsakliga syfte ér att infora en hog skyddsniva till formén f6r upphovsméannen, sa att dessa
kan erhalla en skilig ersdttning for utnyttjandet av deras verk, sérskilt vid overforing till
allménheten (dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18,
EU:C:2021:503, punkt 63 och dar angiven rattspraxis).

Sasom domstolen vid upprepade tillfillen har slagit fast innehaller begreppet “6verforing till
allménheten”, i den mening som avses i nimnda artikel 3.1, tvd kumulativa forutsittningar,
namligen Overforing av ett verk och 6verféring av detta verk till allménheten, och forutsitter en
individuell bedomning (dom av den 2 april 2020, Stim och SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268,
punkt 30, och dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18,
EU:C:2021:503, punkt 66 och dir angiven rattspraxis).

ECLI:EU:C:2023:307 13



48

49

50

51

52

53

54

Dom av DEN 20. 4. 2023 — FORENADE MALEN C-775/21 OCH C-826/21
BLUE AIR AVIATION

En sddan bedomning ska ske med beaktande av flera kompletterande, ej sjalvstindiga och av
varandra beroende kriterier. Dessa kriterier ska ddrmed tillampas savél individuellt som med
hansyn till deras inbordes samspel, da de i olika konkreta situationer kan uppvisa mycket olika
grader av intensitet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein,
C-610/15, EU:C:2017:456, punkt 25, och dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando,
C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 67 och dér angiven réttspraxis).

Bland dessa kriterier har domstolen vid upprepade tillfillen betonat anvandarens centrala roll och
fragan huruvida dennes agerande ér avsiktligt. Operatoren genomfor namligen en 6verféring nar
vederborande agerar med full kinnedom om f6ljderna av sitt handlande, for att ge sina kunder
tillgang till ett skyddat verk, och detta bland annat da kunderna utan ett siddant agerande i
princip inte skulle kunna fa tillgang till det spridda verket (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkt 26 och déar angiven
rattspraxis).

Domstolen har dessutom slagit fast att det inte saknar betydelse huruvida en overforing till
allménheten har ett vinstsyfte i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 (dom av den
8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 38 och dér angiven réttspraxis).
Domstolen har emellertid konstaterat att ett sddant syfte inte nddvandigtvis ar ett absolut villkor
for att det ska foreligga 6verforing till allmédnheten (dom av den 7 mars 2013, ITV Broadcasting
m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, punkt 42 och dir angiven riattspraxis, och dom av den
31 maj 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punkt 49).

Vidare forutsitter begreppet "6verforing till allmdnheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i
direktiv 2001/29, dessutom att de skyddade verken faktiskt 6verfors till en allménhet (dom av den
28 oktober 2020, BY (fotografiska bevis) (C-637/19, EU:C:2020:863, punkt 25 och dir angiven
rattspraxis).

Domstolen har i detta avseende preciserat att begreppet “allménhet” avser ett obestimt antal
potentiella mottagare och dessutom forutsitter ett ganska stort antal personer (dom av den
22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 69 och dar
angiven réttspraxis).

I forevarande fall ska det for det forsta, saisom framgar av den réttspraxis som aberopas i punkt 49 i
denna dom, anses att det utgdr en Overforing i den mening som avses i artikel 3.1 i
direktiv 2001/29 att operatéren av ett transportmedel for persontransporter spelar ett
musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett sddant transportmedel, i direktiv 2001/29 nér denna
operator ddrigenom, med full kinnedom om konsekvenserna av sitt agerande, ingriper for att ge
sina kunder tillgang till ett skyddat verk, i synnerhet ndr kunderna utan ett sadant agerande i
princip inte skulle kunna fa tillgang till det spridda verket.

For det andra 6verfors ett sdidant musikaliskt verk faktiskt till allménheten, i den mening som
avses i den rittspraxis som det erinrats om i punkt 51 ovan. Aven om det ir riktigt, sisom
domstolen har slagit fast, att begreppet "allmdnheten” innehaller en viss miniminiva, vilket
utesluter ett alltfor litet antal berorda personer, eller till och med ett obetydligt antal, har
domstolen dven understrukit att vid faststédllandet av detta antal ska hansyn bland annat tas till
det antal personer som kan fa tillgang till samma verk parallellt, men dven till antalet personer
som efter varandra kan fi tillgang till verket (se, for ett liknande resonemang, dom av den
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31 maj 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punkterna 43 och 44, och dom av den
19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond och Groep Algemene Uitgevers, C-263/18,
EU:C:2019:1111, punkt 68 och dér angiven réttspraxis).

Sasom den hédnskjutande domstolen har papekat ar det i forevarande fall utrett att det verk som &r
aktuellt i det nationella malet faktiskt har spelats i hilften av de flygplan som Blue Air anvéinder
under flygningar med detta lufttrafikforetag, vilket innebdr att den aktuella allménheten bestar av
samtliga passagerargrupper som samtidigt eller efter varandra har tagit dessa flygningar. Ett
sadant antal berorda personer kan inte anses vara alltfor 1agt, eller till och med ett obetydligt
antal, i den mening som avses i den réttspraxis som det erinrats om i punkt 54 ovan.

I detta ssmmanhang ar det inte avgérande, sdsom den hianskjutande domstolen har ndmnt, att det
ar mycket tveksamt huruvida en sadan 6verforing har ett vinstsyfte nar det galler att spela delar av
musikaliska verk som bakgrundsmusik av till samtliga flygplanets passagerare vid start, landning
eller vid ndgon annan tidpunkt under flygningen. Ett siadant vinstsyfte d&r ndmligen inte ett
nodvindigt villkor for att det ska kunna konstateras att det foreligger en Overforing till
allménheten i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, eftersom domstolen har
slagit fast att ett sddant vinstsyfte inte nodvéndigtvis ar ett oundgangligt villkor for att det ska
anses foreligga en overforing till allménheten, sasom framgar av den réttspraxis som det hinvisas
till i punkt 50 ovan.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska den forsta fragan i mal C-775/21 besvaras enligt foljande.
Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas s3, att det utgoér en Overforing till allmédnheten i den
mening som avses i denna bestdmmelse att spela ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett
transportmedel for passagerare.

Den andra och den tredje fragan i mal C-775/21 och den forsta fragan i mal C-826/21

Det foljer av EU-domstolens fasta praxis att det enligt det forfarande for samarbete mellan
nationella domstolar och EU-domstolen som inforts genom artikel 267 FEUF ankommer pa
EU-domstolen att ge den nationella domstolen ett anviandbart svar, som gor det mojligt for den
domstolen att avgora det mal som den ska prova. I detta syfte kan EU-domstolen behova
omformulera de fragor som hénskjutits. Den omstdndigheten att en nationell domstol formellt
sett har formulerat sin tolkningsfraga med hénvisning till vissa bestimmelser i unionsritten,
utgor inte hinder for att EU-domstolen tillhandahaller den domstolen alla uppgifter om
unionsréttens tolkning som kan vara anvdndbara vid avgorandet av det nationella malet,
oberoende av om det har hénvisats dartill i fragorna eller inte. EU-domstolen ska hirvid, utifran
samtliga uppgifter som den nationella domstolen har ldmnat, och i synnerhet utifrdn skélen i
beslutet om héanskjutande, avgora vilka delar av unionsratten som behéver tolkas med hénsyn till
saken i malet (dom av den 22 juni 2022, Volvo och DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494,
punkt 28 och dér angiven réttspraxis).

Mot bakgrund av samtliga uppgifter som den hénskjutande domstolen har lamnat i begdran om
forhandsavgorande, ska tolkningsfradgorna omformuleras for att den hénskjutande domstolen ska
kunna fa ett anvéndbart svar.

Vad sérskilt géller talan i mal C-826/21 har den véckts av en organisation for kollektiv forvaltning
av fonogramframstillares narstdende rittigheter i syfte att CFR ska betala skilig ersattning for
overforing till allmdnheten av musikaliska verk i jarnvagsvagnar som CFR anvénder. Med hénsyn
till att artikel 105.1 filag nr 8/1996, som avses i punkt 10 ovan, dr tillaimplig i forevarande mal, och
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i vilken det foreskrivs en ritt for fonogramframstillare att ge tillstdnd till radio- och
TV-utsindning och 6verforing till allménheten av sina egna ljudupptagningar, forefaller det
foljaktligen som om &dven tolkningen av artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ar relevant fér utgangen i
niamnda mal.

Under dessa omstiandigheter ska den hénskjutande domstolen anses ha stillt sina fragor, vilka ska
provas tillsammans, for att fa klarhet i huruvida artikel 3.1 i direktiv 2001/29 och artikel 8.2 i
direktiv 2006/115 ska tolkas s4, att installation i ett transportmedel av hogtalarutrustning och, i
forekommande fall, en programvara som gor det mojligt att spela bakgrundsmusik utgoér en
overforing till allmdnheten i den mening som avses i dessa bestaimmelser.

Vid tolkningen av en unionsbestimmelse ska inte bara lydelsen beaktas, utan ocksad de mal som
efterstraivas med de foreskrifter som den ingéar i och det sammanhang i vilket den ingar. Vad
sarskilt galler artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska denna tolkas i enlighet med relevanta
bestimmelser i WCT, eftersom direktiv 2001/29 syftar till att genomféra vissa av unionens
skyldigheter enligt WCT (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 april 2008,
Peek & Cloppenburg, C-456/06, EU:C:2008:232, punkt 33, och dom av den 21 juni 2012, Donner,
C-5/11, EU:C:2012:370, punkt 23).

Vad for det forsta giéller lydelsen av de aktuella bestimmelserna har det i punkt 43 ovan erinrats
om att det foljer av artikel 3.1 i direktiv 2001/29 att medlemsstaterna ska ge upphovsmén en
ensamratt att tillata eller forbjuda varje overforing till allménheten av deras verk, pa tradbunden
eller tradlos vég, inbegripet att verken gors tillgdngliga for allménheten pa ett sadant sétt att
enskilda kan f3 tillgang till dessa verk fran en plats och vid en tidpunkt som de sjélva véljer.

I artikel 8.2 i direktiv 2006/115 foreskrivs vidare att anvdndaren ska erligga en enda skalig
ersattning nar ett fonogram som har utgetts i kommersiellt syfte anvéands i original eller kopia for
tradlos utsandning eller eljest for 6verforing till allménheten, och att denna erséttning ska fordelas
mellan de berérda utdévande konstnirerna och fonogramframstallarna.

Det ska inledningsvis erinras om att det av domstolens praxis foljer att eftersom unionslagstiftaren
inte har uttryckt nagon annan avsikt, sd ska uttrycken “6verforing till allmédnheten” och
“atergivning for allménheten”, som anvénds i de tva ovanndmnda bestimmelserna, tolkas sa, att
de har samma innebord (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2016, GS
Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 33, och dom av den 17 juni 2021, M..C.M., C-597/19,
EU:C:2021:492, punkt 41 och dér angiven rattspraxis).

Vad for det andra géller syftet med dessa bestimmelser framgar det av den rattspraxis som det
erinrats om i punkt 46 ovan att detta begrepp visserligen ska forstds i vid mening, sa att det
omfattar all overforing till den allménhet som inte &r ndrvarande pa den plats varifran
overforingen sker och saledes all sddan siandning eller vidaresdndning av ett verk till allmdnheten
pa tradbunden eller tradlos vég, inklusive radio- och televisionssdndningar, eftersom huvudsyftet
med direktiv 2001/29 &r att inféra en hog skyddsniva till forman f6r upphovsmaén.

Efter detta klargorande ska det, for det tredje, vad giller det ssmmanhang i vilket de aktuella
bestémmelserna ingar, papekas att det framgér av skél 27 i direktiv 2001/29, som i huvudsak
aterger det gemensamma uttalandet om artikel 8 WCT, sdsom domstolen angav i domen av den
22 juni 2021, YouTube och Cyando (C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 79), att
“enbart tillhandahallandet av de fysiska forutsattningarna for att mojliggora eller genomféra en
overforing inte i sig utgor en 6verforing i den mening som avses i detta direktiv”.
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Om enbart den omstédndigheten att anviandningen av hogtalarutrustning och, i forekommande
fall, programvara dr nodvandig for att allménheten faktiskt ska kunna fa tillgang till verket
automatiskt ledde till att atgdrden fran den som driver anldggningen kvalificerades som en
"overforing”, skulle varje ”tillhandahallande av utrustning for att mojliggora eller genomféra en
overforing”, inbegripet ndr sadana anldggningar krdvs enligt den nationella lagstiftning som
reglerar transportforetagets verksamhet, utgéra en sadan handling, vilket skdl 27 i
direktiv 2001/29 emellertid uttryckligen utesluter (se, for ett liknande resonemang, dom av den
22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 79).

Mot bakgrund av det ovan anférda finner domstolen att det inte utgor dverforing i den mening
som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 och artikel 8.2 i direktiv 2006/115 att i ett
transportmedel forfoga 6ver hogtalarutrustning och, i forekommande fall, en programvara som
gor det mojligt att spela bakgrundsmusik, eftersom det endast ror sig om tillhandahallande av
fysiska forutsittningar for att mojliggora eller genomfora en overforing.

Domstolen har visserligen slagit fast att pubdgare samt de som driver hotell eller kuranldaggningar
overfor ett verk, nér de, via radio- eller tv-mottagare som de har installerat i sina anldggningar,
avsiktligt overfor skyddade verk till sina kunder (se, for ett liknande resonemang, dom av den
7 december 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, punkterna 42 och 47, dom av den
4 oktober 2011, Football Association Premier League m.fl, C-403/08 och C-429/08,
EU:C:2011:631, punkt 196, och dom av den 27 februari 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110,
punkt 26). Pa samma sitt genomfor ett rehabiliteringscenter som avsiktligt overfor skyddade
verk till sina patienter, med hjélp av tv-apparater som installerats pa flera stéllen i anldggningen,
en overforing (dom av den 31 maj 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punkterna 55
och 56).

Enbart installation av hogtalarutrustning i ett transportmedel kan emellertid inte likstéllas med
handlingar genom vilka tjansteleverantorer avsiktligt overfor skyddade verk till sina kunder,
genom att 6verfora en signal till mottagare som de har installerat i sina lokaler och som ger
tillgang till sadana verk.

Eftersom installation i ett transportmedel av hogtalarutrustning och, i forekommande fall, en
programvara som gor det mojligt att spela bakgrundsmusik inte utgor en "6verforing”, finns det
ingen anledning att fraga sig huruvida en eventuell 6verforing till allmanheten i den mening som
avses i rattspraxis har skett.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska den andra och den tredje fragan i méal C-775/21 och den
forsta fragan i mal C-826/21 besvaras enligt foljande. Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 och artikel 8.2 i
direktiv 2006/115 ska tolkas s3, att installation i ett transportmedel av hogtalarutrustning och, i
forekommande fall, programvara som gor det mojligt att spela bakgrundsmusik inte utgor en
overforing till allménheten i den mening som avses i dessa bestimmelser.

Den andra fragan i mal C-826/21

Mot bakgrund av de 6verviganden som anges i punkt 60 i denna dom ska det, for att ge ett
anvandbart svar till den hinskjutande domstolen, anses att denna har stillt sin fraga for att fa
klarhet i huruvida artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas s4, att den utgor hinder for en nationell
lagstiftning, sdsom den tolkats av de nationella domstolarna, som uppstéller en motbevisbar
presumtion for overforing av musikaliska verk till allmdnheten pa grund av att det finns
hogtalarsystem i transportmedel.
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Dom av DEN 20. 4. 2023 — FORENADE MALEN C-775/21 OCH C-826/21
BLUE AIR AVIATION

Det ska inledningsvis papekas att den ruméanska regeringen i sitt skriftliga yttrande har bestritt det
antagande som den hdnskjutande domstolen har grundat sig pa, ndmligen att den nationella
lagstiftningen uppstiller en motbevisbar presumtion fér 6verféring av musikaliska verk till
allménheten pa grundval av forekomsten av hogtalarsystem i transportmedel.

Det ska i detta hidnseende erinras om att det av domstolens fasta praxis foljer att det inom ramen
for forfaranden enligt artikel 267 FEUF rader en tydlig atskillnad mellan EU-domstolens och den
nationella domstolens funktioner och den sistnamnda dr ensam behorig att tolka den nationella
lagstiftningen (dom av den 17 mars 2022, Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196, punkt 91 och dar
angiven réttspraxis).

Det ankommer saledes inte pd EU-domstolen att i ett mal om forhandsavgorande uttala sig om
tolkningen av nationella bestaimmelser. Det ankommer ndmligen pa domstolen, i enlighet med
fordelningen av behorighet mellan unionsdomstolen och de nationella domstolarna, att beakta
den faktiska och rittsliga bakgrunden till tolkningsfragorna, sasom den angetts i beslutet om
hanskjutande (dom av den 17 mars 2022, Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196, punkt 92 och dar
angiven réttspraxis).

I detta avseende framgar det sarskilt av skilen 1, 6 och 7 i direktiv 2001/29 att ett av syftena med
detta direktiv ar att avhjélpa de skillnader i lagstiftningen och den rittsliga osdkerhet som omger
skyddet av upphovsrétten och som kan hindra den inre marknadens funktion och utvecklingen av
informationssamhallet i Europa, samt att forhindra att medlemsstaterna reagerar pa ett
inkonsekvent sitt pa den tekniska utvecklingen. I dessa skél anges dessutom att i avsaknad av
harmonisering pa unionsniva skulle betydande skillnader i skyddet kunna uppstd, vilket skulle
leda till splittring av den inre marknaden och inkonsekvens i lagstiftningen. Betydelsefulla
réttsliga skillnader och oklarheter i fraga om skyddet kan enligt nimnda skal vara ett hinder for
att uppna stordriftsfordelar for nya varor och tjanster med innehall som omfattas av upphovsratt
och nirstaende rattigheter.

Domstolen har saledes redan slagit fast att om en medlemsstat gavs ritten att foreskriva ett mer
omfattande skydd for upphovsmidnnen genom att lata begreppet overforing till allmdnheten
omfatta fler forfoganden én dem som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 skulle det leda till att
det skapades rittsliga skillnader och saledes rittslig osikerhet for tredje parter (dom av den
13 februari 2014, Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, punkt 34).

Harav foljer att artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas sa, att den utgor hinder for att en
medlemsstat foreskriver ett mer omfattande skydd for upphovsménnen genom att lata begreppet
overforing till allménheten omfatta fler forfoganden 4n dem som avses i denna bestimmelse (dom
av den 13 februari 2014, Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, punkt 41).

En sadan tolkning &r, mot bakgrund av den réttspraxis som det hénvisas till i punkt 65 ovan,
analogt tillamplig pa begreppet "6verforing till allmdnheten” i den mening som avses i
direktiv 2006/115.

I forevarande fall framgar det av svaret pa den forsta fragan i mal C-826/21 att artikel 8.2 i
direktiv 2006/115 ska tolkas s&, att det inte utgdr dverforing till allmdnheten i den mening som
avses i denna bestimmelse att i ett transportmedel installera hdgtalarutrustning och, i
forekommande fall, en programvara som gor det majligt att spela bakgrundsmusik for resendrer
som atnjuter ljudupptagningen oberoende av deras vilja.
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Dom av DEN 20. 4. 2023 — FORENADE MALEN C-775/21 OCH C-826/21
BLUE AIR AVIATION

Denna bestaimmelse utgor saledes hinder for en nationell lagstiftning som uppstiller en
motbevisbar presumtion om o6verforing till allmdnheten grundad pa forekomsten av sddana
hogtalarsystem. En siddan lagstiftning kan ndmligen leda till att en ersdttning tas ut for
installation av dessa hogtalarsystem, dven om det inte sker nagon 6verforing till allménheten,
vilket strider mot ndmnda bestammelse.

Mot denna bakgrund ska fragan besvaras enligt f6ljande. Artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas
sa, att den utgor hinder for en nationell lagstiftning, sdsom den tolkats av de nationella
domstolarna, som uppstéller en motbevisbar presumtion for 6verforing av musikaliska verk till
allménheten pa grund av att det finns hogtalarsystem i transportmedel.

Riéttegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft ar inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjétte avdelningen) féljande:

1) Artikel 3.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nirstiende rittigheter i
informationssamhillet, ska tolkas sa, att det utgor en overforing till allmidnheten i den
mening som avses i denna bestimmelse att spela ett musikaliskt verk som
bakgrundsmusik i ett transportmedel for passagerare.

2) Artikel 3.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nirstaende rittigheter i
informationssamhillet och artikel 8.2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlaningsrittigheter
avseende upphovsrittsligt skyddade verk och om upphovsritten nirstaende rittigheter
ska tolkas sa, att installation i ett transportmedel av hodgtalarutrustning och, i
forekommande fall, programvara som gor det mojligt att spela bakgrundsmusik inte
utgor en overforing till allmidnheten i den mening som avses i dessa bestimmelser.

3) Artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas sa, att den utgor hinder for en nationell
lagstiftning, sasom den tolkats av de nationella domstolarna, som uppstiller en

motbevisbar presumtion for overforing av musikaliska verk till allménheten pa grund av
att det finns hogtalarsystem i transportmedel.

Underskrifter
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Sid 2
SVEA HOVRATT DOM B 12315-20
Patent- och marknadsGverdomstolen

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsOverdomstolen faststiller Patent- och marknadsdomstolens
domslut.

2. Beslaget ska besta.
3. M.W. tillerkénns erséttning av allmdnna medel med 154 797 kr, varav

123 838 kr for arbete och 30 959 kr for mervardesskatt. Kostnaden ska stanna pa
staten.
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YRKANDEN M.M.

Aklagaren har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska doma A F. i

enlighet med atalet.

Stiftelsen Beredskapsmuseet och C.B., vilka har bitrétt atalet dven i Patent- och
marknadsdverdomstolen, har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska doma
A.F. i enlighet med &talet samt bifalla de i Patent- och marknadsdomstolen framstéllda
yrkandena om skadestand och forverkande, dock med den preciseringen att
skadestdndsyrkandet inte till ndgon del avser skilig erséttning for utnyttjande av

verket.

Stiftelsen Beredskapsmuseet har vidare yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen

ska bifalla det i Patent- och marknadsdomstolen framstéllda yrkandet om vitesforbud.

A F. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom dndras. Han har

fornekat brott men vitsordat de faktiska forhallandena.

UTREDNINGEN

I Patent- och marknadsdverdomstolen har pa begéran av A.F. som nytt vittne horts
professorn O.W.. Tillaggsforhor har 4gt rum med A.F.. Dérutdver har parterna lagt
fram samma bevisning i Patent- och marknadsdverdomstolen som 1 Patent- och

marknadsdomstolen.

Aklagaren har fortydligat att de i 4talet patalade girningarna bestér i olovlig
exemplarframstéllning och tillgdngliggorande for allmidnheten av det upphovsréttsligt
skyddade verket En Svensk Tiger genom olika forfoganden avseende de bilder som

framgar av bilagorna 3 — 9 till Patent- och marknadsdomstolens dom.
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DOMSKAL

Riittsliga utgangspunkter m.m.

Patent- och marknadsdverdomstolen hénvisar till de réttsliga utgadngspunkter for
provningen som angetts av Patent- och marknadsdomstolen 1 den 6verklagade domen

pa sidorna 12 — 14.

I Patent- och marknadsdverdomstolen har dklagaren klargjort att han gor gillande att
Bertil Almqvists verk omfattar samtliga bestdndsdelar som finns avbildade pa s. 3 1
Patent- och marknadsdomstolens dom, dvs. dven den bla ramen och texten under
tigern. Av C.B. uppgifter har framgatt att Bertil Almqvist forvarade originalet till

verket inramat pa viaggen i sin bostad.

Aklagarens fortydligande av vad som ingar i verket En Svensk Tiger foranleder ingen
annan bedomning &n den som Patent- och marknadsdomstolen gjort i friga om att
verket atnjuter upphovsrittsligt skydd eller i friga om att réttigheterna till verket

tillkommer malsdgandena.

Vad giller de rittsliga utgangspunkterna for bedomningen om A.F. gjort intrang 1
Bertil Almqvists verk pa sitt som pastatts av dklagaren eller om A.F. alster i forsta
hand utgor egna sjalvstindiga verk alternativt tilldtna parodier tillagger Patent- och

marknadsdverdomstolen foljande.

I 4 § forsta stycket upphovsrittslagen (1960:729) regleras forhdllandet mellan en
bearbetning och ett originalverk. Den som har gjort en bearbetning av ndgon annans
verk far en upphovsritt som &r beroende av ensamritten till originalverket. Det
karaktéristiska for en bearbetning, som &r beroende av ritten till originalverket, &r
enligt motiven att den limnar originalverkets individualitet oforéindrad och endast later
denna framsta i ny gestalt. I bearbetningen behdlls alltsa de visentliga dragen 1

originalverket (se NJA II 1961 s. 80).
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Om nagon i fri anslutning till ett verk har astadkommit ett nytt och sjdlvstandigt verk
ar hans upphovsritt ddremot inte beroende av rétten till originalverket, se 4 § andra
stycket upphovsrittslagen. Av bestimmelsens placering i lagen kan slutsatsen dras att
avsikten inte varit att med denna bestdmmelse dstadkomma en inskrénkning i upphovs-
ratten utan snarare att ange en grans for skyddsomfanget. Av motiven framgér att
bestdmmelsen tagits in bara som ett fortydligande. Motsvarande beddmning ska goras
vid en bedomning enligt denna bestaimmelse som vid en tillampning av 1 § (se NJA II
1961 s. 80 och NJA 2017 s. 75, punkten 10). For att ha ett eget skydd méste det som
astadkommits vara sé sjdlvstidndigt och originellt att ett nytt verk har skapats, med
beaktande bl.a. av det dldre verk som har anvints som forebild. Utslagsgivande blir om
det verk som anvénts omvandlats 1 sdidan utstrackning att det har skapats ett nytt och
sjalvstiandigt verk (se NJA 2017 s. 75, punkten 11). Parodier och travestier nimns i
motiven som speciella former av efterbildningar av verk som brukar vara sjélvstindiga

verk och inte bearbetningar (se NJA 11 1961 s. 81 och NJA 2017 s. 75, punkten 13).

Hogsta domstolen har 1 avgérandet NJA 2017 s. 75, Svenska syndabockar, betrdffande
tolkningen av 4 § andra stycket upphovsrattslagen och dess grinser mot bearbetningar
uttalat foljande. Avgdrande for fragan, om det nya arbetet uppnér egen verkshojd, ér
hur det ar dgnat att uppfattas av dem som tar del av det. En helhetsbedomning ska
alltsa goras med utgangspunkt i den subjektiva uppfattning som kan antas delad av
flertalet. Vid bedomningen har det betydelse om det nya verket kan anses ha en annan
mening dn det verk som har anvénts som forebild. Det dr inte nddvéndigt att det nya
verket hinfor sig — som en travesti — till det forsta verket utan kan pa annat sétt ge
uttryck for en mening som dr frimmande for det verket. Ju starkare originalverket ir,
desto svarare kan det vara att 4stadkomma ett nytt verk med det som forebild. (Se

punkten 14.)

Hogsta domstolens uttalanden har varit foremal for diskussion i den juridiska
litteraturen (se t.ex. Nordell, Upphovsritten som ett jimforelseobjekt. Kommentar till
Hogsta domstolens dom NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar), NIR 3/2017 s. 30 ).
Kommentarerna har bland annat roért domstolens ordval nér det géller verkets
“mening”, ndrmare bestdmt hur det begreppet forhaller sig till ldran om att upphovs-

ritten traditionellt sett inte ger skydd &t idéer utan dess uttrycksformer (se t.ex. artikel
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9 (2) i det s.k. TRIPS-avtalet och artikel 2 i WIPO Copyright Treaty). Aven uttalandet
att bedomningen ska goras utifrdn en subjektiv uppfattning som kan antas delad av
flertalet har varit foremal for diskussion. Patent- och marknads6verdomstolen uppfattar
inte avgorandet pa annat sitt 4n att det ar det nya alstrets uttrycksform som ska
bedomas. Det kan dirvid vara av betydelse om alstret &r dgnat att av betraktare i

allmanhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehdll én det tidigare verket.

Det ligger 1 sakens natur att gransen mellan bearbetning och en nyskapelse kan vara
svar att bestimma. Olika hdansyn kan gora sig gillande for olika litterdra och
konstnarliga uttrycksformer och tekniker. I praktiken blir det en fradga om en
beddmning i1 det enskilda fallet utifrdn det litteréra eller konstnérliga intryck som
respektive arbete ger och med beaktande av upphovsrittens grundlaggande syfte att ge

forutséttningar for skapande verksamhet (Se NJA 2017 s. 75, punkten 15.)

Sa som angetts av Patent- och marknadsdomstolen ska det upphovsrittsliga verks-
begreppet tolkas enligt EU-rétten. Av EU-domstolens praxis foljer att begreppet verk
utgor ett sjalvstandigt unionsrattsligt begrepp som ska tolkas och tillimpas pé ett
enhetligt sitt. EU-domstolen har formulerat tvad kumulativa villkor som méaste vara
uppfyllda for att ett alster ska kunna klassificeras som ett verk och ddirmed vara
upphovsrittsligt skyddat. Det forsta villkoret ar att alstret ska vara originellt 1 den
meningen att det &r upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Det andra ér att
endast element som ger uttryck for upphovsmannens intellektuella skapande kan
kvalificeras som verk (se EU-domstolens dom den 12 september 2019, Cofemel,

C-683/17, EU:C:2019:721, punkt 29, med déri gjorda hdnvisningar).

Vad giller det forsta villkoret har EU-domstolen angett att for att ett alster ska anses
vara originellt pa det sétt som avses dr det bade nddvandigt och tillrdckligt att det
aterspeglar upphovsmannens personlighet genom att ge uttryck for dennes fria och
kreativa val. Om forverkligandet av ett alster daremot har faststillts av tekniska
overviganden, regler eller krav som inte ldmnar ndgot utrymme for ndgot utdvande av
kreativ frihet, ska alstret i1 frdga inte anses ha den originalitet som krédvs for att utgora

ett verk. (Se Cofemel, punkterna 30 och 31, med dér gjorda hinvisningar.)
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Vad giller det andra villkoret har EU-domstolen uttalat att elementen i de verk som
omfattas av upphovsrétten kan vara saddana att dessa — om de betraktas separat — inte i
sig utgdr en intellektuell skapelse. Det dr i stéllet genom valet, dispositionen och
kombinationen av dessa element som upphovsmannen kan ge uttryck for sin kreativitet
pa ett originellt sdtt och som denne ges mdjlighet att na ett resultat som utgor en
intellektuell skapelse, se EU-domstolens dom den 16 juli 2009, Infopaq, C-5/08,
EU:C:2009:465, punkt 45. I avgorandet uttalade domstolen vidare att &ven mindre
delar, i det fallet meningar eller delar av meningar, av ett verk kan vara foremal for
skydd enligt artikel 2 a i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22
maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nérstdende

rattigheter 1 informationssamhillet, nedan Infosocdirektivet, (punkt 47).

Till det andra villkoret har EU-domstolen dven hanfort att alstret maste kunna
identifieras med tillracklig precision och objektivitet for att utgdra ett verk (se

Cofemel, punkterna 32 — 34, med dér gjorda hdnvisningar.)

Betriaffande nya verk som skapas i anslutning till ett befintligt verk eller annan
skyddad prestation har EU-domstolen i dom den 29 juli 2019, Pelham, C-476/17,
EU:C:2019:624, som gillde s.k. sampling av korta ljudavsnitt i ett nytt musikaliskt
alster, konstaterat att tekniken att sampla, vilken bestar i att anvindare hamtar ett
avsnitt fran ett fonogram och anvédnder detta avsnitt for att skapa ett nytt verk, utgor ett
konstnérligt uttryck som omfattas av friheten for konsten, som &r skyddad i artikel 13 1
Europeiska unionens stadga om de grundldggande rittigheterna (EUT C 83, 30.3.2010,
s. 389), nedan Stadgan. Dock har det ansetts att en fonogramframstéllares ensamratt
enligt artikel 2 ¢ i Infosocdirektivet att tillita eller forbjuda mangfaldigande ger
vederbOrande ritt att motsitta sig att en utomstdende anvinder ett &ven mycket kort
ljudavsnitt fran fonogrammet i syfte att lata avsnittet inga 1 ett annat fonogram, sévida
ljudavsnittet inte ingar i det andra fonogrammet i en dndrad form som inte ar igen-
kénnbar vid lyssning. Sddan anvéndning av ljudavsnitt, som inte dr igenkdnnbara vid
lyssning, anses alltsa inte utgora ett mingfaldigande i den mening som avses 1 artikel

2 ¢ 1 Infosocdirektivet. (Se Pelham, punkterna 31, 35 och 39.)
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EU-domstolens avgorande i Pelham géllde dven en fraga om hur en bestdimmelse i den
tyska upphovsrittslagen forhéller sig till EU-rétten. Bestimmelsen i fraga innebdr att
ett sjalvstandigt verk som har skapats genom fri anvindning av ndgon annans verk far
offentliggdras och utnyttjas utan samtycke fran det anvinda verkets upphovsman. Den
hénskjutande domstolen (Federala hogsta domstolen i Tyskland) hade preciserat att en
sadan ritt till fritt nyttjande inte i sig utgor ett undantag fran upphovsritten, utan
snarare avser en naturlig inskrinkning av det omrdde som skyddas av upphovsritten,
vilken grundar sig pa tanken att det inte gar att forestilla sig nagot kulturellt skapande
som inte stodjer sig pa andra upphovsmans tidigare arbeten. EU-domstolen ansag att
den hinskjutande domstolen maste anses ha sokt klarhet i huruvida en medlemsstat i
sin nationella rétt far foreskriva andra undantag frin eller inskrankningar av
fonogramframstéllares ritt enligt artikel 2 ¢ 1 Infosocdirektivet, &n dem som &r
foreskrivna 1 artikel 5 1 samma direktiv. Domstolen besvarade fragan nekande. (Se

Pelham, punkterna 56, 57 och 65.)

Betriaffande alster som utgor parodier anges det 1 EU-domstolens dom den 3 september
2014, Deckmyn, C-201/13, EU:C:2014:2132 att det foljer av Domstolens fasta praxis
att begreppet parodi ska anses utgora ett sjalvstandigt begrepp i1 unionsrétten och att det
ska tolkas enhetligt inom hela unionen. Vidare anges att tolkningen inte paverkas av att
undantaget dr fakultativt samt att en tolkning innebdrande att de medlemsstater som
infort detta undantag fritt kunde precisera dess parametrar pa ett inkonsekvent och icke
harmoniserat sitt, med eventuella variationer medlemsstaterna emellan, skulle strida
mot ett mal med direktivet. Angaende definitionen av en parodi anges i Deckmyn att
en parodis vdsentliga kiinnetecken &r dels att den erinrar om ett existerande verk,
samtidigt som den mérkbart skiljer sig frdn det verket, dels att den har ett humoristiskt
eller forlojligande syfte. Enligt EU-domstolen &r det klart att en parodi utgdr ett rimligt
satt att uttrycka en asikt. (Se Deckmyn, punkterna 15, 16, 20 och 25.)

Med beaktande av syftet bakom det EU-réttsliga parodiundantaget anger domstolen att
det vid tillimpningen av undantaget for parodier enligt artikel 5.3 k i Infosocdirektivet
1 det konkreta fallet ska iakttas en skilig avvigning mellan & ena sidan intressena och
rittigheterna for de personer som avses i artiklarna 2 och 3 i direktivet (upphovsritts-

havarna) och & andra sidan yttrandefriheten for en anvindare av ett skyddat verk som
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stoder sig pa parodiundantaget (Deckmyn, punkt 27). Yttrandefriheten &r en del av
EU:s primérrétt enligt artikel 11 i Stadgan, dér det anges att ”Var och en har rétt till
yttrandefrihet. Denna rétt innefattar asiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida
uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av

territoriella granser.”

Som framgétt av Patent- och marknadsdomstolens dom bedémde Patent- och
marknadsdverdomstolen i dom den 15 juli 2019 i mal PMT 1473-18, med hinvisning
till hur EU-domstolen efter Infosocdirektivets genomforande klarlagt EU-rdttens
innehéll avseende begreppen verk och parodi, att det synsitt som tidigare kommit till
uttryck 1 svensk ratt avseende parodier som sjdlvstdndiga verk inte ldngre kunde
tillaimpas. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens bedomning i det mélet stod det
dock klart att det finns ett parodiundantag i1 svensk rétt. Detta maste, enligt uttalanden 1
den domen, tolkas konformt med EU-rétten (se s. 23 1 den domen och hénvisningen till
EU-domstolens dom den 19 april 2016, Dansk Industri, C-441/14, EU:C:2016:278,
punkt 33). Efter 6verklagande faststillde Hogsta domstolen Patent- och marknadsdver-
domstolens domslut. Fragan om det finns ett parodiundantag i svensk rétt behandlades

dock inte sdrskilt av Hogsta domstolen (se NJA 2020 s. 293, Mobilfilmen).

Av redovisningen kan slutsatsen dras att det synes foreligga en normkonflikt mellan
det synsitt och angreppssitt 1 forhallande till bl.a. parodier som framgér av EU-rétten
(dvs att sadana kan anses falla inom ramen for en tillaten inskrdankning enligt artikel
5.3.k Infosocdirektivet) och det sétt som parodier och travestier traditionellt behandlats

1 svensk rétt (dvs som sjilvstindiga verk enligt 4 § andra stycket upphovsrittslagen).

Skuldfriagan

Som framgétt av det foregdende omfattar atalet intrdng 1 Bertil Almqvists verk En
Svensk Tiger genom olika former av forfoganden med de bilder som framgar av
domsbilagorna 3 — 9 i Patent- och marknadsdomstolens dom. A.F. har erként att det
ar han som har skapat dessa bilder och att han har gjort de férfoganden som é&klagaren
pastatt. Aklagaren har gjort gillande att samtliga bilder utgdr exemplar av

originalverket i ursprungligt eller dndrat skick och betecknat bilderna som ett antal
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varianter av Bertil Almqvists tiger. Patent- och marknadséverdomstolen noterar att
bilderna i domsbilagorna 3 — 9 skiljer sig at védsentligt bade nér det géller utformning
och komposition och vilka bildelement som ingér i helheten. Det rader dock ingen
tvekan om att samtliga bilder i och for sig innehaller en hel eller del av en tecknad tiger

som pa nagot sitt anspelar pa Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

A.F. har fornekat brott, 1 forsta hand med invindningen att samtliga bilder utgdr nya
och sjalvstdandiga verk som enligt 4 § andra stycket upphovsrittslagen dr oberoende
av ritten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger. I andra hand har A.F. gjort
géllande att samtliga bilder i domsbilagorna 3—9 utgor parodier och att forfogandena
med bilderna ddrmed ar tillatna med stéd av en inskrankning i eller ett undantag fran
upphovsritten. I tredje hand har han gjort géllande att anvéndningen ar tilldten med
stod av inskridnkningsbestimmelsen avseende citat i1 22 § upphovsritts-lagen (jfr
artikel 5.3.d Infosocdirektivet). I fjirde hand har A.F. anfort att hans forfoganden
under alla forhallanden &r tillatna med hansyn till yttrandefrihetens foretrdde framfor

upphovsrittsliga bestimmelser.

Patent- och marknadsdverdomstolen anser att varje bild méste bedémas for sig och att
det inte gér att géra ndgon generell beddmning av hur bilderna forhéller sig till Bertil
Almgyvists verk. Patent- och marknadsdverdomstolen anser ocksé att beddmningen
betrdffande var och en av bilderna bor utga frdn Arons Flams invéindningar mot
atalet. A.F. har beskrivit sin komposition i respektive bild och de val han gjort vid
utformningen av den. A.F. har pekat pa ett antal skillnader mellan hans tigerbilder
och Bertil Almgqvists originalverk En Svensk Tiger. I forhoret med O.W. har denna
utvecklat hur han som konstvetare uppfattar bilderna bl.a. med avseende pa de
enskilda elementens symbolik, kompositionen som helhet, de visuella effekterna,

meningsinnehéllet och fordndringarna i forhdllande till En Svensk Tiger.

Det mal Patent- och marknadséverdomstolen nu har att bedoma 4ar, till skillnad fran
Patent- och marknadsoverdomstolens dom i mal PMT 1473-18, ett brottmal. Patent-
och marknadsdverdomstolen konstaterar att delvis andra principer och bedomnings-
kriterier nu maste tillimpas. (Jfr Hogsta domstolens uttalanden i NJA 2020 s. 293,

punkterna 20 — 23, angende begransning av upphovsrétten i straffréttsligt avseende.)
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FramfOrallt maste domstolen forhalla sig till legalitetsprincipens krav pa forutsebarhet

i rattstilldmpningen.

Enligt Patent- och marknadsoverdomstolens uppfattning i detta mal behdver en
bedomning att bestimmelsen 14 § andra stycket upphovsrittslagen om sjélvstindiga
verk dr tillamplig inte nddvandigtvis ge samma resultat som om ett parodiundantag
eller annan inskrinkningsbestimmelse tillimpas. Bestdimmelserna har helt enkelt olika
syfte, konstruktion och utformning. For att ett forfogande ska falla inom ramen for en
tillaten inskrankning i upphovsritten kravs att flera kriterier &r uppfyllda. En noggrann
provning maste goras mot inskrankningsbestammelsens rekvisit och dess syfte.
Dessutom far ett undantag eller en inskridnkning endast tillimpas 1 vissa sérskilda fall
som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskaligt inkraktar pa
rattighetshavarens legitima intressen (det s.k. trestegstestet). Det innebér alltsd
sammantaget att den réttsliga konsekvensen inte nddvéndigtvis blir densamma om man
beddomer exempelvis en parodi som ett nytt och sjdlvstindigt verk eller om man
beddmer att den omfattas av en inskrdnkningsbestimmelse som ger rétt att nyttja ett

verk 1 karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte (artikel 5.3.k 1 Infosocdirektivet).

Eftersom bestimmelsen i 4 § andra stycket upphovsrittslagen har en tydlig utformning
som nyligen bedomts och tolkats av Hogsta domstolen, anser Patent- och marknads-
overdomstolen att bedomningen i detta fall, som alltsa ror atal for brott, 1 forsta hand
bor goras med tillimpning av denna bestimmelse. Det géller trots att EU-domstolens
uttalanden i och for sig far uppfattas sa att skyddsomfanget for ett dldre verk omfattar
dven forfoganden avseende nya verk som tillkommit i fri anslutning till det dldre
verket, sdvida ndgon del av detta inlemmats i det nya verket och delen, sedd for sig,
ger uttryck for upphovsmannens egen intellektuella skapelse (jfr Infopaq,

p. 46 — 48). Av EU-domstolens resonemang synes folja att ett forfogande ver det
nyare verket i en sddan situation forutsdtter att en inskrdnkning i upphovsrétten ar
tillamplig och — foljaktligen — att en bestimmelse om det nya verkets sjdlvstindighet i
forhallande till det dldre i realiteten ska betraktas som en sddan inskrdnkning (se
Pelham, punkt 57). Patent- och marknadséverdomstolen kan emellertid konstatera att
EU-domstolen dven understrukit att harmoniseringen av upphovsrétten syftar till att

upprétthilla en skélig avvdgning mellan, 4 ena sidan, réttighetshavarnas intresse av
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skydd for sina immateriella réttigheter och, a andra sidan, skyddet av de intressen och
grundldggande réttigheter som tillkommer anvdndarna av skyddade alster samt
allménintresset. I detta sammanhang har domstolen framhallit friheten for konsten
enligt artikel 13 i Stadgan som ett vdsentligt intresse att viga mot upphovsritten. (Se
Pelham, punkterna 32 och 35). Av EU-domstolens praxis framgér emellertid inte
tydligt hur friheten for den nyskapande konsten ska skyddas, om nédgon inskriankning

inte ar tillamplig.

Av det nu anforda foljer saledes att Patent- och marknadséverdomstolen beddmer att
det inte finns réttsligt utrymme for att 1 detta brottmal i ljuset av unionsrétten underlata
att tillimpa 4 § andra stycket upphovsrittslagen sdsom bestdmmelsen tolkats av
Hogsta domstolen i rittsfallet NJA 2017 s. 75. Forst om ndgon av bilderna inte kan
beddmas som ett sjalvstindigt verk avser Patent- och marknadsdverdomstolen att
prova om anvindningen dnd4 kan vara tilldten med stod av ndgon inskrankning i
upphovsritten eller inom ramen for A.F. yttrandefrihet. Vid beddmningen av om A F.
alster uppfyller kriterierna for att utgoéra verk ska emellertid unionsréttens kriterier

tillimpas.

Patent- och marknadséverdomstolen 6vergar nu till beddmningen av var och en av

bilderna.

Bilaga 3 till Patent- och marknadsdomstolens dom

A.F. har beskrivit bilden som ett kollage. Bilden innehaller en del av en tecknad tiger
som till sin utformning &r i1 det ndrmaste identisk med Bertil Almqvists tiger. Denna
utgor dock endast en mindre del av bilden som i dvrigt innehéller en rad andra motiv i
form av en amerikansk flagga, JAS-plan, ett portrétt av A.F. och ett av Olof Palme
samt texten DEKONSTRUKTIV KRITIK i versaler med visst typsnitt. I mindre
teckenstorlek har citatet ”YOUR FEELINGS ARE HURTING MY THOUGHTS”
infogats. O.W. har i sitt forhor framhallit komplexiteten i att element som kan
associeras till strid kombineras med komiska effekter. Den tecknade tigern och dven
vissa andra element utgdr — nir de betraktas separat — inte en intellektuell skapelse

fran A.F. sida. Genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element
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har A.F. emellertid gett uttryck for sin kreativitet pa ett originellt sétt och,
enligt Patent- och marknadsdverdomstolens mening, nitt ett resultat som
utgor en intellektuell skapelse. (Se Infopaq punkt 45, jfr Cofemel, punkt 29, med

déri gjorda hénvisningar.)

Patent- och marknadsdverdomstolen anser att detta kollage har tydliga paralleller med
den form av konstverk som bedomdes av Hogsta domstolen i NJA 2017 s. 75.
Visserligen avsdg originalverket i det fallet ett fotografiskt verk som anvénts sisom en
del i en oljemélning. En likhet 4r emellertid att inslaget, i det hér fallet en del av en
tecknad tiger, ligger mycket nira eller t.o.m. dr identiskt med det tidigare verket. En
ytterligare likhet &r att inslaget visserligen utgor ett centralt motiv men att bildens
komposition av olika element tar 6ver och skapar en annan helhet som blir det
dominerande i bilden. I den nu aktuella kompositionen finns ocksa en djupverkan, som
inte alls dterfinns i den tvadimensionellt och grafiskt priglade En Svensk Tiger.
Kombinationen av motiv ger uttryck for en samhallskritik och utgér en kommentar
over samhillet och tiden. A.F. kollage, betraktat som en helhet, dr dgnat att av
betraktare i allménhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehdll én den stiliserade
tigern 1 Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsdverdomstolen bedémer dérfor att
A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsréttslagen, utgor ett nytt och
sjalvstiandigt verk som inte dr beroende av ritten till Bertil Almqvists verk En Svensk

Tiger.

Bilaga 4 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Aven denna bild kan beskrivas som ett kollage, dir det ingar en ndgot beskuren
tecknad tiger, som i det ndrmaste dr identisk med den som aterfinns i Bertil Almqvists
verk En Svensk Tiger. Den centralt placerade tigern 4r omgiven av en bild pa asaguden
Tor, som forefaller hdmtad fran en dldre oljemalning, en modern populédrkulturellt
priglad version av Loke samt ett fotografi av A.F. sjilv i forgrunden. Aven i denna
bild innehéller texten DEKONSTRUKTIV KRITIK. Den innehaller dock ocksé orden
En Svensk Tiger. Som O.W. har framhallit & kompositionen sddan att det uppstér en
djupverkan; A.F. tycks sta pd en scen dir de andra elementen bildar kuliss. I likhet

med den bild som beddmdes i NJA 2017 s. 75 ror det sig alltsd om en komposition
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med bilder som hamtats fran vitt skilda sammanhang och sammanforts till en ny
helhet. Genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element har A.F. gett
uttryck for sin kreativitet pa ett originellt sétt och, enligt Patent- och

marknadsdverdomstolens mening, nétt ett resultat som utgdr en intellektuell skapelse.

Kombinationen av motiv ger uttryck for en samhaéllskritik och utgér en kommentar
over samhillet och tiden som &r helt frimmande for budskapet i verket En Svensk
Tiger. A.F. kollage ar alltsd dven i detta fall 4gnat att av betraktare i allménhet
uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehéll &n den stiliserade tigern i Bertil
Almgqvists verk. Patent- och marknadséverdomstolen bedomer dérfor att A.F. alster, i
enlighet med 4 § andra stycket upphovsrittslagen, utgor ett nytt och sjalvstandigt verk

som inte dr beroende av ritten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Aklagaren har inte pasttt att orden En Svensk Tiger i sig har nigot sjilvstindigt
skydd. Frdgan om intrang 1 litterdrt verk dr alltsa inte foremal for Patent- och

marknadsdverdomstolens provning.

Bilaga 5 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Bilden bestér av en tecknad tiger, som uppvisar stora likheter med Bertil Almqvists
tiger men som innehéller nigra, enligt Patent- och marknadséverdomstolen, avgdrande
skillnader. Tigern som star ovanpa en liggande tiger med annan utformning, hojer
framre benet 1 en s.k. hitlerhdlsning och bar en armbindel med en svastika. Bada
tigrarna dr omgardade av en tydlig skugga, som skapar en djupverkan som saknas i En
Svensk Tiger. I detta fall ror det sig inte om ett kollage utan om ett centralt placerat
huvudmotiv 1 bilden. Genom de férdndringar som gjorts i den tecknade tigerns
utseende och placeringen 1 en ny kontext har A.F. emellertid, enligt Patent- och
marknadsoverdomsstolens uppfattning, gett uttryck for sin kreativitet pa ett originellt
satt. Fragan dr dd om verket ar sjilvstdandigt eller utgor en bearbetning av Bertil

Almgqyvists verk.
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Att en tiger som liknar originalverket forsetts med nazistiska symboler innebér en
uppenbar distansering fran detta vad avser meningsinnehall och budskap. O.W. har
beskrivit forfarandet som en rekontextualisering med avsikt att skapa en komisk
effekt. Bilden ger uttryck for en samhillskritik och utgér en kommentar dver det som
A.F. betecknat som en tystnadskultur vad géller Sveriges héllning gentemot nazismen.
Detta uttryck &r helt frimmande for budskapet i verket En Svensk Tiger. Enligt
Patent- och marknadséverdomstolen far bilden uppfattas som en karikatyr eller parodi
pa En Svensk Tiger. Patent- och marknadséverdomstolen bedomer dirfor att A.F.
alster, 1 enlighet med 4 § andra stycket upphovsréttslagen, utgor ett nytt och
sjalvstandigt verk som inte dr beroende av rétten till Bertil Almqvists verk En Svensk

Tiger.

Bilagorna 6 och 7 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Bilderna utgdr tva kollage som bestér av ett relativt stort antal bildelement. Bland
dessa ingér en del av tecknad en tiger som uppvisar likheter med Bertil Almqvists
tiger. Tigern &r dock, 1 likhet med bilaga 5, forsedd med en armbindel och hojer framre
benet 1 en hitlerhdlsning. Vidare ar fargsittningen och vinkeln annorlunda. Till skillnad
fran de tidigare bedomda kollagen trader den tiger som uppvisar likheter med Bertil
Almgvists verk i bakgrunden i bilden, 4ven om den inte utgor en ovésentlig detal;.
Betriaffande den tecknade tigern, sedd for sig, gor Patent- och marknadsdverdomstolen
samma bedomning som betridffande bilaga 5. Detta bildelement kan alltsé betraktas

som en karikatyr eller en parodi pa En Svensk Tiger.

Niér det géller kollagen som helheter betraktade konstaterar Patent- och marknadsdver-
domstolen att det, i likhet med den bild som bedémdes i réttsfallet NJA 2017 s. 75, ror
sig om kompositioner med bilder som hidmtats fran vitt skilda sammanhang och
sammanforts till en ny helhet. Genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa
element har A.F. gett uttryck for sin kreativitet pa ett originellt sétt och, enligt Patent-
och marknadsdverdomstolens mening, natt ett resultat som utgor en intellektuell
skapelse. Kombinationen av motiv ger uttryck for en samhéllskritik och utgor en
kommentar 6ver samhéllet och tiden som ar helt frimmande for budskapet i det

ursprungliga verket En Svensk Tiger. A.F. kollage &r dgnat att av betraktare
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i allménhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehall &n den stiliserade tigern 1
Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadséverdomstolen bedomer dérfor att A.F.
alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrittslagen, i bada fallen utgér nya och
sjdlvstandiga verk som inte dr beroende av rétten till Bertil Almqvists verk En Svensk

Tiger.

Bilaga 8 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Dessa tva bilder uppvisar stora likheter med bilaga 5. Béda bilderna innehéller tva
tecknade tigrar varav den dvre i respektive bild uppvisar likheter med Bertil Almqvists
tiger. Fargséttningen &r delvis annorlunda (orange/bld) och de 6vre tigrarna bar

armbindel med svastika och gor en hitlerhdlsning.

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen fir bilderna betraktas som karikatyrer eller
parodier pa En Svensk Tiger. Bilderna ger uttryck for en samhallskritik och utgor
kommentar till det som A.F. betecknat som en tystnadskultur vad géller Sveriges
héllning gentemot nazismen. Detta uttryck ar helt frimmande for budskapet i En
Svensk Tiger. Genom de fordndringar som gjorts i den tecknade tigerns utseende och
placeringen i en ny kontext har A.F., enligt Patent- och marknadséverdom-stolens
uppfattning, gett uttryck for sin kreativitet pa ett originellt sétt och nétt ett resultat som

utgor en intellektuell skapelse.

A.F. bilder ar alltsa dven i dessa fall d4gnade att av betraktare 1 allmidnhet uppfattas
uttrycka ett annat meningsinnehdll dn den stiliserade tigern i Bertil Almqvists verk.
Patent- och marknadséverdomstolen bedomer dérfor att A.F. alster, i enlighet med 4 §
andra stycket upphovsrittslagen, utgor nya och sjilvstindiga verk som inte ar

beroende av ritten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.
Bilaga 9 till Patent- och marknadsdomstolens dom
Bilden utgor ett omslag till A.F. bok med titeln Det hdr dr en svensk tiger.

Centralt 1 bilden framtrader en tecknad tiger som uppvisar stora likheter med

Bertil
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Almqyvists tiger. Aven i detta fall hojer A.F. tiger frimre benet i en hitler-hilsning
och ér forsedd med en armbindel med svastika. Tigern pa bokomslaget blinkar
med ena 0gat och fargsdttningen dr ndgot annorlunda an i En Svensk Tiger.
Bakom tigern framtréder en tydlig skugga som enligt A.F. ska uppfattas som
symbolisk.

Genom de fordndringar som gjorts i den tecknade tigerns utseende och placeringen i en
ny kontext har A.F., dven 1 detta fall gett uttryck for sin kreativitet pa ett originellt sitt
och nétt ett resultat som utgor en intellektuell skapelse. Fragan dr da om verket ér

sjalvstiandigt eller utgor en bearbetning av Bertil Almqvists verk.

Patent- och marknadséverdomstolen gor hir samma dverviaganden som betraffande
bilaga 5. Aven bilaga 9 ska alltsa betraktas som en karikatyr eller parodi pa En
Svensk Tiger. Patent- och marknadséverdomstolen bedomer dérfor att A.F. alster, i
enlighet med 4 § andra stycket upphovsrittslagen, utgor ett nytt och sjalvstandigt verk

som inte dr beroende av ritten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Sammanfattande bedomning

Genom Patent- och marknadsdverdomstolens bedomningar av respektive bild star det
alltsa klart att samtliga bilder var for sig genom sin komposition dterspeglar A.F.
personlighet genom att ge uttryck for dennes fria och kreativa val. Genom valet,
dispositionen och kombinationen av de ingdende elementen har A.F. gett uttryck for
sin kreativitet pa ett originellt sétt. Bilderna uppfyller darfor var for sig EU-rdttens
krav pd originalitet vilket innebdr att samtliga, enligt Patent- och marknadséverdom-
stolen, i och for sig utgor verk enligt de kriterier som stéllts upp av EU-domstolen.
Enligt de bedomningar som gjorts i det foregaende ror det sig i samtliga fall om
sadana omvandlingar av Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger att A.F. bilder enligt

atalet dr att bedoma som sjalvstidndiga konstverk i forhdllande till ursprungsverket.

Ingen av de bilder som framgér av domsbilagorna 3 — 9 i1 Patent- och marknadsdom-
stolens dom faller ddrmed, enligt Patent- och marknadséverdomstolens bedémning,

inom skyddsomfanget for En Svensk Tiger. De forfoganden som atalet avser utgor



Sid 18
SVEA HOVRATT DOM B 12315-20
Patent- och marknadsGverdomstolen

saledes inte ndgot intrang i de ekonomiska rattigheterna till Bertil Almqvists verk.
Patent- och marknadsdverdomstolen aterkommer nedan till beddmningen om nadgon

eller nagra av Aron Films bilder gor intrang i den ideella rétten till verket.

I likhet med underinstansen kommer Patent- och marknadsdverdomstolen till

slutsatsen att atalet ska ogillas.

Forverkande, skadestand och vitesforbud

Eftersom dven Patent- och marknadsoverdomstolen funnit att A.F. ska

frikdnnas, kan mélsdgandenas forverkandeyrkanden inte bifallas.

Stiftelsen Beredkapsmuseets yrkanden om skadestand och vitesforbud, som grundar
sig pa atalet, kan inte heller bifallas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska darfor

inte dndras 1 dessa hianseenden.

Nar det giller C.B. yrkanden om skadestand har, som framgatt i det foregaende,
klargjorts att yrkandena avser skada pa verkets anseende samt erséttning for ideell
skada med sammanlagt 250 000 kr. Darutéver har C.B. yrkat skadestind med ett
belopp om 500 000 kr. Vid beddmningen av skiligheten av detta belopp ska, enligt
C.B., hinsyn tas till hennes intresse av att intrdng inte begas (jfr 54 § andra stycket 5

upphovsrittslagen).

C.B. har som grund for sitt yrkande anfort att A.F. atgérd att kombinera verket En
Svensk Tiger med nazistiska symboler har skiindat verket och ddrmed krénkt Bertil
Almgqvists anseende och egenart. Hon har dirvid fortydligat att intrdng i den ideella

ratten endast gors gillande betrdffande de bilder som innehaller en svastika.

Som framgétt av Patent- och marknadsdverdomstolens dom é&r det inte uteslutet att ett
verk som astadkommits genom travesterande ingrepp i ett originalverk kan gora
intrdng 1 den ideella ritt som tillkommer upphovsmannen eller dennes arvingar (se

NJA 2005 s. 905). Patent- och marknadsdverdomstolen drar hirav slutsatsen att
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intrang 1 den ideella rétten i och for sig kan forekomma, trots att det senare verket
alltsd bedomts som nytt och sjélvstandigt. C.B. yrkanden i denna del ska

alltsa provas trots att domstolen funnit att atalet inte ska bifallas.

Enligt 3 § andra stycket upphovsrittslagen far ett verk inte dndras sa att upphovs-
mannens konstnirliga anseende eller egenart krianks. I denna del gor Patent- och

marknadsdoverdomstolen foljande 6verviganden.

Som framgétt av analysen av respektive bild har var och en av dem ett uttryck som
distanserar sig fran verket En Svensk Tiger. I de fall det forekommer nazistiska
symboler fir meningsinnehallet anses innefatta ett avstdndstagande frdn nazismen.
Detta innebir inte att de parodierande bilderna tillskriver Bertil Almqvist nigra
sympatier for nazism eller annan extremism. A.F. forfoganden kan inte heller med en
objektiv mattstock anses innefatta ett angrepp pa Bertil Almqvists personlighet sésom
denna kommit till uttryck i verket En Svensk Tiger (jfr NJA 1979 s. 352, Max Valter
Svanberg). Mot denna bakgrund kan dndringarna inte anses kridnkande for Bertil
Almgqvists konstnirliga anseende eller egenart. Négot intrang i den ideella rétten har
ddrmed inte forekommit. C.B. skadestandsyrkande kan ddrmed inte bifallas i ndgon

del.

Sammanfattande slutsatser

Patent- och marknadsoverdomstolens stéllningstaganden innebér att Patent- och
marknadsdomstolens dom inte ska dndras i ndgon del.

Ersattning till den offentliga forsvararen

M.W. har i Patent- och marknadsdverdomstolen begért ersittning av allménna medel
med 151 250 kr exklusive mervirdesskatt. Beloppet avser 1 sin helhet erséttning for

arbete under sammanlagt 60,5 timmar till en timkostnad om 2 500 kr exklusive

mervérdesskatt. M.W. har motiverat den hdgre timkostnaden 1
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forhallande till timkostnadsnormen med att hon har specialistkompetens inom

upphovsritt och yttrandefrihet.

Aklagaren har yttrat sig dver yrkandet och har inte haft ndgon erinran sévitt avser 29,3
timmar. Vad avser aterstdende tid har dklagaren angett att begirt belopp &r orimligt

hogt.

Patent- och marknadséverdomstolen bedomer att den av M.W. nedlagda tiden 1 sig har
varit skélig och att hennes specialistkompetens har varit erforderlig for 35 timmars
arbete. Ovrig nedlagd tid, 25,5 timmar, har inte krivt sédan kompetens och ska
saledes erséttas enligt den gingse timkostnadsnormen om 1 425 kr exklusive
mervirdesskatt. Det hir innebér att M.W. ska erséttas for sitt arbete med mélet i
Patent- och marknadsdverdomstolen med 123 828 kr exklusive mervérdesskatt. Till

foljd av den frikdnnande domen ska kostnaden stanna pa staten.

HUR MAN OVERKLAGAR, sc bilaga B
Overklagande senast 2021-07-21

I avgorandet har deltagit hovrittsrdden Ulrika Ihrfelt, Annika Malm och Magnus
Ulriksson (skiljaktig motivering), referent, samt nimndeménnen Inger Linge och Britt-

Marie Bjerver.
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Skiljaktieg motivering

Hovrittsrddet Magnus Ulriksson &r skiljaktig i friga om skélen for den angivna
utgangen 1 skuldfragan och anfor: Enligt min mening ar det uppenbart att A.F. alster
utgdr parodier pé det budskap som svenska staten avsag att formedla genom verket En
Svensk Tiger (se bakgrundsbeskrivningen i Patent- och marknadsdomstolens dom).
Det parodiska budskapet har framforts frimst genom, 1 olika varianter, anbringandet
av en svastika pa tigerns vénstra framben och genom att hdja det hogra frambenet i
luften som en hitlerhilsning. Aven kollagen enligt domsbilagorna 3, 4, 6 och 7 har
motsvarande budskap. Det kan i det nu aktuella fallet ifrdgaséttas om A.F. alster

kan bedomas utgora nya sjilvstindiga verk eftersom det i samtliga patalade fall
forekommer klart igenkdnnbara inslag fran Bertil Almqvists verk En svensk tiger
(jfr Pelham, punkt 56). A.F. alster ska dirfor inte bedomas som nya sjilvstindiga
verk. Jag gor ocksa, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, beddmningen att
alstren innebér exemplarframstéllningar och tillgdngliggdrande for allminheten
eftersom de element som aterges, dven i1 form av bl.a. tigerns huvud och delar av
kroppen, i sig ger uttryck for upphovsmannens intellektuella skapande och ddrmed
ar skyddsvirda (jfr Pelham, punkt 39, Cofemel punkt 29 med déri gjorda
hanvisningar och Infopaq, punkt 47).

Sa som Patent- och marknadsoverdomstolen konstaterade i det avgdrande som
sedermera kom att prévas av Hogsta domstolen (NJA 2020 s. 293, Mobilfilmen) har
det av hivd sedan lang tid tillbaka varit tillatet 1 Sverige att upphovsrittsligt skyddade
verk gors till foremal for parodier. Jag instimmer vidare 1 Patent- och marknadsover-
domstolen bedomning i1 det mélet att det finns ett undantag for parodier enligt svensk
ritt dven efter genomforandet av Infosoc-direktivet och att denna inskrédnkning ska
tolkas och tillimpas 1 enlighet med EU-rétten (se bl.a. Deckmyn punkt 59 och Pelham
punkt 65). Inskrdnkningen kriver alltsa inte lagform. Sévil begreppet parodi som
begreppen verk, originalitet och exemplarframstéllning ska tolkas direktivkonformt.
En parodi pa eller med ett upphovsrittsligt skyddat verk kan ddrmed inte anses tillaten
med hidnvisning till att parodin utgdr ett nytt sjdlvstiandigt verk, sdvida inte anspel-
ningen pa originalverket r sa svag att det nya alstret inte faller inom skyddsomfanget.

Vid denna beddmning har det nya alstrets syfte inte ndgon avgdrande betydelse.
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De alster som framgér av domsbilagorna 3—9 innehaller samtliga anspelningar pa
Bertil Almqvists verk men med maérkbar dtskillnad. De har ockséd det ovan angivna
forlgjligande syftet och framfor dirmed forhallandevis tydligt A.F. asikt (jfr.
Deckmyn, punkt 25). De uppfyller dirmed i sig forutsittningarna enligt EU-rétten

for parodier.

For bedomningen av en parodis eventuella tillatlighet ska det enligt EU-rétten
emellertid dven goras en skilig avvigning mellan upphovsritten och yttrandefriheten
(se Deckmyn, punkt 27). I den delen har det enligt min mening betydelse att initiativet
till skapandet av verket inte kom frdn Bertil Almqvist utan frdn svenska staten for att
under krigsdren framfora ett bedomt angeldget budskap. De yttrandefrihetsréttsliga
aspekterna, grundlagsfésta savil enligt svensk ritt som enligt EU-rétt, far déarfor
foretrdade 1 forevarande fall framfor upphovsritten. Inte heller den s.k. trestegs-
beddmning som ska goras vid tillimpningen av undantagen i Infosoc-direktivet leder

till ndgon annan bedémning.
A.F. alster enligt dtalet utgdér saledes inte nigot intrang i Bertil Almqvists
upphovsritt till verket En Svensk Tiger. Jag delar ddrmed Patent- och marknads-

domstolens bedomning att dtalet pa nu angivet skél ska ogillas.

Vad giller i malet 6vriga provade fragor instdimmer jag i majoritetens bedo mningar.
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Atal som den tilltalade frikiinns fran
Brott mot upphovsrittslagen, 7 kap 53 § upphovsrittslagen (1960:729)
2017-10-01 -- 2020-05-31

Skadestand
1. Stiftelsen Beredskapsmuseets skadestdndsyrkanden avslas.
2. C.B. skadestandsyrkanden avslas.

Forverkande och beslag

1. Aklagarens sirskilda yrkande om bevisbeslag bifalls. Beslaget ska besta (beslag nr
2019-5000-BG 107636 p. 1).

2. Stiftelsen Beredskapsmuseets forverkandeyrkande avslés.
3. C.B. forverkandeyrkande avslés.

Ersiittning

1. M.W. far erséttning av allmdnna medel med 238 659 kr. Av beloppet avser
190 927 kr arbete och 47 732 kr mervirdesskatt.

2. Staten ska st for kostnaden for forsvararen.

Ovrigt
Stiftelsen Beredskapsmuseets yrkande om vitesforbud avslas.
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BAKGRUND

En Svensk Tiger dr ett alster av bildkonst som skapades i borjan av 1940-talet av
Bertil Almqvist. Verket tillkom efter ett initiativ frdn Forsvarsmakten om en s.k.
vaksamhetskampanj. Kampanjen syftade till att stirka sékerhetsmedvetandet hos

Sveriges befolkning. Den bild som anvindes i kampanjen ser ut enligt foljande.

EN SVENSK TIGER

Det rdder 1 mdlet delade meningar om Bertil Almqvist endast skapade tigern, eller

om han dven skapade den bla ramen samt den svarta texten ’EN SVENSK TIGER”.
For detta méls vidkommande &r den fragan dock av underordnad betydelse. I det

foljande anges Bertil Almqvists verk "En Svensk Tiger” eller “originalverket”.

En Svensk Tiger kom att bli en central symbol for den ovan nimnda vaksamhets-
kampanjen. Verket har dven efter andra virldskrigets slut — av myndigheter och
andra — anvénts som en symbol och ett ledord for hur Forsvarsmakten och

civilsamhillet bor tdnka och agera i1 frdga om rikets forsvar.
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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 22 juni 2021 *

"Begiran om forhandsavgorande — Immaterialratt — Upphovsritt och nérstaende réttigheter —
Tillhandahallande och drift av en videodelningsplattform eller en plattform for fillagring och
fildelning — Operatorens ansvar for intrang i immateriella rattigheter som begas av anvandarna
av dess plattform — Direktiv 2001/29/EG — Artikel 3 och artikel 8.3 — Begreppet '6verforing till
allmdnheten’ — Direktiv 2000/31/EG — Artiklarna 14 och 15 — Villkor f6r undantag fran
ansvar — Avsaknad av kdinnedom om konkreta intrdng — Underréttelse om sddana intrang sasom
villkor for att erhalla ett forelaggande”

I de forenade malen C-682/18 och C-683/18,
angaende tva beslut att begéra forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, fran Bundesgerichtshof
(Federala hogsta domstolen, Tyskland), av den 13 september 2018 respektive den
20 september 2018 som inkom till domstolen den 6 november 2018, i malen
Frank Peterson
mot
Google LLC,
YouTube Inc.,
YouTube LLC,
Google Germany GmbH (C-682/18),
och
Elsevier Inc.
mot
Cyando AG (C-683/18),

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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sammansatt av ordféranden K. Lenaerts, vice ordféranden R. Silva de Lapuerta,
avdelningsordférandena ].-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan och M. Ile$i¢ (referent) samt
domarna E. Juhdsz, M. Safjan, D. Svéby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jiirimée och C. Lycourgos,
generaladvokat: H. Saugmandsgaard Qe,

justitiesekreterare: handlaggaren M. Krausenbock,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 26 november 2019,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Frank Peterson, genom P. Wassermann och J. Schippmann, Rechtsanwilte,

— Elsevier Inc., genom K. Béacker, U. Feindor-Schmidt och M. Lausen, Rechtsanwiilte,

— Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC och Google Germany GmbH, genom J. Wimmers
och M. Barudi, Rechtsanwilte,

— Cyando AG, genom H. Waldhauser och M. Junker, Rechtsanwilte,

— Tysklands regering, genom J. Moller, M. Hellmann och E. Lankenau, samtliga i egenskap av
ombud,

— Frankrikes regering, genom A.-L. Desjonqueres, A. Daniel och R. Coesme, samtliga i egenskap
av ombud,

— Finlands regering, genom J. Heliskoski, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf, S.L. Kaléda och ]. Samnadda, samtliga i egenskap
av ombud,

och efter att den 16 juli 2020 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande i respektive mal avser tolkningen av artiklarna 3.1 och 8.3 i
Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av
vissa aspekter av upphovsritt och nérstdende réttigheter i informationssamhillet (EGT
L 167, 2001, s. 10) (nedan kallat upphovsrittsdirektivet), artikel 14.1 i Europaparlamentets och
radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rittsliga aspekter pa
informationssamhallets tjanster, sarskilt elektronisk handel, p& den inre marknaden
("Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 2000, s. 1), och artikel 11 forsta meningen och
artikel 13 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstillande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rittelse i
EUT L 195, 2004, s. 16) (nedan kallat direktivet om sékerstéllande av skyddet for immateriella
rattigheter).

2 ECLLI:EU:C:2021:503



DoMm Av DEN 22. 6. 2021 — FORENADE MALEN C-682/18 ocH C-683/18
YouTuBe ocH CYANDO

Respektive begdran har framstillts i mal mellan Frank Peterson, & ena sidan, och Google LLC och
YouTube LLC, & andra sidan (mal C-682/18), och mellan Elsevier Inc., & ena sidan, och Cyando
AG, a andra sidan (mal C-683/18). Malen ror ett flertal intrang i de immateriella réttigheter som
innehas av Frank DPeterson och Elsevier. Intrangen har gjorts av anvidndare av den
videodelningsplattform som drivs av YouTube respektive den plattform for fillagring och
fildelning som drivs av Cyando.

Tillimpliga bestimmelser

Internationell rdtt

Virldsorganisationen for den intellektuella &dganderitten (Wipo) antog i Genéve den
20 december 1996 Wipos fordrag om upphovsritt (nedan kallat Wipo-fordraget). Detta fordrag
godkdndes pa Europeiska gemenskapens vignar genom radets beslut 2000/278/EG av den
16 mars 2000 (EGT L 89, 2000, s. 6) och trddde i kraft, vad giller Europeiska unionen, den
14 mars 2010 (EUT L 32, 2010, s. 1).

Artikel 8 i Wipo-fordraget har rubriken "Rétt till 6verforing till allménheten” och lyder enligt
foljande:

"Med forbehall for bestimmelserna i artiklarna 11.1 ii, 11bis.1 i—ii, 11ter.1 ii, 14.1 ii och 14bis.1 i
Bernkonventionen [fér skydd av litterdra och konstnirliga verk, undertecknad i Bern den
9 september 1886 (Parisakten av den 24 juli 1971), i dess lydelse efter &ndringen av den
28 september 1979], skall upphovsman till litterdra och konstnirliga verk ha ensamritt att tillata
overforing till allmanheten av sina verk pa trddbunden eller tradlos vég, inbegripet att deras verk gors
tillgdngliga for allmanheten pa ett sadant sdtt att enskilda personer kan fa tillgéng till dem fran en plats
och vid en tidpunkt som de sjilva véljer.”

Gemensamma uttalanden angdende Wipo-fordraget antogs av diplomatkonferensen den
20 december 1996.

Det gemensamma uttalandet avseende artikel 8 i nimnda fordrag har féljande lydelse:

“Enbart tillhandahallandet av materiella hjalpmedel f6r att mojliggora eller gora en 6verforing innebar
i sig inte sadan overforing som avses i detta fordrag eller Bernkonventionen. ...”

Umnionsrdtt

Upphovsrdttsdirektivet

Skilen 4, 5, 8-10, 16, 23, 27, 31 och 59 i upphovsrittsdirektivet har f6ljande lydelse:

”(4) Harmoniserade rittsliga ramar for upphovsritt och nirstdende rittigheter kommer genom
okad klarhet i rattsligt hanseende och genom att en hog skyddsniva skapas inom omradet

for immaterialrdtt att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och innovativ
verksamhet, bland annat da det giller nétinfrastruktur, vilket i sin tur leder till tillvaxt och
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okad konkurrenskraft for europeisk industri inom savdl innehallsskapande som
informationsteknik och mer allmént inom ett brett omrade av industri- och kultursektorer.
Detta kommer att sékerstélla sysselsattningen och frimja skapandet av nya arbetstillfillen.

Genom den tekniska utvecklingen har formerna for skapande, produktion och utnyttjande
mangfaldigats och diversifierats. Aven om detta inte kriver nya begrepp fér skyddet inom
omradet for immaterialratt, bor den nu gillande lagstiftningen om upphovsritt och
ndrstdende rattigheter anpassas och kompletteras for att pa ett tillfredsstillande sétt svara
mot den ekonomiska verkligheten, t.ex. de nya utnyttjandeformerna.

Informationssamhillets sociala, samhalleliga och kulturella konsekvenser kréver att man
beaktar de specifika egenskaperna hos varornas och tjénsternas innehall.

Utgangspunkten for en harmonisering av upphovsrétt och narstaende rattigheter maste vara
en hog skyddsniva, eftersom dessa rdttigheter har en avgorande betydelse for det
intellektuella skapandet. Skyddet av dem bidrar till att bevara och utveckla kreativiteten och
gagnar upphovsmin, utévande konstnarer, producenter, konsumenter, kultur, néringsliv och
allménhet. Immaterialrétt har déarfor erkénts som en integrerad del av dganderétten.

For att upphovsménnen och de utévande konstndrerna skall kunna fortsitta med sin
skapande och konstnarliga verksamhet maste de fa en skilig ersattning for utnyttjandet av
sina verk och detsamma giller producenterna som maste kunna finansiera denna
verksamhet. ... Ett tillfredsstdllande rattsligt skydd av immateriella rattigheter é&r
nodvéndigt for att sékerstélla sddan ersédttning och for att mojliggora en tillfredsstillande
avkastning pa investeringarna.

... Det hir direktivet bor genomforas enligt en tidsplan liknande den for genomférandet av
direktivet om elektronisk handel, eftersom det direktivet utgér en harmoniserad ram for
principer och bestémmelser som bland annat beror vissa viktiga delar i det hér direktivet.
Det hir direktivet paverkar inte bestimmelserna om ansvar i det direktivet.

I detta direktiv bor upphovsmannens ritt till 6verforing till allménheten harmoniseras
ytterligare. Denna ritt bor forstas i vid mening och omfatta all 6verforing till allménheten
som inte dr ndrvarande pa den plats varifran 6verforingen sker. ...

Enbart tillhandahallandet av de fysiska forutsédttningarna for att mojliggora eller genomfora
en Overforing skall inte i sig betraktas som 6verforing i den mening som avses i detta
direktiv.
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(31) En skalig avvigning mellan réttigheter och intressen hos de olika kategorierna av
rattsinnehavare samt mellan de olika kategorierna av réttsinnehavare och anvandarna av
skyddade alster maste upprétthallas. De befintliga undantag och inskrédnkningar fran
rattigheterna som faststéllts av medlemsstaterna maste bli féremal for en ny bedémning
dér hénsyn tas till den nya elektroniska miljon. ...

(59) Isynnerhet i den digitala miljon kan de tjanster som mellanhdnder erbjuder i 6kande grad
utnyttjas av en tredje part for att gora intrang. I manga fall dr det dessa mellanhénder som
har de storsta mojligheterna att sitta stopp for sadant intrang. Utan att andra tillgdngliga
sanktioner och mojligheter att vidta rattsliga atgarder paverkas bor réttsinnehavare darfor
ha mojlighet att begira ett foreliggande mot en mellanhand som i ett ndt formedlar en
tredje mans intrang i ett skyddat verk eller annat alster i ett ndt. Denna mojlighet bor
finnas tillgdnglig dven i sddana fall da de atgarder som mellanhanden vidtar d4r undantagna
enligt artikel 5. Villkoren och bestimmelserna for foreldigganden av detta slag bor
medlemsstaterna sjilva bestimma om i sin nationella lagstiftning.”

I artikel 3 i ndimnda direktiv, med rubriken "Rétten till 6verforing av verk till allménheten och
ratten att gora andra alster tillgdngliga for allménheten”, foreskrivs foljande i punkt 1:

"Medlemsstaterna skall ge upphovsmin en ensamritt att tillata eller forbjuda varje overforing till
allménheten av deras verk, pa tradbunden eller tradlos vég, inbegripet att verken gors tillgangliga for
allminheten pa ett sddant sitt att enskilda kan fa tillgang till dessa verk fran en plats och vid en
tidpunkt som de sjalva véljer.”

I artikel 8 i ndamnda direktiv, med rubriken "Sanktioner och mojligheter att vidta rittsliga
atgdrder”, anges foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att det finns ldmpliga sanktioner och mojligheter att vidta
rattsliga atgirder i frdga om intrdng i de rdttigheter och skyldigheter som faststills i detta
direktiv samt vidta alla dtgdrder som krévs for att sdkerstalla att dessa sanktioner och majligheter
att vidta rattsliga atgirder tillimpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och
avskriackande.

2. Varje medlemsstat skall vidta de atgérder som kravs for att sdkerstélla att rattsinnehavare,
vilkas intressen berors av en intrangshandling som utfors inom dess territorium, kan fora talan
om skadestdnd och/eller begira foreldggande samt, i tillampliga fall, fora talan om beslag av det
material som anvints vid intrdnget och &ven av sddana anordningar, produkter eller
komponenter som avses i artikel 6.2.

3. Medlemsstaterna skall se till att rattsinnehavare har mojlighet att begéra ett forelaiggande

gentemot mellanhdnder vars tjanster utnyttjas av en tredje part for att begd intrdng i en
upphovsritt eller narstaende rattighet.”
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Direktivet om elektronisk handel

Skélen 41-46, 48 och 52 i direktivet om elektronisk handel har féljande lydelse:

"(41)

(42)

(43)

(45)

Detta direktiv skapar en balans mellan olika berorda intressen och faststéller de principer
pa vilka 6verenskommelser och normer inom branschen kan baseras.

De undantag fran ansvar som faststélls enligt detta direktiv omfattar endast fall nir
tjiansteleverantorens verksamhet dr begransad till den tekniska processen att driva och
erbjuda tillgang till ett kommunikationsnit ddr information som gors tillgénglig av tredje
part vidarebefordras eller tillfdlligt lagras, i uteslutande syfte att gora Overforingen
effektivare. Verksamheten dr av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebér
att tjansteleverantoren varken har kinnedom om eller kontroll 6ver vidarebefordrad eller
lagrad information.

En tjdnsteleverantor kan utnyttja undantagen for enbart vidarebefordran och for cachning
ndr han pa intet sitt befattar sig med den vidarebefordrade informationen. Detta kréaver
bland annat att han inte dndrar den information han vidarebefordrar. Detta krav omfattar
inte manipulationer av teknisk natur under vidarebefordran, eftersom dessa inte d@ndrar
den vidarebefordrade informationens integritet.

En tjansteleverantor som avsiktligt samarbetar med nadgon av mottagarna av hans tjanst for
att bega olagliga handlingar gar utover den verksamhet som bestar i enbart vidarebefordran
eller cachning och far darfor inte utnyttja de undantag fran ansvar som har faststallts for
denna verksambhet.

De begransningar av tjinstelevererande mellanhénders ansvar som faststélls i detta
direktiv paverkar inte mojligheten av olika forelagganden. Sadana foreligganden kan
sarskilt besta av avgoranden fran domstolar eller administrativa myndigheter som kréver
att alla overtrddelser skall upphora eller forhindras, inbegripet att olaglig information
avldgsnas eller gors oatkomlig.

For att kunna utnyttja ansvarsbegriansning maste leverantéren av en
informationssamhallstjainst som bestar av lagring av information, sa snart han har fatt
kdnnedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta atgiarder for att
avldgsna den berdrda informationen eller gora den oédtkomlig. Informationen maste
avldgsnas eller goras oatkomlig med beaktande av principen om yttrandefrihet och av
forfaranden etablerade pa nationell niva for detta andamal. Detta direktiv paverkar inte
medlemsstaternas mojligheter att faststdlla sdrskilda krav som maste uppfyllas skyndsamt
innan information avldgsnas eller gors odtkomlig.

Detta direktiv berér inte medlemsstaternas mojlighet att kréva av tjdnsteleverantérer som
lagrar information fran sina tjdnstemottagare att visa den omsorg som skiligen kan
forvintas av dem och vilken preciseras i nationell rétt, for att upptiacka och forhindra vissa
slags olaglig verksamhet.
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(52) Det faktiska utovandet av den inre marknadens friheter gor det nodvandigt att at drabbade
garantera verklig tillgang till hjalpmedel for tvistlosning. De skador som kan uppkomma i
samband med informationssamhillets tjanster kdnnetecknas av bade snabbhet och den
geografiska omfattningen. Pa grund av dessa sdrdrag och behovet av att se till att
nationella myndigheter inte &ventyrar det fortroende de bor ha for varandra uppmanar
detta direktiv medlemsstaterna att sakerstélla att det finns lampliga mojligheter att vicka
talan vid domstol. Medlemsstaterna bor undersoka behovet av att tillhandahélla tillgang
till rattsliga forfaranden pa lamplig elektronisk vag.”

I artikel 14 i direktivet, med rubriken "Viardtjanster”, anges foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjdnsteleverantor som levererar nagon av
informationssambhéllets tjanster bestaende av lagring av information som tillhandahallits av
tjdnstemottagaren inte skall vara ansvarig for information som lagrats pa begiran av en
tjidnstemottagare av tjansten, under forutséttning att

a) tjansteleverantoren inte hade kinnedom om férekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig
information och, betriffande skadestandsansprak, inte var medveten om fakta eller
omsténdigheter som gjort forekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga
informationen uppenbar, eller

eller

b) tjdnsteleverantoren sa snart han fatt sddan kdnnedom eller blivit medveten om detta handlat
utan drojsmal for att avldgsna informationen eller goéra den oatkomlig.

2. Punkt 1 ar inte tillamplig om tjinstemottagaren handlar under tjdnsteleverantorens ledning
eller 6verinseende.

3. Denna artikel skall inte paverka mdjligheten for en domstol eller administrativ myndighet att i
enlighet med medlemsstaternas rattssystem krava att tjansteleverantdoren upphor med eller
forhindrar en 6vertrddelse, inte heller skall den paverka medlemsstaternas mojlighet att inrdtta
forfaranden for att avlagsna information eller gora den oatkomlig.”

I artikel 15 i ndmnda direktiv, som har rubriken ”Avsaknad av allmdn 6vervakningsskyldighet”,
foreskrivs foljande i punkt 1:

"Medlemsstaterna fir inte aldgga tjansteleverantorerna en allmén skyldighet att, i samband med
tillhandahallande av sadana tjanster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, 6vervaka den information de
overfor eller lagrar, och inte heller nagon allmén skyldighet att aktivt efterforska fakta eller
omstdndigheter som kan tyda pa olaglig verksamhet.”

I artikel 18 i direktivet om elektronisk handel, som har rubriken ”"Talan infor domstol”, foreskrivs
foljande i punkt 1:

"Medlemsstaterna skall se till att de mojligheter att fora talan infor domstol som ér tillgdngliga enligt
nationell lagstiftning om informationssamhallets tjénster gor det mojligt att snabbt vidta atgarder,
aven interimistiska sddana, i syfte att avbryta den pastadda overtradelsen och hindra ytterligare skada
av berorda intressen.”

ECLI:EU:C:2021:503 7
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Direktivet om sdkerstillande av skyddet for immateriella rdttigheter

Skilen 17, 22 och 23 i direktivet om sdkerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter har
foljande lydelse:

”(17) Beslut om de atgirder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje
enskilt fall ske sa att vederborlig hénsyn tas till omstdndigheterna i det enskilda fallet,
inklusive sdrdragen hos de olika typerna av immateriella rattigheter och, nir det ar
lampligt, om intranget har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.

(22) Det dr vidare nodvéndigt att tillhandahalla interimistiska atgidrder som gor det mojligt att
omedelbart stoppa ett intrang utan att invinta ett avgorande i sakfragan, varvid ratten till
forsvar skall iakttas, de vidtagna interimistiska atgdrderna skall vara proportionerliga i
forhallande till omstandigheterna i det enskilda fallet och tillriacklig sikerhet skall stéllas
for att tacka svarandens kostnader och skada om ansokan senare visar sig vara ogrundad.
Denna typ av atgdrder ar sdrskilt motiverade nar ett drojsmal kan leda till irreparabel
skada for réattighetshavaren.

(23) Utan att det paverkar anvdndning av andra tillgdngliga atgérder, forfaranden eller
sanktioner bor rittighetshavarna ha mojlighet att begira ett forelaiggande mot en
mellanhand vars tjdnster utnyttjas av tredje man for att gora intrang i réttighetshavarens
industriella rattighet. Villkoren och bestimmelserna for foreldgganden av detta slag bor
medlemsstaterna sjdlva bestimma om i sin nationella lagstiftning. Nar det géller intrang i
upphovsriatt och nirstdende réttigheter finns det redan en omfattande harmonisering
genom [upphovsrittsdirektivet]. Artikel 8.3 i [upphovsrittsdirektivet] bor dérfor inte
paverkas av detta direktiv.”

Direktivets artikel 3 har rubriken ”Allmén skyldighet”, och dar foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de atgdrder, forfaranden och sanktioner som é&r
nédvindiga for att sikerstilla skyddet f6r de immateriella réttigheter som omfattas av detta
direktiv. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall vara rattvisa och skiliga, inte onodigt
komplicerade eller kostsamma och inte medfora oskéliga tidsfrister eller omotiverade drdjsmal.

2. Atgérderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksd vara effektiva, proportionella och
avskriackande och skall tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

I artikel 11 i ndmnda direktiv, med rubriken "Forelagganden”, foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga réttsliga myndigheterna, ndr de har faststillt att ett
intrang har begatts i en immateriell réittighet, far utfirda ett foreldiggande mot intrangsgéraren med
forbud att fortsdtta intranget. Om sa foreskrivs i nationell lagstiftning ska forelaggandet, dér sa ar
lampligt, forenas med vite for att sdkerstdlla att forelaggandet efterlevs. Medlemsstaterna skall dven se
till att réttighetshavare har mdojlighet att begira ett foreliggande mot mellanhénder vars tjénster
utnyttjas av tredje man for att gora intrdng i en immateriell réttighet, utan att det paverkar
tillampningen av artikel 8.3 i [upphovsrittsdirektivet].”
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Artikel 13 i direktivet om sékerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter med rubriken
"Skadestand” har f6ljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, efter ansokan fran den
skadelidande parten, forpliktar den som har begatt immaterialrattsintrang och som visste eller
rimligen borde ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrangsgorande verksamhet, att betala ett
skadesténd till rattighetshavaren som ér lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne
har orsakats till foljd av intranget.

Nir de réttsliga myndigheterna faststiller skadestandet

a) skall de beakta alla relevanta omsténdigheter, sasom de negativa ekonomiska konsekvenserna,
dédribland utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillborliga vinst som
intrangsgoraren har gjort och, dér sa ar lampligt, omstédndigheter av annan én rent ekonomisk
betydelse, sasom ideell skada som rittighetshavaren har fororsakats genom intranget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a dar sa dr lampligt, faststilla skadestandet till ett engangsbelopp
pa grundval av sddana faktorer som atminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller
avgift om intrangsgoraren hade begirt tillstand att nyttja den immateriella rattigheten i fraga.

2. For de fall da en intrangsgorare har begétt ett immaterialrdttsintrang utan att ha vetat eller
rimligen borde ha vetat om det, far medlemsstaterna foreskriva att de réttsliga myndigheterna far
forordna om aterbetalning av vinst eller betalning av skadestdnd som kan vara faststallt i forvag.”

Malen vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Mal C-682/18
Frank Peterson ér musikproducent och har gjort gillande att han dger bolaget Nemo Studios.

YouTube driver en internetplattform med samma namn som bolaget, pa vilken anvdndarna gratis
kan ladda upp (upload) sina egna videofilmer och tillgingliggora dem for andra
internetanvidndare. Google dr den enda aktiedgaren i YouTube och &r dess legala foretradare.
YouTube Inc. och Google Germany GmbH ar inte ldngre parter i malet.

Den 20 maj 1996 ingick bolaget Nemo Studio Frank Peterson ett varldsomspdannande avtal med
artisten Sarah Brightman om ensamritt att fa utnyttja ljud- och videoinspelningar fran hennes
framtrddanden. Detta avtal blev foremal for ett kompletterande avtal ar 2005. Den
1 september 2000 ingick Frank Peterson i eget namn och i bolaget Nemo Studios namn ett
licensavtal med Capitol Records Inc. om ensamaterforsiljning av Capitol Records inspelningar av
och framtradanden med Sarah Brightman.

Albumet A Winter Symphony, som bestar av verk som framforts av ndmnda artist, salufordes

i november 2008. Den 4 november 2008 startade Sarah Brightman en turné med namnet
"Symphony Tour”, under vilken hon framférde de verk som ar med pa detta album.

ECLI:EU:C:2021:503 9
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Den 6 och den 7 november 2008 placerades verk fran detta album och privata inspelningar av
konserter fran denna turné pa plattformen YouTube tillsammans med stillbilder och rorliga
bilder. Genom skrivelse av den 7 november 2008 vinde sig Frank Peterson till Google Germany
och krivde att Google Germany och Google skulle forbinda sig att ta bort de omtvistade
inspelningarna vid &dventyr av sanktionsatgiarder. Till stod for sin begidran bifogade han
skarmdumpar som var avsedda att styrka de omstdndigheter som han patalade. Google Germany
vinde sig darefter till YouTube, som, med hjélp av de skirmdumpar som Frank Peterson hade
bifogat, manuellt letade upp internetadresserna (URL) till de aktuella videoinspelningarna och
blockerade atkomsten till dessa. Parterna i det nationella malet &r oeniga om omfattningen av
dessa blockeringsatgérder.

Den 19 november 2008 var ljudupptagningar av Sarah Brightman-konserter, tillsammans med
stillbilder eller rorliga bilder, aterigen tillgéngliga pa YouTube.

Frank Peterson véckte dérfor talan om forbudsforeldggande vid Landgericht Hamburg (Regionala
domstolen i Hamburg, Tyskland) mot Google och YouTube (nedan gemensamt kallade
motparterna i det nationella mélet) och yrkade dven att de skulle forpliktas att lamna vissa
upplysningar och betala skadestand. Till stod for sin talan aberopade han sina egna rittigheter i
egenskap av producent av albumet A Winter Symphony samt egna réttigheter och réttigheter
hirledda fran artistens réttigheter avseende framférandet av musikstyckena péa detta album som
genomforts med hans artistiska deltagande i egenskap av producent och bakgrundssiangare.
Betridffande inspelningarna av konserterna fran turnén "Symphony Tour” har han dessutom gjort
gillande att han dr kompositor och upphovsman till texterna till olika verk pa albumet. Vidare har
han, i egenskap av utgivare, réttigheter som dr hérledda fran upphovsminnens rattigheter
avseende flera av dessa musikaliska verk.

Genom dom av den 3 september 2010 bifoll Landgericht Hamburg talan i den del den avsag tre
musikaliska verk och ogillade talan i 6vrigt.

Frank Peterson och motparterna i det nationella malet o6verklagade detta avgorande till
Oberlandesgericht Hamburg (Regionala 6verdomstolen i Hamburg, Tyskland). Frank Peterson
yrkade att motparterna i det nationella malet skulle forbjudas att for allmanheten tillgingliggora,
i synkroniserad version eller pa annat sitt kopplade till utomstaendes innehall eller i reklamsyfte,
tolv ljudupptagningar eller framféranden av verk som forekommer pa albumet A Winter
Symphony med artisten Sarah Brightman, vilket han har producerat, samt tolv av honom
komponerade musikaliska verk fran konserterna under turnén "Symphony Tour” eller alternativt
forbjudas att gora det mojligt for tredjeman att tillgdngliggéra de aktuella verken for
allmédnheten. Han krdvde dessutom att det skulle ldmnas information om den olagliga
verksamhetens omfattning och om vilken omséttning eller vinst som uppkommit till f6ljd av
denna verksamhet. Han yrkade dven att YouTube skulle forpliktas att betala skadestand och att
Google skulle forpliktas att &aterbetala obehorig vinst. I andra hand begidrde han att fa
upplysningar om de anvéindare av internetplattformen YouTube som under pseudonymer hade
laddat upp de aktuella inspelningarna.

Genom dom av den 1 juli 2015 dndrade Oberlandesgericht Hamburg (Regionala 6verdomstolen i
Hamburg) delvis domen i forsta instans och forpliktade motparterna i det nationella mélet att inte
tillata tredje man att, med avseende pa sju musikaliska verk, for allménheten tillgdngliggora, i
synkroniserad version eller pa annat sétt kopplade till utomstaendes innehall eller i reklamsyfte,
dessa ljudupptagningar eller framféranden av verk som forekommer pa albumet A Winter
Symphony. Den forpliktade dessutom motparterna i det nationella malet att ange namn och
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postadresser for de anvdndare av plattformen som, under pseudonymer, hade laddat upp
musikaliska verk pa plattformen eller, i avsaknad av postadress, dessa anvidndares e-postadress.
Domstolen i andra instans ogillade 6verklagandet i 6vriga delar, eftersom det i vissa delar inte
kunde tas upp till sakprévning och i 6vriga delar var ogrundat.

Vad giller de sju musikaliska verk som hidmtats fran albumet A Winter Symphony fann domstolen
i andra instans att Frank Petersons rattigheter hade krankts pa grund av att inspelningar av dessa
verk utan tillstdnd hade laddats upp pa YouTubes videodelningsplattform, och detta med rorliga
bilder, sasom filmer fran artistens reklamvideoklipp. Domstolen i andra instans ansag att
YouTube inte var ansvarigt for dessa intrang som girningsman eller medverkande, eftersom
bolaget inte hade spelat nagon aktiv roll i att skapa eller placera det omtvistade innehéllet pa
plattformen och inte heller tillignat sig detta innehall fran tredje part. YouTube ansags inte
heller kunna stéllas till svars som medverkande, eftersom det uppsat som krévs saknas, da
YouTube inte kidnde till de konkreta upphovsrittsintrangen. YouTube ansags dock vara indirekt
ansvarigt for intranget i egenskap av "storande aktor” (Storerin), eftersom bolaget hade dsidosatt
sina skyldigheter att agera. Nar det giller de ovanndmnda verken hade YouTube, trots att bolaget
hade underrittats om intrangen, inte omedelbart raderat det patalade innehéllet eller blockerat
tillgdngen till detta innehall.

Nér det daremot giller ljudupptagningarna fran konserter under turnén "Symphony Tour” hade
YouTube inte &sidosatt ndgon skyldighet att agera. De videoinspelningar pa vilka de aktuella
musikaliska verken forekommer har visserligen lagts upp pa ett olagligt sitt av tredje man pa
videodelningsplattformen. YouTube hade emellertid inte fétt tillracklig information om dessa
intrang eller har, sdsom foreskrivs, i tid blockerat tillgdngen till det aktuella innehéllet. Det gors
till och med gillande att YouTube inte har &sidosatt skyldigheten att omedelbart blockera
innehallet.

Domstolen i andra instans faststillde bland annat f6ljande omsténdigheter:

— Nastan 35 timmar videoupptagningar laddas upp per minut och flera hundra tusen videoklipp
laddas varje dag upp pa plattformen YouTube. Videoklippen laddas upp pa Googles servrar
genom en automatiserad process, utan att motparterna i det nationella malet forst besiktar
eller kontrollerar dessa.

— For att kunna ladda upp videoinspelningar pa internetplattformen YouTube ér det nodvandigt
att skapa ett konto, med ett anvindarnamn och ett l6senord, och att godkénna de allménna
anvéindarvillkoren for denna plattform. En anvéndare som, efter att ha registrerat sig, laddar
upp en video kan vélja att lata videon vara ”privat” eller att publicera den pa plattformen. I det
andra fallet kan varje internetanvindare se det aktuella videoklippet i realtid (streaming) fran
namnda plattform.

— Enligt YouTubes allménna anviandarvillkor ger varje anvdndare, for de videoinspelningar som
vederborande laddar upp och fram till dess att de tas bort fran plattformen, YouTube en
varldsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri licens som ger rétt till anvindning, reproduktion
och offentlig distribution av dem, skapande av hirledda verk, uppvisande och utférande i
samband med tillhandahallandet pa plattformen och YouTubes verksamhet, inbegripet reklam.

— Genom att godkdnna dessa allmdnna villkor bekréftar anvandaren att denne férfogar over alla

nodvéndiga réttigheter, avtal, tillstand och licenser avseende de videoinspelningar som denne
laddar upp. YouTube uppmanar i dvrigt i sina "Riktlinjer f6r communityn” anvdndarna av dess
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plattform att respektera upphovsriatten. Anvindarna informeras dessutom tydligt, vid varje
uppladdning, om att ingen videoinspelning som gor intrang i dessa rattigheter far publiceras pa
plattformen.

— YouTube har infort olika tekniska l6sningar for att forhindra och forebygga intrang i réttigheter
pa dess plattform. Var och en kan anmila forekomsten av en olaglig videoinspelning per brev,
fax, e-postmeddelande eller webb-formuldr. En anmaélningsknapp har skapats, genom vilken
otillborligt eller intrangsgorande innehall kan signaleras. Rattsinnehavare har dven, genom ett
sarskilt varningsforfarande, mdojlighet att, med angivelse av videoinspelningens tillhorande
internetadress (URL), fran plattformen lata eliminera upp till tio videoinspelningar som
uttryckligen omfattas av bestridandet.

— YouTube har dessutom inrdttat ett program for kontroll av innehall (Content Verification
Program) som underlattar for rattighetsinnehavaren att anmaila videoinspelningar genom att i
en forteckning 6ver videoinspelningar kryssa for dem som denne anser gor intrang i sina
rattigheter. Detta program dr endast tillgdngligt for foretag som har registrerat sig sérskilt for
detta dndamal, men inte vanliga enskilda. Om en videoinspelning blockeras av
rattighetsinnehavaren, sd ska den anvdndare som har laddat upp den underréttas om att
dennes konto kommer att blockeras vid upprepade forseelser.

— For att identifiera otillatet innehall har YouTube dessutom utvecklat olika programvaror for
igenkdnning av innehall, benimnda "Content ID” eller "YouTube Audio ID” och "YouTube
Video ID”. For detta dndamal ska rdttighetsinnehavaren tillhandahalla en referensljud- eller
videofil som gor det mojligt for YouTube att pa sin plattform identifiera andra
videoinspelningar som helt eller delvis har samma innehédll. Om ett sadant videoklipp
identifieras, sa ska rattighetsinnehavaren informeras av YouTube. Rattighetsinnehavaren kan
d& antingen blockera innehallet i fraga eller tillata detta innehdll och ddrmed ta del av
reklamintédkterna.

— YouTube har en sokfunktion och goér en bedomning av den geografiska relevansen av
sOkresultaten, vilka sammanfattas pa startsidan i form av "rankning” under rubriker sdsom
"Populdrt”, "Det bdsta pa YouTube” och "Mer fran YouTube”. Andra indelningar av utbudet
finns tillgdngliga under rubrikerna ”Videofilmer” och ”Kanaler” med underrubrikerna
"Gaming”, "Musik” eller "Filmer och program”. Om en registrerad anvindare anvidnder
plattformen, sa erbjuds denne en dverblick 6ver "Rekommenderat”, som bland annat beror pa
vilka videoinspelningar denne tidigare har tittat pa.

— Banner-annonser fran utomstdende annonsorer forekommer éven i marginalen pa startsidan.
En annan mdjlighet att gora reklam pa YouTube utgors av videomeddelanden, vilket
forutsitter att ett specifikt avtal har ingatts mellan anvindaren som laddar upp
videoinspelningen och YouTube. Nir det giller de videofilmer som é&r i fraga i forevarande
mal forefaller det emellertid inte finnas nagot samband med reklam.

Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen, Tyskland) har meddelat provningstillstand for
overklagandet mot domen i andra instans vad avser de grunder som domstolen i andra instans
fann kunde tas upp till sakprovning. Frank Peterson har vidhallit sina grunder till stod for sitt
overklagande i den del appellationsdomstolen ogillat dessa. Motparterna i malet vid den
nationella domstolen har yrkat att 6verklagandet ska ogillas i dess helhet.
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Den hénskjutande domstolen har, for det forsta, papekat att fragan huruvida Frank Petersons
overklagande ar vélgrundat beror pa huruvida YouTubes agerande i det nationella malet utgor en
overforing till allmdnheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet. Den
hianskjutande domstolen anser att sa kan vara fallet endast med avseende pa de sju musikaliska
verk pa albumet A Winter Symphony som YouTube inte skyndsamt avldgsnat eller blockerat,
trots att YouTube hade informerats om den av appellationsdomstolen faststidllda omstdndigheten
att dessa verk olagligen hade gjorts tillgangliga for allmdnheten via dess plattform.

Genom att driva sin plattform spelar YouTube ndamligen inte en nédvéndig roll, i den mening som
avses i domstolens praxis, pa ett sadant sitt som kravs for att dess agerande ska kunna kvalificeras
som Overforing, om YouTube, efter att ha fatt kinnedom om att innehdll som gor intrang i
upphovsritten har gjorts tillgdngligt for allmdnheten, omedelbart raderar detta innehall eller
blockerar atkomsten till detsamma. For att det ska kunna anses att YouTube spelar en sadan roll
ar det nodvéndigt att bolaget &r fullt medvetet om konsekvenserna av sitt handlande och sarskilt
om att réttighetsinnehavaren inte har gett sitt tillstand. Eftersom uppladdningen av videoklippen
sker automatiskt har YouTube inte kinnedom om att innehall som gor intrang i upphovsritten
gors tillgangligt for allménheten innan rattighetsinnehavaren informerar YouTube om detta. Den
hianskjutande domstolen har understrukit att YouTube, i sina allménna anvdndarvillkor, och
darefter i ssmband med uppladdningen, informerar anvindarna om att det ér forbjudet for dem
att gora intrang i upphovsritten via YouTubes plattform och tillhandahaller
rattighetsinnehavarna verktyg med hjélp av vilka dessa kan vidta étgdrder mot sddana intrang.

Den hdnskjutande domstolen har, for det andra, angett att dven om YouTubes beteende i det
nationella malet inte kan kvalificeras som 6verforing till allménheten, i den mening som avses i
artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet, dr det nodvandigt att faststélla huruvida den verksamhet som
bedrivs av operatoren av en videodelningsplattform, sdsom YouTubes verksamhet, omfattas av
tillampningsomradet for artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, s& att denna operatdr kan
dra nytta av ett undantag frdn ansvar for den information som lagras pa dess plattform. Den
hanskjutande domstolen har papekat att YouTube, sdsom framgar av de omstdndigheter som
domstolen i andra instans har konstaterat, inte har lagt in nagon form av reklam tillsammans
med de videoinspelningar som gor intrang i Frank Petersons upphovsritt. Fragan uppkommer
emellertid huruvida YouTube trots detta har spelat en aktiv roll som utgor hinder for att tillimpa
denna bestimmelse, med beaktande av de 6vriga omstidndigheterna i det aktuella fallet, sdisom de
sammanfattas i punkt 30 i férevarande dom.

For det fall att YouTubes roll ska anses vara neutral och dess verksamhet foljaktligen ska anses
omfattas av tillimpningsomradet for artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, uppkommer
for det tredje frdgan huruvida ”[den faktiska kdnnedomen] om férekomsten av olaglig
verksamhet eller olaglig information” och ”[kénnedomen] om fakta eller omstdandigheter av vilka
den illegala verksamheten eller informationen uppenbarligen framgar”, i den mening som avses i
denna bestdmmelse, maste avse konkret olaglig verksamhet eller information. Enligt den
hianskjutande domstolen ska denna frdga besvaras jakande. Det framgar ndmligen av
ordalydelsen och systematiken i ndmnda bestimmelse att det inte ar tillrackligt att
tjidnsteleverantoren rent allmént har fatt kinnedom om att dess tjanster anvinds for att bega
nagon form av olaglig verksamhet. En 6vertridelse maste saledes meddelas tjansteleverantdren
pa ett konkret och precist sdtt, sa att denne kan konstatera detta utan att behdva gora en
fordjupad juridisk och materiell utredning.
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Den hinskjutande domstolen har angett att om YouTubes agerande i det nationella malet
omfattas av tillimpningsomradet for artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, sa
uppkommer é&ven, for det fjarde, fragan huruvida det é&r forenligt med artikel 8.3 i
upphovsrittsdirektivet att innehavaren av réttigheterna kan erhalla ett foreldggande mot en
operator som driver en videodelningsplattform, vars tjanster har utnyttjats av tredje man for att
bega intrang i en upphovsritt eller nirstdende rittigheter, endast om operatoren, efter att ha
underrittats om ett klart intrang i en sadan rattighet, har underlatit att utan drojsmal ingripa for
att radera det aktuella innehallet eller blockera dtkomst till detsamma samt se till att sdédana
intrang inte upprepas. Enligt den hdnskjutande domstolen ska denna fraga besvaras jakande,
eftersom det foljer av artikel 14.1 och artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel att ett
forelaggande mot en sadan operator endast far foreskrivas i medlemsstaternas nationella
lagstiftning om denne operator faktiskt har kénnedom om den olagliga verksamheten eller
informationen.

For det fall att YouTubes beteende inte omfattas av tillimpningsomradet for artikel 14.1 i
direktivet om elektronisk handel uppkommer, for det femte, fragan huruvida YouTube, &ven om
det inte skett nagon overforing till allménheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i
upphovsrittsdirektivet, ska betraktas som en ”intrangsgorare” som, till skillnad fran en
"mellanhand”, enligt artiklarna 11 och 13 i upphovsrittsdirektivet, forutom en talan om
forbudsforelaggande, aven kan bli foremal for en talan om skadestand.

Aven i den situation som avses i féregdende punkt och fér det fall att EU-domstolen i detta
avseende ansluter sig till den hénskjutande domstolens uppfattning, enligt vilken YouTube ska
betraktas som en intrangsgorare, uppkommer, for det sjéitte och slutligen, fragan huruvida en
sadan intrangsgorares skyldighet att betala skadestind enligt artikel 13.1 i direktivet om
sakerstillande av skyddet for immateriella rdttigheter kan villkoras av att denne har agerat
avsiktligt saval i fraga om sin egen olagliga verksamhet som nir det giller tredje mans olagliga
verksamhet.

Mot denna bakgrund har Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen) beslutat att
vilandeforklara malet och stélla foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Ska ett foretag som driver en videodelningsplattform pa internet, pa vilken anvindarna utan
rattsinnehavarnas samtycke gor videoinspelningar med upphovsrittsskyddat innehall allméant
tillgangliga, anses genomfora en oOverforing, i den mening som avses i artikel 3.1 i
[upphovsrittsdirektivet], om

— foretaget far reklamintdkter genom plattformen,

— uppladdningen sker automatiskt och utan att foretaget forst har besiktat eller kontrollerat
innehallet,

— foretaget enligt anvandarvillkoren far en virldsomspdnnande, icke-exklusiv och avgiftsfri
licens for videoinspelningarna sa linge som videoinspelningarna finns pa plattformen,

— foretaget i anviandarvillkoren och i samband med uppladdningen pépekar att innehall som
gor intrang i upphovsritt inte far laddas upp,

— foretaget tillhandahaller hjilpmedel med hjélp av vilka réattsinnehavarna kan fa
videoinspelningar som gor intrang i deras rattigheter blockerade,
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— foretaget pa plattformen omarbetar sokresultaten till rankningslistor och innehallsrubriker
och for registrerade anvdndare later visa en Oversikt med rekommenderade
videoinspelningar med ledning av videoinspelningar de redan har sett,

om foretaget inte har nagon konkret kinnedom om huruvida innehall som gor intrdng i
upphovsritt ar tillgangligt eller, efter att ha fatt sddan kdnnedom, omedelbart tar bort
innehéllet eller omedelbart gor innehallet oatkomligt?

Om fraga 1 besvaras nekande:

Omfattas den verksamhet som bedrivs av ett foretag som driver en videodelningsplattform pa
internet av tillaimpningsomradet for artikel 14.1 i [direktivet om elektronisk handel] under de
omstiandigheter som beskrivs i fraga 1?

Om fraga 2 besvaras jakande:

Maste den faktiska kdnnedomen om den olagliga verksamheten eller informationen och
medvetenheten om de fakta eller omstandigheter genom vilka den olagliga verksamheten blir
uppenbar enligt artikel 14.1 i [upphovsrittsdirektivet] avse konkret olaglig verksamhet eller
information?

Om fraga 2 besvaras jakande 6nskas dessutom svar pa foljande fraga:

Ar det forenligt med artikel 8.3 i [upphovsrittsdirektivet] att en rittsinnehavare kan begira ett
foreliggande mot en tjansteleverantdr, vars tjanst bestar i att lagra information som
tillhandahallits av tjanstemottagarna och vars tjdnst har anvénts av en tjanstemottagare for
att begd intrang i en upphovsritt eller ndrstaende réttigheter, forst nir ett sadant intrang pa
nytt har begitts efter pdpekande om ett klart intrang?

Om fragorna 1 och 2 besvaras nekande:

Ska ett foretag som driver en videodelningsplattform pa internet betraktas som en
intrangsgorare i den mening som avses i artikel 11 forsta meningen och artikel 13 i
[direktivet om sdkerstillande av skyddet for immateriella rattigheter] under de
omstiandigheter som beskrivs i fraga 1?

Om fraga 5 besvaras jakande:

Far det for en sddan intrangsgorares skyldighet att betala skadestind enligt artikel 13.1 i
[direktivet om sédkerstéillande av skyddet for immateriella réttigheter] stillas som villkor att
intrangsgoraren har handlat med uppsat bade nir det giller sitt eget intrangsgorande och nar
det giller den tredje partens intrangsgorande och visste eller rimligen borde ha vetat att
anvindare anviander plattformen for konkreta intrang?”

Mal C-683/18

Elsevier dr ett internationellt specialiserat forlag som innehar exklusiva nyttjanderétter till de verk
som 4r i fraga i malet vid den nationella domstolen.
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Cyando driver en plattform for fillagring och fildelning med namnet "Uploaded”, som gar att na
via webbplatserna uploaded.net, uploaded.to och ulto. Denna plattform erbjuder
internetanvindare en kostnadsfri lagringsplats for uppladdning (upload) av filer, oavsett deras
innehall. For att kunna ladda upp filer pd ndmnda plattform ar det nodvandigt att skapa ett
konto, med ett anvindarnamn och ett ldsenord, genom att bland annat tillhandahalla en
e-postadress. Tillgdngliggorandet av en fil som laddats upp av en anvéndare sker automatiskt,
utan att Cyando forst besiktat eller kontrollerat filerna. For varje fil som laddats upp upprittar
Cyando automatiskt en nedladdningslénk (download-link) som gor det mojligt att direkt fa
tillgang till den aktuella filen och Cyando underrittar automatiskt den anvidndare som har laddat
upp filen om detta.

Cyando erbjuder varken index eller sokfunktion for de filer som lagrats pa dess plattform.
Anvindarna kan emellertid pa internet dela de nedladdningslankar som Cyando har meddelat
dem, bland annat i bloggar, forum eller i "lanksamlingar”. Dessa samlingar, som tillhandahalls av
tredje man, indexerar dessa ldnkar, ger information om innehallet i de filer som ndmnda lankar
hanvisar till och gor det séledes mojligt for internetanvéndarna att soka efter filer som de énskar
ladda ned. P& sa sétt kan andra internetanvindare fa tillgang till filer som lagrats pa Cyandos
plattform.

Nedladdning (download) av filer fran Cyandos plattform ar gratis. Mangden som kan laddas ned
och nedladdningshastigheten &r emellertid begrdnsad for icke registrerade anviandare och for
anvindare som har ett kostnadsfritt abonnemang. Anviandare som har ett betal-abonnemang
forfogar over en daglig nedladdningsvolym pa 30 GB, vilken kan kumuleras till hogst 500 GB
utan begrinsning av nedladdningshastigheten. De kan utfora ett obegrénsat antal samtidiga
nedladdningar och har ingen vintetid mellan olika nedladdningar. Avgiften for ett sadant
abonnemang uppgar till mellan 4,99 euro for tva dagar och 99,99 euro for tva ar. Cyando betalar
ersattning till de anvdndare som laddar upp filer i forhallande till antalet nedladdningar av dessa
filer. Upp till 40 euro utbetalas for 1 000 nedladdningar.

Enligt Cyandos allménna villkor ar det forbjudet for anvindarna av dess plattform att gora intrang
i upphovsratten.

Den hénskjutande domstolen har angett att denna plattform anvidnds bade pa lagligt sitt och pa
satt som gor intrang i upphovsratten. Cyando informerades om att mer én 9 500 verk hade laddats
upp pa dess plattform, och att dessa, i strid med upphovsritten, delats med hjélp av nedladdning-
sldnkar pa cirka 800 olika webbplatser (linksamlingar, bloggar, forum).

Pa grundval av efterforskningar som gjordes mellan den 11 och den 19 december 2013
underrittade Elsevier, genom tva skrivelser av den 10 januari 2014 respektive den
17 januari 2014, Cyando om att tre av de verk som Elsevier hade ensamritt till, ndmligen Gray’s
Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy och Campbell-Walsh Urology, gjorts tillgangliga
som filer pa plattformen Uploaded, via linksamlingarna rehabgate.com, avaxhome.ws och
bookarchive.ws.

Elsevier vickte talan mot Cyando vid Landgericht Miinchen I (Regionala domstolen i Miinchen I,
Tyskland). Elsevier yrkade bland annat att Cyando skulle forpliktas att upphora med sitt
handlande, i forsta hand i egenskap av intrangsgorare avseende de verk som dr aktuella i det
nationella malet, i andra hand sdsom medverkande i dessa intrang, och i sista hand som
"storande aktor” (Storerin). Elsevier yrkade &ven att Cyando skulle forpliktas att lamna vissa
upplysningar om detta intrang och att betala skadestand till Elsevier for detsamma.
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Genom dom av den 18 mars 2016 alade Landgericht Miinchen I (Regionala domstolen i Miinchen
I) Cyando att upphora med intranget i upphovsritten for tre av de verk som é&r aktuella i det
nationella maélet, det vill sdga de verk som ndmns i skrivelserna av den 10 januari 2014 och den
17 januari 2014.

Elsevier och Cyando 6verklagade bada tva detta avgorande till Oberlandesgericht Miinchen
(Regionala 6verdomstolen i Miinchen, Tyskland).

Genom dom av den 2 mars 2017 dndrade appellationsdomstolen den dom som hade meddelats i
forsta instans. Ndmnda domstol forelade Cyando att upphora med intranget i upphovsratten till
de tre verk som namns i skrivelserna av den 10 januari 2014 och den 17 januari 2014 sasom
”storande aktor” och ogillade 6verklagandet i ovrigt.

Appellationsdomstolen fann bland annat att Elsevier inte kunde vicka talan mot Cyando i
egenskap av intrangsgorare. Cyandos bidrag ar ndmligen begrédnsat till tillhandahallande av
tekniska hjalpmedel som gor det mojligt att gora verken tillgdngliga for allménheten. I avsaknad
av kinnedom om de intrang som anviandarna av dess plattform gjort sig skyldiga till kan Cyando
inte heller anses vara medverkande till dessa intrang. Cyando dr emellertid skyldigt, i egenskap av
"storande aktor”, att fa intrdng i upphovsratten till de tre verk som ndmns i skrivelserna av den
10 januari 2014 och den 17 januari 2014 att upphora. Vad ddremot giller ett annat verk, med titeln
"Robbins Basic Pathology”, som ocksa ér aktuellt i malet vid den nationella domstolen, har Cyando
inte asidosatt sin kontrollskyldighet, eftersom ett nytt tillgdngliggérande av verket dgde rum forst
tva och ett halvt ar efter det att det forsta intrang som gav upphov till dessa kontrollskyldigheter
konstaterades. Cyando inte heller skyldigt att betala skadestand i egenskap av "storande aktor”.

I sin utredning konstaterade appellationsdomstolen bland annat att Cyando, genom utformningen
av sitt ersdttningssystem, genom att tillhandahalla nedladdningslinkar som mdjliggor direkt
atkomst till de nedladdade filerna och genom att ge mojlighet att anonymt anvianda plattformen,
avsevirt uppmuntrar till att plattformen anvénds i olagliga syften. De anvdndare som berdrs av
nedladdningen av filer tenderar att foredra att teckna ett avgiftsbelagt abonnemang, vilket ger
dem ritt att 6ppna ett premiumkonto, varvid de via denna plattform kan ladda ned attraktiva
verk som skyddas av upphovsriatten. Cyando ger sina anviandare incitament att ladda upp filer
som kan antas bli foremal for omfattande nedladdning genom att betala erséttning for ofta
forekommande nedladdning av filer som dessa anviandare har laddat upp och genom att lata dem
fa del av de intdkter som uppkommer genom att nya anvéindare tillkommer. Eftersom denna
ersattning dr beroende av antalet nedladdningar av en fil och foljaktligen av denna fils
attraktionskraft for allmidnheten, lockas anvdndarna att ladda upp upphovsrittsligt skyddat
innehdll som annars endast skulle vara tillgdngligt mot betalning. Den omsténdigheten att
nedladdningslédnkar ger direkt atkomst till de nedladdade filerna gor det dessutom mojligt for de
anvindare som har laddat upp dessa filer att litt dela dessa filer, bland annat genom
lanksamlingar, med de anvdndare som é&r intresserade av att ladda ned dem. Slutligen medfor
anonymiteten vid anvdndningen av plattformen att risken for att anvdndarna ska lagforas for
intrang i upphovsrétten minskar.

Trots att Elsevier i andra instans hade gjort géllande att innehallet som gjorde intrang i
upphovsritten motsvarade mellan 90 och 96 procent av de filer som var tillgédngliga pa Cyandos
plattform, vilket har bestritts av Cyando, valde appellationsdomstolen att inte faststélla hur stor
del av anvdndningen av denna plattform som géller lagliga respektive olagliga andamal.
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I sitt 6verklagande till Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen), som Cyando har yrkat att
denna domstol ska ogilla, har Elsevier vidhallit sina yrkanden.

Den hinskjutande domstolen har papekat att fragan huruvida 6verklagandet dr vélgrundat i forsta
hand beror pa huruvida den verksamhet som bedrivs av operatoren av en plattform for fillagring
och fildelning, sasom Cyandos verksamhet, utgoér en 6verforing till allmdnheten, i den mening
som avses i artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet. Den hénskjutande domstolen anser att Cyando
skulle kunna anses spela en nodvéindig roll, i den mening som avses i domstolens rittspraxis,
vilket krévs for att dess handlingar ska kunna kvalificeras som en overforing. Den hidnskjutande
domstolen har i detta avseende konstaterat att Cyando visserligen inte har kinnedom om det
olagliga tillgdngliggérandet av skyddat innehall innan rattighetsinnehavaren informerar bolaget
om detta, eftersom detta innehall har laddats upp av tredje man. Vidare underréttar Cyando sina
anvindare, i anviandarvillkoren for dess plattform, om att det &r forbjudet att gora intrang i
upphovsritten med hjdlp av denna plattform. Cyando kidnde emellertid till att betydande
maingder av skyddat innehall olagligen dverfordes till allmdnheten via dess plattform. Cyando
okar dessutom betydligt risken for att dess plattform anvinds i olagliga syften genom
utformningen av dess ersiattningssystem, genom tillhandahéllande av nedladdningslénkar som
mojliggor direkt atkomst till de filer som laddas upp och genom mdjligheten att anvénda dess
plattform anonymt.

For det fall att domstolen skulle finna att den verksamhet som bedrivs av operatoren av en
plattform for fillagring och fildelning, saisom Cyandos verksamhet, inte utgor en overforing till
allménheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrattsdirektivet, har den hanskjutande
domstolen fragor som i huvudsak har samma innehdll som frdgorna 2—6 i mal C-682/18.

Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen) att
vilandeforklara malet och stélla foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) a) Ska ett foretag som driver en [plattform for fillagring och fildelning] genom vilken
anvandarna utan réttsinnehavarnas samtycke gor filer med upphovsrittsskyddat
innehall allmént tillgdngliga, anses genomfora en 6verforing, i den mening som avses i
artikel 3.1 i [upphovsrittsdirektivet], om

— uppladdningen sker automatiskt och utan att foretaget forst har besiktat eller
kontrollerat denna,

— foretaget i anvandarvillkoren papekar att innehall som gor intrang i upphovsritt inte far
laddas upp,

— foretaget far intakter genom att driva tjansten,

— [plattformen] utnyttjas for laglig anvindning, men foretaget som driver tjdnsten kdnner
till att en avsevird méngd innehall som gor intrang i upphovsritt (mer én 9 500 verk)
ocksa dr tillgdngligt,

— foretaget inte erbjuder néagon innehéllsforteckning eller sokfunktion, men de
obegrédnsade nedladdningsldankar som foretaget tillhandahaller laggs ut pa internet av
tredje parter i lanksamlingar som innehéller information om innehallet i filerna och gor
det mojligt att soka efter visst innehall,
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— foretaget genom utformningen av den efterfragebaserade erséttning som det betalar for
nedladdningar skapar incitament for att ladda upp upphovsrittsskyddat innehall som
anviandarna annars endast skulle kunna fa tillgang till mot en avgift,

och

— sannolikheten for att anvidndarna inte kommer att stéllas till svars for
upphovsrittsintrang dkar genom att filerna kan laddas upp anonymt?
b) Andras denna bedémning om innehall som gér intrang i upphovsritt tillhandahills via
[plattformen for fillagring och fildelning] i en omfattning motsvarande 90—96 procent av
den totala anvandningen?

2) Om fraga 1 besvaras nekande:

Omfattas den verksamhet som bedrivs av ett foretag som driver en [plattform for fillagring
och fildelning] av tillimpningsomradet for artikel 14.1 i [direktivet om elektronisk handel]
under de omstidndigheter som beskrivs i fraga 1?

3) Om fraga 2 besvaras jakande:

Maste den faktiska kinnedomen om den olagliga verksamheten eller informationen och
medvetenheten om de fakta eller omstindigheter genom vilka den olagliga verksamheten blir
uppenbar enligt artikel 14.1 i [direktivet om elektronisk handel] avse konkret olaglig
verksamhet eller information?

4) Om fraga 2 besvaras jakande 6nskas dessutom svar pa foljande fraga:

Ar det férenligt med artikel 8.3 i [upphovsrittsdirektivet] att en rittsinnehavare kan begira ett
forelaggande mot en tjansteleverantor, vars tjanst bestir i att lagra information som
tillhandahallits av anvdndarna och vars tjanst har anvints av en tjanstemottagare for att bega
intrang i en upphovsritt eller narstdende rittigheter, forst nér ett sadant intrang pa nytt har
begatts efter papekande om ett klart intrang?

5) Om fragorna 1 och 2 besvaras nekande:

Ska ett foretag som driver en [plattform for fillagring och fildelning] betraktas som
intrangsgorare, i den mening som avses i artikel 11 forsta meningen och artikel 13 i
[direktivet om sdkerstillande av skyddet for immateriella réttigheter] under de
omstiandigheter som beskrivs i fraga 1?

6) Om fraga 5 besvaras jakande:

Far det for en saddan intrangsgorares skyldighet att betala skadestind enligt artikel 13.1 i
[direktivet om sékerstéllande av skyddet for immateriella réttigheter] stillas som villkor att
intrangsgoraren har handlat med uppsat bade nér det giller sitt eget intrangsgérande och nér
det giller den tredje partens intrangsgorande och visste eller rimligen borde ha vetat att
anviandare anvander plattformen for konkreta intrang?”

Domstolens ordférande har genom beslut av den 18 december 2018 férenat malen C-682/18
och C-683/18 vad giller det skriftliga och det muntliga forfarandet samt domen.
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Provning av tolkningsfragorna

Det ska inledningsvis preciseras att de fragor som stillts i forevarande mal avser
upphovsrittsdirektivet, direktivet om elektronisk handel och direktivet om sékerstillande av
skyddet for immateriella réttigheter, vilka var tillaimpliga vid tiden f6r omstédndigheterna i malen
vid den nationella domstolen. De tolkningar som domstolen kommer att meddela som svar pa
dessa fragor ror inte det regelverk som inforts efter denna tidpunkt genom artikel 17 i
Europaparlaments och radets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsritt och
ndrstdende réttigheter pa den digitala inre marknaden och om &ndring av direktiven 96/9/EG
och 2001/29 (EUT L 130, 2019, s. 92).

Den forsta fragan i mdlen C-682/18 och C-683/18

Den hinskjutande domstolen har stdllt den forsta fragan i respektive mal for att fa klarhet i
huruvida artikel 3.1 i wupphovsrittsdirektivet ska tolkas s&, att operatoren av en
videodelningsplattform eller av en plattform for fillagring och fildelning péa vilken anvdndarna
olagligen kan gora skyddat innehall tillgdngligt for allmédnheten, sjdlv, under sddana
omstdndigheter som dem som é&r aktuella i de nationella malen, genomfor en "6verforing till
allménheten” av detta innehall, i den mening som avses i denna bestdmmelse.

I artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet stadgas att medlemsstaterna ska ge upphovsmin en
ensamrétt att tillata eller forbjuda varje 6verforing till allménheten av deras verk, pa tradbunden
eller tradlos vdg, inbegripet att verken gors tillgdngliga for allménheten pa ett sadant sitt att
enskilda kan fa tillgang till dessa verk fran en plats och vid en tidpunkt som de sjdlva viljer.

Enligt denna bestimmelse har upphovsménnen saledes en ritt av forebyggande natur som medfor
att de kan ingripa mot dem som eventuellt utnyttjar deras verk och som planerar att dverfora
ndamnda verk till allménheten, och dérvid forbjuda sadan 6verforing (dom av den 9 mars 2021, VG
Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkt 21 och dér angiven rattspraxis).

Sasom EU-domstolen redan har slagit fast tidigare ska begreppet "6verforing till allménheten”, i
den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet, sasom understryks i skal 23 i detta
direktiv, forstas i vid mening och anses omfatta all 6verforing till allmédnheten ndr mottagaren
inte ar ndrvarande pa den plats varifrdn overforingen sker och, séledes, all sadan séndning eller
vidaresdndning av ett verk till allmdnheten pa tradbunden eller tradlos vég, inklusive radio- och
televisionssdndningar. Det foljer ndmligen av skélen 4, 9 och 10 i ndamnda direktiv att direktivets
huvudsakliga syfte ér att inféra en hog skyddsniva till formén f6r upphovsméannen, sa att dessa
kan erhalla en skilig ersdttning for utnyttjandet av deras verk, sérskilt vid overforing till
allménheten (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkterna 26
och 27).

Samtidigt framgér det av skdlen 3 och 31 i upphovsrittsdirektivet att den harmonisering som
genomfors genom direktivet syftar till att upprétthalla, och detta bland annat i den elektroniska
miljon, en skalig avvagning mellan, & ena sidan, intresset hos innehavare av upphovsritter och
narstdende rattigheter att skydda sin ratt till immateriell egendom, som garanteras i artikel 17.2 i
Europeiska unionens stadga om de grundldggande réttigheterna (nedan kallad stadgan) och, a
andra sidan, skyddet av de intressen och grundldggande réttigheter som tillkommer anvédndarna
av skyddade alster, sdrskilt deras yttrandefrihet och informationsfrihet, som garanteras i
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artikel 11 i stadgan, liksom allménintresset (dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15,
EU:C:2016:644, punkt 31, och dom av den 29 juli 2019, Pelham m.fl., C-476/17, EU:C:2019:624,
punkt 32 och dér angiven réttspraxis).

Harav foljer att man vid tolkningen och tillimpningen av upphovsrattsdirektivet, och sarskilt
artikel 3.1 i direktivet, ska forsoka uppnd denna skiliga avvdgning, med beaktande &ven av den
sarskilda betydelse som internet har for yttrande- och informationsfriheten, vilken garanteras i
artikel 11 i stadgan (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2016, GS Media,
C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 45).

Sasom domstolen vid upprepade tillfillen har slagit fast innehéller begreppet "6verforing till
allménheten”, i den mening som avses i ndmnda artikel 3.1, tvd kumulativa forutséttningar,
namligen 6verforing av ett verk och dverforing av detta verk till en allmanhet, och innebér en
individualiserad bedomning (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181,
punkterna 29 och 33, och dir angiven rattspraxis).

En sadan bedomning ska ske med beaktande av flera kompletterande, ej sjalvstindiga och av
varandra beroende kriterier. Dessa kriterier ska tillampas savil individuellt som med hansyn till
deras inbordes samspel, eftersom de i olika konkreta situationer kan uppvisa mycket olika grader
av intensitet (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkt 34 och
dér angiven réttspraxis).

Bland dessa kriterier har domstolen for det forsta understrukit den nddvéndiga roll som
operatoren av plattformen spelar och huruvida dennes agerande ar avsiktligt. Operatéren
genomfor ndmligen en "6verfoéring” nir vederborande agerar med full kinnedom om féljderna av
sitt handlande, for att ge sina kunder tillgang till ett skyddat verk, och detta bland annat da
kunderna utan ett sddant agerande i princip inte skulle kunna fa tillgang till det spridda verket
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15,
EU:C:2017:456, punkt 26 och dér angiven rattspraxis).

Domstolen har vidare preciserat att begreppet "allmadnhet” avser ett obestaimt antal potentiella
mottagare och dessutom forutsitter ett ganska stort antal personer (dom av den 28 oktober 2020,
BY (Fotografi som bevisning), C-637/19, EU:C:2020:863, punkt 26 och dér angiven rittspraxis).

Det framgar dven av domstolens fasta praxis att ett skyddat verk, for att det ska anses vara fraga
om en Overforing till allmédnheten, ska ha 6verforts genom en sdrskild teknik som skiljer sig fran
den teknik som fram till dess har anvints eller atminstone ha overforts till en “annan del av
allménheten”, det vill sdga en del av allmdnheten som upphovsrittsinnehavarna inte redan
beaktade nédr de ldmnade sitt tillstand till den ursprungliga 6verforingen av deras verk till
allminheten (dom av den 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond och Groep Algemene
Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, punkt 70 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande fall ska det inledningsvis papekas att det potentiellt olagliga innehallet inte laddas
upp pa den berorda plattformen av operatoren, utan av anvindarna, vilka agerar sjédlvstandigt och
pa eget ansvar.

Det ér dessutom plattformens anvdndare som avgor huruvida det innehall som de har laddat upp,

via denna plattform, gors tillgéngligt for andra internetanvéndare, sa att de kan ladda ned det, fran
en plats och vid en tidpunkt som de sjalva véljer.
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Nar det giller plattformen for fillagring och fildelning med namnet "Uploaded”, dr det ndmligen
utrett att den nedladdningsldank som gor det mojligt att fa tillgdng till ett uppladdat innehall
enbart overfors till den anvindare som har gjort uppladdningen och att denna plattform inte
sjalv tillhandahaller ndgon mojlighet att dela denna lédnk, och dérmed det uppladdade innehallet,
med andra internetanvdndare. For att kunna dela detta innehall maste anvdndaren saledes
antingen skicka nedladdningsldnken direkt till de personer som vederbérande 6nskar ge tillgdng
till detta innehall eller publicera denna liank pa internet, exempelvis pa bloggar och forum eller i
"lanksamlingar”.

Nér det giller videodelningsplattformen YouTube framgar det att d&ven om plattformens
huvudfunktion bestar i att gora videoinspelningar tillgangliga till samtliga internetanviandare, sa
gor denna plattform dven det mojligt for anvdndarna att dela innehall "privat” och att séledes, pa
detta sitt avgora om, och i forekommande fall med vem, de 6nskar dela detta innehall.

Anviandarna av de plattformar som &r aktuella i de nationella malen genomfér séledes en
“overforing”, i den mening som avses i den réttspraxis som det erinrats om i punkt 68 ovan, nir
de, utan rittsinnehavarnas samtycke, ger andra internetanvéndare tillgang till skyddade verk som
dessa andra internetanvéndare inte skulle ha kunnat ha tillgang till om dessa anvidndare inte hade
agerat pa detta sitt. Vidare ér det endast for det fall att ndmnda anvandare stiller det innehall som
laddats upp till “allménhetens” forfogande, i den mening som avses i den rattspraxis som det
erinrats om i punkt 69 i forevarande dom, genom att dela detta innehdll med varje
internetanvindare pa YouTubes plattform eller genom att publicera nedladdningslankar som ger
tillgdng till detta innehall pa plattformen Uploaded, som dessa anvédndare, och foljaktligen
operatoren av den plattform som fungerar som mellanhand for tillgdngliggérandet, kan
genomfora en “oOverforing till allmdnheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i
upphovsrattsdirektivet.

Den héanskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan i respektive mal for att fa klarhet i
huruvida operatoren av en videodelningsplattform eller operatoren av en plattform for fillagring
och fildelning sjdlv utfor en "6verforing” som kompletterar den som anvéindaren i forekommande
fall sjdlv utfor.

Det ska i detta hinseende papekas att den som driver en sddan plattform spelar en nédvéndig roll i
det tillgdngliggorande av potentiellt olagligt innehall som anvédndarna dgnar sig at. Utan att
tillhandahalla och administrera en sddan plattform skulle det ndmligen vara omadijligt, eller i vart
fall mer komplicerat, att sprida detta innehall pa internet (se, analogt, dom av den 14 juni 2017,
Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkterna 36 och 37).

Sasom framgar av den réttspraxis som det hdnvisas till i punkterna 67 och 68 i forevarande dom ar
emellertid den n6dvéndiga roll som operatdren av en videodelningsplattform eller av en plattform
for fillagring och fildelning har spelat inte det enda kriterium som ska beaktas inom ramen {fér den
individuella bedémning som ska goras, utan denna roll ska tvirtom bedomas utefter hur den
samspelar med andra kriterier, bland annat huruvida en sidan operators agerande har varit
avsiktligt.

Det faktum att en plattform anvédnds dr nodvandigt for att allmdnheten faktiskt ska kunna fa
tillgang till verket. Det kan ocksa vara sa att denna anvindning endast underléttar denna tillgang.
Om dessa fakta automatiskt skulle leda till att den som driver plattformen ska anses ha dgnat sig &t
“overforing”, sa skulle emellertid varje "[tillhandahallande] av de fysiska forutsattningarna for att
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mojliggora eller genomfora en Overforing” utgora en sadan handling, vilket skal 27 i
upphovsrittsdirektivet, som i huvudsak aterger det gemensamma uttalandet avseende artikel 8 i
Wipo-fordraget, uttryckligen utesluter.

Bade betydelsen av den roll som ett sddant agerande fran operatdren av en plattform spelar for den
kommunikation som utfors av anvidndaren av denna plattform och fragan huruvida detta agerande
ar avsiktligt dr saledes av vikt for bedomningen huruvida det, med hénsyn till dess specifika
sammanhang, ska kvalificeras som en dverforing.

Det framgar av den réttspraxis som anges i punkt 68 ovan att bland annat den omsténdigheten att
operatoren agerar med full kinnedom om f6ljderna av sitt handlande, vilket syftar till att ge
allménheten tillgidng till skyddade verk, kan leda till att detta agerande ska kvalificeras som en
"6verforing”.

Med tillampning av denna réttspraxis har domstolen slagit fast att tillgdngliggéorande och
administration pd internet av fildelningsplattformen The Pirate Bay som, genom indexering av
metadata avseende skyddade verk och tillhandahallande av en sdkmotor, gor det mdojligt for
anvindarna av denna plattform att finna dessa verk och dela dem inom ett peer to peer-nétverk
utgor overforing till allménheten. I detta avseende understrok domstolen bland annat att
administratorerna for The Pirate Bay agerat med full kinnedom om f6ljderna av sitt handlande,
vilket syftade till att ge sina kunder tillgang till skyddade verk, varvid dessa administratorer, via
bloggar och forum som finns tillgéngliga pd ndimnda plattform, uttryckligen gett uttryck for sin
avsikt att gora skyddade verk tillgangliga for anvidndarna och uppmanat anvindarna att gora
kopior av sadana verk (se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein,
C-610/15, EU:C:2017:456, punkterna 36, 45 och 48).

For att avgora huruvida operatoren av en videodelningsplattform eller operatoren av en plattform
for fillagring och fildelning deltagit i den olagliga 6verféringen av skyddat innehall som utfors av
anvindare av dess plattform, med full insikt om konsekvenserna av sitt agerande, vilket syftade
till att ge andra internetanvindare tillgang till sadant innehall, ska samtliga omstandigheter som
kdnnetecknar den aktuella situationen beaktas, utifran vilka det d&r mojligt att direkt eller indirekt
dra slutsatser om huruvida operatorens deltagande i den olagliga 6verfoéringen av nimnda innehall
ar avsiktligt eller inte.

I detta avseende kan relevanta omstdndigheter bland annat vara den omstédndigheten att en sadan
operator, trots att denne visste eller borde ha vetat om att plattformens anvidndare ofta olagligen
gor skyddat innehall tillgéngligt for allmdnheten, avstar fran att genomfora lampliga tekniska
atgiarder som man kan forvénta sig av en normalt aktsam operatdr i dennes situation for att pa ett
trovirdigt och effektivt sdtt motverka intrdng i upphovsritten pa denna plattform, och den
omstidndigheten att denne operator deltar i urvalet av skyddat innehall som olagligen gors
tillgangligt for allménheten, den omstindigheten att denne pa sin plattform tillhandahéaller
verktyg som dr specifikt avsedda for att underlitta olaglig delning av sddant innehall eller
medvetet uppmuntrar till sdidana delningar, vilket visar att denne operator valt en affirsmodell
som uppmuntrar dem som anvéinder dennes plattform att olagligen gora det skyddade innehallet
tillgangligt for allménheten pa densamma.

Enbart den omstdndigheten att operatoren rent allmédnt kdnner till att skyddat innehall finns

tillgdngligt pa dennes plattform racker diaremot inte for att anse att operatoren agerat i syfte att
ge internetanvéndarna tillgang till detta innehall. Det forhéller sig emellertid annorlunda om
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denna operatdr, trots att denne har underréttats av rittsinnehavaren om att ett skyddat innehall
olagligen o6verfors till allménheten via operatérens plattform, avstar frdn att omedelbart vidta
nodvindiga atgirder for att gora innehallet otillgdngligt.

Frigan huruvida agerandet i fraga har ett vinstsyfte ar visserligen inte irrelevant (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456,
punkt 29 och dér angiven rittspraxis), men enbart den omsténdigheten att den verksamhet som
operatoren av en videodelningsplattform eller av en plattform for fillagring och fildelning
bedriver har ett vinstsyfte ricker emellertid inte som grund for att vare sig konstatera att dennes
medverkan i den olagliga dverforingen av skyddat innehall som utfors av vissa av dess anvindare
ar avsiktligt eller for att presumera att sa ar fallet. Tillhandahéllandet av informationssamhallets
tjidnster i vinstsyfte innebdr namligen inte pad nagot sitt att leverantdren av sddana tjénster
samtycker till att tredje man anvdnder dem for att begé intrang i upphovsritten. I detta avseende
foljer det bland annat av systematiken i artikel 8 i upphovsrittsdirektivet, sarskilt punkt 3 i denna
artikel, jamford med skél 27 i samma direktiv, att rena tillhandahéllare av funktioner for att
mojliggora eller genomfora en 6verforing och andra mellanhénder vars tjanster utnyttjas av en
tredje part for att begd intrang i upphovsritten inte i sig kan presumeras utfora en 6verforing till
allmédnheten, d&ven om de i regel bedriver verksamhet i vinstsyfte.

En sadan presumtion kan inte heller héirledas ur domen av den 8 september 2016, GS Media
(C-160/15, EU:C:2016:644).

Genom den tolkning av artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet som gjordes i den domen begrénsade
domstolen namligen ansvaret for personer som lagger ut hypertextldnkar till skyddade verk med
hansyn till den sérskilda betydelse som sadana lankar har for utbyte av asikter och information pa
internet och pé grund av svarigheterna med att kontrollera huruvida offentliggérandet av ett verk
pa en annan webbplats dr lagenligt. Domstolen slog saledes fast att tillhandahallande av en
hypertextlink utgor en o6verforing till allménheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i
upphovsrittsdirektivet, om den person som har lagt ut lainken kédnde till eller borde ha kant till
att lanken ger tillgang till ett verk som olagligen publicerats pa internet, och om denna ldnk gor
det mojligt for anvindarna att kringga de begransningar som inforts pa den webbplats pa vilken
det skyddade verket finns eller om tillhandahallandet av ndmnda ldnk gors i vinstsyfte, s& ska den
person som tillhandahaller linken utféra nodvindig kontroll for att forsdkra sig om att det
aktuella verket inte olagligen publicerats pa den webbplats som nimnda lank hénvisar till (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644,
punkterna 44-55).

Situationen for en person som pa eget initiativ lagger ut en hypertextlank och som vid tidpunkten
for denna formedling kénner till det innehéll som lénken kan antas leda till ar inte jamforbar med
situationen for en operator av en videodelningsplattform eller en operator av en plattform for
fillagring och fildelning, ndr denna person inte har nagon konkret kinnedom om det skyddade
innehdll som anvéndarna laddar upp pa denna plattform och inte, utover att enbart gora
plattformen tillgénglig for allménheten, bidrar till att ge allmanheten tillgang till sadant innehall.
Den tolkning som domstolen gjorde i nimnda dom kan féljaktligen inte 6verforas pa en sadan
operator i syfte att faststilla huruvida dennes medverkan i den olagliga 6verféringen av skyddade
verk till allménheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrattsdirektivet, varit avsiktlig.
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Vad giller operatorerna av de tva plattformar som &r aktuella i de nationella mélen, ankommer det
pa den hdnskjutande domstolen att, mot bakgrund av bland annat de kriterier som anges i
punkt 84 ovan, avgora huruvida dessa operatorer sjilva utfor 6verforing till allménheten, i den
mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet, av det skyddade innehall som anvéndarna
av plattformen laddar ned fran deras plattform.

EU-domstolen kan emellertid ge den hédnskjutande domstolen vissa klargoranden vad géller bland
annat de faktiska omstédndigheter som avses i fragorna.

I mél C-682/18 framgar det av beslutet om hénskjutande att YouTube inte medverkar i skapandet
eller urvalet av innehall som anvdndarna laddar upp péa dess plattform och att YouTube varken gor
en besiktning eller en kontroll av detta innehall innan det laddas upp, vilket sker enligt en
automatiserad process.

Av detta beslut framgéar dven att YouTube, i sina allmdnna anvéndarvillkor och vid varje
uppladdning, tydligt informerar sina anvéindare om férbudet mot att i strid med upphovsratten
placera skyddat innehall pa denna plattform. YouTube uppmanar dessutom i sina "Riktlinjer for
communityn” anvdndarna av dess plattform att respektera upphovsritten. Om en
videoinspelning blockeras efter patalande av réttighetsinnehavaren, sa underréttas dessutom den
anvindare som har laddat upp den om att dennes konto kommer att blockeras vid upprepade
forseelser.

YouTube har dessutom infort olika tekniska losningar for att fa intrang i upphovsrétten att
upphora pa plattformen och for att forebygga sadana, sisom bland annat en anmélningsknapp
och en sdrskild varningsprocess for att upptdcka och radera olagligt innehdll samt ett program
for kontroll av innehdll och en programvara for igenkdnning av innehéll som underldttar
identifiering och blockering av sadant innehall. Det framgar saledes att denne operatdr har
vidtagit tekniska atgdrder for att pa ett trovirdigt och effektivt siatt forhindra intrang i
upphovsritten pa sin plattform.

Den hidnskjutande domstolen anser dessutom att dven om YouTube dels pa plattformen
omarbetar sokresultaten till rankningslistor och innehallsrubriker, dels for registrerade
anviandare later visa en Oversikt med rekommenderade videoinspelningar med ledning av
videoinspelningar de redan har sett, sd syftar dessa rankningslistor, innehallsrubriker och
rekommendationer inte till att underldtta olaglig delning av skyddat innehall eller till att framja
sadan delning.

Aven om YouTube far reklamintikter fran sin plattform och gor det méjligt for de anvindare som
har laddat upp innehall och for innehavare av upphovsrittsligt skyddat innehall att ta del av dessa
reklamintékter, sa framstar det inte som att affirsmodellen f6r denna plattform bygger pa att det
forekommer olagligt innehall pa plattformen eller att denna modell syftar till att uppmuntra
anvindarna att ladda upp sadant innehall eller att YouTubes huvudsakliga syfte eller
anviandningsomrade bestar i olaglig delning av skyddat innehall.

I mal C-683/18 framgar det av beslutet om hédnskjutande att Cyando, som driver en plattform for
fillagring och fildelning med namnet Uploaded, inte heller dgnar sig at att skapa, vilja ut, besikta
och kontrollera det innehéll som laddas upp pa dess plattform. Cyando upplyser dessutom, i
anvédndarvillkoren for dess plattform, sina anvidndare om att det ar forbjudet att gora intrang i
upphovsritten genom denna plattform.
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Sasom har pépekats i punkt 73 i forevarande dom innebér inte heller anvéindarnas uppladdning av
skyddat innehall till plattformen Uploaded att dessa kan gora innehallet direkt tillgéngligt for
allmédnheten, eftersom det endast ar mojligt att fa tillgang till det uppladdade innehallet genom en
nedladdningsliank, vilken endast meddelas den anvindare som har gjort uppladdningen. Det ar
dven utrett att denna plattform inte i sig gor det mojligt att dela denna lank och saledes inte
heller att dela det uppladdade innehallet med andra internetanvidndare. Cyando tillhandahaller
saledes inte pa sin plattform verktyg som é&r specifikt avsedda for att underlatta olaglig delning av
skyddat innehall eller att frdmja sddan delning. Dessutom innehaller denna plattform, mer
allmént, inte nagot verktyg som gor det mojligt for andra internetanvéndare att fa kinnedom om
det innehall som lagras diar och att fa tillgang till det. Cyando deltar inte heller i eventuell
verksamhet som bestar i att lagga ut nedladdningsldnkar pa utomstaende kéllor, sdsom bloggar,
forum eller "ldanksamlingar”. Dessutom erbjuder en plattform for fillagring och fildelning som
Uploaded sina anvédndare olika tillatna anvdndningsmdgjligheter.

Elsevier har emellertid gjort gillande att filer med olagligt innehall stir for mellan 90
och 96 procent av de filer som dr tillgédngliga pa Uploaded, vilket Cyando har bestritt. Cyando har
gjort gillande att endast 1,1 procent av de filer som faktiskt konsulteras innehaller
upphovsrittsligt skyddat innehall, vilket motsvarar 0,3 procent av den totala volymen lagrad data.

Sédsom papekats i punkt 75 ovan ér det endast for det fall att naimnda anvdndare beslutar att stilla
det innehall som laddats upp till "allmdnhetens” férfogande som anvidndaren, och foljaktligen
operatoren av den plattform som fungerar som mellanhand, kan anses genomfora en "6verféring
till allménheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet. Det ska vidare
understrykas att om det skulle visa sig att den huvudsakliga eller dominerande anvédndningen av
den plattform som drivs av Cyando bestar i att olagligt tillgangliggéra skyddat innehall for
allménheten, sd ingdr denna omstédndighet bland de omstdndigheter som ar relevanta for att
faststdlla huruvida denna operator har agerat uppsatligen. Relevansen av en sddan omsténdighet
ar an mer viktig om ndmnde operator har avstatt fran att genomfoéra de lampliga tekniska
atgirder som kan forvédntas av en normalt aktsam aktor i dennes situation for att pa ett trovéardigt
och effektivt sdtt motverka intrang i upphovsrétten pa sin plattform.

Oberoende av huruvida det finns stod for Elseviers pastaende att skyddat innehall star for en stor
andel av innehallet pa plattformen, och att detta innehall olagligen 6verforts till allmanheten via
Uploaded, skulle slutligen den avsiktliga karaktiaren av den atgird som vidtagits av operatoren av
denna plattform kunna f6lja av den omstidndigheten, som det ankommer pa den hénskjutande
domstolen att kontrollera, att den affirsmodell som operatéren anviander sig av grundar sig pa
tillgdngen pa olagligt innehall pa plattformen och syftar till att uppmuntra anvindarna att dela
sadant innehall via plattformen.

Mot denna bakgrund ska den forsta fragan i de bada malen besvaras enligt foljande. Artikel 3.1 i
upphovsrittsdirektivet ska tolkas sa, att operatoren av en videodelningsplattform eller en
plattform for fillagring och fildelning, pa vilken anvéndarna olagligen kan gora skyddat innehall
tillgdngligt for allmanheten, inte dgnar sig at "6verforing till allmanheten” av detta innehall, i den
mening som avses i denna bestammelse, sdvida denne inte, utéver att enbart gora plattformen
tillgdnglig for allmdnheten, bidrar till att ge allménheten tillgang till sddant innehall pa ett sitt
som innebdr intrang i upphovsrétten. Sa ar bland annat fallet nar operatoren faktiskt kanner till
det olagliga tillgingliggorandet av skyddat innehall pa dess plattform och avstar frén att
skyndsamt radera detta innehall eller blockera atkomsten till detsamma, eller nidr ndmnde
operator, trots att denne visste eller borde ha vetat att skyddat innehall ofta olagligen gors
tillgangligt for allménheten via plattformen av plattformens anvéindare, avstar fran att genomfora
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lampliga tekniska atgdrder som man kan forvinta sig av en normalt aktsam operator i dennes
situation for att pa ett trovirdigt och effektivt satt motverka intrdng i upphovsritten pa denna
plattform, eller deltar i urvalet av skyddat innehall som olagligen gors tillgingligt for
allménheten, pa sin plattform tillhandahaller verktyg som &r specifikt avsedda for att underldtta
olaglig delning av sddant innehall eller medvetet fraimjar sddan delning, vilket tyder pa att denne
operator valt en affirsmodell som uppmuntrar dem som anvénder dennes plattform att olagligen
gora det skyddade innehallet tillgangligt for allmdnheten pa denna plattform.

Den andra och den tredje fragan i mdlen C-682/18 och C-683/18

Den hinskjutande domstolen har stillt den andra och den tredje fragan i respektive mal, vilka ska
provas tillsammans, for att fa klarhet i huruvida artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel ska
tolkas s, att denna bestimmelse omfattar den verksamhet som bedrivs av operatéren av en
videodelningsplattform eller av en plattform for fillagring och fildelning, i den méan denna
verksamhet avser innehall som plattformens anvéndare laddar upp pa densamma. Om sa ér fallet
onskar den hanskjutande domstolen fa klarhet i huruvida artikel 14.1 a i direktivet ska tolkas s4, att
operatoren, for att denne, enligt denna bestimmelse, inte ska anses omfattas av det undantag fran
ansvar som foreskrivs i artikel 14.1 i samma direktiv, méaste ha kinnedom om konkreta olagliga
handlingar som begatts av anvdndarna vad avser det skyddade innehall som laddats upp pa dess
plattform.

Enligt artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel ska medlemsstaterna se till att en
tjiansteleverantor som levererar nagon av informationssamhallets tjanster bestdende av lagring av
information som tillhandahallits av tjainstemottagaren inte ska vara ansvarig for information som
lagrats pa begiran av en tjanstemottagare, under forutsattning att tjdnsteleverantéren inte hade
kinnedom om forekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, betréffande
skadestdndsansprak, inte var medveten om fakta eller omstédndigheter som gjort forekomsten av
den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller tjansteleverantoren
sa snart han fatt sidan kinnedom eller blivit medveten om detta handlat utan drojsmal for att
avldgsna informationen eller gora den oatkomlig.

Enligt fast réttspraxis ska denna bestdmmelse tolkas inte bara med beaktande av dess lydelse, utan
ocksa av sammanhanget och de mal som efterstravas med de foreskrifter som bestimmelsen ingar
i (dom av den 26 januari 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babifiskiego Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punkt 26 och dér angiven
rattspraxis). For att en tjansteleverantdor pa internet ska kunna omfattas av dess
tillampningsomrade &dr det vésentligt att denne &r en “tjénstelevererande mellanhand”, i den
mening som lagstiftaren har avsett i avsnitt 4 i kapitel II i direktivet om elektronisk handel. Det
framgar harvidlag av skél 42 i detta direktiv att de undantag fran ansvar som faststalls enligt detta
direktiv endast omfattar fall dér tjénsteleverantorens verksamhet inom ramen for
informationssamhéllet &r av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebdr att
tjidnsteleverantoren varken har kdnnedom om eller kontroll 6ver vidarebefordrad eller lagrad
information (se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2010, Google France och
Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 112 och 113).

For att undersdka huruvida operatéren av en videodelningsplattform eller av en plattform for
fillagring och fildelning, enligt artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, kan undantas fran
sitt ansvar for det skyddade innehall som anvéndarna olagligen har overfort till allménheten via
denna plattform, ska det kontrolleras om den roll som leverantoren i fraga spelar dr neutral och
om hans verksamhet dr av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebér att han
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varken har kinnedom om eller kontroll 6ver de uppgifter han lagrar eller om han tvirtom spelat
en aktiv roll av den art som kan ge honom kédnnedom om eller kontroll 6ver lagrade uppgifter (se,
analogt, dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 113 och dar
angiven rattspraxis).

Det ska harvidlag papekas att for det fall den hénskjutande domstolen inom ramen for sin
provning av artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet skulle konstatera att YouTube eller Cyando,
utover att enbart gora respektive plattform tillgénglig for allménheten, bidrar till att ge
allménheten tillgang till skyddat innehall pa ett siatt som innebér intrang i upphovsritten, sa kan
den berdrda operatoren inte aberopa det undantag fran ansvar som foreskrivs i artikel 14.1 i
direktivet om elektronisk handel.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkterna 138—-140 i sitt forslag till avgorande ar fragan
huruvida en sddan operator genomfor en "6verforing till allménheten”, i den mening som avses i
artikel 3.1 i upphovsrittsdirektivet, inte i sig avgorande vid bedomningen av huruvida artikel 14.1
i direktivet om elektronisk handel ar tillaimplig. En sadan operator som, utover att enbart gora
plattformen tillgénglig, bidrar till att ge allménheten tillgang till sddant innehall pa ett siatt som
innebédr intrang i upphovsritten, kan emellertid inte anses uppfylla de tillimpningsvillkor som
uppstills i sistndimnda bestimmelse, vilka det erinrats om i punkterna 105 och 106 i férevarande
dom.

For det fall att den hénskjutande domstolen skulle komma fram till ett motsatt konstaterande dn
det som avses i punkt 107 ovan, framhaller EU-domstolen — utéver den omstidndighet som anges i
punkterna 92 och 97 i forevarande dom, ndamligen att operatérerna av de plattformar som ar
i fraga i de nationella malen inte dgnar sig at att skapa, védlja ut, besikta och kontrollera det
innehall som laddas upp pa respektive plattform — att den ytterligare omstandigheten att, sasom
papekats av den héanskjutande domstolen, operatoren av en videodelningsplattform, sdsom
YouTube, har vidtagit tekniska atgdrder for att, bland de videofilmer som Overfors till
allménheten via dess plattform, upptdcka innehall som kan antas innebdra intrang i
upphovsritten, inte innebar att denne operator, genom att gora detta, spelar en aktiv roll som gor
att denne far kinnedom om eller kontroll 6ver innehallet i dessa videofilmer. En motsatt
standpunkt skulle innebéra att leverantérer av informationssamhallstjanster som vidtar atgéarder
som just syftar till att bekdmpa sadana intrdng énda inte omfattas av det undantag fran ansvar
som foreskrivs i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel.

Det kravs dven att operatoren i fraga uppfyller de villkor som uppstills i denna bestammelse for att
undantaget fran ansvar ska galla.

Vad giller villkoret i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel kan det inte anses vara icke
uppfyllt enbart av det skilet att operatoren ar allmdnt medveten om att dess plattform &dven
anvinds for att dela innehall som kan antas gora intrang i immateriella réttigheter och att
operatoren sdledes har en abstrakt kinnedom om att det skyddade innehéllet olagligen gjorts
tillgangligt pa denna plattform.

Sasom generaladvokaten har angett i punkterna 172—-190 och 196 i sitt forslag till avgorande
framgar det namligen av lydelsen av, syftet med och systematiken i artikel 14.1 i direktivet om
elektronisk handel samt av det allmdnna sammanhang i vilket denna artikel ingér, att de fall som
avses i artikel 14.1 a i samma direktiv, det vill sdga dels fallet att den berorde tjénsteleverantoren
"hade kdnnedom om forekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information”, dels fallet att
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en sadan tjdnsteleverantor var "medveten om fakta eller omstandigheter som gjort forekomsten av
den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar”, avser konkret olaglig
verksamhet och information.

Domstolen pépekar hirvidlag att — forutom den omsténdigheten att det foljer av ordalydelsen i
artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel att den olagliga verksamheten eller
informationen maste vara resultatet av faktisk kdinnedom eller vara uppenbar, det vill siga att den
maste vara konkret faststilld eller latt att identifiera — denna artikel 14.1, sdsom framgar av
skélen 41 och 46 i detta direktiv, &r ett uttryck for den jamvikt som direktivet syftar till att inféra
mellan de olika intressen som star pa spel, ddribland yttrandefriheten, som garanteras i artikel 11 i
stadgan. De berorda tjénsteleverantorerna kan séledes inte, i enlighet med artikel 15.1 i ndmnda
direktiv, alaggas en allmén skyldighet att overvaka den information de 6verfor eller lagrar, och
inte heller ndgon allmén skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omstdandigheter som kan tyda
pa olaglig verksamhet. Enligt artikel 14.1 b i direktivet om elektronisk handel ska vidare dessa
tjidnsteleverantorer, sa snart de faktiskt far kinnedom om en olaglig information, utan dréjsmal
avldgsna denna information eller gora den oatkomlig, pa ett sdtt som &r forenligt med principen
om yttrandefrihet. Sdsom &@ven den hénskjutande domstolen har papekat ar det endast med
avseende péa konkret innehall som en sadan tjansteleverantor kan uppfylla denna skyldighet.

Den omstidndigheten att operatdren av en plattform for delning av innehall pa internet gor en
automatisk indexering av det innehall som laddas upp pé denna plattform, att ndimnda plattform
innehaller en sokfunktion och att den rekommenderar videoinspelningar med hénsyn till
anviandarnas profil eller preferenser, ricker inte for att anse att operatoren har en "konkret”
kdnnedom om olaglig verksamhet som skett pa denna plattform eller olaglig information som
lagrats pa den.

Vad sirskilt giller det andra fallet i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel, det vill siga
"[kdnnedom] om fakta eller omstdndigheter som gjort forekomsten av den olagliga verksamheten
eller den olagliga informationen uppenbar”, har domstolen konstaterat att det &r tillrackligt att
tjidnsteleverantoren pa ett eller annat siatt har fatt kdnnedom om sadana fakta eller
omstdndigheter som borde ha foranlett en forsiktig naringsidkare att inse att verksamheten var
olaglig och agera pa sa sitt som foreskrivs i artikel 14.1 b. Hérvid avses bland annat den situation
d& en sadan tjdnsteleverantor uppticker att det forekommer olaglig verksamhet eller olaglig
information efter en undersokning som gjorts pa eget initiativ, samt det fall da vederborande
upplysts om sadan verksamhet eller information. I det sistndmnda fallet kan upplysningen
visserligen inte automatiskt leda till att undantaget fran ansvar i nimnda artikel 14 nekas,
eftersom upplysningar om pastatt olaglig verksamhet och information kan visa sig inte vara
tillrackligt precisa och underbyggda. Inte desto mindre utgor detta i regel en omstandighet som
den nationella domstolen ska beakta vid provningen av om tjansteleverantéren, mot bakgrund av
dessa upplysningar, var medveten om sadana fakta eller omstiandigheter som borde ha foranlett en
forsiktig nédringsidkare att inse att verksamheten eller informationen var olaglig (dom av den
12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 122).

Det ska i detta sammanhang papekas att en anmaélan av ett skyddat innehall som olagligen har
overforts till allmdnheten via en videodelningsplattform eller en plattform for fillagring och
fildelning maste innehélla tillrackliga uppgifter for att den som driver denna plattform ska kunna
forvissa sig om att 6verforingen &r olaglig och att ett eventuellt avligsnande av detta innehall ar
forenligt med yttrandefriheten.
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Mot denna bakgrund ska den andra och den tredje fragan i de bada malen besvaras enligt f6ljande.
Artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel ska tolkas sa, att den verksamhet som bedrivs av
operatoren av en videodelningsplattform eller en plattform for fillagring och fildelning omfattas
av tillampningsomréadet for denna bestammelse, forutsatt att operatoren inte spelar en aktiv roll
som kan ge denne kdnnedom om eller kontroll 6ver det innehall som laddas upp pa dennes
plattform.

Artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel ska tolkas s3, att en sadan operator, for att enligt
denna bestdmmelse inte omfattas av det undantag fran ansvar som foreskrivs i artikel 14.1 i
samma direktiv, maste ha kdnnedom om konkreta olagliga handlingar som begatts av
anviandarna vad avser det skyddade innehall som laddats upp pa dess plattform.

Den fjdrde fragan i mdlen C-682/18 och C-683/18

Den hianskjutande domstolen har stéllt den fjarde fragan i respektive mal for att fa klarhet i
huruvida artikel 8.3 i upphovsrittsdirektivet ska tolkas s, att den utgoér hinder for att
rattsinnehavaren kan utverka ett foreldggande mot en mellanhand vars tjanster utnyttjas av en
tredje man for att gora intrang i upphovsritten forst efter det att ett sddant intrdng har
meddelats mellanhanden och upprepas.

Det framgar av besluten om hénskjutande att den hénskjutande domstolen genom denna fraga vill
fa klarhet i huruvida, med avseende pa sadana situationer som de som ér i fraga i de nationella
malen, det regelverk om "ansvar for storning” (Storerhaftung) som foreskrivs i tysk rétt ar
forenligt med artikel 8.3 i upphovsrittsdirektivet, for det fall att det konstateras att YouTube och
Cyando inte sjilva genomfoér en oOverforing till allmdnheten av det otillaitna innehéll som
anviandarna har laddat upp pé deras respektive plattformar och de omfattas av det undantag fran
ansvar som foreskrivs i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel.

Den hénskjutande domstolen har i detta avseende angett att enligt dess praxis kan foreldgganden
om upphorande riktas mot mellanhédnder, i egenskap av “storande aktorer”, om deras tjénster
utnyttjas av en tredje part for att gora intrang i en immateriell rattighet. Vid ett sadant intrang
kan saledes den som, utan att ha begétt eller medverkat till detta intrang, avsiktligen och med ett
adekvat orsakssamband bidrar till intranget, trots att vederborande i rattsligt och materiellt
hianseende hade haft mojlighet att forebygga detta intrang, betraktas som ”storande aktor”. For
att ndgon ska anses ha "ansvar for storningen” maste denne saledes ha dsidosatt sin skyldighet att
agera. Ansvarets omfattning beror pa om och i vilken utstriackning det rimligen kan krévas av "den
storande aktoren” att denne kontrollerar eller dvervakar tredje man for att forhindra intrdng i
immateriella réttigheter.

Den hiénskjutande domstolen har preciserat att for det fall att "den storande aktoren” &r en
tjiansteleverantor vars tjanst bestar i att lagra information som tillhandahallits av en anvédndare,
kan denne i princip bli foremél for ett foreliggande om upphorande endast om denna
immateriella réttighet, efter anmélan om ett tydligt intrang i densamma, pa nytt krinks eller
fortsdtter att kriankas pa grund av att tjansteleverantoren, efter denna anmélan, inte ingripit utan
drojsmal for att avldgsna det aktuella innehallet eller blockera atkomst till detsamma samt se till
att sddana intrang inte upprepas.

Det framgar dessutom av besluten om hénskjutande att detta regelverk endast ér tillimpligt nar

tjiansteleverantoren fram till dagen for anmailan av ett sadant intrang inte hade "kénnedom” om
detta, i den mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel.
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Av detta foljer att den hdnskjutande domstolen har stéllt den fjarde fragan i respektive mal for att
fa klarhet i huruvida artikel 8.3 i upphovsrattsdirektivet ska tolkas sa, att den utgor hinder for att
rattighetsinnehavaren, enligt nationell rétt, endast kan wutverka ett foreldggande mot
mellanhanden, vars tjdnst har utnyttjats av tredje man for att gora intrang i
rattighetsinnehavarens upphovsritt utan att denna mellanhand haft kinnedom om detta, i den
mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet, om denna mellanhand hade underrittats om detta
intrang innan det réttsliga forfarandet inleddes, och denne inte ingripit utan drojsmal for att
avldgsna det aktuella innehallet eller blockera dtkomst till detsamma samt se till att sddana
intrang inte upprepas.

Enligt artikel 8.3 i upphovsrittsdirektivet ska medlemsstaterna “se till att rattsinnehavare har
mojlighet att begira ett foreliggande gentemot mellanhdnder vars tjanster utnyttjas av en tredje
part for att begd intrang i en upphovsritt eller nérstaende réttighet”.

Enligt domstolens fasta praxis ska den behorighet som nationella domstolar ges enligt denna
bestimmelse ge dem mojlighet att foreldgga sadana mellanhénder att vidta atgérder som inte
enbart syftar till att f de intrang i en upphovsritt eller narstdende rattighet som skett med hjélp
av deras it-tjanster att upphora utan dven till att forhindra nya intrang (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkt 29 och dar
angiven réttspraxis).

Sasom framgar av skdl 59 i upphovsrittsdirektivet ska de ndrmare bestimmelserna om de
foreligganden som medlemsstaterna ska foreskriva enligt artikel 8.3 i direktivet, sdsom till
exempel vilka villkor som ska vara uppfyllda och vilket forfarande som ska foljas, regleras i
nationell lagstiftning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 16 februari 2012, SABAM,
C-360/10, EU:C:2012:85, punkt 30 och dér angiven réttspraxis).

De regler som inforts av medlemsstaterna, liksom de nationella domstolarnas tillimpning av dem,
maste emellertid vara forenliga med de syften som efterstrivas med upphovsrattsdirektivet (se,
analogt, dom av den 7 juli 2016, Tommy Hilfiger Licensing m.fl., C-494/15, EU:C:2016:528,
punkt 33 och dér angiven rittspraxis) och med de begrédnsningar som foljer av detta direktiv och
av de rattskidllor som direktivet hénvisar till. Enligt skdl 16 i ndmnda direktiv kan dessa
bestimmelser saledes inte paverka de bestimmelser i direktivet om elektronisk handel som avser
ansvar, ndrmare bestamt artiklarna 12—15 i detta direktiv (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkterna 31 och 32 och dér angiven
rattspraxis).

Den hénskjutande domstolen har i detta avseende péapekat att det villkor som uppstalls i tysk ritt,
ndamligen att rittsinnehavaren, som anser att ett intrdng i dennes upphovsritt eller narstaende
rattighet har skett genom att hans verk o6verforts till allmdnheten via en tjdnsteleverantors
lagringsplats, forst maste informera tjdnsteleverantéren om detta for att denne ska ges mojlighet
att utan drojsmal fa detta intrang att upphora och férhindra att det upprepas, utan att exempelvis
drabbas av rattegangskostnader, syftar just till att beakta den logik som ligger bakom artikel 14.1 i
direktivet om elektronisk handel och det fé6rbud som foreskrivs i artikel 15.1 i detta direktiv mot
att aldgga en sadan tjansteleverantdr en allmin skyldighet att 6vervaka den information som
denne lagrar eller att aktivt efterforska fakta eller omstindigheter som kan tyda pa olaglig
verksamhet.

Domstolen konstaterar inledningsvis att artikel 14 i direktivet om elektronisk handel inte kraver
att medlemsstaterna foreskriver ett sadant villkor.
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Det framgar namligen av artikel 14.3 i direktivet om elektronisk handel, jamford med skal 45 i
samma direktiv, att det undantag fran ansvar som foreskrivs i artikel 14.1 inte péaverkar
mojligheten for nationella domstolar eller administrativa myndigheter att krdva av den berérda
vardtjdnstleverantoren att denne ser till att en Overtrddelse upphor eller forhindrar en
overtradelse, inbegripet att olaglig information avlégsnas eller gors oatkomlig. Harav foljer att en
tjiansteleverantor kan bli foremal for ett beslut om foreldggande som meddelas med stod av en
medlemsstats nationella lagstiftning, dven om denne uppfyller villkoren i nidmnda artikel 14.1,
det vill siga dven om denne inte anses vara ansvarig (dom av den 3 oktober 2019,
Glawischnig-Piesczek, C-18/18, EU:C:2019:821, punkterna 24 och 25).

Det ska emellertid understrykas att det i artikel 14.3 i direktivet om elektronisk handel dven
foreskrivs en mojlighet for medlemsstaterna att foreskriva forfaranden for avlagsnande av olaglig
information eller atgédrder for att gora den oatkomlig. Samtidigt som medlemsstaterna enligt
artikel 8.3 i upphovsrittsdirektivet ar skyldiga att tillforsdakra innehavare av de réttigheter som
avses i detta direktiv en rdtt att viacka talan mot tjinsteleverantorer vars tjdnster utnyttjas av
tredje man for att gora intrang i dessa rattigheter, far medlemsstaterna emellertid foreskriva ett
forfarande som foregar utdvandet av denna ritt att vicka talan, varvid hdnsyn ska tas till att den
berorda tjansteleverantoren inte ar ansvarig for intranget i fraga enligt artikel 14.1 i direktivet om
elektronisk handel.

Inom ramen for ett sadant foregdende forfarande far en medlemsstat foreskriva ett sadant villkor
som det som avses i punkt 129 ovan. Ett sddant villkor syftar namligen, samtidigt som det tillater
att olaglig information avldgsnas eller blockeras, till att alagga rattighetshavaren att, i ett forsta
skede, ge tjansteleverantdren mojlighet att utan drdjsmal fa detta intrang att upphora och
forhindra att det upprepas, utan att tjansteleverantoren, som inte ér ansvarig for intranget, i den
mening som avses i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, pa ett otillborligt satt utsétts
for rattegdngskostnader och utan att rittighetsinnehavaren berdvas sin majlighet att, i ett andra
skede, begira att det ska utfirdas ett foreliggande mot tjansteleverantoren pa grundval av
artikel 8.3 i upphovsrittsdirektivet om tjansteleverantoren inte uppfyller de skyldigheter som
aligger denne.

Vad vidare giller artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel, forbjuder denna bestimmelse
medlemsstaterna att aldgga en tjdnsteleverantor en allmén skyldighet att Overvaka den
information denne lagrar eller att aktivt efterforska fakta eller omstandigheter som kan tyda pa
olaglig verksamhet.

Domstolen har vid flera tillfallen slagit fast att atgarder som bestar i att aldgga en tjansteleverantor
att, pa egen bekostnad, inrdtta system for filtrering som innebédr en allmdn och permanent
overvakning for att forebygga varje framtida intrdng i immateriella réttigheter, dr oférenliga med
artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel (se, for ett liknande resonemang, dom av den
24 november 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, punkterna 36—40, och dom av den
16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkterna 34—38).

Ett sadant villkor som det som enligt tysk ratt giller for sadana forelagganden innebér just att en
tjidnsteleverantor, sdsom operatéren av en plattform for delning av innehall pa internet, inte
behover utséttas for sidana foreligganden och ddrmed sammanhédngande rattegangskostnader,
om denne, innan domstolsforfarandet inleddes, inte hade informerats om att en anviandare av
denna plattform hade gjort intrang i en immateriell réttighet och tjansteleverantoren saledes inte
getts mojlighet att avhjilpa ett sadant intrang och vidta nodvéndiga atgérder for att forebygga att
sadana intrang upprepas. I avsaknad av ett sadant villkor skulle en sddan operator vara tvungen att
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aktivt overvaka allt innehall som laddas upp av anvidndarna av plattformen for att forhindra
intrding av denna typ och for att undvika att pa grund av dessa intrdng bli foremal for
forelagganden och utsittas for sddana rattegangskostnader.

Under dessa omsténdigheter ska ett sddant villkor som det som uppstills i nationell rétt i malen

vid den nationella domstolen anses vara forenligt med artikel 15.1 i direktivet om elektronisk
handel.

Vad slutligen géller fragan huruvida ett sadant villkor som det som é&r aktuellt i de nationella malen
ar forenligt med de mal som efterstrdvas med upphovsrattsdirektivet, ska det erinras om att det
foljer av punkterna 63 och 64 i forevarande dom samt av domstolens praxis att det ankommer pa
nationella myndigheter och domstolar att, nar det géller atgdrder som vidtas for att skydda
upphovsrittsinnehavare, se till att det rader en rimlig avvdgning mellan, & ena sidan, skyddet for
den immateriella rédttighet som dessa innehavare atnjuter enligt artikel 17.2 i stadgan och, 4 andra
sidan, néringsfriheten som tjénsteleverantorerna atnjuter enligt artikel 16 i stadgan samt den
yttrande- och informationsfrihet som internetanvéndare garanteras enligt artikel 11 i stadgan (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2011, Scarlet Extended, C-70/10,
EU:C:2011:771, punkterna 45 och 46, och dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10,
EU:C:2012:85, punkterna 43 och 44).

Ett sadant villkor som det som uppstills i tysk rétt for att utfirda forelagganden rubbar emellertid
inte denna jamvikt.

I synnerhet innebdr inte ett sadant villkor, éven om det skyddar tjénsteleverantéren mot de foljder
som anges i punkt 136 i forevarande dom, att riattsinnehavaren frantas mojligheten att pa ett
effektivt satt fa de intrang som begés av tredje man med hjdlp av den aktuella tjénsten i sin
upphovsritt eller nérstaende réttighet att upphora och att féorhindra nya intrang. Det racker
saledes att rdttighetsinnehavaren underréttar tjansteleverantéren om ett sadant intrang, sa att
denne ges mojlighet att utan drojsmal avlagsna innehallet i fraga eller blockera dtkomst till det
och vidta lampliga atgirder for att forhindra nya intrang. I annat fall har rattighetsinnehavaren
rétt att begira att ett foreldggande ska meddelas.

Det ankommer emellertid pa de nationella domstolarna att vid tillimpningen av detta villkor och
sarskilt vid tolkningen av adverbet "skyndsamt” forsékra sig om att ndamnda villkor inte leder till
att det faktiska upphorandet av ett intrang i en upphovsritt eller néarstaende réttighet fordrojs pa
ett sadant sitt att det orsakar oproportionerliga skador for rattighetshavaren, med beaktande av
den snabbhet och geografiska omfattning med vilken sadan skada kan uppstd i samband med
informationssambhallets tjanster, vilket betonas i skél 52 i direktivet om elektronisk handel.

Det ska i detta ssmmanhang &ven erinras om att medlemsstaterna, enligt artikel 18.1 i direktivet
om elektronisk handel, ska se till att de mojligheter att fora talan infér domstol som é&r
tillgdngliga enligt nationell lagstiftning om informationssamhallets tjanster gor det mojligt att
snabbt vidta atgédrder, dven interimistiska sddana, i syfte att avbryta den péastadda overtriddelsen
och hindra ytterligare skada av berdrda intressen.

Mot denna bakgrund ska den fjarde fragan i de bada malen besvaras enligt foljande. Artikel 8.3 i
upphovsrittsdirektivet ska tolkas sa, att den inte utgor hinder for att innehavaren av upphovsratt
eller ndrstdende rdttigheter, enligt nationell rétt, endast kan utverka ett foreldggande mot
mellanhanden, vars tjinst har utnyttjats av tredje man f6r att gora intrang i
rattighetsinnehavarens upphovsritt utan att denna mellanhand haft kinnedom om detta, i den
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mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel, om denna mellanhand
underrittats om detta intrdng innan det rittsliga forfarandet inleddes, och denne inte ingripit
utan drojsmal for att avlagsna det aktuella innehallet eller blockera atkomst till detsamma samt
se till att sddana intrang inte upprepas. Det ankommer emellertid pa de nationella domstolarna
att forsikra sig om att tillimpningen av ett sddant villkor inte leder till att det faktiska
upphorandet av intranget fordrojs pa ett sadant sétt att det orsakar oproportionerliga skador for
rattighetshavaren.

Den femte och den sjditte fragan i mdlen C-682/18 och C-683/18

Eftersom dessa fragor endast har stéllts for det fall att savédl den forsta som den andra fragan
besvaras nekande, saknas anledning att besvara dem.

Riéttegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft ar inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) foljande:

1) Artikel 3.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nirstiende rittigheter i
informationssamhillet ska tolkas sa, att operatoren av en videodelningsplattform eller
en plattform for fillagring och fildelning, pa vilken anvindarna olagligen kan gora
skyddat innehall tillgingligt for allmidnheten, inte &dgnar sig at “Overforing till
allmidnheten” av detta innehall, i den mening som avses i denna bestaimmelse, savida
denne inte, utdver att enbart gora plattformen tillginglig for allménheten, bidrar till att
ge allmidnheten tillgang till sidant innehall pa ett siatt som innebidr intrang i
upphovsritten. Sa dr bland annat fallet nir operatoren faktiskt kdnner till det olagliga
tillgingliggorandet av skyddat innehall pa dess plattform och avstar fran att skyndsamt
radera detta innehall eller blockera atkomsten till detsamma, eller nir nimnde operator,
trots att denne visste eller borde ha vetat att skyddat innehdll ofta olagligen gors
tillgangligt for allmédnheten via plattformen av plattformens anvindare, avstar fran att
genomfora lampliga tekniska atgirder som man kan forvinta sig av en normalt aktsam
operator i dennes situation for att pa ett trovirdigt och effektivt siatt motverka intrang i
upphovsritten pa denna plattform, eller deltar i urvalet av skyddat innehall som
olagligen gors tillgingligt for allmidnheten, pa sin plattform tillhandahaller verktyg som
ar specifikt avsedda for att underlitta olaglig delning av sadant innehall eller medvetet
fraimjar sadan delning, vilket tyder pa att denne operator valt en affirsmodell som
uppmuntrar dem som anvinder dennes plattform att olagligen gora det skyddade
innehallet tillgangligt for allménheten pa denna plattform.

2) Artikel 14.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om
vissa rittsliga aspekter pa informationssamhaillets tjdnster, siarskilt elektronisk handel, pa
den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) ska tolkas s, att den verksamhet
som bedrivs av operatoren av en videodelningsplattform eller en plattform for fillagring

34 ECLLI:EU:C:2021:503



DoMm Av DEN 22. 6. 2021 — FORENADE MALEN C-682/18 ocH C-683/18
YouTuBe ocH CYANDO

och fildelning omfattas av tillimpningsomradet for denna bestimmelse, forutsatt att
operatoren inte spelar en aktiv roll som kan ge denne kinnedom om och kontroll éver
det innehall som laddas upp pa dennes plattform.

Artikel 14.1 a i direktiv 2000/31 ska tolkas sa, att operatoren, for att denne, enligt denna
bestimmelse, inte ska anses omfattas av det undantag fran ansvar som foreskrivs i
artikel 14.1 i samma direktiv, maste ha kinnedom om konkreta olagliga handlingar
som begatts av anvindarna vad avser det skyddade innehall som laddats upp pa dess
plattform.

3) Artikel 8.3 i direktiv 2001/29 ska tolkas sa, att den inte utgor hinder for att innehavaren
av upphovsritt eller nirstaende rittigheter, enligt nationell ritt, endast kan utverka ett
foreliggande mot mellanhanden, vars tjanst har utnyttjats av tredje man for att gora
intrang i riattighetsinnehavarens upphovsritt utan att denna mellanhand haft kinnedom
om detta, i den mening som avses i artikel 14.1 a i direktiv 2000/31, om denna
mellanhand underrittats om detta intrang innan det rittsliga forfarandet inleddes, och
denne inte ingripit utan drojsmal for att avligsna det aktuella innehallet eller blockera
atkomst till detsamma samt se till att sadana intrang inte upprepas. Det ankommer
emellertid pa de nationella domstolarna att forsikra sig om att tillimpningen av ett
sadant villkor inte leder till att det faktiska upphorandet av intranget fordrojs pa ett
sadant sitt att det orsakar oproportionerliga skador for rittighetshavaren.

Underskrifter
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Klagande
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Sid 2
SVEA HOVRATT DOM PMT 4529-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

DOMSLUT

1. Med dndring av punkterna 1, 2 och 4 i Patent- och marknadsdomstolens dom ldmnar
Patent- och marknadsdverdomstolen e-Boks A/S talan utan bifall och befriar Tellus-
Talk AB fran skyldigheten att ersétta e-Boks A/S for dess rittegangskostnad i Patent-
och marknadsdomstolen samt forpliktar e-Boks A/S att ersitta TellusTalk AB for dess
rittegangskostnad dar med 745 000 kr, varav 665 000 kr avser ombudsarvode, jimte
ranta pa beloppet enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran den 22 mars 2019 till dess

betalning sker.

2. e-Boks A/S ska ersitta TellusTalk AB for dess riattegangskostnad i1 Patent- och
marknadsoverdomstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr avser ombudsarvode, jamte
rdnta pd beloppet enligt 6 § rintelagen (1975:635) frAn denna dag till dess betalning

sker.
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SVEA HOVRATT DOM PMT 4529-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

YRKANDEN M.M.

TellusTalk AB (TellusTalk) har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska
ogilla e-Boks A/S (e-Boks) talan i dess helhet, befria TellusTalk fran skyldigheten att
ersitta e-Boks for dess réittegangskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt for-

plikta e-Boks att ersétta TellusTalk for dess réittegangskostnad dar.

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

Parterna har yrkat ersittning for rattegdngskostnader i Patent- och marknadsdver-

domstolen.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

TellusTalk har i Patent- och marknadsoverdomstolen franfallit sin invdindning att
TellusTalks innehav av det dldre EU-varumadrket EBOX EBOX PLATFORM innebar

att e-Boks inte kan motsitta sig TellusTalks anvéindning av kdnnetecknet ebox.

e-Boks har i Patent- och marknadsdverdomstolen uppgett att bolaget har godtagit
underinstansens bedomning att e-Boks registrerade varumérken har en ursprunglig
sarskiljningsformaga av normalgraden for aktuella tjénster. Patent- och marknadsover-
domstolen uppfattar att e-Boks genom detta stillningstagande inte lingre gor géllande
att bolagets varuméarken har en forstarkt sarskiljningsformaga genom omfattande

anviandning.

Parterna har 1 6vrigt dberopat samma omstandigheter till grund for sin talan i Patent-
och marknadsoverdomstolen som i1 Patent- och marknadsdomstolen och héar utvecklat

talan pé 1 huvudsak samma sitt som i Patent- och marknadsdomstolen.

Den bevisning som parterna har &beropat héir dr ockséd densamma som 1 Patent- och

marknadsdomstolen.
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DOMSKAL
Utgangspunkterna for forvixlingsbedomningen

Forviaxlingsbedomningen tar som utgdngspunkt sikte pé risken for att genomsnitts-
konsumenten forvéxlar varornas eller tjansternas kommersiella ursprung. Vid prov-
ningen av fragan om det finns en risk for forvixling ska en helhetsbeddomning goras av
samtliga relevanta faktorer och bedomningen ska ske med utgangspunkt i uppfattning-
en hos genomsnittskonsumenten for den aktuella typen av vara eller tjanst. Centralt for
forvaxlingsbeddmningen dr mérkenas likhet och om de avser varor eller tjénster av
samma eller liknande slag. Frdgan om det finns en risk for att en genomsnittskon-

sument forvaxlar tva kidnnetecken &r en réttsfraga.
e-Boks varumiirken och TellusTalks anvindning av kiinnetecknet ebox

e-Boks dr innehavare av tva identiska registrerade figurvarumirken som innehéller
beteckningen “eBoks”, varav ett internationellt varumérke med giltighet 1 Sverige och
ett EU-varumirke, samt ett registrerat svenskt figurvarumérke som innehaller beteck-
ningen “eBoks.se”. Varumirkena &r registrerade for olika former av digitala varor och
tjanster. Har kan sdrskilt ndimnas registreringen av det internationella varumérket i

klass 38 for bl.a. “digital signatures and documents”.

e-Boks registrerade varuméirken har foljande utformning.

B Boks

[5)Boks.se

I mélet &r ostridigt att TellusTalk pa sin webbplats har tillhandahallit en kostnadsfri

digital tjanst for privatpersoner och foretag, innefattande tjanster for elektronisk
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signering av bl.a. avtal och dverenskommelser, under kinnetecknet ebox dels 1 ett

figurativt utforande, dels som ordmérken i tvd olika utforanden.

De kénnetecken som TellusTalk har anvint sig av har f6ljande utformning.

min.ebox.nu

min.ebox

Omsittningskretsen

Patent- och marknadsdverdomstolen delar underinstansens bedomning att omséttnings-
kretsen for de 1 malet aktuella tjinsterna utgors av savil privatpersoner som foretag,
organisationer och myndigheter. Omséttningskretsen bestér alltsa av olika delar dar
den genomsnittliga anvéndaren i de olika delarna kan ha varierande uppmairksamhets-
grad. Som Patent- och marknadsdomstolen funnit kan forvaxlingsbedomningen i detta
fall utgé fran en normalt informerad samt skéligen uppmérksam och upplyst genom-

snittskonsument i Sverige.

Kinneteckenskraften hos e-Boks varumarken

Den inledande bestdndsdelen i form av bokstaven e i e-Boks varumérken, ar en veder-
tagen forkortning for elektronisk. Den far dirfor, som Patent- och marknadsdomstolen
anfort, anses vara beskrivande for en tjanst som dr elektronisk eller digital. Det darpa
foljande danska ordet boks, som i mérket ar skrivet med inledande versal har, som

Patent- och marknadsdomstolen anfort, pd svenska betydelsen lada eller box.

Textelementet 1 e-Boks varumarken ar siledes pa danska beskrivande for tjénster for

elektroniska brevlador och boxar. Det danska ordet e-Boks kan ddremot inte anses
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SVEA HOVRATT DOM PMT 4529-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

deskriptivt for de tjinster som &r aktuella i malet, nimligen elektroniska signaturer.
Mirket far dérigenom viss sdrskiljningsforméga genom textelementet i sig, men fram-
for allt genom maérkets figurativa utformning. e-Boks varumérken betraktade i dess
helhet har dérfor for registrering erforderlig sdrskiljningsformaga for i mélet aktuella

tjdnster.

Fragan om det finns risk for forvixling

Niér det géller fragan om tjdnsteslagslikheten instimmer Patent- och marknadsdver-
domstolen 1 de 6verviganden och bedomningar som Patent- och marknadsdomstolen
har gjort och ansluter sig till underinstansens slutsats att TellusTalk anvént kidnne-
tecken innehédllande sammanséttningen ebox for tjdnster som i vart fall i hog grad
liknar de tjdnster avseende elektronisk signering som e-Boks varumérken &r

registrerade for.

I fraga om mdrkeslikheten konstaterar Patent- och marknadséverdomstolen att det
finns en likhet mellan sammansittningen ebox 1 TellusTalks kdnnetecken och text-
elementet eBoks i e-Boks varumérken. Patent- och marknadséverdomstolen kan 1 detta
sammanhang konstatera att det finns en viss fonetisk likhet mellan mérkena. Déaremot
ar den visuella och konceptuella likheten mer begriansad; dels eftersom det ar fraga om
ord med fa bokstéver dar bokstdverna ’ks” och ”x” ger olikartat synintryck, dels efter-
som genomsnittskonsumenten torde uppfatta en betydelseskillnad mellan boks” och
”box”. Vidare ska ocksa beaktas att den figurativa utformningen och fargsittningen

hos e-Boks kombinerade ord- och figurmérke framtriader tydligt.

Vid den helhetsbedomning som ska goras finner Patent- och marknadsdverdomstolen
att TellusTalks mérken — &ven med beaktande av att bolagen erbjuder i vart fall i hog
grad liknande tjanster — skiljer sig pa ett sddant sétt fran e-Boks mérken att det inte
foreligger nagon risk for att en genomsnittskonsument forvéixlar TellusTalks mérken
med e-Boks registrerade varumadrken. e-Boks talan ska dérfor, redan pa denna grund,
limnas utan bifall. Patent- och marknadsdomstolens dom ska dndras i enlighet med

detta.
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Rittegingskostnader

Patent- och marknadséverdomstolens bedomning innebér att e-Boks dr forlorande part
i malet och darfor ska ersétta TellusTalk for riattegangskostnader i savél Patent- och

marknadsdomstolen som Patent- och marknadsdoverdomstolen.

I Patent- och marknadsdomstolen yrkade TellusTalk ersittning for rattegdngskostnad
med 745 000 kr, varav 665 000 kr avsag ombudsarvode och 80 000 kr avsag bolagets
eget arbete. e-Bok vitsordade som skiliga belopp 450 000 kr f6r ombudsarvode och
30 000 kr for eget arbete.

I Patent- och marknadsoverdomstolen har TellusTalk yrkat ersittning for rattegangs-
kostnad med 380 000 kr, varav 370 000 kr for ombudsarvode och 10 000 kr for bo-
lagets eget arbete. e-Boks har vitsordat ett ombudsarvode om 215 355 kr som skéligt
och overléatit at ritten att bedoma skiligheten av yrkad erséttning for TellusTalks eget

arbete.

Nar det forst géller frdgan om ersittning for rattegangskostnad i underinstansen kan
Patent- och marknadsoverdomstolen konstatera att &ven om fragorna i mélet har varit
relativt begransade har malet kravt utredningsarbete av bada parter. Skriftvéxlingen i
Patent- och marknadsdomstolen var ocksé av viss omfattning och forberedelsen inne-
fattade dven sammantriade for muntlig forberedelse. Malet avgjordes efter huvudfor-
handling. Det kan ocksa konstateras att TellusTalk inledningsvis inte foretraddes av
ombud. Sammantaget beddmer Patent- och marknadséverdomstolen att den erséttning
for rittegdngskostnad som TellusTalk begirt erséttning for 1 Patent- och marknads-
domstolen for ombudsarvode och for eget arbete dr skilig. e-Boks ska darfor ersitta
TellusTalk for dess réittegangskostnad i Patent- och marknadsdomstolen med yrkat
belopp.

Malet 1 Patent- och marknadsdverdomstolen har i allt vdsentligt varit detsamma som i

Patent- och marknadsdomstolen. Med hénsyn hartill och till att frgorna 1 malet har
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varit av begransad karaktdr finner Patent- och marknadséverdomstolen att den ersitt-
ning for ombudsarvode som TellusTalk har begért &r for hog. Patent- och marknads-
overdomstolen bedomer att skélig ersdttningen for ombudsarvode hér uppgér till

270 000 kr. Yrkad erséttning for bolagets eget arbete ar dock skélig. Det innebar att e-
Boks ska ersitta TellusTalk for dess rattegangskostnad i Patent- och marknadsdver-
domstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr for ombudsarvode och 10 000 kr for
bolagets eget arbete.

OVERKLAGANDE
Det saknas skil att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens domar inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om

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

I avgorandet har deltagit hovrittslagmannen Per Carlson (skiljaktig), hovrittsrdden
Kerstin Norman, referent, och Sara Ulfsdotter samt tf. hovrittsassessorn Sofia Kilander

Berggren.
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Hovrittslagmannen Per Carlson dr skiljaktig i sjélva saken och, 6verrdstad i denna del,

skiljaktig i1 frigan om réttegangskostnad samt anfor foljande.

I sjdlva saken &r kénneteckenskraften hos e-Boks varumérken av avgorande betydelse
for bedomningen av frdgan om forvéxling. Den inledande bestandsdelen e i e-Boks
internationella figurvarumérke eBoks &r en vedertagen forkortning for elektronisk. Den
far darfor, som Patent- och marknadsdomstolen anfort, anses vara beskrivande for en
tjanst som dr elektronisk eller digital. Det darpa foljande danska ordet boks och som i
market ar skrivet med inledande versal har, som Patent- och marknadsdomstolen
anfort, betydelsen ldda eller box. I forbindelse med bl.a. tjanster avseende elektronisk

eller digital signering &r mirkesordet Boks ocksé dgnat att uppfattas i denna betydelse.

Vid denna bedomning maste mérkesordet eBoks, nér det anvdnds for tjédnster avseende
elektronisk eller digital signering, anses vara dgnat att uppfattas 1 betydelsen
elektronisk eller digital 1ada eller box. E-Boks varumirke dr ddrmed inte direkt
beskrivande for tjanster av detta slag, men maste anses vara dgnat att leda tanken till
t.ex. en elektronisk eller digital anordning for att skapa, behandla eller lagra
elektroniska signaturer. Vid denna beddmning har textelementet i e-Boks varumérken i
sig for registrering erforderlig sarskiljningsformaga for tjinsterna avseende elektronisk

signering, 14t vara att denna inte ar sdrskilt stark.

Nar det giller tjansteslagslikheten mellan de tjanster som de motstaende mérkena avser
kan forst konstateras att det enligt allmént sprakbruk, som Patent- och
marknadsdomstolen funnit, inte kan goras nagon skillnad mellan en digital signatur
och en elektronisk signatur. Inte heller framgar av utredningen att det skulle finnas en 1
sammanhanget relevant teknisk skillnad mellan digitala och elektroniska signaturer.
TellusTalk har sdledes, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, anvéint sina
varumirken for tjanster som 1 vart fall 1 hog grad liknar dem som E-boks

internationella varumarke &r registrerat for.

Vad giller mirkeslikheten finns en visuell skillnad mellan sammansattningen ebox i

TellusTalks kdnnetecken och textelementet eBoks i1 e-Boks varumérken. Det finns
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ocksa andra mirkeselement som skiljer markena frén varandra, sdsom den figurativa
inramningen av bokstaven e i e-Boks varumérken. Emellertid kan det hallas for visst
att de motstadende aktuella tjansterna bendmns och efterfragas under den sérskiljande
sammansittningen ebox respektive eBoks. Mirkeselementet ebox i1 TellusTalks
kénnetecken dr fonetiskt identiskt med eBoks i e-Boks varumarke och i forbindelse
med de aktuella tjansterna dven dgnat att ge upphov till samma forestillningsinnehall

som eBoks.

Pé grund av det anforda foreligger en risk for att TellusTalks kdnnetecken forvéxlas
med e-Boks internationella varumérke, varfor TellusTalks 6verklagande skall 1dmnas

utan bifall i sjdlva saken.

I fragan om réttegdngskostnad kan konstateras att milet har rort rattsfrigor som pa
kénneteckensomradet dr vanligt forekommande och tdmligen ordindra samt att mélet
varit av begriansad omfattning. Med hénsyn till malets art och omfattning framstar
darfor den av TellusTalk fordrade erséttningen for ombudsarvode som alltfor hog. Vid
en samlad beddmning kan en hogre ersittning for ombudsarvode @n den som e-Boks
vitsordat inte anses ha varit skiligen pakallad for att tillvarata bolagets ritt, vare sig i

Patent- och marknadsdomstolen eller 1 Patent- och marknadsdoverdomstolen.

Aven den av TellusTalk i Patent- och marknadsdomstolen fordrade erséttningen for
bolagets eget arbete framstar som alltfor hog, bl.a. 1 betraktande av att bolaget
foretrétts av tva ombud. Med hinsyn hartill och till att TellusTalk inte ndrmare
redogjort fOr sitt arbete 1 Patent- och marknadsdomstolen far bolaget anses vara
skéligen tillgodosett med den erséttning som e-Boks vitsordat. Den av TellusTalk
fordrade ersdttningen for eget arbete i Patent- och marknadséverdomstolen far dock,

som majoriteten ocksa funnit, anses vara skilig.
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DOMSTOLENS DOM
den 22 juni 1999 (1)
”Direktiv 89/104/EEG - Varumirkesritt - Forvaxlingsrisk - Likljudande”
I mél C-342/97,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG (f.d. artikel 177), fran Landgericht Miinchen I
(Tyskland), att domstolen skall meddela ett forhandsavgorande i det vid den nationella domstolen
anhingiga malet mellan

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
och
Klijsen Handel BV,

angdende tolkningen av artikel 5.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178),

meddelar
DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden pé fjarde och sjétte avdelningen P.J.G. Kapteyn, tillférordnad
ordforande, avdelningsordforandena J.-P. Puissochet och P. Jann samt domarna G.F. Mancini, J.C.
Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward, L. Sevon och M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

- Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, genom advokaten Jiirgen Kroher, Miinchen,
- Klijsen Handel BV, genom advokaten Wolfgang A. Rehmann, Miinchen,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom Berend Jan Drijber, rittstjdnsten, i egenskap
av ombud, bitrddd av advokaten Bertrand Wagenbaur, Hamburg och Bryssel,

med hénsyn till forhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantrédet den 22 september 1998 av: Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, foretradd av advokaten Jiirgen Kroher, Klijsen Handel BV,
foretradd av advokaten Wolfgang A. Rehmann, och kommissionen, foretradd av Karen Banks,
rattstjansten, 1 egenskap av ombud, bitradd av advokaten Bertrand Wégenbaur,

och efter att den 29 oktober 1998 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SV &text=&pageln... 2014-06-16
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Dom

Landgericht Miinchen I har genom beslut av den 11 september 1997, som inkom till
domstolen den 1 oktober samma ér, i enlighet med artikel 234 EG (f.d. artikel 177) stillt
fyra fragor angdende tolkningen av artikel 5.1 b 1 radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40,
1989, s. 1, svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

Fragorna har uppkommit i en tvist mellan det tyska bolaget Lloyd Schuhfabrik Meyer &
Co. GmbH (nedan kallat Lloyd) och det nederldndska bolaget Klijsen Handel BV (nedan
kallat Klijsen) betrdffande det faktum att Klijsen salufor skor i Tyskland med mérket
Loint's.

I direktivet, som har inforlivats i Tyskland genom Gesetz iiber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd for varumérken och andra kdnnetecken) av den
25 oktober 1994 (BGBI 1, 1994, s. 3082), foreskrivs foljande i artikel 5 med rubriken
”Rattigheter som ar knutna till ett varumarke”:

1. Det registrerade varumairket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvénda

b) tecken som pa grund av sin identitet eller likhet med varumérket och identiteten eller
likheten hos de varor och tjinster som técks av varuméirket och tecknet kan leda till
forvéxling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumérket.”

En i huvudsak identisk bestimmelse finns 1 artikel 4.1 b 1 direktivet 1 vilken det, 1 frdga
om forfarandet for registrering av ett varumirke, foreskrivs ytterligare skal for att vigra
eller ogiltigforklara registrering om det finns risk for forvixling med ett dldre varumaérke.

Lloyd tillverkar skor som det sedan ar 1927 salufor under varumérket Lloyd. Det innehar
flera ord- och figurmirken som é&r registrerade i Tyskland, vilka alla innehéller termen
Lloyd.

Aven Klijsen tillverkar skor som det, sedan ar 1970 i Nederlinderna och sedan &r 1991 i
Tyskland, salufér under varumérket Loint's. De sdljs 1 butiker som dr inriktade pé fotriktiga
skor och mer dn 90 procent av forsédljningen avser damskor. Klijsen registrerade det
internationella varumaérket Loint's 1 Benelux ar 1995 och har begirt att skyddet skall
utvidgas till Tyskland. Det har i Benelux ar 1996 dven registrerat Loint's som ett ord- och
figurmairke, vars skydd dven omfattar Tyskland.

Lloyd har i malet vid den nationella domstolen bland annat yrkat att Klijsen skall
forbjudas att inom ramen for sin naringsverksamhet i Tyskland anvénda sig av tecknet
Loint's pa skor och skoprodukter och att Klijsen skall godta att Deutsches Patentamt (tyska
patentverket) avregistrerar varumérket Loint's i Tyskland. Lloyd anser att varumérket

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SV &text=&pageln... 2014-06-16
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Loint's riskerar att forvixlas med varuméirket Lloyd pa grund av att de ar likljudande, pa
grund av att de anvénds for identiska produkter och pa grund av att sistndmnda mérke har en
hog sérskiljningsforméga. Varumaérket har forvirvat denna sérskiljningsforméga genom att
det saknar deskriptiva element, att det &r mycket kdnt och att det har anvénts rikligt,
enhetligt och omfattande under en mycket lang period.

Klijsen har gjort géllande att yrkandena skall ogillas pé grund av att det inte foreligger
nagon risk for forvixling mellan de tva varumérkena. Det har bland

annat pastatt att det inte &r visat att Lloyds produkter dr mycket kénda. Vidare har Lloyds
och Klijsens produkter inte samma egenskaper, eftersom Lloyd endast i ringa utstrackning
ar verksamt pd marknaden for fotriktiga skor medan Klijsen enbart tillverkar sddana skor.
Inom skosektorn uppkommer slutligen ingen forvaxlingsrisk pa grund av att varumérken ar
likljudande utan endast pa grund av mérkenas typografiska utformning.

Den nationella domstolen, som anser att tolkningen av direktivet dr avgdrande for tvistens
16sning, har bland annat papekat féljande:

- Med hinsyn till nuvarande tysk réttspraxis ar det troligt att det foreligger risk for
forvaxling. Det dr dock tveksamt om denna rittspraxis ar forenlig med direktivet.

- Dessutom foreligger en risk for forvéixling pa grund av att varumaérkena ér likljudande.

- Enligt en marknadsundersokning i november 1995 kidnde 36 procent av de tillfragade i
aldrarna 14 till 64 ar till varumarket Lloyd. Enligt en undersékning i april 1996 uppgav 10
procent av ménnen i dldrarna 14 ar och uppat varumérket Lloyd som svar pa fragan “vilka
marken pa herrskor kidnner Ni till?”.

- Det dr tveksamt om en hog sérskiljningsforméga, till foljd av att varumirket édr kint av
36 procent i den berérda omsédttningskretsen, kan medfora att det foreligger risk for
forvéxling, dven om risken for association beaktas. Enligt en marknadsundersokning ar
1995 kdnde over 20 procent av de tillfragade till 33 skomérken, 40 procent eller fler kéinde
till 13 av dessa mérken och 70 procent eller fler kénde till 6 av dessa mérken.

- Det foreligger identitet mellan produkterna i forevarande fall, eftersom de bada parternas
produktsortiment utgors av skor och eftersom tendensen for nirvarande ar att man utokar
antalet varor som salufors under ett varumaérke.

- Aven om skok&pare nistan aldrig konfronteras med liknande tecken vid samma tidpunkt,
kan inte en ’forstrodd kdpare” anvdndas som riktlinje vid bedomningen av risken for
forvéxling.

10.
Det dr mot bakgrund av dessa dverviganden som Landgericht Miinchen I har
vilandeforklarat mélet och stillt foljande fragor till domstolen:

”1) Foreligger det risk for forvixling pé grund av att tecknet liknar varumirket och pé
grund av att det foreligger identitet mellan de varor eller tjanster som tdcks av varumaérket
och tecknet ndr bade varumérket och tecknet i friga endast bestar av en stavelse som har
samma klang 1 borjan, nir den
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enda vokalkombination i borjan ocksa dr identisk och nir varumaérkets enda slutkonsonant
upprepas i tecknet pa liknande sétt (t i stéllet for d) i en konsonantgrupp pa tre bokstdver
inklusive s; ndrmare bestdmt: kolliderar beteckningarna Lloyd och Loint's f6r skor?

2) Vilken betydelse har direktivets ordalydelse i detta sammanhang, enligt vilken risken
for forvixling innefattar risk for association med det dldre varumirket?

3) Kan redan en situation dédr 10 procent 1 omséttningskretsen kénner igen tecknet
innebdra att det har forvirvat hog sirskiljningsformaga och séledes ett utvidgat materiellt

skydd?
Skulle detta vara fallet om 36 procent i omséttningskretsen kénner igen tecknet?

Skulle ett sadant utvidgat skydd leda till ett annat svar pa den forsta fragan, om domstolen
besvarade den nekande?

4) Kan ett varumirke anses ha en hog sirskiljningsférmaga enbart av det skilet att det
saknar deskriptiva element?”

11.

Angaende kompetensfordelningen enligt artikel 234 EG erinrar domstolen inledningsvis,
1 likhet med vad generaladvokaten har papekat i punkterna 8-13 1 sitt forslag till avgérande,
om att enligt fast rittspraxis skall EG-domstolen endast tillhandahélla den nationella
domstolen den tolkning som dr nddvindig for att den senare skall kunna 16sa den tvist som
ar anhdngig vid denna. Det ankommer péd den nationella domstolen att tillimpa de
gemenskapsrittsliga reglerna, sasom de uttolkats av EG-domstolen, pa ett enskilt fall (se i
detta hinseende dom av den 8 februari 1990 i mal C-320/88, Shipping and Forwarding
Enterprise Safe, REG 1990, s. I-285, punkt 11, svensk specialutgava, volym 10). Hérav
foljer att det aligger den nationella domstolen att avgdra huruvida det foreligger risk for
forvéxling i den mening som avses 1 direktivet mellan de ifrdgavarande varumérkena.

12.
Den hénskjutande domstolen har stéllt frdgorna, som skall behandlas i ett sammanhang,
for att i klarhet 1

- enligt vilka kriterier risken for forvéixling i artikel 5.1 b 1 direktivet skall bedomas,

- vilken betydelse som skall tillmétas direktivets ordalydelse, enligt vilken
forvaxlingsrisken innefattar en “risk for association” med det dldre varumairket,

- vilken betydelse det har vid beddmningen av forvaxlingsrisken att ett varumérke har en
hog sérskiljningsforméga.

13.
Den nationella domstolen tar dels upp fragan om forvixlingsrisk kan uppkomma endast
av det skélet att tvd varumaérken &r likljudande, dels om enbart det faktum att ett varumérke
saknar deskriptiva element &r tillrickligt for att det skall anses ha hog sarskiljningsformaga.

14.
Lloyd anser att den nationella domstolens fraga skall besvaras jakande. Det anser att man
inte schematiskt skall hdnvisa till hur manga procent av de tillfragade i
marknadsundersdkningar som uppger att de kianner till ett visst varumirke vid bedomningen
av om det har hog sédrskiljningsformaga. For att bedoma om ett varumérke har hog
sarskiljningsformaga méste det tvirtom goras en kvalitativ beddmning av samtliga faktorer
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15.

16.

17.

18.

19.

som medfor att ett varumérke ar allmént kéint, inbegripet dess ursprungliga
sarskiljningsformaga, hur lange och hur omfattande det har brukats, den berérda
omsattningskretsens uppfattning om varumairkets kvalitet samt i1 vilken omfattning
varumadrket dr kidnt. Lloyd anser vidare att ett varumérke utan deskriptiva element i sig har
en hogre sirskiljningsformaga dn varumérken som har en mindre sérskiljningsforméga eller
som &r underkastade ett hogre krav pa tillgdanglighet, eftersom fragan om produkters likhet
ar betydelsefull vid faststdllandet av risken for forvéxling.

Klijsen anser inte att en isolerad vokalkombination i sig &r avgorande. I stdllet skall det
goras en helhetsbedomning av det intryck som de tva varumérkena gér med hénsyn till
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet att varumérkena konkret mots pa
marknaden. Enligt Klijsen har den berérda omséattningskretsen ett visuellt intryck av
varumdirken, eftersom skorna inte kops forrdn de har provats. P4 grund av den sérskilda
situation som foreligger vid ett skokdp dr det uteslutet att en skiligen uppmaérksam och
upplyst konsumentforvixlar olika varumérken. Huruvida ett varumérke har en hog
sarskiljningsformaga kan inte enbart bero pé en abstrakt definierad nivd av kdinnedom.
Tvértom skall hansyn tas till samtliga faktorer som konkret kénnetecknar respektive
varumadrke. Att ett varumirke saknar deskriptiva element &r inte 1 sig tillrackligt for att det
skall anses ha forvdrvat en hog sarskiljningsformaga.

Kommissionen anser att det inte aligger domstolen att avgdra om skobeteckningarna
Lloyd och Loint's r tillrdckligt likljudande for att det skall foreligga risk for forvaxling.
Med hanvisning till dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s.
[-6191, punkterna 22 och 23) har kommissionen uppgett att risken for forvéixling enligt
artikel 5.1 b 1 direktivet inte enbart beror pa om varumirkena dr likljudande. Den har vidare
papekat att ett varumarkes sdrskiljningsforméga inte enbart beror pd i vilken omfattning det
ar allmént ként, utan sérskiljningsformégan skall 4&ven bedémas mot bakgrund av om och 1
vilken méan dess komponenter &r deskriptiva och innehdller {4 fantasirika bilder.

Enligt domstolens fasta rittspraxis kan det foreligga risk for férvixling i den mening som
avses 1 artikel 5.1 b 1 direktivet om det finns risk for att allménheten kan tro att varorna eller
tjénsterna i friga kommer frdn samma foretag, eller i forekommande fall fran foretag med
ekonomiska band (se i detta ssmmanhang domen i det ovannimnda malet SABEL,
punkterna 16-18, och dom av den 29 september 1998 i méal C-39/97, Canon, REG 1998, s.
[-5507, punkt 29). Det framgér av sjédlva lydelsen av artikel 5.1 b att begreppet risk for
association inte &r ett alternativ till begreppet risk for forvéixling utan syftar till att precisera
dess rackvidd (se i detta sammanhang domen i1 det ovanndmnda malet SABEL, punkterna
18 och 19).

Enligt denna réttspraxis skall det goras en helhetsbedomning av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet vid provningen av huruvida det hos allménheten foreligger en
risk for forvaxling (se i detta sammanhang domen i det ovanndmnda mélet SABEL, punkt
22).

Denna helhetsbedomning forutsétter att det foreligger ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas, diribland varumairkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjédnster som
de tacker. Om ifrdgavarande varor eller tjdnster inte liknar varandra i sdrskilt hog grad kan
detta kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet
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mellan dessa faktorer har nimligen avhandlats i tionde 6vervédgandet i direktivet, i vilket det
anges att det dr nodvéndigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken for forvéxling,
vilken 1 sin tur maste beddmas mot bakgrund av i1 hur hog grad mérket ar kdnt p4 marknaden
och graden av likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de varor eller tjanster som de
tiacker (se domen i det ovanndmnda mélet Canon, punkt 17).

20.

Eftersom risken for forvixling ar storre ju hogre det dldre varumérkets
sarskiljningsformaga visar sig vara (domen 1 det ovanndmnda malet SABEL, punkt 24),
atnjuter varumirken som, antingen i sig eller pd grund av att de 4r kéinda p&d marknaden, har
hog sérskiljningsforméga ett mera omfattande skydd dn varumérken med lagre
sarskiljningsformaga (se domen i det ovanndmnda malet Canon, punkt 18).

21.

Vid tillimpningen av artikel 5.1 b i direktivet kan det foljaktligen finnas risk for
forvaxling, trots att det foreligger en ldgre grad av likhet mellan varumérkena, om de varor
eller tjanster som de tdcker liknar varandra i hog utstrdckning och det dldre varumérket har
en hog sirskiljningsformaga (se domen det i ovanndmnda malet Canon, punkt 19).

22.

For att faststilla ett varumairkes sarskiljningsférmaga, och foljaktligen for att bedoma om
det har forvirvat hog sirskiljningsformaga, skall den nationella domstolen gdra en
helhetsbedomning av om varumairket ldmpar sig som identifikationsmedel for att faststélla
att de varor och tjanster med avseende pé vilka det har registrerats kommer fran ett visst
foretag och sdledes for att sérskilja

dessa varor och tjinster fran andra foretags varor och tjanster (se i detta sammanhang dom
av den 4 maj 1999 i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
annu inte publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 49).

23.

Vid denna bedémning skall hédnsyn bland annat tas till varuméirkets inneboende
egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjdnster
med avseende pa vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumaérket innehar, hur
ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omréde detta varumarke har brukats, hur stora
investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omséttningskretsen som tack
vare varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt yttranden frn
handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se domen i1 det ovanndmnda malet
Windsurfing Chiemsee, punkt 51).

24.

Hirav foljer att det inte generellt kan uppges, till exempel med hénvisning till en viss
procentsats av den omsittningskrets som kdnner till varumaérket, nér ett varumirke har
forvdrvat hog sarskiljningsformaga (se i detta hinseende domen i det ovanndmnda maélet
Windsurfing Chiemsee, punkt 52).

25.
Helhetsbedomningen av risken for forvaxling skall, vad giller de aktuella varumarkenas

likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig pd det helhetsintryck som varumérkena &stadkommer,
1 synnerhet med hénsyn till deras sédrskiljande och mest framtrddande bestdndsdelar. Faktum
ar att det av ordalydelsen av artikel 5.1 b i direktivet, enligt vilken “tecken ... kan leda till
forvéaxling hos allménheten ...”, framgér att det intryck som varumirket gor hos
genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjanst som ar i frdga har avgdérande
betydelse vid helhetsbeddmningen av risken for forvaxling. Genomsnittskonsumenten
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26.

27.

28.

29.

uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och dgnar sig inte at att undersoka dess
olika detaljer (se i1 detta hinseende domen i ovanndmnda méalet SABEL, punkt 23).

I samband med denna helhetsbeddmning férvintas den berérda produktkategorins
genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skéligen uppmérksam och upplyst (se
1 detta hianseende dom av den 16 juli 1998 1 mal C-210/96, Gut Springenheide och Tusky,
REG 1998, s. [-4657, punkt 31). Hénsyn skall dock &ven tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten séllan har mgjlighet att gora en direkt jimforelse mellan de olika
varumadrkena utan maste forlita sig pa en oklar bild som han har i minnet. Det bor dven
beaktas att genomsnittskonsumentens uppmaérksamhet kan variera beroende pa vilken
kategori av varor eller tjinster det dr fraga om.

For att bedoma den grad av likhet som foreligger mellan de aktuella varumérkena skall
den nationella domstolen bedoma deras grad av likhet 1 bild, ljud eller ord, och 1
forekommande fall bedoma den betydelse som skall tillmétas dessa olika bestandsdelar,
med hénsyn till vilken kategori av varor eller tjénster det ar fraga om och de villkor under
vilka de salufors.

Av vad ovan anforts foljer att den nationella domstolens fragor skall besvaras pa sé sétt
att det inte kan uteslutas att forvéaxlingsrisk, i den mening som avses i artikel 5.1 b 1
direktivet, uppkommer endast av det skalet att tvd varumaérken ar likljudande. Ju storre
likheten dr mellan de varor eller tjdnster som ticks av varumérkena och ju hogre
sarskiljningsformaga det dldre varumérket har, desto storre &r risken for forviaxling. For att
faststdlla ett varumarkes sarskiljningsformaga, och foljaktligen for att bedoma om det har
forvarvat hog sarskiljningsforméga, skall det goras en helhetsbedomning av om varumarket
lampar sig som identifikationsmedel for att faststilla att de varor och tjénster med avseende
pa vilka det har registrerats kommer fran ett visst foretag och séledes for att sarskilja dessa
varor och tjénster frdn andra foretags varor och tjénster. Vid denna bedomning skall hinsyn
tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till varuméarkets inneboende egenskaper,
inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjinster med avseende
pa vilka det har registrerats. Det kan inte uppges generellt, till exempel med hénvisning till
en viss procentsats av den omsattningskrets som kanner till varumérket, nér ett varumarke
har forvérvat hog sérskiljningsformaga.

Rittegdngskostnader

De kostnader som har fororsakats kommissionen, som har inkommit med yttrande till
domstolen, dr inte erséttningsgilla. Eftersom forfarandet i forhdllande till parterna i malet
vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av samma maél, ankommer det pé
den nationella domstolen att besluta om rittegangskostnaderna.

P& dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angdende de frigor som genom beslut av den 11 september 1997 stillts av Landgericht
Miinchen I - féljande dom:

Det kan inte uteslutas att forvixlingsrisk, i den mening som avses i artikel 5.1 b i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
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medlemsstaternas varumérkeslagar, uppkommer endast av det skiilet att tva
varumiirken ér likljudande. Ju storre likheten dr mellan de varor eller tjéinster som
tiacks av varumérkena och ju hogre sirskiljningsformaga det dldre varumaérket har,
desto storre ar risken for forvixling. For att faststilla ett varumérkes
sdrskiljningsforméga, och foljaktligen for att bedoma om det har forvérvat hog
siarskiljningsformaga, skall det goras en helhetsbedomning av om

varumirket limpar sig som identifikationsmedel for att faststilla att de varor och
tjdnster med avseende pa vilka det har registrerats kommer fran ett visst foretag och
for att sirskilja dessa varor och tjinster frian andra foretags varor och tjinster. Vid
denna bedomning skall hiinsyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till
varumiirkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva
element om de varor eller tjinster med avseende pa vilka det har registrerats. Det kan
inte uppges generellt, till exempel med hinvisning till en viss procentsats av den
omsattningskrets som kinner till varumirket, niar ett varumérke har forvarvat hog
sarskiljningsformaga.

Kapteyn
Puissochet
Jann

Mancini

Moitinho de Almeida
Gulmann

Edward

Sevon
Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammantrdade 1 Luxemburg den 22 juni 1999.

R. Grass

P.J.G. Kapteyn

Justitiesekreterare

Ordforande

1: Réttegangssprék: tyska.
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EU-domstolen mal C-323/09

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 22 september 2011 (*)

”Varumirken — S6kordsannonsering pé Internet (’keyword advertising”) — Annonsdrens val
av ett sokord som motsvarar en konkurrents kdnda varumérke — Direktiv 89/104/EEG —
Artikel 5.1 a och 5.2 — Férordning (EG) nr 40/94 — Artikel 9.1 a och ¢ — Villkor om att skada
ska foreligga pa ndgon av varumarkets funktioner — Forfang for ett kdnt varumérkes
sarskiljningsforméga (urvattning) — Otillborlig fordel som dras av det kdnda varumaérkets
sarskiljningsformaga eller renommé (snyltning)”

I mal C-323/09,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av High Court
of Justice (England & Wales), Chancery Division (Forenade kungariket) genom beslut av
den 16 juli 2009, som inkom till domstolen den 12 augusti 2009, i malet

Interflora Inc.,
Interflora British Unit
mot
Marks & Spencer plc,
Flowers Direct Online Ltd,
meddelar
DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. IleSi¢
(referent), E. Levits och M. Safjan,

generaladvokat: N. Jaéskinen,

justitiesekreterare: forste handldggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 13 oktober 2010,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Interflora Inc. och Interflora British Unit, genom R. Wyand, QC, och S. Malynicz,
barrister,

- Marks & Spencer plc, genom G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, samt av
T. Savvides och E. Devlin, solicitors,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, 1 egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom H. Krémer, i egenskap av ombud,

och efter att den 24 mars 2011 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

1 Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 5 1 radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgédva, omrade 13, volym 17, s. 178)
och artikel 9 1 rddets forordning (EG) nr40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2,
s. 3).

2 Begiran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan Interflora Inc. och Interflora British
Unit och & andra sidan Marks & Spencer plc (nedan kallat M & S) och Flowers Direct
Online Ltd. Sedan en forlikning natts med Flowers Direct Online Ltd, avser malet vid den
hinskjutande domstolen nu enbart Interflora Inc. och Interflora British Unit & ena sidan och
M & S & andra sidan. Mélet giller M & S:s annonsering pa Internet med hjilp av sokord
som dverensstimmer med varumérket INTERFLORA.

Tillimpliga bestimmelser

3 Direktiv 89/104 upphidvdes genom Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av
den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L 299,
s. 25), vilket trddde 1 kraft den 28 november 2008, och forordning nr 40/94 upphévdes
genom ridets forordning (EG) nr207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1), som trddde 1 kraft den 13 april 2009. Malet vid
den hanskjutande domstolen kan emellertid anses reglerat av direktiv 89/104 och forordning
nr 40/94 med hénsyn till nér vissa faktiska omstédndigheter 4gde rum.

4 Domstolen kommer foljaktligen att tolka direktiv 89/104 och forordning nr 40/94 sdsom
den hinskjutande domstolen har begirt. Det ska dock pédpekas att for det fall den
hinskjutande domstolen grundar sig pd bestimmelserna 1 direktiv 2008/95 och férordning
nr 207/2009 nér den avgor det nationella malet, kan EU-domstolens tolkning dverforas pa
denna nya lagstiftning. De bestimmelser som dr relevanta for det nationella malet dndrades
ndmligen inte i materiellt hinseende vad géller ordalydelse, sammanhang eller syfte da det
sistndmnda direktivet och den sistndmnda forordningen antogs.

5 Tionde skilet i1 direktiv 89/104 hade foljande lydelse:

”Det skydd som foljer av det registrerade varumirket, vars funktion framfor allt &ar att
garantera att varumirket anger ursprunget, dr absolut nér det rader identitet mellan mirket
och tecknet och varorna eller tjdnsterna. Skyddet giller ocksé vid likhet mellan mérket och
tecknet och varorna eller tjénsterna. Det dr nddvindigt att tolka begreppet likhet mot
bakgrund av risken for forviaxling. Grundforutsittningen for skyddet ér att det finns en risk
for forvéxling ...”

6 Sjunde skilet 1 forordning nr 40/94 hade 1 stort sett identisk lydelse.

7 Artikel 5 1 direktiv 89/104, med rubriken “Réttigheter som dr knutna till ett varumirke”,
hade foljande lydelse:

”1.  Det registrerade varumirket ger innehavaren en ensamréitt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i ndringsverksamhet anvinda
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a) tecken som dr identiska med varumérket med avseende pa de varor och tjdnster som ar
identiska med dem for vilka varumairket &r registrerat,

b) tecken som pd grund av sin identitet eller likhet med varumaérket och identiteten eller
likheten hos de varor och tjinster som ticks av varumirket och tecknet kan leda till
forvaxling hos allminheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumérket.

2. En medlemsstat kan ocksé besluta att innehavaren skall ha ritt att férhindra tredje man,
som inte har hans tillstdnd, fran att i ndringsverksamhet anvédnda ett tecken som &ar identiskt
med eller liknar varumédrket med avseende pa varor och tjdnster av annan art d&n dem for
vilka varumaérket &r registrerat, om detta ar ként i den medlemsstaten och om anvéndningen
av tecknet utan skélig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfdng for varumérkets
sarskiljningsformaga eller renommé.

3. Bl.a. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:
a)  Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b)  Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa andamal
eller utbjuda eller tillhandahalla tjénster under tecknet.

c) Attimportera eller exportera varor under tecknet.

d)  Att anvinda tecknet pé affarshandlingar och i reklam.

8 Ordalydelsen i artikel 9.1 a och b i forordning nr 40/94 motsvarade i allt vdsentligt den 1
artikel 5.1 1 direktiv 89/104. Artikel 9.2 motsvarade artikel 5.3. Artikel 9.1 ¢ i1 f6rordning
nr 40/94 hade foljande ordalydelse:

“Ett gemenskapsvarumérke ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har rétt att forhindra
tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvianda

c) ett kinnetecken som é&r identiskt med eller liknar gemenskapsvarumirket med
avseende dven pa varor och tjanster av annat slag &n dem {fo6r vilka
gemenskapsvarumarket &r registrerat, om detta dr kint i gemenskapen och om
anvdndningen av kdnnetecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller &r
till forfang for gemenskapsvarumarkets sarskiljningsforméga eller renommé.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Soktjinsten AdWords

9 Nar en Internetanvéndare gor en s6kning pa ett eller flera ord i sdkmotorn Google visas de
webbplatser som bést dverensstimmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det ror
sig hdrvid om sé kallade naturliga sokresultat.

10  Med hjélp av Googles avgiftsbelagda soktjénst kallad AdWords kan néringsidkare — genom

att vélja ett eller flera sokord — fa en reklamlink till sin webbplats visad, nir det eller de
valda sokorden 1 frdga sammanfaller med innehdllet i1 de forfragningar som
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12

13

14

15

16

17

18

19

Internetanvindare skickar till sokmotorn. Reklamldnken visas under rubriken “Sponsrade
linkar”, som upptrdder antingen till hoger pa skdrmen, till hoger om de naturliga
sOkresultaten, eller overst pa skdrmen, ovanfor nimnda resultat.

Reklamlédnken f6ljs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgor ldnken och
reklammeddelandet den annons som visas under ndmnda rubrik.

Annonsdren betalar for soktjdnsten varje gang nagon klickar pa den sponsrade lidnken.
Avgiftens storlek berdknas bland annat utifrdn det “maximala pris per klick” som
annonsOren 1 samband med tecknandet av soktjinstavtalet med Google angett sig vara
beredd att betala och antalet ganger Internetanvéndarna klickar pa ldnken i friga.

Flera annonsorer kan vilja samma sdkord. Visningsordningen for deras reklamldnkar
faststills darfor bland annat i forhédllande till maximalt pris per klick, antalet tidigare klick
pa ldnkarna 1 frdga och till Googles bedomning av annonsens kvalitet. Annonséren kan nir
som helst forbdttra sin annonsposition genom att erbjuda ett hogre maximalt pris per klick
eller genom att forsoka hoja kvaliteten pa sin annons.

Andvindning av sokord i det nationella malet

Interflora Inc., ett bolag bildat enligt lagstiftningen 1 delstaten Michigan (Forenta staterna),
driver ett virldsomspdnnande nitverk for blomsterleveranser. Interflora British Unit &r
licenstagare till Interflora Inc.

Interflora Inc.:s och Interflora British Units (nedan gemensamt kallade Interflora) nitverk
bestar av florister som tar emot bestédllningar per telefon eller 1 butik. Interflora har dven
webbplatser som gor det mojligt att gora bestdllningar via Internet. Dessa bestdllningar
levereras av den medlem i nétverket vars verksamhet ligger ndrmast den adress till vilken
blommorna ska levereras. Adressen till huvudwebbplatsen dr www.interflora.com. Denna dr
1 sin tur uppdelad i landsspecifika webbplatser sésom www.interflora.co.uk.

INTERFLORA idr ett nationellt varumirke 1 Forenade kungariket och dven ett
gemenskapsvarumidrke. Det &r utrett att dessa varumérken dr vil kdnda i1 Forenade
kungariket och 1 andra medlemsstater 1 Europeiska wunionen vad giller
blomsterleveranstjénster.

M & S, ett bolag bildat enligt engelsk rétt, dr en av de storsta detaljhandlarna 1 Férenade
kungariket. Bolaget séljer ett stort antal olika varor och tillhandahéller olika tjanster genom
sitt butiksndt och via sin webbplats www.marksandspencer.com. En av dess
affarsverksamheter ar forséljning och leverans av blommor. Den affdrsverksamheten
konkurrerar med den verksamhet som drivs av Interflora. Det dr ostridigt mellan parterna i
det nationella mélet att M & S inte 4r medlem i Interfloras nétverk.

M & S valde — inom ramen for soktjdnsten AdWords — ut sdkordet “Interflora” och
varianter av det ordet med “mindre fel”, samt uttryck innehéllande ordet Interflora (sdsom
”Interflora Flowers”, “Interflora Delivery”, “Interflora.com”, ”Interflora co uk” etcetera)
som sokord. Foljaktligen visades en M & S-annons under rubriken “sponsrade lédnkar” nér
Internetanvindare anvinde ordet Interflora eller nagon av dessa varianter som sokbegrepp 1
sokmotorn Google.

Annonsen sdg ut pa foljande sétt:

"M & S Flowers Online
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20

www.marksandspencer.com/flowers

Magnifika blommor och nya véxter

Bestill fram till klockan 17 for leverans pafoljande dag’

b

("M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

Sedan Interflora konstaterat ovanstdende véckte foretaget talan om varuméarkesintrang mot
M & S vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, som beslutade att
vilandeforklara malet och stélla tio tolkningsfragor till domstolen. Fragorna foranledde
domstolen att begdra ett fortydligande. I beslut av den 29 april 2010, som inkom till
domstolen den 9 juni 2010, aterkallade den hénskjutande domstolen fragorna 5—10. Numera
aterstar endast nedanstdende fyra fragor:

’91)

Om en ndringsidkare, som &r konkurrent till innehavaren av ett registrerat varumérke
och som via sin webbplats sdljer varor och tillhandahaller tjdnster som &r identiska
med dem som omfattas av varumarket,

— véljer ett kinnetecken som ... dr identiskt med varumairket, som sokord for ett
sokmotorforetags tjanst med sponsrade ldnkar,

— véljer kdannetecknet sdsom sokord,
— kopplar kidnnetecknet till webbadressen till sin webbplats,

— faststiller kostnaden per klick som néringsidkaren ska betala 1 forhdllande till
detta sokord,

— faststiller tidpunkten for nir den sponsrade ldnken ska visas, och

— anvinder kénnetecknet i1 affarskorrespondens vid fakturering och betalning av
avgifter eller hanteringen av sitt konto hos sokmotorforetaget, men den
sponsrade ldnken inte i sig innehdller kéinnetecknet eller ndgot liknande
kédnnetecken,

ska da ndgon eller samtliga av de nidmnda handlingarna anses utgéra anvéndning av

2)

3)

kdnnetecknet fran konkurrentens sida, i den mening som avses i artikel 5.1 a i
[direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [forordning nr 40/94]?

Sker sadan anvindning “med avseende pa” de varor och tjanster som dr identiska med
dem for vilka varumadrket &r registrerat, i den mening som avses i artikel 5.1 a i
[direktiv 89/104] och artikel 9.1 a 1 [forordning nr 40/94]?

Omfattas sddan anvidndning av tillimpningsomradet for
a) artikel 5.1 a1 [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a 1 [f6rordning nr 40/94], och/eller

b) ... artikel 5.2 i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 c i [forordning nr 40/94]?
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4)  Paverkas svaret pa fraga 3 om

a) visningen av konkurrentens sponsrade link som svar pa en sdkning som en
anvindare har gjort med hjalp av det aktuella kidnnetecknet, kan fa vissa delar av
allménheten att tro att konkurrenten dr medlem i1 varuméirkesinnehavarens
kommersiella nidtverk, 1 motsats till vad som ér fallet, eller

b)  sOkmotorforetaget inte tilliter varumirkesinnehavarna 1 den relevanta
medlemsstaten ... att hindra att kinnetecken som é&r identiska med deras
varumérken viljs som sokord av tredje man?”

Begiiran att dteruppta det muntliga forfarandet

Genom skrivelse av den 1 april 2011 begdrde M & S att det muntliga forfarandet skulle
aterupptas. Bolaget gjorde gillande att generaladvokatens forslag till avgdrande, som
foredrogs den 24 mars 2011, grundas pé felaktiga antaganden och innebér ett asidoséttande
av principerna om behdrighetsfordelningen mellan EU-domstolen och den hénskjutande
domstolen. M & S har i detta sista avseende pépekat att generaladvokaten, i stéllet for att
gora en analys av tillimpliga unionsréttsliga regler, har redogjort for vilket resultat han anser
att tolkningen av dessa regler bor leda till 1 det nationella malet.

Det foljer av fast réttspraxis att domstolen kan besluta att dteruppta det muntliga forfarandet
1 enlighet med artikel 61 1 rittegdngsreglerna, om den anser att den inte har tillricklig
kdnnedom om omsténdigheterna i malet eller om detsamma ska avgoras pa grundval av ett
argument som inte har avhandlats mellan parterna (se, bland annat, dom av den 26 juni 2008
1 mal C-284/06, Burda, REG 2008, s.1-4571, punkt37, och av den 17 mars2011 1
mél C-221/09, AJD Tuna, REU 2011, s. I-0000, punkt 36).

Domstolen anser att den i forevarande fall har tillgang till alla uppgifter som den behover
for att kunna besvara de fragor som stillts av den hinskjutande domstolen och att mélet inte
ska provas med avseende pa ett argument som inte har avhandlats infér denna.

Vad avser kritiken mot generaladvokatens forslag till avgérande ska det erinras om att
enligt artikel 252 andra stycket FEUF ar generaladvokatens roll att offentligt och fullstandigt
opartiskt och oavhingigt ldgga fram motiverade yttranden i de mal dir dennes deltagande ar
erforderligt 1 enlighet med stadgan for Europeiska unionens domstol. Vid fullgérandet av
detta uppdrag fir generaladvokaten i forekommande fall bedoma en begiran om
forhandsavgorande genom att placera den 1 ett storre sammanhang dn det som strikt har
avgransats av den hénskjutande domstolen eller av parterna i malet vid den domstolen.
Domstolen dr varken bunden av generaladvokatens forslag till avgdérande eller av den
motivering som ligger till grund f{o6r fOrslaget (dom av den 11 november 2010 i
mal C-229/09, Hogan Lovells International, REU 2010, s. I-0000, punkt 26, samt domen i
det ovanndmnda mélet AJD Tuna, punkt 45).

Detsamma giller for den hénskjutande domstolen, som vid tillimpning av domstolens
forhandsavgorande inte &r skyldig att folja generaladvokatens resonemang.

M & S:s begiran om att det muntliga forfarandet ska aterupptas ska foljaktligen avslas.

Provning av tolkningsfrigorna

Frdgorna avseende artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i forordning nr 40/94
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Den hanskjutande domstolen har stillt fragorna 1, 2 och 3 a for att fa klarhet 1 huruvida
artikel 5.1 a 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 a 1 forordning nr 40/94 ska tolkas sa, att
innehavaren av ett varumaérke har ratt att forhindra att en konkurrent, utifran ett sokord som
ar identiskt med detta varumirke och som vederborande utan varumdrkesinnehavarens
medgivande har valt ut i en soktjdnst pa Internet, later visa en annons for varor eller tjdnster
som &r identiska med dem for vilka varumarket i fraga har registrerats.

Den hénskjutande domstolen har stillt den fjdrde frigan for att fa klarhet 1 om det i detta
sammanhang &r relevant att annonsen kan fa vissa delar av omsittningskretsen att felaktigt
tro att annonsdren idr medlem i varuméirkesinnehavarens kommersiella nitverk och att
sokmotorforetaget inte tillater varumédrkesinnehavarna att hindra att kidnnetecken som éar
identiska med deras varumérken véljs som sokord.

Fragorna ska provas gemensamt.

Domstolen har redan slagit fast att det kéinnetecken som annonséren véljer som sokord 1 en
sOktjanst pa Internet &r det medel som anvinds for att hans annons ska visas. Kdnnetecknet
anvinds saledes i ndringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104
och artikel 9 1 forordning nr 40/94 (se, bland annat, dom av den 23 mars 2010 i1 de férenade
malen C-236/08—C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s.1-2417,
punkterna 49-52, samt av den 25 mars 2010 1 mal C-278/08, BergSpechte, REU 2010,
s. [-2517, punkt 18).

Dessutom foreligger anvdandning med avseende pa annonsdrens varor och tjénster dven nér
det valda kénnetecknet i form av sokord inte framtrider i sjdlva annonsen (domen i det
ovanndmnda mélet BergSpechte, punkt 19, och beslut av den 26 mars 2010 i mal C-91/09,
Eis.de, punkt 18).

Varumérkesinnehavaren kan emellertid inte motsétta sig att ett kdnnetecken som &r
identiskt med dennes varumirke anvidnds som sokord, om inte samtliga villkor som
foreskrivs 1 detta avseende i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i1 forordning nr 40/94
samt relevant réttspraxis dr uppfyllda.

Det nationella mélet omfattas av den situation som regleras i artikel 5.1 a respektive
artikel 9.1 a, det vill sdga en situation med ’dubbel identitet”, dér tredje man anvénder ett
kinnetecken som &r identiskt med varumérket for varor eller tjanster som é&r identiska med
dem f6r vilka varumirket registrerats. Det ar ndmligen utrett att M & S, for sin
blomleveranstjdnst, bland annat anvint kénnetecknet “Interflora” som 1 allt visentligt ar
identiskt med ordmirket INTERFLORA, vilket registrerats for blomleveranstjinster.

I en sadan situation har varumérkesinnehavaren endast ritt att forhindra denna anviandning
om den kan skada en av varumérkets funktioner (dom i de ovannidmnda fOrenade
mélen Google France och Google, punkt 79, och i det ovannidmnda maélet BergSpechte,
punkt 21, se d&ven dom av den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009,
s. [-5185, punkt 60, samt av den 8 juli 2010 i mal C-558/08, Portakabin, REU 2010,
s. I-0000, punkt 29).

Interflora anser att detta villkor i enlighet med fast réttspraxis ska forstds sa, att ndmnda
punkt I a skyddar varumirkesinnehavaren mot alla skador pa varumirkets samtliga
funktioner. Enligt M & S f0ljer emellertid en sddan tolkning inte otvivelaktigt av rittspraxis
och riskerar att skapa en obalans mellan intresset av att skydda immateriella réttigheter och
intresset av en fri konkurrens. Europeiska kommissionen anser & sin sida att artikel 5.1 a 1
direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i forordning nr 40/94 skyddar varumérkesinnehavaren
endast mot skador pé ursprungsangivelsefunktionen. Varumarkets ovriga funktioner kan, pa
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sin hojd, spela en roll vid tolkningen av artikel 5.2 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1
forordning nr 40/94, som ror de réttigheter som dr knutna till kdnda varumarken.

Domstolen pépekar att det foljer av ordalydelsen 1 artikel 5.1 1 direktiv 89/104 och av tionde
skdlet héri att medlemsstaternas réttsregler har harmoniserats pa sd sétt att den ensamrétt
som dr knuten till varumérket ger varumérkesinnehavaren ett “absolut” skydd mot tredje
mans anviandning av kdnnetecken som é&r identiska med varumaérket for identiska varor eller
tjanster. Nar denna dubbla identitet inte &r for handen, dr det endast om det foreligger risk
for forvaxling som varumirkesinnehavaren med framgang kan gora sin ensamritt gillande.
Skillnaden mellan det skydd som ges enligt artikel 5.1 a respektive artikel 5.1 b aterges,
savitt avser gemenskapsvarumaérket, 1 sjunde skilet och 1 artikel 9.1 1 forordning nr 40/94.

Skyddet mot otillaten anvindning av kidnnetecken som é&r identiska med ett varumérke for

varor eller tjanster som dr identiska med dem som varumidrket har registrerats for
klassificeras av unionslagstiftaren forvisso som “absolut”. Domstolen har emellertid satt
denna kvalificering 1 perspektiv och pépekat att oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt
artikel 5.1a 1 direktiv89/104 &n ma vara, sd syftar det enbart till att ge
varumdrkesinnehavaren mojlighet att skydda sina specifika intressen 1 egenskap av
varumirkesinnehavare, det vill sdga att sdkerstdlla att varumérket kan fylla sina funktioner.
Utovandet av den ensamritt som &dr knuten till varuméarket maste foljaktligen reserveras for
de fall d tredje mans anvindning av tecknet skadar eller kan skada varumirkets funktioner
och 1 synnerhet dess grundldggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens
ursprung (dom av den 12 november 2002 1 mal C-206/01, Arsenal Football Club,
REG 2002, s. I-10273, punkt 51).

En sédan tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 har upprepats vid ett flertal tillfdllen och
overforts pé artikel 9.1 a 1 forordning nr 40/94 (se, bland annat, vad géller direktiv 89/104,
dom av den 11 september 2007 i mal C-17/06, Céline, REG 2007, s. [-7041, punkt 16, samt
av den 12 juni 2008 i mél C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. 1-4231,
punkt 57 och, vad géller forordning nr 40/94, beslut av den 19 februari 2009 1 mal C-62/08,
UDV North America, REG 2009, s.1-1279, punkt42, samt domen i de ovanndmnda
forenade mélen Google France och Google, punkt 75). Denna tolkning har vidare preciserats
pa sd sitt att ndmnda bestimmelser ger varumédrkesinnehavaren mdjlighet att gora sin
ensamritt gillande vid skada eller risk for skada pd en av varumirkets funktioner, oavsett
om det giller dess grundldggande funktion att garantera ursprunget pa den vara eller tjdnst
som ticks av varumdrket eller en av varumirkets ovriga funktioner, sisom att garantera
varornas eller tjansternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och
reklamfunktionerna (domen i det ovannimnda malet L’Oréal m.fl., punkterna 63 och 65,
samt domen i de ovannimnda forenade malen Google France och Google, punkterna 77
och 79).

Nér det géller andra funktioner hos varumérket dn ursprungsangivelsefunktionen, dr det
viktigt att papeka att savél unionsslagstiftaren — genom anvindningen av uttrycket ”framfor
allt” i tionde skélet i direktiv 89/104 och i sjunde skilet i forordning nr 40/94 — som
domstolen — genom anvédndningen av uttrycket “varumérkets funktion” sedan domen i det
ovannimnda maélet Arsenal Football Club — har angett att varumirkets
ursprungsangivelsefunktion inte dr den enda funktionen som fortjinar skydd mot intrang
fran tredje man. De har hirigenom beaktat att ett varumarke, forutom att det fungerar som en
ursprungsangivelse for varor och tjénster, ofta dr ett verktyg for kommersiella strategier som
anvéands 1 synnerhet 1 reklamsyfte eller for att forvérva ett gott rykte for att fa kunderna att
vara lojala.
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40  Ett varumérke forvantas forvisso alltid uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det
endast uppfyller sina andra funktioner om varumérkesinnehavaren anvénder det i ett visst
syfte, sérskilt for reklamidndamal eller 1 investeringssyfte. Namnda skillnad mellan
varumaérkets grundldggande funktion och dess Ovriga funktioner motiverar emellertid pa
intet sétt att, ndr varumérket uppfyller en eller flera av dessa dvriga funktioner, skador pa
dessa funktioner undantas fran tillampningsomréadet for artikel 5.1 a 1 direktiv 89/104 och
artikel 9.1 a 1 forordning nr 40/94. P4 samma sitt kan det inte anses att det enbart &r kidnda
varumdrken som kan ha andra funktioner dn ursprungsangivelsefunktionen.

41  Det dr mot bakgrund av ovanstdende Overvidganden och de ndrmare tolkningsdata som
domstolen kommer att [imna nedan som den hénskjutande domstolen ska tillimpa villkoret
att det ska foreligga skada pa en av varumérkets funktioner.

42  Nar det giller anvandning i en soktjdnst pd Internet av kdnnetecken som ar identiska med
varumirken sdsom sokord for varor eller tjanster som ar identiska med dem som
varumérkena registrerats for, har domstolen redan slagit fast att utdver
ursprungsangivelsefunktionen kan dven reklamfunktionen vara relevant (se domen i1 de
ovanndmnda forenade mélen Google France och Google, punkt 81). Detta 6vervigande dger
giltighet dven 1 forevarande fall, dir Interflora emellertid dven gjort gillande en skada p sitt
varumadrkes investeringsfunktion.

43 Domstolen kommer foljaktligen att ge den hdnskjutande domstolen tolkningsdata savitt
avser varumaérkets ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.

Skada pé ursprungsangivelsefunktionen

44  Fragan huruvida ursprungsangivelsefunktionen hos varumirket skadas nédr det for
Internetanvindarna, utifran sokord som &r identiska med ett varumaérke, visas en annons fran
tredje man, sdsom en konkurrent till innehavaren av detta varumaérke, beror framfor allt pa
hur annonsen presenteras. Varumérkets ursprungsangivelsefunktion skadas ndr annonsen
inte mojliggdr eller endast med svarighet mojliggér for en normalt informerad och skiligen
uppmarksam Internetanvéndare att fa reda pa om de varor och tjdnster som avses i annonsen
hérror frdn varumirkesinnehavaren eller frdn ett foretag med ekonomiska band till
varumdrkesinnehavaren eller, tviartom, fran tredje man (domen i de ovanndmnda férenade
mélen Google France och Google, punkterna 83 och 84, samt domen i det ovannimnda
malet Portakabin, punkt 34). I en sddan situation, dar annonsen dessutom framtrader direkt
efter det att den berdrda Internetanvéndaren har skrivit in varumérket som sokord och visas
vid ett tillfalle d4 varumérket, 1 egenskap av sokord, ocksd visas pa skdrmen, kan
Internetanvindaren ta miste pa de aktuella varornas och tjdnsternas ursprung (domen i de
ovanndmnda férenade malen Google France och Google, punkt 85).

45  Nér en tredje mans annons antyder att det foreligger ett ekonomiskt band mellan denna
tredje man och varumérkesinnehavaren, ska det anses foreligga skada pa varumérkets
ursprungsangivelsefunktion. Skada p&d ndmnda funktion hos varumirket ska dven anses
foreligga ndr annonsen visserligen inte antyder att det foreligger nadgot ekonomiskt band
men ir sd vag i friga om ursprunget for de aktuella varorna och tjénsterna att en normalt
informerad och skidligen uppmérksam Internetanviandare inte utifran reklamlédnken och det
reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsdren utgdr tredje man i
forhéllande till varumérkesinnehavaren eller om anvédndaren tvdrtom har ett ekonomiskt
band till varumérkesinnehavaren (dom i de ovannidmnda forenade malen Google France och
Google, punkterna 89 och 90, samt domen i det ovanndmnda malet Portakabin, punkt 35).

46  Det ankommer pa den nationella domstolen att bedoma om omsténdigheterna i det mal som
anhéngiggjorts vid den innebdr att det foreligger skada eller risk for skada pa
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ursprungsangivelsefunktionen pa det sidtt som avses 1 ovanndmnda punkter (se, analogt,
domen i de ovanndmnda forenade malen Google France och Google, punkt 88).

47  Det dr vid denna bedomning ovidkommande att sokmotorforetaget, sdsom nidmnts i
frdga 4 b, inte tillater varumarkesinnehavaren att hindra att kidnnetecknet som é&r identiskt
med detta varumaérke viljs som sokord. Domstolen delar generaladvokatens &sikt i punkt 40
1 hans forslag till avgérande att det endast dr det motsatta forhdllandet, det vill sdga att
sOkmotorforetaget ger varumirkesinnehavarna en sddan mdjlighet, som skulle kunna ha
betydelse 1 rattsligt avseende. I ett sddant fall och under vissa forutséttningar skulle den
omstdndigheten att varumirkesinnehavarna inte motsdtter sig att kinnetecken som dar
identiska med deras varumérken viljs som s6kord kunna anses som ett tyst medgivande fran
deras sida. Det forhédllande som é&r aktuellt i det nationella maélet, det vill sdga att inget
tillstdnd begirts fran varumérkesinnehavaren eller getts av densamme, bekriftar emellertid
endast att anvindningen av ett kinnetecken som ar identiskt med hans varumérke skett utan
hans godkénnande.

48  En omstidndighet som den som beskrivs i frdga4 a kan diremot vara relevant for
tillimpningen av den regel som foreskrivs 1 artikel 5.1 a 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i
forordning nr 40/94.

49 Om det framgidr av den hinskjutande domstolens beddémning av de faktiska
omstdndigheterna att M & S:s annons, som presenteras som svar pd Internetanvéndares
sokningar med hjdlp av ordet Interflora, riskerar att f4 Internetanvandarna att felaktigt tro att
den blomsterleveranstjanst som M & S erbjuder ingér i Interfloras kommersiella nédtverk, ska
det ndmligen slas fast att den aktuella annonsen inte gor det mojligt att veta om M & S ér en
tredje man i fOrhéllande till varumirkesinnehavaren eller om M & S tvidrtom har
ekonomiska band till varumérkesinnehavaren. Under dessa omsténdigheter skulle skada
foreligga pé varumarket INTERFLORAs ursprungsangivelsefunktion.

50  Sasom har erinrats i punkt 44 i denna dom utgdrs omsittningskretsen i detta fall av normalt
informerade och skidligen uppmérksamma Internetanvdndare. Det faktum att négra
Internetanvindare kan ha haft svérigheter att uppfatta att den tjinst som M & S
tillhandahéller ar fristdende fran den som Interflora tillhandahéller ricker séledes inte for att
sla fast att det foreligger skada pd ursprungsangivelsefunktionen.

51  Den hinskjutande domstolens prévning av de faktiska omstdndigheterna kan forst besta i1 en
bedémning av huruvida en normalt informerad och skéligen uppmérksam Internetanvéndare,
utifran marknadens allmidnt kdnda egenskaper, kan fOrvéintas kénna till att M & S:s
blomsterleveranstjdnst inte ingar i Interfloras ndtverk utan i stédllet konkurrerar med
Interfloras nérverk. Om det visar sig att detta inte dr allmint ként, kan den hénskjutande
domstolen sedan gora en bedomning av om M & S:s annons gjorde det mojligt for
Internetanvindaren att forstd att ndimnda tjénst inte ingér 1 nitverket.

52 Den hinskjutande domstolen kan i synnerhet beakta att varumérkesinnehavarens
kommersiella ndtverk i forevarande fall bestar av ett stort antal detaljister som sinsemellan
ar mycket olika vad giller storlek och kommersiell profil. Under dessa omsténdigheter ska
det ndmligen anses att det kan vara sérskilt svart for en normalt informerad och skéligen
uppmédrksam Internetanvéndare att, i avsaknad av uppgifter frdn annonsoren, veta om
annonsOren — vars annons visas som svar pa en sokning med hjidlp av ndmnda varumérke
som sOkord — ingar i1 néitverket eller e;j.

53 Mot bakgrund av ovanstdende omstédndighet och &vriga faktorer som den hdnskjutande
domstolen finner relevanta ska nimnda domstol, om sadan allmidn kdnnedom som avses 1
punkt 51 1 denna dom inte foreligger, avgdra om det dr tillrdckligt eller ej att termer som
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”M & S Flowers” i en annons av den typ som beskrivs i punkt 19 i denna dom anvénds for
att en normalt informerad och skéligen uppmérksam Internetanvdndare som anvént
soktermer innehallande ordet Interflora ska kunna forstd att den erbjuda
blomsterleveranstjansten inte hérror fran Interflora.

Skada pa reklamfunktionen

54  Vad reklamfunktionen betrdffar har domstolen redan slagit fast att anvdndning av ett
kdnnetecken som é&r identiskt med négon annans varumérke i en sddan soktjdnst som
”AdWords” inte skadar denna funktion hos varumérket (domen i de ovanndmnda forenade
mélen Google France och Google, punkt98, och domen i det ovannimnda malet
BergSpechte, punkt 33).

55 En sadan anvindning kan forvisso ha &terverkningar pd en varumirkesinnehavares
anvandning av sitt ordmérke 1 reklamsammanhang.

56 Om varumdrkesinnehavaren registrerar sitt eget varumdrke som sokord hos
soktjanstleverantdren for att en annons ska visas under rubriken ”Sponsrade ldankar”, ar det
mdjligt att han ibland — om hans varumirke &ven valts som sokord av en konkurrent — maste
betala ett hogre pris per klick &n konkurrenten om han vill se till att hans annons visas fore
konkurrentens annons (se domen i de ovannidmnda forenade malen Google France och
Google, punkt 94).

57  Det forhéllandet i sig att tredje mans anvdndning av ett kiinnetecken som ar identiskt med
ett varumirke for varor och tjanster som ar identiska med dem som varumérket registrerats
for tvingar varumirkesinnehavaren att intensifiera sina reklamanstringningar for att
bibehélla eller 6ka sin synlighet bland konsumenterna &r inte 1 samtliga fall tillrdckligt for att
en skada pa varumirkets reklamfunktion ska anses foreligga. Det ska betonas att &ven om
varumérket utgor ett visentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsritten
syftar till att inféra (se, bland annat, dom av den 23 april 2009 1 mél C-59/08, Copad,
REG 2009, s.1-3421, punkt22), sd é&r syftet med varumirket inte att skydda
varumdrkesinnehavaren mot tillvigagéngssétt som utgor en naturlig del av konkurrensen.

58 Reklam pé Internet som sker med hjélp av s6kord som motsvarar varumirken utgor
emellertid ett sadant tillvdgagéngssitt, da syftet med reklam i allménhet ar att erbjuda
Internetanvindare ett alternativ till varumérkesinnehavarens varor och tjdnster (se, i detta
avseende, domen i de ovanndmnda forenade malen Google France och Google, punkt 69).

59  Att ett val gors av ett kidnnetecken som é&r identiskt med ndgon annans varumérke i en
soktjinst med samma egenskaper som “AdWords” innebdr for Ovrigt inte att
varumirkesinnehavaren berdvas sin mojlighet att anvédnda sitt varumarke pa ett effektivt sitt
for att informera och 6vertyga konsumenterna (se, 1 detta avseende, domen i de ovanndmnda
forenade malen Google France och Google, punkterna 96 och 97).

Skada pa investeringsfunktionen

60  Utdver sin ursprungsangivelsefunktion och, i forekommande fall, reklamfunktionen kan ett
varumédrke dven anvédndas av innehavaren for att skaffa sig eller behdlla ett gott rykte som
kan tinkas attrahera konsumenterna och gdéra dem lojala mot varumaérket.

61 Aven om denna si kallade investeringsfunktion hos varumirket kan &verlappa
reklamfunktionen, skiljer de sig dock at. Det &r ndmligen inte bara genom reklam som man
kan anvdnda varumirket for att forvérva eller behalla ett gott rykte, utan dven med hjélp av
andra kommersiella tekniker.
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Nar tredje man, sadsom till exempel en konkurrent till varumérkesinnehavaren, anviander ett
kinnetecken som dr identiskt med varumérket for varor eller tjanster som é&r identiska med
dem som varumérket registrerats for och denna anvidndning i1 stor utstrickning stor
varumdrkesinnehavarens anvdndning av sitt varumérke 1 syfte att forvirva eller behalla ett
gott rykte som kan ténkas attrahera konsumenterna och gora dem lojala mot varumairket,
finner domstolen att anvédndningen skadar varumairkets investeringsfunktion.
Varumérkesinnehavaren har foljaktligen rétt att forhindra sddan anvidndning med stéd av
artikel 5.1 a 1 direktiv 89/104 eller, savitt avser gemenskapsvaruméirken, artikel 9.1 a 1
forordning nr 40/94.

I en situation dédr varumaérket redan atnjuter ett sddant gott rykte har investeringsfunktionen
skadats nér tredje mans anvindning av ett kinnetecken som ar identiskt med varumairket for
identiska varor eller tjanster paverkar detta rykte och ddrmed dventyrar att det vidmakthalls.
Domstolen har redan faststillt att en varumérkesinnehavare maste kunna motsétta sig sddan
anvandning med stéd av den ensamritt som varumérket ger honom (se dom av den
12 juli 2011 i méal C-324/09, L’Oréal m.fl., REU 2011, s. I-0000, punkt 83).

Det kan ddremot inte godtas att en varumérkesinnehavare far motsétta sig att en konkurrent,

under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt for varumirkets
ursprungsangivelsefunktion, anviander ett kdnnetecken som é&r identiskt med varumaérket for
varor eller tjanster som dr identiska med dem som varumirket registrerats for, om
anvdandningen endast medfor att varumirkesinnehavaren tvingas att anpassa sina
anstrangningar for att forvérva eller behélla ett gott rykte som kan attrahera konsumenterna
och gora dem lojala mot varumirket. P4 samma sitt kan inte det faktum att nimnda
anvindning leder till att vissa konsumenter viander sig fran de varor eller tjanster som ar
forsedda med varumérket med framgéng goras gillande av varumirkesinnehavaren.

Det dr mot bakgrund av dessa overvdganden som den hédnskjutande domstolen ska prova
om M & S:s anvdndning av ett kinnetecken som é&r identiskt med varumairket
INTERFLORA é&ventyrar Interfloras mojlighet att vidmakthalla ett gott rykte som kan
attrahera konsumenter och fa dem att vara lojala mot varumérket.

Fragorna 1, 2, 3a och 4 ska f6ljaktligen besvaras enligt foljande. Artikel 5.1a 1
direktiv 89/104 och artikel 9.1 a 1 forordning nr 40/94 ska tolkas s, att innehavaren av ett
varumdarke har ritt att forhindra att en konkurrent, utifran ett sékord som ar identiskt med
detta varumirke och som konkurrenten utan varumirkesinnehavarens medgivande har valt
ut 1 en sOktjanst pa Internet, gor reklam for varor och tjdnster som ar identiska med dem for
vilka varumirket i frdga har registrerats, ndr anvindningen kan skada ndgon av varumairkets
funktioner. En sddan anvindning

— skadar varumérkets ursprungsangivelsefunktion nér den annons som visas med stod
av ndmnda sokord inte mojliggor eller endast med svarighet mojliggér for en normalt
informerad och skéligen uppmérksam Internetanvéndare att f4 reda pa om de varor och
tjdnster som avses 1 annonsen hirror fran varumérkesinnehavaren eller fran ett foretag
med ekonomiska band till varumérkesinnehavaren eller, tviartom, frin tredje man,

— skadar inte varumarkets reklamfunktion vid anvindning inom ramen for en soktjanst
pa Internet med de egenskaper som kédnnetecknar den soktjanst som dr aktuell i det
nationella malet, och

— skadar varumirkets investeringsfunktion om anvidndningen i stor utstrickning stor
varumirkesinnehavarens anvidndning av sitt varumairke i syfte att forvarva eller behélla
ett gott rykte som kan tdnkas attrahera konsumenterna och gora dem lojala mot
varumérket.
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Frdgan avseende artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i férordning nr 40/94

67  Den hinskjutande domstolen har stéllt fraga 3 b, som ska ldsas mot bakgrund av fragorna 1
och 2, for att f& klarhet i huruvida artikel 5.2 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ i1 forordning
nr 40/94 ska tolkas s&, att innehavaren av ett kdnt varuméirke har rétt att forhindra att en
konkurrent gor reklam utifrdn ett sokord som Gverensstimmer med varumédrket och som
konkurrenten utan varumérkesinnehavarens medgivande har valt ut i en soktjénst pa
Internet.

68  Vad for det forsta géller tillimpligheten av de bestimmelser som nimns i ovanndmnda
artikel 5.2 och artikel 9.1 c, foljer det av fast rdttspraxis att d&ven om dessa bestdmmelser
uttryckligen endast avser det fall d& anvdndning sker av ett kdnnetecken som &r identiskt
med eller liknar ett kdnt varumérke for varor eller tjdnster av annat slag &n dem for vilka
varumadrket har registrerats, sa géller det foreskrivna skyddet givetvis dven de fall dér en
sadan anvindning avser varor och tjdnster som ir identiska med eller av liknande slag som
dem for vilka varumaérket 1 frdga har registrerats (se bland annat dom av den 9 januari 2003 1
mal C-292/00, Davidoff, REG 2003, s.1-389, punkt30, av den 23 oktober 2003 1
mal C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. [-12537, punkterna 18
—22, och domen i de ovanndmnda forenade mélen Google France och Google, punkt 48).

69  Eftersom varumirket INTERFLORA ir kédnt, och M & S:s anvdndning som sdkord av ett
kdnnetecken som &r identiskt med detta varumérke, sdsom foljer av punkt 33 i denna dom,
har skett for en tjdnst som dr identisk med den som varumaérket registrerats for, dr artikel 5.2
i direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1 forordning nr 40/94 tillimpliga i det nationella maélet.
Det framgar vidare av beslutet om hinskjutande att tillimplig lagstiftning i Forenade
kungariket innehaller den bestimmelse som foreskrivs i artikel 5.2 1 direktiv 89/104.

70  Vad sedan giller omfattningen av det skydd som ges innehavare av kidnda varumérken, gor
domstolen foljande beddomning. Det foljer av ordalydelsen i nimnda bestimmelser att
innehavare av denna typ av varumarken har rétt att forhindra tredje man, som inte har hans
medgivande, att 1 ndringsverksamhet anvédnda ett kdnnetecken som dr identiskt med eller
liknar varumirket, om anvdndningen av kénnetecknet utan skélig anledning drar otillborlig
fordel av eller ar till forfang for varumérkenas sérskiljningsformaga eller renommé.

71  Det forutsitts inte att det foreligger risk for forvaxling hos omséttningskretsen for att
innehavaren av det kinda varumirket ska kunna gora gillande denna ritt (dom 1 det
ovannimnda malet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt31, och dom av den
18 juni 2009 i1 det ovanndmnda maélet L’Oréal m.fl., punkt 36). I den mén det 1 artikel 5.2 1
direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i férordning nr 40/94 foreskrivs att det aktuella varumérket
och det kidnnetecken som tredje man anvént ska ha en viss grad av likhet, ar det tillrackligt
att papeka att detta villkor dr uppfyllt i forevarande fall med hansyn till den stora likheten
mellan & ena sidan kédnnetecknet “Interflora” och de varianter som M & S anvént och &
andra sidan varumirket INTERFLORA.

72 De intrang som artikel 5.2 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1 forordning nr 40/94 skyddar
mot utgdrs for det fOrsta av intrdng som innebdr forfang for varumirkets
sarskiljningsformaga, for det andra intrdng som innebér forfing for varumérkets renommé
och for det tredje intrdng som innebér att det dras otillborlig fordel av varumirkets
sarskiljningsformaga eller renommé. Det racker med ett av dessa tre slags intrang for att
regeln 1 de ndmnda bestimmelserna ska vara tillimplig (se domen av den 18 juni 2009 1 det
ovannidmnda malet L.’Oréal m.fl., punkterna 38 och 42).

73 Séavitt avser forfang for det kinda varumérkets sarskiljningsférmaga, dven kallat urvattning,
uppkommer sddant forfang nir varumirkets formaga att ange att de varor eller tjénster for
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vilka det &dr registrerat forsvagas. Nar det giller forfang for varumirkets renommé, dven
kallat nedsvirtning, s& uppkommer sidant forfing nédr de varor eller tjénster betrdffande
vilka det identiska eller liknande kdnnetecknet anvinds av tredje man kan uppfattas av
allménheten pa ett sddant sétt att varumarkets attraktionsférmaga minskar (se domen av den
18 juni 2009 i det ovanndmnda mélet L’Oréal m.fl., punkterna 39 och 40).

Uttrycket “drar otillborlig fordel av ... varumirkets sérskiljningsformaga eller renommé”,
dven kallat snyltning, faster inte vikten vid det forfdng varumérket utsatts for, utan vid den
fordel det inneburit for tredje man som anvént ett identiskt eller liknande kénnetecken.
Uttrycket omfattar bland annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kénda
varumaérkets kolvatten, pad grund av att bilden av varumirket eller de egenskaper som detta
formedlar Gverforts pad de varor som omfattas av det identiska eller liknande kdnnetecknet
(dom av den 18 juni 2009 i det ovanndmnda mélet L’Oréal m.fl., punkt 41).

Det framgar av de forklaringar som ldmnades pa den begéran om fortydligande som ndmns
1 punkt 20 i denna dom att den hénskjutande domstolen inte har begért ndgon tolkning av
begreppet forfang for varumirkets renommé (nedsvirtning). Ndmnda domstol Onskar i
stillet fa klarlagt under vilka omstindigheter en annonsor, som — utifrdn ett kdnnetecken
som dr identiskt med ett kint varuméirke och som han valt ut utan varumérkesinnehavarens
medgivande inom ramen for en soktjanst pa Internet — later visa en reklamlénk till sin
webbsida, ska anses agera till forfang for detta kdnda varumirkes sérskiljningsformaga
(urvattning) eller dra otillborlig fordel av varumérkets sirskiljningsforméga eller renommé
(snyltning).

Forfang for ett kint varumaérkes sérskiljningsformaga (urvattning)

Domstolen delar generaladvokatens uppfattning i punkt 80 i hans forslag till avgérande att
det foreligger forfang for ett kint varumaérkes sirskiljningsformaga nir anvédndningen av ett
kénnetecken som é&r identiskt med eller liknar ett sddant varumérke minskar varumirkets
formaga att sarskilja varuméarkesinnehavarens varor eller tjinster fran varor och tjanster med
annat ursprung. I slutet av urvattningsprocessen kan konsumenterna inte ldngre omedelbart
associera mirket med ett visst kommersiellt ursprung.

For att innehavaren av ett kéint varumérke ska kunna skyddas pa ett effektivt sdtt mot denna

typ av intrdng ska artikel 5.2 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i férordning nr 40/94 tolkas
sd, att varumdrkesinnehavaren har ritt att forbjuda anvindning av ett kdnnetecken som ar
identiskt med eller liknar detta varumédrke och som minskar varumirkets
sarskiljningsformaga. Varumairkesinnehavaren behdver hirvid inte invénta slutet av
urvattningsprocessen, det vill sdga da varumaérket har forlorat all sin sarskiljningsformaga.

Till stod for sin instillning att dess varumérkes sdrskiljningsformaga lidit forfang, har
Interflora anmirkt att M & S:s och andra foretags anvindning av termen Interflora i en
sOktjanst pa Internet av den typ som ar aktuell i det nationella mélet successivt leder till att
Internetanvindarna tror att begreppet inte dr ett varumirke som betecknar den
blomsterleveranstjanst som tillhandahélls av floristerna 1 Interfloras nétverk, utan att det
utgor en generisk term for samtliga blomsterleveranstjéanster.

Domstolen finner att det ar riktigt att tredje mans anvdndning i1 ndringsverksamhet av ett
kdnnetecken som dr identiskt med eller liknar ett kidnt varumirke minskar varumaérkets
sarskiljningsformaga och dirmed éar till forfang for varumérkets sérskiljningsforméga i den
mening som avses 1 artikel 5.2 1 direktiv 89/104 eller, sévitt avser gemenskapsvarumarken, i
den mening som avses i artikel 9.1 ¢ i1 forordning nr 40/94, néar denna anvindning bidrar till
att varumarket degenereras sa att det blir ett generiskt begrepp.
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80  Valet av ett kidnnetecken som &r identiskt med eller liknar ett ként varumérke sdsom sokord
i en soktjanst pd Internet bidrar — till skillnad frdn vad Interflora har gjort géllande —
emellertid inte nddvandigtvis till en sddan utveckling.

81  Nar anvidndningen, sasom sokord, av ett kdnnetecken som motsvarar ett kéint varumirke
leder till att en reklamannons visas som gor det mojligt for en normalt informerad och
skdligen uppmérksam Internetanvéndare att forsta att de erbjudna varorna och tjénsterna inte
hirrér fran innehavaren av det kinda varumirket utan 1 stéllet frdn en av dennes
konkurrenter, ska slutsatsen dras att varumaérkets sarskiljningsformaga inte har minskats till
foljd av anvdndningen. Anvédndningen har da enbart tjénat till att fasta Internetanvindarens
uppmarksamhet pd att det finns en alternativ vara eller tjanst i forhallande till den som
varumérkesinnehavaren erbjuder.

82  Om den hinskjutande domstolen kommer fram till att den reklam som visas till f6ljd av
M & S:s anviandning av ett kidnnetecken som dr identiskt med varumirket INTERFLORA
gjorde det mojligt for en normalt informerad och skdligen uppmirksam Internetanvédndare
att forstd att den av M & S erbjudna tjdnsten dr fristdende fran Interfloras tjénst, kan detta
sistnimnda foretag séledes inte med stdd av artikel 5.2 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1
forordning nr 40/94 med framgang hdvda att anvindningen bidragit till att varumirket
degenereras sé att det blir ett generiskt begrepp.

83  Om den ndmnda domstolen didremot kommer fram till att den reklam som visas till f6ljd av
M & S:s anvdndning av ett kdnnetecken som ar identiskt med varumirket INTERFLORA
inte gjorde det mgjligt for en normalt informerad och skdligen uppmaérksam
Internetanvindare att forstd att den av M & S erbjudna tjénsten ar fristdende fréan Interfloras
tjanst, och om sistnimnda foretag skulle insistera pa att den hinskjutande domstolen,
forutom att den anser att varumaérkets ursprungsangivelsefunktion skadats, ska konstatera att
M &S hérutover agerat pd ett sdtt som inneburit forfang for varumérkets
sarskiljningsformiga genom att bidra till att detta degenereras sd att det blir ett generiskt
begrepp, sa ankommer det pd ndimnda domstol att pa grundval av samtliga omstidndigheter
som understdllts den gora en bedomning av om valet av kédnnetecken som motsvarar
varumérket INTERFLORA sdsom sokord pd Internet har haft en sddan inverkan pé
marknaden for blomsterleveranstjanster att begreppet Interflora utvecklats pa sa sétt att det
for konsumenten betecknar alla blomsterleveranstjinster.

Otillborlig fordel som dras av varumaérkets sdrskiljningsforméga eller renommé (snyltning)

84  Domstolen har redan faststillt att en annonsor som 1 en soktjénst pa Internet valt ett sokord
som utgdrs av nagon annans varumérke vill att Internetanvdndare som soker pé detta ord ska
klicka inte bara pa de linkar som kommer fran innehavaren av ndmnda varumirke, utan
dven pd annonsorens reklamlink (domen i de ovannimnda férenade malen Google France
och Google, punkt 67).

85 Aven det forhallandet att ett varumirke dr kiint gor det troligt att ett stort antal
Internetanviandare kommer att anvidnda varumérket som sokord for att soka pd Internet i
syfte att hitta information eller erbjudanden om varumirkets varor eller tjénster.

86  Det dr hdrvid, sdsom generaladvokaten papekade 1 punkt 96 i sitt forslag till avgdérande,
obestridligt att ndr en konkurrent till innehavaren av ett kidnt varumdrke viljer detta
varumirke som sokord i en soktjdnst pa Internet, sé dr syftet med anvindningen att fordel
ska dras av varumirkets sérskiljningsformaga och renommé. Detta val kan ndmligen ge
upphov till en situation dar de konsumenter (troligen manga) som gor en sokning pd Internet
efter varor eller tjdnster med det kdnda varumérket med hjilp av detta sokord kommer att fa
se konkurrentens annons pa skdrmen.
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Det kan vidare inte bestridas att ndr Internetanvdndare, efter att ha tagit del av
konkurrentens annons, kdper dennes vara eller tjanst i stéllet for den som erbjuds av
innehavaren av det varumirke som sokningen ursprungligen avsédg, s drar konkurrenten en
verklig fordel av varumérkets sirskiljningsforméaga och renommé.

Dessutom é&r det utrett att en annonsér som inom ramen for en soktjinst pa Internet viljer
kdnnetecken som dr identiska med eller liknar ndgon annans varuméirke 1 allménhet inte
betalar ndgon ersittning till varumérkesinnehavaren for denna anvéndning.

Det foljer av dessa omstdndigheter, som dr kdnnetecknande for valet av kidnnetecken som
motsvarar ndgon annans kidnda varumérke som sokord pa Internet, att ett sddant val, nir det
inte foreligger nagon ”skédlig anledning” 1 den mening som avses 1 artikel 5.2 1
direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1 forordning nr 40/94, kan analyseras som en anvindning
diar annonsOren placerar sig i1 ett kidnt varumirkes kolvatten for att dra fordel av dess
attraktionsformaga, anseende och prestige samt, utan att betala ndgon som helst ekonomisk
ersittning eller gora ndgra egna anstrangningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella
anstrangning som varumidrkesinnehavaren gjort for att skapa och befidsta bilden av
varumadrket. Nar detta sker ska den fordel som tredje man drar anses otillborlig (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009 i det ovanndmnda maélet L’Oréal m.fl.,
punkt 49).

Domstolen har redan slagit fast att en sddan slutsats géller framfor allt i situationer dér
annonsorer pé Internet tar hjilp av sokord som Overensstimmer med kénda varuméarken for
att salufora varor som é&r imitationer av varumdrkesinnehavarens varor (domen i de
ovanndmnda férenade malen Google France och Google, punkterna 102 och 103).

Nar en annons som visas pa Internet utifran ett sokord som motsvarar ett ként varumaérke
déremot foresldr — utan att ndgon imitation av varumirkesinnehavarens varor eller tjénster
erbjuds, utan att nagon urvattning eller nedsvértning orsakas och utan att varumairkets
funktioner skadas — ett alternativ till de varor eller tjdnster som innehavaren av det kidnda
varumaérket erbjuder, sd ska en sddan anvindning i princip anses ingd i en sund och lojal
konkurrens inom den aktuella varu- och tjénstesektorn och siledes dga rum av “skilig
anledning” i den mening som avses 1 artikel 5.2 1 direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1
forordning nr 40/94.

Det ankommer pa den hidnskjutande domstolen att med beaktande av ovanstaende
tolkningsdata avgéra om de faktiska omstidndigheterna i det nationella mélet kinnetecknas
av en anvindning av kédnnetecknet som utan skilig anledning drar otillborlig fordel av
varumirket INTERFLORAs sérskiljningsférmaga eller renommé.

Av vad som anfOrts ovan foljer att fraga 3 b ska besvaras enligt foljande. Artikel 5.2 1
direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ 1 forordning nr 40/94 ska tolkas s, att innehavaren av ett
kdnt varumirke har rétt att forhindra att en konkurrent gor reklam utifrdn ett sékord som
overensstimmer med varumirket och som konkurrenten utan varumérkesinnehavarens
medgivande har valt ut 1 en soktjénst pd Internet nér konkurrenten harigenom drar otillborlig
fordel av varumérkets sarskiljningsforméga eller renommé (snyltning) eller niar annonsen ar
till forfing for varumarkets sirskiljningsformaga (urvattning) eller renommé (nedsvartning).

Reklam utifrdn ett sddant sokord ar till forfing for det kénda varumaérkets
sarskiljningsformaga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumérket degenereras
sé att det blir ett generiskt begrepp.

Innehavaren av ett kidnt varumérke har ddaremot inte ratt att forhindra bland annat annonser
som konkurrenterna visar utifran sokord som motsvarar varuméarket och som foreslar — utan

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SV &text=&pageln... 2014-06-16
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att ndgon imitation av varumdrkesinnehavarens varor eller tjdnster erbjuds, utan att nagon
urvattning eller nedsvértning orsakas och utan att det kéinda varumarkets funktioner skadas —
ett alternativ till de varor eller tjénster som innehavaren av det kinda varumarket erbjuder.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen utgér
ett led 1 beredningen av samma mal, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta
om rattegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én
namnda parter har haft dr inte erséattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

)

2)

Artikel 5.1 a i radets forsta direktiv89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar och artikel 9.1 a i radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
ska tolkas si, att innehavaren av ett varuméirke har ritt att forhindra att en
konkurrent, utifrin ett sokord som ir identiskt med detta varumirke och som
konkurrenten utan varumirkesinnehavarens medgivande har valt ut i en
soktjinst pa Internet, gor reklam for varor och tjinster som &r identiska med
dem for vilka varumirket i friga har registrerats, nir anvindningen kan skada
nagon av varumairkets funktioner. En sidan anvindning

— skadar varumiirkets ursprungsangivelsefunktion nir den annons som visas
med stod av nimnda sokord inte mdjliggor eller endast med svarighet
mojliggor for en normalt informerad och skiligen uppmirksam
Internetanviindare att fi reda pa om de varor och tjinster som avses i
annonsen hirror fran varumirkesinnehavaren eller frin ett foretag med
ekonomiska band till varumirkesinnehavaren eller, tvirtom, frin tredje
man,

— skadar inte varumiirkets reklamfunktion vid anvindning inom ramen for en
soktjinst pa Internet med de egenskaper som kinnetecknar den soktjanst
som ir aktuell i det nationella malet, och

— skadar varumirkets investeringsfunktion om anvandningen i stor
utstrickning stor varumirkesinnehavarens anvindning av sitt varumiirke i
syfte att forvirva eller behalla ett gott rykte som kan tinkas attrahera
konsumenterna och gora dem lojala mot varumirket.

Artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 ¢ i forordning nr 40/94 ska tolkas sa,
att innehavaren av ett kiint varumérke har ritt att forhindra att en konkurrent
gor reklam utifran ett sokord som 6verensstimmer med varuméirket och som
konkurrenten utan varumirkesinnehavarens medgivande har valt ut i en
soktjinst pa Internet nir konkurrenten hérigenom drar otillborlig fordel av
varumérkets sirskiljningsforméga eller renommé (snyltning) eller nér annonsen
ar till forfang for varumirkets sarskiljningsformaga (urvattning) eller renommé
(nedsvirtning).

Reklam utifran ett sadant sokord ar till forfing for det kinda varumiirkets
sdrskiljningsforméga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumirket
degenereras si att det blir ett generiskt begrepp.
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Innehavaren av ett kiint varumérke har didremot inte ritt att forhindra bland
annat annonser som konkurrenterna visar utifrin sokord som motsvarar
varumirket och som foreslir — utan att nagon imitation av
varumirkesinnehavarens varor eller tjinster erbjuds, utan att nagon urvattning
eller nedsvirtning orsakas och utan att det kiinda varumiérkets funktioner skadas
— ett alternativ till de varor eller tjinster som innehavaren av det kéinda
varumirket erbjuder.

Underskrifter

* Rattegéngsspréak: engelska.
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SVEA HOVRATT MELLANDOM Maél nr
Patent- och 2020-12-02 PMT 7014-19
marknadsdverdomstolen Stockholm

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
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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 varumérket. 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 hdvning

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

YRKANDEN M.M.

Crocs har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen 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 marknadsGverdomstolen.

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 omstiandigheter 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 darfor

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
bedomer att inget av registreringshindren i1 denna bestammelse ar tillampligt, provar
domstolen istédllet 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 nimnas att frgan
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 forutsittningar 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

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

Som Patent- och marknadsdomstolen angett ska vid prévningen av om formen foljer
av varans art forst varumirkets vésentliga 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 varumaérket utgors av. Vilken metod som viljs 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 varumairket 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 i
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fraga om varans form i forhdllande till dess art &r alltsd en toffelliknande sko avsedd

for utomhusbruk.

Parterna i mélet &r av uppfattningen att de visentliga sdrdragen 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 varumaérkets 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 utgdrs 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 hélen pd skon och hdlremmen. I likhet med
Patent- och marknadsdomstolen gor Patent- och marknadsdverdomstolen bedom-
ningen att hilremmen endast har en generisk funktion att hélla skon pé plats. Vad
géller hélen pa skon som ett visentligt sirdrag maste i detta sammanhang forstas hél
med det antal, storlek och nirmare 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
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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
nirmaste odndligt. Patent- och marknadsoverdomstolens slutsats ar darfor att varu-

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

Nar det giller de 6vriga registreringshindren 12 kap. 4 § varuméirkeslagen 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 sammanhang 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 i 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 varumérket 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 ikrafttradandet, 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 séarskiljningsformaga 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
ordmérke istédllet for av formen pa varan. Om varan samtidigt siljs 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). Férekomsten av sérskilj-

ningsforméga ska under alla forhallanden alltid provas utifran en helhetsbedomning av
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om varuméirket 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 forvérvad 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 varumérke 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 formdgan att sdrskilja sokandens 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 dr friga om en undantags-
regel och att innehavaren har bést forutsdttningar 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 uppmarksamheten 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 fragan 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 vdlja 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 marknads6verdomstolen 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 utifrén 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 varumirket i tiden efter marknads-

undersdkningen har forvérvat sirskiljningsformaga.

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

mérket forvarvat sirskiljningsformaga.

Patent- och marknadsdverdomstolens 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 méalet

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 0vrigt 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 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 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 ritt 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 vidsentliga 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 vésentligaste 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 sétt.

Vad sedan giller bedomningen av vad som utgor de visentliga sdrdragen har jag
samma uppfattning som majoriteten. Vésentliga sidrdrag for den aktuella ventilerade
toffeln dr sdledes endast hdlen pd ovansidan och pa sidorna samt hdlremmen. Jag gor
ocksd samma bedomning som majoriteten betriaffande 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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Crocs Inc. ar ett amerikanskt bolag som bedriver verksamhet inom tillverkning,
marknadsforing och forsédljning av skor. Fér 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
“Foppatoffeln” 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 sirskiljningsférméga. 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 marknadsundersdkning 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 &r 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-tofflor (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
varumirkesintring, 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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Patent- och registreringsverket intygar hiirmed att ovan avbildade varumérke r infort i
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Patent- och registreringsverket 2009-01-16

-

Susanne As Sivborg
Generaldirektor
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JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber)

20 October 2011 (*)

(Appeal - Regulation (EC) No 6/2002 - Articles 5, 6, 10 and 25(1)(d) - Community designh — Registered
Community design representing a circular promotional item - Prior Community design — Different overall
impression — Degree of freedom of the designer — Informed user — Scope of review by the Courts — Distortion of
the facts)

In Case C-281/10 P,
APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 3 June 2010,

PepsiCo, Inc., established in New York (United States), represented by E. Armijo Chavarri, abogado, and V.
von Bomhard, Rechtsanwaltin,

appellant,
the other parties to the proceedings being:

Grupo Promer Mon Graphic SA, established in Sabadell (Spain), represented by R. Almaraz Palmero,
abogada,

applicant at first instance,

Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), represented by
A. Folliard-Monguiral, acting as Agent,

defendant at first instance,
THE COURT (Fourth Chamber),

composed of J.-C. Bonichot, President of the Chamber, K. Schiemann, L. Bay Larsen, C. Toader (Rapporteur)
and E. Jarasilnas, Judges,

Advocate General: P. Mengozzi,

Registrar: A. Impellizzeri, Administrator,

having regard to the written procedure and further to the hearing on 10 March 2011,
after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 12 May 2011,

gives the following

Judgment

1 By its appeal, PepsiCo Inc. (‘PepsiCo’) seeks to have set aside the judgment of the General Court of the
European Union of 18 March 2010 in Case T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHIM - PepsiCo (Representation
of a circular promotional item) [2010] ECR II-0000 (‘the judgment under appeal’), allowing the action brought
by Grupo Promer Mon Graphic SA (‘Grupo Promer’) seeking annulment of the decision of the Third Board of
Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (‘OHIM’) of 27 October
2006 (Case R 1001/2005-3) relating to invalidity proceedings between Grupo Promer and PepsiCo (‘the
contested decision’).

Legal context

2 Article 4 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (O] 2002 L 3, p. 1)
provides:



‘1. A design shall be protected by a Community design to the extent that it is new and has individual
character.

’

Article 5 of Regulation No 6/2002 provides:
‘1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public:

(@) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which
protection is claimed has first been made available to the public;

(b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration
of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority.

2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.’

Article 6 of that regulation reads as follows:

‘1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the
informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made
available to the public:

(a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which
protection is claimed has first been made available to the public;

(b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or,
if a priority is claimed, the date of priority.

2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be
taken into consideration.’

Article 10 of Regulation No 6/2002 provides:

‘1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not
produce on the informed user a different overall impression.

2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall
be taken into consideration.’

Article 25 of that regulation provides:

‘1. A Community design may be declared invalid only in the following cases:
(b) if it does not fulfil the requirements of Articles 4 to 9;
(d) if the Community design is in conflict with a prior design which has been made available to the public

after the date of filing of the application or, if a priority is claimed, the date of priority of the Community
design, and which is protected from a date prior to the said date by a registered Community design or an
application for such a design, or by a registered design right of a Member State, or by an application for
such a right;

3. The grounds provided for in paragraph (1)(d), (e) and (f) may be invoked solely by the applicant for or
holder of the earlier right.

’

Article 52(1) of Regulation No 6/2002 provides that ‘[s]ubject to Article 25(2), (3), (4) and (5), any natural or
legal person, as well as a public authority empowered to do so, may submit to [OHIM] an application for a
declaration of invalidity of a registered Community design’.

Under Article 61(1) to (3) of Regulation No 6/2002:

‘1. Actions may be brought before the Court of Justice against decisions of the Boards of Appeal on appeals.
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2. The action may be brought on grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural
requirement, infringement of the Treaty, of this Regulation or of any rule of law relating to their application or
misuse of power.

3. The Court of Justice has jurisdiction to annul or to alter the contested decision.’

Background to the dispute and the contested decision

On 9 September 2003, PepsiCo filed an application for registration of a Community design at OHIM, based on
Regulation No 6/2002. When the registration was applied for, priority was claimed for Spanish design
No 157156, which had been filed on 23 July 2003 and the application for registration of which was published on
16 November 2003.

The Community design was registered by OHIM under number 74463-0001 for the following goods:
‘promotional item[s] for games’. It is represented as follows:

S ar——

On 4 February 2004, Grupo Promer filed an application for a declaration of invalidity against design No 74463-
0001 (‘the contested design’) pursuant to Article 52 of Regulation No 6/2002.

The application for a declaration of invalidity was based on registered Community design No 53186-0001 (‘the
prior design’), which has a filing date of 17 July 2003 and in respect of which priority is claimed for Spanish
design No 157098, which was filed on 8 July 2003 and the application for registration of which was published on
1 November 2003. The prior design is registered for ‘metal plate[s] for games’. It is represented as follows:

— -—

o o

The grounds relied on in support of the application for a declaration of invalidity related to the lack of novelty
and individual character of the contested design for the purposes of Article 25(1)(b) of Regulation No 6/2002
and to the existence of a prior right within the meaning of Article 25(1)(d) thereof.

By decision of 20 June 2005, the Invalidity Division of OHIM upheld the application for a declaration of invalidity
of the contested design on the basis of Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002.

On 18 August 2005, PepsiCo filed a notice of appeal with OHIM against that decision of the Invalidity Division,
pursuant to Articles 55 to 60 of Regulation No 6/2002.

By the contested decision, the Third Board of Appeal of OHIM (‘the Board of Appeal’) annulled that decision of

the Invalidity Division and dismissed the application for a declaration of invalidity. After rejecting Grupo
Promer’s argument alleging bad faith on the part of PepsiCo, the Board of Appeal held, in essence, that the
contested design was not in conflict with Grupo Promer’s prior right and that the conditions set out in Article 25
(1)(d) of Regulation No 6/2002 had not therefore been fulfilled.

In that connection, the Board of Appeal held tthat the goods covered by the designs at issue concerned a



particular category of promotional items, namely ‘tazos’ or ‘rappers’, and that, consequently, the freedom of the
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designer of those promotional items was ‘severely constricted’. The Board of Appeal concluded that the
difference in the profile of the designs at issue was sufficient for a finding that they produced a different overall
impression on the informed user.

The proceedings before the General Court and the judgment under appeal

By application lodged at the Registry of the General Court on 9 January 2007, Grupo Promer brought an action
against the contested decision, claiming that the decision should be annulled and OHIM and PepsiCo ordered to
pay the costs.

In support of its action, Grupo Promer put forward three pleas in law, alleging, first, bad faith on the part of
PepsiCo and a restrictive interpretation of Regulation No 6/2002, second, lack of novelty of the contested design
and, third, breach of Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002.

By the judgment under appeal, the General Court rejected the first plea in law, upheld the third plea in law and
therefore found that there was no need to consider the second plea in law.

The third plea in law was divided into four parts.

First, Grupo Promer contested the definition of the category of goods identified by the designs at issue as being
that of ‘pogs’, ‘rappers’ or ‘tazos’, arguing that these were different goods. According to Grupo Promer, the
Board of Appeal ought to have taken into consideration the general category of promotional items for games.

In this respect, at paragraph 60 of the judgment under appeal, the General Court concluded that the Board of
Appeal had properly found that the product in question belonged, within the broad category of promotional
items for games, to the particular category of game pieces known as ‘pogs’, ‘rappers’ or ‘tazos.’

Second, proceeding on the basis that the contested design relates to the general category of promotional items
for games, Grupo Promer challenged the assessment made in the contested decision, according to which the
freedom of the designer in developing the contested design had been ‘severely constricted’.

The General Court held, at paragraph 70 of the judgment under appeal, that the Board of Appeal had been
correct to find that, on the date of priority claimed for the contested design, the designer’s freedom had been
‘severely restricted’, inter alia since he had to incorporate the common features of the goods in question in his
design.

Third, according to Grupo Promer, the informed user was a child in the approximate age range of 5 to 10, and
not a marketing manager as was stated in the contested decision. Such a marketing manager working in the
food industry is not an end user and has a higher degree of expertise than a simple user.

In that respect, the General Court defined the concept of an informed user at paragraph 62 of the judgment
under appeal and, at paragraphs 64 and 65 of that judgment, found that the Board of Appeal had been correct
to find that, in the present case, it makes little difference whether the informed user is a child in the
approximate age range of 5 to 10 or the marketing manager in a company that makes goods which are
promoted by giving away ‘pogs’, ‘rappers’ or ‘tazos’, the important point being that both those categories of
person are familiar with the phenomenon of ‘rappers’.

Fourth, according to Grupo Promer, the designs at issue produced the same overall impression, since, contrary
to the analysis carried out by the Board of Appeal in the contested decision, the differences in the profile of the
designs at issue are not obvious, particular attention and careful observation of the disc being required in order
to discover them.

On this issue, at paragraph 72 of the judgment under appeal, the General Court, taking into account the
designer’s degree of freedom in developing the contested design, found - in a similar way to the Board of
Appeal - that, in so far as similarities between the designs at issue relate to common features, those similarities
have only minor importance in the overall impression produced by those designs on the informed user. In
addition, the more the designer’s freedom in developing the contested design is restricted, the more likely it is
that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on
the informed user.

The General Court then went on, at paragraphs 77 to 82 of the judgment under appeal, to identify five
similarities between the two designs in conflict. The two designs were discs that are almost flat, with a
concentric circle very close to the edge and a concentric circle approximately one third of the way from the edge
to the centre; the rounded edge of the disc is raised in relation to the intermediate area of the disc between the
edge and the raised central area; and the respective dimensions of the raised central part and the intermediate
area of the disc, between the edge and the raised central part, are similar.
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Having found that the first similarity was a feature common to the designs for the goods of the type of product
at issue and that the second similarity might constitute a constraint linked to the safety requirements to which
the designer is subject, the General Court held that those similarities would not be remembered by the informed
user in the overall impression of the designs at issue.

By contrast, with regard to the last three similarities, the General Court found that these related to elements in
respect of which the designer was free to develop the contested design, and that they would, therefore, attract
the informed user’s attention, all the more so because the upper surfaces are, in the present case, the most
visible surfaces for that user.

As regards the differences between the designs at issue, the General Court, at paragraph 83 of the judgment
under appeal, found that, when viewed from above, the contested design has two additional concentric circles
compared with the prior design and that, in profile, the two designs differ in that the contested design is more
curved, though that curvature is still very slight.

However, the General Court held that the differences observed by the Board of Appeal were insufficient for the
contested design to produce an overall impression on the informed user that differed from that produced by the
prior design. Consequently, the General Court annulled the contested decision.

Forms of order sought by the parties before the Court of Justice
PepsiCo claims that the Court should:
- set aside the judgment under appeal;

- give final judgment on the dispute by rejecting the order sought at first instance or, in the alternative,
refer the case back to the General Court; and

- order Grupo Promer to pay the costs.

OHIM requests the Court to uphold the appeal and to order Grupo Promer to pay the costs.

Grupo Promer contends that the Court should:

- dismiss the appeal as inadmissible and unfounded;

- order PepsiCo to pay the costs of the present appeal;

- order PepsiCo and OHIM to pay the costs incurred by Grupo Promer before the General Court; and

- order PepsiCo to pay the costs of the proceedings before OHIM.

The appeal

In support of its appeal, PepsiCo relies on a single ground of appeal, alleging breach of Article 25(1)(d) of
Regulation No 6/2002. This ground of appeal consists of five parts, the first four of which concern various errors
allegedly committed by the General Court in relation to (i) the constraints on the designer’s freedom, (ii) the
concept of the informed user and his attention level, (iii) the scope of the General Court’s power of review, and
(iv) whether it was possible to compare the goods rather than the contested designs, while the last part of the
ground concerns (v) an alleged distortion of the facts.

The first part of the single ground of appeal, concerning the constraints on the designer’s freedom
Arguments of the parties

PepsiCo submits that the three similarities observed by the General Court (central circular shape, raised edge,
dimensions) are all due to the functions of and common to the products at issue, thereby limiting the designer’s
freedom. The General Court, however, failed to take into account those constraints when comparing the designs
at issue. Finding the designs at issue similar on account of those precise common features means nothing less
than granting exclusive rights to Grupo Promer for those common features, which does not correspond to the
objective pursued by Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002.

OHIM submits that, even if features such as the shape of the flat disc or the curved central area are not
dictated by a function or by statutory requirements, they are, however, dictated by market constraints, thereby
limiting the designer’s freedom.
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The evidence on the file illustrates that the great majority — if not all — of the pogs existing on the date of
priority of the contested design had a circular central bulge. The reason for this is that pogs with central bulges
which are not circular could not be stacked with the vast majority of those having such a feature.

Grupo Promer contends that this part of the single ground of appeal is inadmissible in that it seeks to call into
question findings of a factual nature made in the judgment under appeal.

Findings of the Court

It should be observed that, by the first part of its single ground of appeal, PepsiCo objects, essentially, that the

General Court found that the central circular shape, the raised edge and the similar dimensions of the designs at
issue were not the result of a constraint on the designer’s freedom, whereas in actual fact those elements of
similarity are necessary if the goods at issue are to fulfil their function. According to PepsiCo, that led the
General Court to assess incorrectly the overall impression produced by each of the designs in conflict.

PepsiCo thus seeks to call into question findings of a factual nature made by the General Court, without proving
that those facts were distorted, and without disputing either the relevance of the criteria for establishing the
designer’s degree of freedom in developing a design, as identified by the General Court in paragraph 67 of the
judgment under appeal - namely, inter alia, the constraints of the features imposed by the technical function of
the product or an element thereof or by statutory requirements applicable to the product - or the inferences
drawn from them by the General Court in paragraph 72 of that judgment.

It is, however, settled case-law that the General Court has exclusive jurisdiction to find the facts, save where a

substantive inaccuracy in its findings is attributable to the documents submitted to it, and to appraise those
facts. That appraisal of the facts thus does not, save where the clear sense of the evidence has been distorted,
constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice in an appeal (Case
C-470/00 P Parliament v Ripa di Meana and Others [2004] ECR 1-4167, paragraph 40 and case-law cited).

It must therefore be held that the first part of the single ground of appeal is inadmissible.

The second part of the single ground of appeal, concerning the concept of the ‘informed user’ and his level of
attention

Arguments of the parties

PepsiCo submits that the General Court applied incorrect criteria when denying that the designs at issue
conveyed a different overall impression on the ‘informed user’. The ‘informed user’, it is argued, does not
correspond to the average consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and
circumspect, as defined by trade mark law, or solely to the end user of the goods at issue.

In addition, the informed user must be assumed to be in a position to compare the designs side by side and, in
contrast to the position in trade mark law, does not have to rely on an ‘imperfect recollection’.

Had the General Court applied the correct criteria, it would have found that the informed user easily
distinguished the designs at issue by reason of the two most significant differences between them, that is to
say, first, the two additional concentric circles clearly visible on the surface of the contested design, and,
second, the curved shape of the contested design as opposed to the complete flatness (apart from the brim) of
the prior design.

In addition, PepsiCo submits that the informed user will not only consider the *‘most visible surfaces’ of a design

and focus on ‘easily perceived’ elements (paragraph 83 of the judgment under appeal), but will have a chance
to consider the design as a whole in more detail, and compare it to earlier designs, taking into account the
designer’s freedom.

OHIM also submits that the comparison should be based, not on the informed user’s imperfect recollection, but
on a direct comparison of the designs.

Grupo Promer contends that this part of the single ground of appeal also concerns a question of fact. It further
contends that the General Court did not apply criteria concerning trade mark law such as the likelihood of
confusion between the two conflicting designs at issue.

Findings of the Court

It should be noted, first, that Regulation No 6/2002 does not define the concept of the ‘informed user’.
However, as the Advocate General correctly observed in points 43 and 44 of his Opinion, that concept must be
understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who
need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks
in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise. Thus, the concept of the
informed user may be understood as referringnot to a user of average attention, but to a particularly
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It must be held that it is indeed that intermediate formulation that was adopted by the General Court in
paragraph 62 of the judgment under appeal. This is, moreover, illustrated by the conclusion drawn from that
formulation by the General Court in paragraph 64 of the judgment under appeal, in identifying the informed
user relevant in the present case as capable of being a child in the approximate age range of 5 to 10 or a
marketing manager in a company that makes goods which are promoted by giving away ‘pogs’, ‘rappers’ or
‘tazos’.

Second, as the Advocate General observed in points 51 and 52 of his Opinion, it is true that the very nature of
the informed user as defined above means that, when possible, he will make a direct comparison between the
designs at issue. However, it cannot be ruled out that such a comparison may be impracticable or uncommon in
the sector concerned, in particular because of specific circumstances or the characteristics of the devices which
the designs at issue represent.

Therefore, the General Court cannot reasonably be criticised as having erred in law on the ground that it
assessed the overall impression produced by the designs in conflict without starting from the premiss that an
informed user would in all likelihood make a direct comparison of those designs.

That is true all the more so since, in the absence of any precise indications to that effect in the context of
Regulation No 6/2002, the European Union legislature cannot be regarded as having intended to limit the
assessment of potential designs to a direct comparison.

It follows that, even if the General Court’s formulation - in paragraph 77 of the judgment under appeal - that
‘that similarity would not be remembered by the informed user in the overall impression of the designs at issue’
might indicate, when taken out of context, that the General Court based its reasoning on an indirect method of
comparison based on an imperfect recollection, it does not reveal any error on the General Court’s part.

Third, as regards the informed user’s level of attention, it should be noted that, although the informed user is
not the well-informed and reasonably observant and circumspect average consumer who normally perceives a
design as a whole and does not proceed to analyse its various details (see, by analogy, Case C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I1-3819, paragraphs 25 and 26), he is also not an expert or specialist capable of
observing in detail the minimal differences that may exist between the designs in conflict. Thus, the qualifier
‘informed’ suggests that, without being a designer or a technical expert, the user knows the various designs
which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which
those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively
high degree of attention when he uses them.

Thus, the use of the words ‘easily perceived’ in paragraph 83 of the judgment under appeal must be
understood in a broader context as simply providing clarification as to the greater degree of curvature displayed
by the contested design. Since the General Court adopted a correct approach in defining the informed user, it
cannot be inferred that the words used in paragraph 83 of the judgment under appeal, by themselves, mean
that the informed user’s level of attention had been incorrectly assessed by the General Court.

In the light of the foregoing considerations, the second part of the single ground of appeal must be rejected as
unfounded.

The third part of the single ground of appeal, concerning the scope of review by the Courts

Arguments of the parties

PepsiCo, referring to a recent judgment of the Court concerning plant varieties (Case C-38/09 P Schrédder v
CPVO [2010] ECR 1-3209, paragraph 77), submits that the General Court’s minute examination of the
differences and similarities between the designs at issue went beyond its task under Article 61(2) of Regulation
No 6/2002. PepsiCo accordingly submits that the determination of whether or not there is a similar overall
impression must be left to the Board of Appeal’s assessment.

OHIM also submits that, in refusing to restrict itself to a review of manifest errors of assessment, the General
Court went beyond what Article 61 of Regulation No 6/2002 allows in Community design matters.

Grupo Promer contends that PepsiCo’s argument is unfounded. The Court’s findings in Schrdader v CPVO, it
argues, arose from the fact that that case concerned a complex technical examination, whereas the present
case concerns the simple examination of designs in order to determine whether the contested design lacks
individual character.

Findings of the Court

In the present case, it is common ground that the General Court carried out an in-depth examination of the
designs at issue before annulling the Board of Appeal’s decision.
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In that context, it should be recalled that the General Court has jurisdiction to conduct a full review of the
legality of OHIM’s assessment of the particulars submitted by an applicant (see Case C-263/09 P Edwin v OHIM
[2011] ECR I-0000, paragraph 52).

Admittedly, by analogy with the judgment in Schrdder v CPVO, the General Court may afford OHIM some
latitude, in particular where OHIM is called upon to perform highly technical assessments, and restrict itself, in
terms of the scope of its review of the Board of Appeal’s decisions in industrial design matters, to an
examination of manifest errors of assessment.

However, it must be observed that, in the specific circumstances of the present case, the General Court did not
carry out a review of the contested decision which went beyond its power to alter decisions under Article 61 of
Regulation No 6/2002.

Therefore, the third part of the single ground of appeal must be rejected as being unfounded.

The fourth part of the single ground of appeal, alleging that the review focused on the goods rather than on the
designs at issue

Arguments of the parties

PepsiCo submits that it is mistaken to base the assessment of the designs in conflict on a comparison of
samples of actual products submitted by the parties for illustration purposes. In particular, there is no need for
OHIM, in such invalidity proceedings, to anticipate any potential parallel or future infringement actions based on
the same earlier design and the more recent design as used in the marketplace.

Grupo Promer notes that the sample products were also examined by the Invalidity Division and by the Board
of Appeal. Consequently, the General Court’s assessment of all the evidence already on the file is a question of
fact which cannot be advanced as a ground of appeal before the Court of Justice.

Findings of the Court

It should be observed that, in paragraph 83 of the judgment under appeal, the General Court stated that its
assessment of the degree of curvature of the designs at issue is ‘borne out by the goods actually marketed, as
contained in OHIM’s file forwarded to the Court’.

However, since in design matters the person making the comparison is an informed user who - as noted in
paragraphs 53 and 59 above - is different from the ordinary average consumer, it is not mistaken, in the
assessment of the overall impression of the designs at issue, to take account of the goods actually marketed
which correspond to those designs.

In any event, it follows from the use of the verb ‘to bear out’ in paragraph 83 of the judgment under appeal
that the General Court did indeed base its assessments on the designs in conflict as described and reproduced in
the respective applications for registration, with the result that the comparison of the actual goods was used
only for illustrative purposes in order to confirm the conclusions already drawn and cannot be regarded as
forming the basis of the statement of reasons given in the judgment under appeal.

Accordingly, the fourth part of the single ground of appeal must be rejected as unfounded.
The fifth part of the single ground of appeal, alleging distortion of the facts

Arguments of the parties

PepsiCo, supported by OHIM, submits that there has been distortion of the facts by the General Court, since, in
particular, it is unrealistic and contrary to general experience to assume that the informed user would limit his
perceptions of the device at hand to the ‘view from above’. In addition, even when the designs at issue are
examined flat from above, the differences between them are, it is submitted, immediately perceptible.

Grupo Promer contends that alleging distortion of the facts without mentioning distortion of the assessment of
evidence is not admissible as an argument justifying an appeal to the Court of Justice. That assessment of the
facts and the evidence does not, save where they have been distorted, constitute a point of law which is
subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal.

Findings of the Court

The Court has already held that, given the exceptional nature of a complaint that there has been a distortion of
the facts, Article 256 TFEU, Article 58, first paragraph, of the Statute of the Court of Justice of the European
Union and Article 112(1)(c) of the Rules of Procedure of the Court provide, in particular, that an appellant must
indicate precisely the evidence alleged to have been distorted by the General Court and show the errors of
appraisal which, in its view, led to that distortion (see, to that effect, Joined Cases C-204/00 P, C-205/00 P,



C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P Aalborg Portland and Others v . Commission [2004] ECR I-123,

79

80

81

82

83

paragraph 50).

Such distortion must be obvious from the documents on the Court’s file, without there being any need to carry
out a new assessment of the facts and evidence (Case C-16/06 P Les Editions Albert René v OHIM [2008] ECR
1-10053, paragraph 69 and the case-law cited).

In the present case, PepsiCo complains, essentially, that the General Court distorted the facts by comparing the

designs at issue only with regard to their view ‘from above’, thereby overlooking the differences which are
obvious when those designs are viewed in profile. In so doing, PepsiCo fails to indicate precisely which evidence
was distorted by the General Court or to demonstrate the errors in analysis which, in its view, led to such
distortion.

In those circumstances, it must be held that the arguments put forward by PepsiCo on this point do not satisfy
the requirements laid down by the case-law referred to. The fifth part of the single ground of appeal must for
that reason be rejected as being inadmissible.

Since PepsiCo has been unsuccessful in all the parts of its single ground of appeal, the appeal must be
dismissed in its entirety.

Costs

Under Article 69(2) of the Rules of Procedure, applicable to the procedure on appeal pursuant to Article 118 of

those Rules, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the
successful party’s pleadings. Since Grupo Promer has applied for costs and PepsiCo has been unsuccessful, the
latter must be ordered to pay the costs.

On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby:
1. Dismisses the appeal;

2. Orders PepsiCo Inc. to pay the costs.

[Signatures]

* Language of the case: English.
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bjuda ut, fora ut pad marknaden, importera eller exportera glasricken med utseende som

framgér av Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 13—17, 19, 21, 23, 25, 28-30
och 33.

Ergosafe har yrkat att Patent- och marknadsoverdomstolen ska bifalla Ergosafes
yrkande om intermistiskt vitesforbud. Till stod for sitt yrkande har Ergosafe vidhallit

vad bolaget anforde 1 Patent- och marknadsdomstolen och lagt till i huvudsak foljande.

Intrdngen har bestéatt i att AK Fonster, uppsétligen eller av oaktsamhet, utan
Ergosafes samtycke importerat, marknadsfort och sélt glasrdcken som i jam-
forelse med Ergosafes registrerade design inte gor ett annat helhetsintryck pa den
kunniga anviandaren. Utdver de intrangséatgéarder som Patent- och marknadsdom-
stolen bedomt har AK Fonster dven bjudit ut WIND-DAM:s glasrickessystem pa
AK Fonsters facebooksida (Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 62 och

63).

Formgivarens frihet att utveckla design avseende glasricken dr begrinsad men
den registrerade gemenskapsformgivningen har atminstone ett normalt skydds-

omfang.

Att den registrerade gemenskapsformgivningen saknar fotter medfor inte att
AK Fonsters intradngsgdérande produkt ger ett annat helhetsintryck. Vidare utgor
fotterna ett sddant tekniskt och funktionellt inslag att de inte bidrar med nagon
sarprigel. Om dimensionerna av glasrdckena inte paverkar helhetsintrycket,
saknar det betydelse att dimensionerna inte 6verensstimmer. Det ér 1 vart fall
fraga om samma eller mycket nirliggande dimensioner. Det foreligger ingen,
eller i vart fall endast marginell, skillnad avseende stolparna for de motstaende

formgivningarna.

AK Fonster har tréiffat en 6verenskommelse om forsiljning av den intrdngs-
gorande produkten med en kund i april 2023. Den aktuella leveransen kom att

annulleras av AK Fonster. Det framstar dock inte som trovirdigt att nigon
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Patent- och marknadséverdomstolen

forsiljning av produkten inte alls skett, eftersom AK Fonster marknadsfort

produkten sedan i vart fall december 2021.

AK Fonster har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut éndras och

vidhallit vad bolaget anforde 1 Patent- och marknadsdomstolen med foljande tilldgg.

De registrerade formgivningarna dr ogiltiga eftersom det foreligger bristande
nyhet och sirprigel men ocksé pa grund av att formgivningarna ar funktionellt
betingade och kravet enligt artikel 3 (a) i forordningen pa att det ska vara fraga
om en enda produkt inte dr uppfyllt. Glasskivorna saknar helt nyhet och sér-
pragel. Det som kan ge formgivningen som helhet nyhet och sérprégel dr de
funktionella partierna som anvénds for att skjuta det ena fonstret upp eller ner
och for att halla uppe glasskivorna sa att de kan fungera som ett ricke. Hoj- och
sankbarheten dr en sddan teknisk funktion som i sig inte kan omfattas av
monsterskydd. Stolparnas formgivning dr av sddan enkel karaktir att den inte
kan anses sirpréaglad i forhéllande till 6vriga icke hdj- och sdnkbara glasracken.
De registrerade gemenskapsformgivningarna kan anses visa tre olika produkter,
en med morkgraa stolpar och tonade rutor, en med vita stolpar och genom-
skinliga rutor samt en med vit icke-genomskinlig skiva som &r bredare dn de
andra tva. Att de registrerade formgivningarna inte avser ett enda foremal ar 1
enlighet med artikel 25 i forordningen en grund for ogiltighet. Det gar inte heller

att tydligt utldsa skyddsomfanget genom registreringen.

AK Fonster marknadsfor inte den typ av svingda gemenskapsformgivningar som
0001 och 0005 omfattar. Vidare ger gemenskapsformgivningarna 0002 och 0004
ett annat helhetsintryck dn det balkongriacke som AK Fonster marknadsfor.
Hornen pa gemenskapsformgivningarna bestar endast av tvd fonsterpartier som
mots, vilket inte dr fallet pd AK Fonsters produkt. Vidare skiljer sig stolparna at
och gemenskapsformgivningarna saknar ricke av metall samt infédstningar mot
golvyta. Gemenskapsformgivningen 0003 saknar sérpragel. Stolparna pd AK
Fonsters produkter dr dven tjockare och ger ett mer gediget intryck &n gemen-
skapsformgivningen. Aven infistning i golvyta skiljer sig 4t dir AK Fonsters

produkt stér pa en rektangulédr fot medan detta helt saknas pa
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gemenskapsformgivningen. Det dr inte heller mojligt att utifran registreringen

utlisa om dimensionerna produkterna emellan §verensstimmer.

AK Fonster har en forhillandevis liten omséttning. Ergosafe lider ingen skada av
att AK Fonsters hemsida kvarstér oforandrad eller av att ndgon enstaka produkt

eventuellt skulle kunna siljas.

Parterna har yrkat erséttning for rittegangskostnader i Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2023-07-03)

1. Med dndring av det 6verklagade beslutet forbjuder Patent- och marknadsover-
domstolen AK Fonster & Dorr Sverige AB, vid vite om 250 000 kr, sé linge gemen-
skapsformgivningen med reg. nr 002416248-0003 ar giltig att inom EU bjuda ut och
pa marknaden slédppa ut hoj- och sdnkbara glasrdcken frain WIND-DAM med utseende
som framgar av beslutsbilagorna A—K. Forbudet giller for tiden till dess att malet 1

Patent- och marknadsdomstolen slutligt har avgjorts eller ndgot annat har beslutats.
2. AK Fonster & Dorr Sverige AB ska ersétta Ergosafe Aktiebolag for dess rattegangs-
kostnad i1 Patent- och marknadséverdomstolen med 175 000 kr, allt avseende ombuds-

arvode, jimte rinta pd beloppet enligt 6 § rintelagen fran dagen for Patent- och

marknadsoverdomstolens beslut till dess betalning sker.

Skilen for beslutet

Utgangspunkter for bedémningen

Patent- och marknadséverdomstolen ansluter sig till de réttsliga utgangspunkter som

Patent- och marknadsdomstolen antecknat och tilligger foljande.
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Patent- och marknadséverdomstolen
En gemenskapsformgivnings skyddsomfing ska omfatta varje formgivning som inte
ger en kunnig anvindare ett annat helhetsintryck. Vid provning av skyddsomfanget ska
hénsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av form-
givningen (se artikel 10 i radets forordning [EG] nr 6/2002 om gemenskapsform-
givning, i fortsittningen EU-FGF). En kunnig anvindare ar en sarskilt uppmérksam
anvéndare, oberoende av om detta beror pa anvandarens personliga erfarenhet eller
vederborandes vidstrackta kunskap om den aktuella sektorn. Den kunniga anvdndaren
kénner till de olika formgivningar som forekommer inom den berdrda sektorn samt
besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar inne-
hélla och pa grund av sitt intresse for produkterna ar relativt uppmérksam nir han eller
hon anvédnder dem. (Se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo, Inc.,
C-281/10 P, EU:C:2011:679, punkt 53 och 59).

Enligt artikel 19 1 EU-FGF ska en registrerad gemenskapsformgivning ge innehavaren
ensamritt att anvinda den och hindra tredje man frin att utan samtycke anvidnda den.
Med anviandning avses enligt artikeln sérskilt att tillverka, bjuda ut, sldppa ut pa
marknaden, importera, exportera eller anvdnda en produkt som formgivningen ingéar i

eller anvénds for eller att lagerhalla en sadan produkt for sdidana dndamal.

Bedomningen i detta fall

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat géller att om kédranden visar sannolika
skil for intrang 1 en gemenskapsformgivning och det skiligen kan befaras att
svaranden genom att fortsitta intranget forringar vérdet av ensamritten till
gemenskapsformgivningen, far domstolen meddela ett interimistiskt vitesforbud, se
35b § och 51 § monsterskyddslagen (1970:485). Ergosafe har alltsé att géra sannolikt

savil att det finns en ensamrétt som att intrdng 1 denna forekommer.

Det finns, som Patent- och marknadsdomstolen ocksé redovisat, en giltighets-
presumtion avseende registrerade gemenskapsformgivningar. Det framgar alltsa direkt
av EU-FGF att en domstol, som har att beddma ett intrdng 1 en registrerad gemen-
skapsformgivning, ska anse att gemenskapsformgivningen ér giltig samt att en

invindning om ogiltighet forutsétter en genstdmning. I ett mal om interimistiska
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atgirder kan ddremot en invindning om att en gemenskapsformgivning ar ogiltig goras
utan genstimning av svaranden. Den ndmnda regleringen i forordningen innebdr att
bevisbordan for ogiltighet dd ankommer pé intrangssvaranden. Vilket beviskrav som i
sadant fall ska gélla for att bryta presumtionen framgér varken av EU-FGF eller av de
nationella bestimmelserna om vitesforbud i monsterskyddslagen (jfr &ven Europa-
parlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sidkerstillande
av skyddet for immateriella réittigheter). Eftersom det ar friga om en interimistisk
atgird dar kdranden har att visa sannolika skél for att intrdng begétts, ankommer det,
enligt Patent- och marknadsoverdomstolen, pa svaranden att géra sannolikt att
registreringen kommer att forklaras ogiltig (jfr Patent- och marknadséverdomstolens
avgoranden 2022-12-19 i mal PMO 14536-22 och 2022-07-14 i mal PMO 2043-22).
Bedomningen av om svaranden uppfyllt sin bevisborda bor goras mot bakgrund av den
begrdnsade provning som registreringsmyndigheten gor infor registreringen av en

gemenskapsformgivning.

Utifran det som AK Fonster anfort och det som framkommit genom utredningen i
malet bedomer Patent- och marknadséverdomstolen, vid den preliminidra bedomning
som nu ska goras, att AK Fonster inte gjort sannolikt att de registrerade formgivning-

arna kommer att forklaras ogiltiga.

Fragan ér ddrefter om Ergosafe har gjort sannolikt att AK Fonster gjort intrang i
gemenskapsformgivningarna 0001-0005. Intrdngspastdendet avser att Ergosafe sdsom
aterforsdljare importerar, marknadsfor och forsidljer WIND-DAM:s glasrdcken med de
utseenden som framgér av de bilder som hénvisas till i Ergosafes yrkande, vilka racken

enligt bolaget inte ger ett annat helhetsintryck dn gemenskapsformgivningarna.

Niér det forst giller gemenskapsformgivningen 0003 konstaterar Patent- och marknads-
Ooverdomstolen att den avser ett rakt byggelement med hoj- och sénkbart glas utan
horisontella profiler samt med sidostolpar. Patent- och marknadséverdomstolen
bedomer att samtliga hdj- och sénkbara glasricken pé bilderna i underinstansens
aktbilagor 13-16, 19, 21, 23, 25, 29, 30 och 33 &r mycket snarlika den registrerade
gemenskapsformgivningen 0003. Samtliga dessa glasridcken saknar horisontella

profiler och ger diirmed en obruten siktlinje mellan sidostolparna. Aven om det inte
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utifran registreringen gér att utldsa eller dra nagra slutsatser om exakta matt, synes
savil dimensionerna pa glasrutorna som sidostolparna i princip dverensstimmande
med den registrerade formgivningen. Patent- och marknadsdverdomstolen noterar
dérvid att manga av bilderna visar flera sektioner sammanfogade med f6ljd att sido-
stolparna vid forsta anblick ger intryck att vara kraftigare &n vad de i realiteten dr. Mot
denna bakgrund, och vid den prelimindra beddmning som Patent- och marknadsover-
domstolen nu har att gora, kan de hdj- och sdnkbara glasridckena pa bilderna inte anses
ge den kunniga anvéndaren ett annat helhetsintryck dn gemenskapsformgivningen
0003. Den registrerade formgivningen har inte ndgon fastanordning ("fotter’). Den
omstandigheten att glasrdckena frain WIND-DAM pa bilderna &r fista i underlaget med

fotter foranleder ingen annan beddmning.

Ergosafe har 1 sitt yrkande hénvisat dven till bilder pa glasrdcken dér det inte utifran
bilderna gar att konstatera att rickena ar hdj- och sidnkbara (se underrittens aktbilagor
17 och 28). Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen ger dessa, vid den prelimindra
beddmningen som nu ska goras, den kunniga anvéndaren ett annat helhetsintryck én

den registrerade gemenskapsformgivningen 0003.

Patent- och marknadséverdomstolen konstaterar dérefter att ingen av de bilder som
Ergosafe hianvisar till 1 yrkandet visar rundade hoj- och sdankbara glasrdcken eller
horndelar utan stolpe 1 vinkeln. Den kunniga anvédndaren skulle ha noterat skillnader av
sadant slag. Det innebér, vid den preliminidra bedomningen, att inte ndgot av de
glasrdcken som finns pa bilderna ger den kunniga anvindaren samma helhetsintryck

som gemenskapsformgivningarna 0001, 0002, 0004 och 0005.

Nista fraga dr da vilka av de pastadda intringsitgirderna som AK Fonster kan anses
ha vidtagit. Ergosafe har gjort géillande att AK Fonster pa sin hemsida och facebook-
sida marknadsfort WIND-DAM:s hoj- och sénkbara glasrdcken samt att AK Fonster

importerat och forsélt sddana racken.

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen ger utredningen, vid den nu preliminéra
beddomningen, tillrdckligt stod for att AK Fonster ér aterforsédljare av WIND-DAM:s

hdj- och sdnkbara glasrdcken och att sddana glasrdcken som finns dtergivna i de bilder
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som Ergosafe hdnvisat till i yrkandet finns i WIND-DAM:s sortiment. Utredningen ger
ocksa erforderligt stod for att AK Fonster marknadsfort och salufort WIND-DAM:s

hdj- och sdnkbara glasrdcken. Daremot saknas stod for att AK Fonster latit tillverka,

importerat eller exporterat WIND-DAM:s glasracken.

Det hittills anforda innebér att det finns sannolika skél for att AK Fonster har gjort
intrang 1 Ergosafes registrerade gemenskapsformgivning 0003. I Patent- och
marknadsoverdomstolen har visserligen framkommit att AK Fonster avbrutit en
forsiljning av glasracken frain WIND-DAM. Av vad AK Fonster har anfort hiar
framgar emellertid att bolagets hemsida kvarstér ofordandrad. Patent- och marknads-
overdomstolen bedomer darfor att det skdligen kan befaras att AK Fonster genom att
fortsétta intrdnget forringar virdet av ensamrétten. Patent- och marknadsdverdom-
stolen bedomer ocksa att ett vitesforbud ér proportionerligt och att den stillda siker-

heten dr godtagbar.

Sammantaget innebdr Patent- och marknadsdverdomstolens beddmningar att Ergosafes
overklagande ska bifallas pé sa sitt att ett interimistiskt vitesforbud ska meddelas mot

AK Fonster 1 anledning av intrang i Ergosafes gemenskapsformgivning 0003.

Utformningen av vitesforbudet ska ta sikte pa det intrang som har begatts, dvs. att AK
Fonster marknadsfort och salufort intrdngsprodukterna. For att korrespondera med den
ensamrétt som ar knuten till gemenskapsformgivningen (jfr artikel 19.1 EU-FGF) och
med hansyn till hur Ergosafes yrkande har utformats, bor forbudet gilla att bjuda ut
och pa marknaden sléppa ut hoj- och sénkbara glasricken frain WIND-DAM (jfr NJA
2007 s. 431). Med hénsyn till de uppgifter som framkommit om AK Fonsters ekono-
miska forhallanden bedémer Patent- och marknadsdverdomstolen att ett vitesbelopp

om 250 000 kr ar tillrdckligt.

Rdttegdangskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen

Vid denna utgang ska AK Fonster ersétta Ergosafes rattegdngskostnad 1 Patent- och

marknadsdverdomstolen. Ergosafe har yrkat ersittning for rittegangskostnad med

230 290 kr for ombudsarvode. AK Fonster har bestritt skdligheten av yrkad erséttning.
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Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att ett vitesforbud framstar som
betydelsefullt for Ergosafe och att bolaget darfor haft anledning att 14gga ned arbete av
inte endast begriansad omfattning. Ergosafes inlagor har emellertid varit omotiverat
vidlyftiga, sarskilt i fraigan om gemenskapsformgivningarnas ogiltighet. Patent- och
marknadsoverdomstolen anser att den kostnad for ombudsarvode som varit skéligen

pakallad for tillvaratagandet av Ergosafes ritt inte uppgar till mer dn 175 000 kr.

Overklagande

Det saknas skil att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsover-
domstolens beslut inte far 6verklagas, se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar. Detta beslut far diarfor inte 6verklagas.

Annika Malm
Protokollet uppvisat/
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Monsterintrang. Fraga om tillimpning av 35 kap. 5 § RB och 36 § andra meningen méns-
terskyddslagen (1970:485) vid bestimmande av intrangsersittningen.

5 och 36 {§ monsterskyddslagen (1970:485) samt 35 kap. 5 § RB

Formsprutarna J-A.]. & Co AB férde vid Goteborgs tingsritt den talan mot Merx Team AB som
framgar av tingsrittens dom.

Tingsritten (chefsraidmannen Tomas Huldén) anférde i dom den 19 september 2001:

BAKGRUND

Formsprutarna J-A.]. & Co AB (Formsprutarna) innehar monsterskydd f6r produkterna Stekspade reg.
nr 59668, Matpincett reg. nr 63441, Sked reg. nr 63440, Gaffel reg. nr 63440 samt Visp reg. nr 62323
ingaende i Formsprutarnas Gastro Max-serie (De monsterskyddade produkterna).

Merx Team AB (Merx) har frin en kinesisk tillverkare, Ningbo Wansheng Stainless Steel Kitchen Tool
Co Ltd (Ningbo), erhallit Stekspade, Stekpincett, Gaffel, Sked och Visp vilka till formen dr nirmast
identiska med De monsterskyddade produkterna med undantag for att dir De monsterskyddade pro-
dukterna markts med "Gastro Max" har de i Kina
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tillverkade produkterna mirkts med "Exxent". Produkterna ér i varje fall sa lika De monsterskyddade
produkterna att de gor intrang i Formsprutarnas monsterratt.

I beslut den 5 december 2000 férordnade tingsritten, pa yrkande av Formsprutarna, med stéd av 37 a
§ monsterskyddslagen, om intrangsundersokning for att eftersdka dels Merx' produkter Stekspade nylon
art. nr 65546, Stekpincett nylon art. nr 65547, Gaffel nylon art. nr 65548, Sked nylon art. nr 65549 och
Visp nylon art. nr 65550 (Intrangsprodukterna), dels inképsorder, leverantérsfakturor och kundfakturor
avseende sddana produkter. Enligt beslutet fick undersékningen genomféras i Merx' kontors- och lager-
lokaler samt Merx' ADB-system genomsokas for efterforskande av nimnda handlingar.

Tingsritten férordnade den 11 december 2000, pa yrkande av Formsprutarna, om interimistisk siker-
hetsatgird enligt 15 kap. 3 § RB pa sa sitt att samtliga Merx tillhoriga exemplar av Intrangsprodukterna
skulle sittas i forvar for aterstoden av skyddstiden f6r De moénsterskyddade produkterna.

I skrift som inkom den 20 december 2000 underrittade kronofogdemyndigheten tingsritten om att in-
trangsundersokningen i malet var avslutad.

YRKANDEN M.M.
Formsprutarna har yrkat

1. att tingsritten forpliktar Merx att till Formsprutarna utge skadestand for utnyttjandet av Formsprutarnas
produkter "stekspade”, "matpincett”, "sked", "gaffel" samt "visp", ingdende 1 Formsprutarnas Gastro

Max-serie, med ett belopp om 40 000 kr jimte rinta,

2. att tingsritten forpliktar Merx att till Formsprutarna utge ideellt skadestind for ménsterintrang med
ett belopp om 95 000 kr jaimte rinta,

Materialet kan vara skyddat av upphovstritt. 1



NJA 2005 s 180

3. att ritten, vid bestimmande av ersittningens storlek, dven tar hinsyn till Formsprutarnas intresse av
att monsterintrang inte begas och till 6vriga omstindigheter av annan édn rent ekonomisk betydelse,

4. att tingsritten vid vite av 100 000 kr meddelar férbud f6r Merx att tillverka, infora till Sverige, bjuda
ut, saluhalla, 6verlita eller hyra ut produkter enligt Merx' produktblad, nummer 8-12.

Merx har bestritt samtliga yrkanden och inte kunnat vitsorda nagot belopp som skiligt i och f6r sig men
vitsordat sittet att berdkna rinta.

GRUNDER

Formsprutarna har anfért féljande.

1. Merx har utnyttjat Formsprutarnas monsterskydd savitt avser produkter enligt Merx' produktblad,
nummer 8-12, genom att tillverka, inféra till Sverige, bjuda ut, saluhalla och 6verlata varor som omfattas
av monsterskyddet.
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2. Savitt avser tillverkning och inférsel till Sverige dr det i vart fall friga om ett exemplar av varje produkt,
dvs. totalt fem exemplar. Antalet Gverlatna exemplar uppgir till 40 stycken och savitt r fraiga om utbjud-
ning och saluhallning 4r det fraga om ett obegriansat antal exemplar.

3. Enir Merx, uppsatligen eller av oaktsamhet, har gjort sig skyldigt till monsterintrang skall Merx dels
utge skilig ersittning for utnyttjandet av monstret, dels utge ideell ersittning till Formsprutarna.

4. Vid rattens faststillande av det utvidgade skadestandet skall féljande omstindigheter beaktas;
(i) intranget har skett uppsatligen eller i vart fall grovt oaktsamt,
(i) intranget har medfort allvarlig goodwillskada f6r Formsprutarna och dess monster,

(iii) intranget har skett vid f6r Formsprutarna ogynnsam tidpunkt, dvs. da Formsprutarna var pa vig att
erhalla bestillningar fran de kunder Merx erbjéd intrangsprodukterna till,

(iv) Merx har genom att missbruka Formsprutarnas monster skt uppna en storre vinst dn vad som varit
m6jligt vid en seriés produktutveckling,

(v) intranget har skett av en stor och betydande leverantor av produkter pa den svenska marknaden.

5. Yrkade skadestiand ir skaliga.

Merx har anfort foljande.

1. Merx har inte olovligen utnyttjat Formsprutarnas monsterskydd savitt avser produkter enligt Merx
produktblad, nummer 8-12, genom att tillverka, inféra till Sverige, bjuda ut, saluhdlla och 6verlita varor

som omfattas av monsterskyddet.

2. Merx har haft i sin besittning totalt fem exemplar av Intrangsprodukterna men exemplaren har inte
tillverkats av Merx eller forts in i Sverige av Merx. Merx har inte 6verlatit nagra intringsgérande exemplar.

3-4. Merx har varken uppsatligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldigt till ménsterintrang,
5. Yrkade skadestind ir inte skiliga.

0. Formsprutarna har inte drabbats av skada.

7. Formsprutarna idr inte berittigat till skadestand.

UTVECKLING AV TALAN

Formsprutarna har bl.a. anfért foljande.

Materialet kan vara skyddat av upphovstritt. 2
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Formsprutarna innehar ménsterskydd f6r De moénsterskyddade produkterna och har f6r design av sina
produkter anlitat erkidnda formgivare och designers och for detta haft stora kostnader. Dessutom har
arbete lagts ned pa att ta fram ett plastmaterial som inte smalter vid kontakt med t.ex. stekjarn. Produk-
terna har ront uppskattning hos kunder, inklusive konsumenter, vilket tyvirr lett till att konkurrenter
kopierat
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produkterna fOr att aka snalskjuts pa Formsprutarnas framgang. Merx har 1 Kina latit tillverka identiska
kopior av De monsterskyddade produkterna, vilka gor intrang 1 nimnda monsterskydd. Det dr uteslutet
att Merx tagit fram Intraingsprodukterna genom konstnirligt arbete; det ar friga om rena plagiat. Merx
har bestillt mellan 4 000 och 7 000 exemplar av varje produkt fran Ningbo. For att framstilla de aktuella
produkterna krivs en formsprutningsmaskin som smalter plastgranulatet och sedan under tryck pressar
massan in i en gjutform varefter produkten kyls. Gjutformen, som bendmns verktyg, kan tas fram an-
tingen efter en ritning eller ocksd, sasom har skett 1 det aktuella fallet, genom att man med hjilp av en
dator tar fram en kopia av en befintlig produkt. Savil formsprutningsmaskinen som verktygen ar dyra.
Kostnaden for verktyget dr proportionell mot kvaliteten som i sin tur anger dess livslingd; hur manga
produkter det haller for att pressa. Det finns inte nagon tillverkare som skulle kopa in eller lata tillverka
ett kostsamt verktyg om han inte var siker pa att verktyget kom till anvindning, Med tanke pa den
forsta orderns stora volym maste verktygen vara avsedda for serieproduktion och dirmed kostsamma.
Det dr inte rimligt att Ningbo har tagit fram dyra verktyg utan att ha varit siker pa en bestillning, Av
den anledningen ir det inte troligt att redskapsproverna skulle omarbetas. Om leveransen endast avsett
prover och avsikten varit att omarbeta dem hade det heller inte varit moéjligt f6r Ningbo att ange ett pris
per redskap s som gjorts. Merx har 6verlimnat ett exemplar av varje monsterskyddad produkt till
Ningbo med instruktionen att Ningbo skulle tillverka en kopia men anbringa mirket Exxent istillet for
Gastro Max pi produkten. Dirmed slapp Merx det ritningsarbete och de annars nédvindiga tester som
normalt ingdr i framtagandet av en produkt. Vid intrangsundersékningen fann inte kronofogdemyndig-
heten nagon korrespondens mellan Merx och Ningbo som tyder pa att Merx begirt en omarbetning av
produkterna. Diremot var Merx angeliget om att produkterna skulle levereras. Designansvaret ligger
hos bestillaren, inte hos tillverkaren. Att Merx anlitat kocken S.K. for att hjilpa till med produktutveck-
lingen dr en efterhandskonstruktion; han har varken haft ett designuppdrag eller ett utvecklingsuppdrag.
Merx har marknadsfort Intrangsprodukterna i Sverige och bjudit ut produkterna i sina egna lokaler innan
produkterna bestilldes frain Kina. Under hosten 2000 hade Merx en visning i sin utstillningslokal, "show-
room", dir Intringsprodukterna férevisades. Kunder till Formsprutarna har blivit erbjudna att bestilla
Intrangsprodukterna men avbojt, enir de ansett dem utgéra rena kopior av De monsterskyddade pro-
dukterna. Merx har i sin produktkatalog anvant en bild av Formsprutarnas produkter, olovligen kopierad
ur O:s Storkéksprodukters produktkatalog fran 1999 vilken dr framstilld av P.O. I O:s produktkatalog
anges att produkterna ingar i Gastro Max-serien. I Merx produktkatalog nimns ¢j att bilden forestiller
Formsprutarnas produkter, istillet har Merx angett namn och artikelnummer pa Intrangsprodukterna.
Det dr oméjligt att pa bilden se varumirket
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som anbringats pd produkten. Bilden i Merx katalog dr avsedd att uppfattas som forestillande Intrangs-
produkterna trots att den forestiller De monsterskyddade produkterna. Merx var angeliget om att fa
grossisten "Snabbgrossen" som kund. Ett villkor for att Merx skulle fa leverera till Snabbgrossen var
att Merx kunde erbjuda en offert som innehéll forslag pa alla artiklar som skulle inga i Snabbgrossens
sortiment. Snabbgrossen var intresserad av produkter som siljer bra, t.ex. De monsterskyddade produk-
terna, men till ett ldgre pris 4n normalt. Eftersom Merx inte hade Intrangsprodukterna pa bild anvindes
bilden frin O:s Storkéksprodukters katalog till offerten vilken presenterades i form av Merx' produkt-
katalog. Merx har distribuerat sin produktkatalog till tinkbara kopare sisom restauranggrossistet, t.ex.
Martin Olsson, Cany-Trading och Hesselius. Marknadsforingen av Intrangsprodukterna har resulterat
1 forsaljning; Kéksmeny i Mariehamn i Finland har kopt 20 st. exemplar av stekpincett nylon och 20 st.
exemplar av visp nylon. Kronofogdemyndigheten kunde emellertid inte vid intrangsundersékningen
finna bevis for att produkterna levererats. Merx' marknadsféring av Intringsprodukterna har lett till
minskad forsiljning av De monsterskyddade produkterna. Merx har inte haft for avsikt att under en
mellantid silja Formsprutarnas produkter och har heller inte haft nigra moénsterskyddade produkter att
silja. Det har inte forelegat nigon kontakt mellan Formsprutarna och Merx avseende Merx' pastidda
forsiljning av Formsprutarnas produkter. Vid en forfragan fran Merx skulle Formsprutarna ha hinvisat

Materialet kan vara skyddat av upphovstritt. 3
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till redan etablerade aterforsiljare. I borjan av ar 2001 kontaktade Merx foretaget Segers Fabriker AB
och erbjod sig att leverera Formsprutarnas Gastro Max-produkter. Merx har alltsa 1 efterhand f6rsokt
skapa bevis till styrkande av att det avsett att silja Formsprutarnas Gastro Max-produkter. Intrangspro-
dukterna snyltar pa den goodwill och renommé som De monsterskyddade produkterna atnjuter. Merx,
som ir ett stort foretag i forhallande till Formsprutarna och som dessutom agerar pa samma marknad,
har medvetet stulit ett monster. Att Merx sluppit saval designarbete som utprovning har resulterat i att
Intrangsprodukterna skulle kosta Merx 21 cent (=2 kr) per redskap, ett pris det skulle vara oméjligt for
Formsprutarna att konkurrera med; det dr tva mellanleds vinst som férsvunnit. Marknaden ér priskdnslig
och om Merx hade lyckats med monsterintranget dr det sannolikt att Formsprutarna slagits ut.

Merx har bl.a. anfort foljande.

For tva ar sedan fick Merx forfragan om det kunde leverera ett komplett sortiment av vissa produkter
till Snabbgrossen, en grossist som vinder sig till kedjor av lagprisbutiker. Merx' avsikt var att leverera
det egna varumairket och komplettera med andra varumirken; ca 300 artiklar saknades i Merx' sortiment,
ddribland nylonredskap. Efterhand skulle de utomstiende varumirkena ersittas med Merx' egna. 1 april
2000 befann sig Merx, genom H-A.U. och G.1.., pa en missa i Kina. De tyckte att de kinesiska nylon-
produkterna sag bra ut och diskuterade med det kinesiska
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bolaget Ningbo om det skulle kunna tillverka nylonprodukter f6r Merx' rikning. Dirvid éverlimnade
H-A.U. De ménsterskyddade produkterna och kom med foretridarna frin Ningbo éverens om att bo-
laget skulle ta fram och leverera /iknande produkter. Tillverkning av produkter som gér intrang i
Formsprutarnas monster har siledes inte bestillts av Merx. Merx limnade en férskottsbetalning om 5
000 dollar f6r verktygskostnad vilket belopp utbetalades under varen 2000, nagon manad efter missan.
Diskussionerna med Snabbgrossen fortsatte under ar 2000 varvid Merx tog fram en katalog for
Snabbgrossens butiker. Katalogen, som bygger pa ett Iosbladssystem f6r att man litt skall kunna byta
produkter, distribuerades inte genom ett allmint utskick utan kunde erhallas pa begiran. Bilden av ny-
lonredskap i produktkatalogen forestiller Gastro Max-produkter. Merx har, for att kunna erbjuda ett
fullstandigt sortiment, bjudit ut Formsprutarnas Gastro Maxprodukter till f6rsiljning vilket 4r fullt lovligt
enligt immaterialrittens konsumtionsprincip. Den 12 oktober 2000 gjorde Merx en bestillning av pro-
dukter fran Ningbo som villkorades av att proverna godkindes. Samma datum faxade Merx ett brev till
Ningbo for att fa reda pa nir proverna skulle komma och om Merx méjligen skulle erhalla dem pa en
nira férestiende missa. Merx, genom H-A.U. och G.L., besokte sedermera nimnda missa i slutet av
oktober 2000 och triffade da foretridare f6r Ningbo som uppgav av Ningbo inte erhallit matpincetten.
H-A.U. och G.L. sig da till att det fran Sverige skickades en matpincett jimte proformafaktura. De erholl
dock inga prover frin Ningbo p4 missan. H-A.U. och G.L. var ater pa Merx' kontor i november 2000.
Nir H—%.U. och G.L. dtervinde frin Kina anlinde produkterna fran Ningbo. De var nirmast identiska
med De monsterskyddade produkterna och 1 varje fall sa lika att de gjorde intrang i Formsprutarnas
monsterritt. Det hade inte varit Merx' avsikt. Merx har inte tillverkat Intrangsprodukterna och skall
darfor heller inte svara for tillverkarens intrang, Inte heller har Merx limnat uppdrag till Ningbo att
tillverka produkter identiska med De monsterskyddade produkterna, Intringsprodukterna har saledes
inte tillverkats pa Merx begiran. Merx har inte fort in Intrangsprodukterna i Sverige; Ningbo har skickat
varorna med bud som 6verlimnat dem till Merx. I november 2000 férindrades villkoren f6r samarbetet
med Snabbgrossen; grossistens nya vd ansag att inképen skulle ske fran Cervera, som dr ett bolag i
samma koncern som Snabbgrossen, istillet for frin Merx. Efter omfattande kontakter mellan Merx,
Snabbgrossen och Cervera kom bolagen 6verens om att Cervera skulle leverera till Snabbgrossen och
att Merx skulle leverera till Cervera. Merx hade tidigare haft f6r avsikt att kompletteringsképa produkter
fran Cervera. Det forfarandet var nu inte lingre nédvindigt. Eftersom proverna fran Kina var alltfér
lika De monsterskyddade produkterna vinde sig Merx till kocken S.K. och bad om synpunkter pa red-
skapens utformning ur praktiskt perspektiv. Denne limnade, nagon gang i december 2000, fore intrang-
sundersokningen, forslag till Merx pa forbittringar i redskapens
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utformning, Bestillningen fran Finland gjordes 1 oktober 2000, fére det att Merx erhallit produktproven
fran Kina, och avsig Gastro Maxprodukter. De intraingsgérande proverna har inte bjudits ut eller salu-
hallits, inte salts och didrmed inte heller levererats; Merx har inte salt en enda produkt och inte erhallit

en enda krona varfér Formsprutarna inte kan ha orsakats nagon ekonomisk skada till f6ljd av minskad
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forsiljning, Formsprutarnas omsittning har 6kat kraftigt; det tyder inte pa att foretaget har tappat
marknadsandelar. Eftersom Formsprutarna inte har drabbats av nigon skada kan inte heller ersittning
tor ideell skada utga eftersom den foérutsitter att skadestand skall utga Gverhuvudtaget.

DOMSKAL

I malet har aberopats viss skriftlig bevisning och exemplar av De ménsterskyddade produkterna har
foretetts. Pa begiran av Formsprutarna har f6rhor under sanningsférsikran hallits med Formsprutarnas
verkstillande direktor, tillika styrelseledamot J.A.J. samt vittnesférhor med G.J., siljledare pa Cervera,
och O.B. frin Cany-Trading. P begiran av Merx har f6rhor under sanningsférsikran hallits med Merx'
styrelseledamot H-A.U. samt vittnesférhér med G.L., inképsansvarig pa Merx, S.K., kock, och B.U,,
t.d. produktutvecklare pa Duka, numer produktutvecklingskonsult i egen regi.

Formsprutarnas monsterritt till De monsterskyddade produkterna, stekspade, stekpincett, gaffel, sked
och visp, innebdr en ensamritt att yrkesmissigt utnyttja monstret till dessa varor. Med monster forstas
forebilden for en varas utseende (1 § monsterskyddslagen, 1970:485). 1 5 § samma lag anges nirmare
vad monsterritten innebdr: ingen far utan samtycke av den som ir innehavare av monsterritten utnyttja
monstret genom att tillverka, infora till Sverige, bjuda ut, saluhalla, 6verlata eller hyra ut vara, vars utse-
ende inte visentligen skiljer sig frin ménstret. Monsterritten omfattar dock endast varor for vilka
monstret registrerats och didrmed likartade varor.

I malet ir utrett att foretridare for Merx, nimligen H-A.U. och G.1., tagit med sig ett par av
Formsprutarnas produkter ur Gastro Max-serien under en resa till Kina och dirvid visat upp dem for
en tillverkare av kéksredskap, Ningbo Wansheng Stainless Steel Kitchen Tool Co Ltd (nedan Ningbo),
pa en missa 1 april 2000. De har dirvid bett Ningbo tillverka prover pa liknande produkter, men férsedda
med Merx' varumarke Exxent, de har betalat 5 000 US-dollars i férskott f6r tillverkning av formverktyg,
de har offererats ett styckpris for produkterna om cirka 25 US-cent och de har lagt en prelimindr order
pa ett stort antal av de nu ifragavarande koksredskapen.

Ombedda att precisera vilka instruktioner de gett Ningbo om hur de bestillda redskapen skulle f6rhalla
sig till Formsprutarnas produkter har de uppgett foljande:

H-A.U: De bétjade diskutera en serie som motsvarade Gastro Maxprodukterna men som ej var sa lik.
Tillverkaren skulle géra en produkt med
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en battre funktion. Tillverkarna har nimligen ofta bittre kinnedom om hur en produkt kan férbittras
dn vad bestillaren har. Diremot dr Merx' formsprak mycket viktigt. Anledningen till att de tog med
Formsprutarnas redskap var att tillverkaren skulle forstd redskapens funktion och sedan utveckla pro-
dukterna med utgangspunkt frin Merx' formsprik. Det dr riktigt att Merx i en senate bestéllningsskrivelse
den 12 oktober 2000 angett den exakta storleken for varje redskap (samma storlek som Gastro Maxred-
skapen; tingsrittens anm.). Det beror pa att storleken dr en viktig detalj, sirskilt med tanke pa att kine-
serna har mindre hinder.

G.L: De limnade Gastro Maxprodukterna till Ningbo for att visa vad de férvintade sig. De ville ha
nylonredskap. De gav muntliga instruktioner rorande proportioner och funktioner och skulle sedan fa
prover av Ningbo. De bestillda produkterna skulle ej vara likadana som Gastro Maxprodukterna utan
dessa skulle vara referensprover. De forklarade hur de ville ha dem. De bestimde t.ex. hur handtaget
skulle se ut och att gaffeln skulle ha en annan utformning, om hon minns ritt.

Det ir vidare utrett att H-A.U. och G.I. vid en miissa i Kina i slutet av oktober 2000 fick klart for sig
att Ningbo ej fatt nagot exemplar av Gastro Maxseriens stekpincett. De instruerade dirfor sitt huvud-
kontor att sinda ett exemplar av en Gastro Maxpincett till Kina, vilket skedde. I samband didrmed ut-
stillde Merx en proformafaktura, daterad den 27 oktober 2000, till Ningbo, avseende en sidan pincett.
Merx har inte hdvdat att bolaget i samband med detta 6versindande gav nagra sirskilda instruktioner
till tillverkaren angaende den bestillda pincettens utseende.

Ostridigt dr att Merx redan fore sistnimnda missa, nimligen den 12 oktober 2000, avsidnde en skriftlig
bestillning hos Ningbo om flera tusen exemplar av vart och ett av de hir ifrigavarande redskapen. I ett
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brev daterat samma dag patalade G.L. att hon dnnu ej erhallit varuproverna. I samma brev gav hon in-
struktioner om redskapens storlek och hur férpackningarna skulle vara markta f6r export samt angav
att bestallningen gillde under f6rutsittning att proverna godkindes.

Enligt uppgifter av H-A.U. och G.I. anlinde varuproverna till Merx' huvudkontor i bétjan av november
2000, varvid deras samfilliga reaktioner var att proverna var alldeles for lika Gastro Maxférlagorna. Det
ir ostridigt att proverna i stillet f6r varumirket Gastro Max hade férsetts med varumarket Exxent och
att detta var den enda synbara skillnaden.

Kronofogdemyndigheten har vid sin intrangsundersékning den 12 december 2000 patriffat tva vispar,
en sked och en gaffel vilka fotograferats och tagits 1 forvar. Fotografierna - men markligt nog ej sjilva
redskapen - har foretetts infor ratten. De utvisar att produkterna ar helt identiska med motsvarande
Gastro Maxprodukter, men i stillet férsedda med varumarket Exxent. Merx har sjilvt vitsordat att de
ar s lika att de faller inom monsterrittens skyddsomrade.
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Redan av den hir limnade redogérelsen finner tingsritten med hinsyn till H-A.U:s och G.L:s svivande
och delvis motstridande uppgifter att det inte ar trovirdigt att de instruerat den kinesiske tillverkaren
att varuproven skulle avvika frin Gastro Maxredskapen sa mycket att de - bortsett fran dndringen av
varumarket - visentligt skulle skilja sig frin férlagorna och att de dirvid angett hur den exakta utform-
ningen skulle vara.

Denna bedémning vinner ytterligare stod av vad som i 6vrigt forekommit 1 malet.

H-A.U. och G.I. har silunda ombetts att redogora for vilka atgirder de vidtog nir de mirkte att varu-
proverna var alltfor lika Gastro Maxprodukterna. De har samstimmigt uppgett att de till en bérjan
radfragade kocken S.K. om hur produkterna skulle kunna férindras. Enligt S.K. skedde denna radfragning
sent pa varen 2001, "fére semestern", och dessutom var det friga om endast ett kortfattat samtal i
samband med att han hade annat drende pa Merx' kontor. Tillfraigade om vilka atgirder som vidtagits
gentemot den kinesiske tillverkaren har de limnat f6ljande uppgifter.

H-A.U: De gick tillbaka till Ningbo och féreslog for kineserna hur produkterna skulle férindras. Det
skedde nog per telefon fran G.L. Han vet inget nirmare om det utan hinvisar till henne.

G.L: Hon ringde upp leverantéren under forsta hilften av november och talade om att sa hir kunde
produkterna inte se ut och att Merx inte kunde godkidnna dem. Det var friga om fem eller sex produkter.
Hon har ocksa gett tillverkaren skriftliga instruktioner om dndringarna. Hon tror detta men minns ej
sikert. Hon minns inte tidpunkten for detta, det var senare under aret. Brevet hirom bor kunna édterfinnas
hos Merx. Hon idr osiker pa om det skedde fore eller efter kronofogdemyndighetens intraingsundersokning
den 12 december 2000. De patalade dndringarna gillde t.ex. handtagets utformning, Vispen var for lik,
skaftet skulle vara bredare och det skulle vara ett tumgrepp.

Enligt tingsrittens mening utgor redan det férhéllandet att Merx anvint monsterskyddade produkter
som forlagor for att ta fram egna produkter, under eget varumairke, ett intrang i Formsprutarnas mons-
territt. Merx' pastiende att bolaget bestillt produkter som skulle avvika sd mycket fran férlagorna att
de ¢j innebar ménsterintring finner tingsritten med hinsyn till H-A.U:s och G.L:s vaga uppgifter om
vilka instruktioner de gett tillverkaren, bade vid bestillningen och efter erhallandet av varuproverna,
samt det foérhallandet att kronofogdemyndigheten ej patriaffat nagot skriftligt besked till tillverkaren om
hur proverna skulle dndras, inte vara trovardigt. I stillet finner tingsriatten det kunna hallas f6r visst att
Merx 1 Kina bestillt tillverkning av produkter, som skulle vara helt lika Gastro Maxforlagorna, med den
enda dndringen att varumirket skulle bytas mot bolagets eget. Merx har sdledes latit tillverka varuproverna
och importerat dem till Sverige och dartill bestillt tillverkning och import av ett stort antal, drygt 26
000, styck av koksredskapen,
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lit vara att Merx samtidigt stillt som villkor att varuproverna blev godkinda. Det sagda utgor ett klart
intrang 1 Formsprutarnas monsterritt.
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Vad sedan giller marknadsforing och forsiljning ("bjuda ut, saluhalla, Gverlata") av varor som innefattas
1 monsterskyddet dr det utrett att Merx redan under 1999 bérjat stilla samman en omfattande katalog
Over sitt stora sortiment av koksvaror, uppbyggd som ett I6sbladssystem. Denna katalog kom ut varen
2000 och distribuerades till ett stort antal av Merx' dterforsiljare, enligt G.L. var det troligen ett allmént
utskick till kunderna. Blad 34 av katalogen har en bild som férestiller - savitt nu ér i fraga - en stekspade,
en stekpincett, en gaffel och en sked, alla i svart, och en visp med rott skaft. Vidare finns for dessa varor
angivet streckmarkningskod, artikelnummer, storlek och pris, nimligen 12 kr per styck. Med hinsyn till
katalogens inledande beskrivning att Merx designar, tillverkar och distribuerar produkter under bl.a.
varumarket Exxent samt artikelnumren ger katalogbilden onekligen ett intryck av att den forestiller
Merx' egna produkter.

Emellertid r det utrett att bilden himtats frin en helt annan katalog, nimligen O. Storkéksprodukter
AB:s katalog, dir den anges forestilla Gastro Max koksredskap och har andra artikelnummer och priser.

Det dr ocksa utrett att Merx erhillit en bestillning fran ett finskt féretag, Kéksmeny, pa flera olika
koéksvaror, diribland 20 stekpincetter och 20 vispar med samma artikelnummer som anges pa sid. 34 i
Merx' katalog, Enligt skriftligt ordererkdnnande var ordern den 16 oktober 2000.

Slutligen finner tingsritten utrett att Merx inbjudit ett stort antal kunder till en invigning i november
2000 och att ndgon kund observerade att det i Merx' utstillningslokal (show-room) hiingde kéksredskap
som sig ut som Formsprutarnas. Det dr enligt tingsrittens mening inte klarlagt om det var nagra av de
bestillda varorna, mirkta Exxent, eller om det var exemplar ur Gastro Maxserien.

Merx har som forsvar mot pastaendet att bolaget marknadsfort produkter, som varit ett plagiat av De
monsterskyddade produkterna, gjort gillande att det i sjdlva verket varit Formsprutarnas produkter som
Merx tagit med i sin katalog och haft hingande i sitt utstillningsrum. Enligt Merx avsag bolaget att under
en mellanperiod, innan man tagit fram egna produkter, silja produkter ur Gastro Maxserien, vilka skulle
kopas in fran foretaget Cervera eller nagot annat foretag som férde Formsprutarnas produkter.

Genom forhoret med G.J. dr det emellertid utrett att Cervera ej salt nagra Gastro Maxprodukter till
Merx och ej heller tagit emot nagon order fran detta féretag angaende sadana produkter. Vidare har
O.B. som driver bolaget Cany Trading AB, som ir aterforsiljare £6r Formsprutarnas Gastro Maxpro-
dukter, uppgett att hans féretag ej levererat Formsprutarnas produkter till Merx. Merx har for Gvrigt
inte heller sjilvt gjort gillande att foretaget kopt Gastro Maxprodukter eller slutit avtal
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med nagon av Formsprutarnas aterforsiljare om leveranser eller ens forhort sig hos nigon av dessa om
mojligheten att kopa produkterna.

Det ar saledes utrett att Merx inte forsikrat sig om mojligheten att handla med kéksredskap ur Gastro
Maxserien innan man tagit in bilden av dessa redskap i sin allmént spridda katalog och innan man tecknat
ordererkinnande till det finska foretaget. Mot denna bakgrund finner tingsritten att pastiendet att Merx
avsig att under en 6vergingstid silja Gastro Maxprodukter och att katalogbilden avsags férestilla dessa
produkter kan limnas utan avseende. P4 motsvarande sitt anser tingsritten sig kunna utga fran att den
bekriftade forsiljningen till det finska féretaget avsag produkter som Merx avsag att sjilvt ta fram och
torse med mirket Exxent.

Det kan tilliggas att Merx, dven om bolaget verkligen avsett att silja sidana Formsprutarnas produkter
som ink6pts fran Formsprutarnas aterforsaljare - vilket i och for sig varit tillatet enligt 5 § tredje stycket
monsterskyddslagen och den inom immaterialritten raidande konsumtionsprincipen - hade varit pliktigt
att vid marknadsforingen ange att det var fraga om Gastro Maxprodukter. Genom att underlata detta
skulle Merx dnda ha gjort sig skyldigt till intrang i Formsprutarnas monsterritt.

Tingsritten finner salunda att Merx gjort sig skyldigt till monsterintrang dven vid marknadsféringen.

Monsterintranget far anses ha skett uppsatligt. Vid detta férhallande skall Merx betala skilig ersittning
for utnyttjandet av Formsprutarnas ménster samt ersittning for den ytterligare skada som intringet har
medfort, varvid hinsyn skall tas dven till omstindigheter av annan dn rent ekonomisk betydelse (36 §
monsterskyddslagen). Merx har alltsd utnyttjat ménstren bade vid bestillning av ndgra provexemplar
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och vid bestillning - om dn villkorat av godkdnnande av proverna - av ett mycket stort antal koksredskap
samt vid saluhallande. Merx har dirigenom kunnat skaffa fram provexemplar pa ett betydligt billigare
sitt an genom att sjdlvt utveckla produkterna. Enligt tingsrittens mening ér det yrkade beloppet for ut-
nyttjande, 40 000 kr, skaligt.

Vidare bedomer tingsritten att det hér dr fraga om ett tydligt fall av plagiat eller snyltning pa ett annat
foretags bekostnad, nagot som bor motarbetas. Utredningen visar att Formsprutarna lidit skada, dels
genom att ett finskt fOretag varit berett att ligga en order hos Merx i stillet f6r hos Formsprutarna eller
nagon av dess aterforsiljare, dels genom den oro pa marknaden som J.A.J. omtalat och som ocksa kan
skonjas 1 O.B:s vittnesmal. Vidare bor beaktas att Merx redan den 8 november 2000 erhéll ett s.k. var-
ningsbrev fran Formsprutarnas ombud, att Formsprutarna ingav ansékan om stimning den 1 december
2000 och att intrangsundersokning genomférdes den 12 december 2000. Det far antas att detta snabba
ingripande fran Formsprutarnas sida hindrat Merx fran att fullf6lja den 1 Kina lagda ordern och att
tullfolja leverans till Finland i enlighet med orderbekriftelsen. Det finns alltsd en pataglig risk att
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Merx' monsterintrang hade fitt en betydligt storre omfattning om det fitt fortsitta ostort. Med hinsyn
hirtill och till att Merx varit berett att satsa ett sa stort belopp som 5 000 US-dollars for att ta fram nya
redskap anser tingsritten att ocksa det yrkade beloppet for ideellt skadestand, 95 000 kr, 4r skiligt.

Enligt 35 a § monsterskyddslagen far domstolen pa yrkande av monsterhavaren vid vite forbjuda den
som gjort monsterintrang att fortsitta intranget. Formsprutarna har hemstillt om ett vite pa 100 000
kr. Merx har 6verlimnat frigan om vitets storlek till tingsrittens bedémning;

I malet dr fraga om monsterskyddade produkter. Tingsritten finner skiligt att f6r var och en av produk-
terna forbjuda intrang vid vite av 20 000 kr.

Den av tingsritten beslutade sikerhetsatgirden bor besta sa linge skyddstiden f6r De moénsterskyddade
produkterna 16per.

DOMSLUT

Domslut 1. Merx skall till Formsprutarna betala dels 40 000 kr f6r utnyttjande, dels 95 000 kr ideellt
skadestand jimte rinta.

2. Tingsritten forbjuder Merx att tillverka, infora till Sverige, bjuda ut, saluhilla, 6verlata eller hyra ut
de i Merx' katalog sid. 34 angivna produkterna Stekspade nylon, Stekpincett nylon, Gaffel nylon, Sked
nylon samt Visp nylon (artikelnummer 65546, 65547, 65548, 65549 respektive 65550) vid vite om 20
000 kr for var och en av dessa fem produkter.

3. Den av tingsritten den 11 december 2000 beslutade sidkerhetsatgirden skall besta for aterstoden av
skyddstiden f6r De monsterskyddade produkterna.

Merx 6verklagade 1 Hovritten f6r Vistra Sverige och yrkade ogillande av kiromalet. Merx yrkade ocksa
att hovritten skulle hdva den enligt 15 kap. 3 § RB beslutade sikerhetsatgirden.

Formsprutarna bestred dndring,
I beslut den 4 december 2001 avslog hovritten Merx' yrkande om hivande av sidkerhetsatgirden.

I beslut den 24 februari 2003 avvisade hovritten Merx' 6verklagande av ett av tingsritten under huvud-
torhandlingen meddelat beslut att tillita vissa av Formsprutarna dberopade omstandigheter. Tingsrittens
beslut var enligt hovritten inte av sidan karaktir att Merx hade klagoritt och utgjorde inte nagot ritte-
gingsfel.

I beslut under huvudférhandlingen den 20 maj 2003 avslog hovritten en av Merx framstilld invindning
mot en dndrad formulering av grunden f6r Formsprutarnas skadestindsyrkande. Andringen innebar
enligt hovritten inte att Formsprutarna aberopade ndgon ny grund och innefattade inte nagot nytt yr-
kande 1 malet.
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Hovritten (hovrittslagmannen Dan Fernqvist, hovrittsradet Bengt Nilsson och tf. hovrittsassessorn Henrik
Andersson, referent) anférde i dom den 18 juni 2003:
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DOMSKAL

Formsprutarna har for sin talan dberopat samma grunder som de angett i tingsritten, dock med den
skillnaden att bolaget angett att punkten 3, tingsrittens sammanstillning av grunderna, istillet skall ha
toljande lydelse: Enar Merx, uppsitligen eller av oaktsamhet, har gjort sig skyldigt till monsterintraing
skall Merx dels utge skilig ersittning fr utnyttjandet av monstret, de/s utge ersittning for den ytterligare
skada som Formsprutarna drabbats av.

Merx har for sitt bestridande aberopat samma grunder som vid tingsritten.

Parterna har i hovritten utvecklat sin talan huvudsakligen i enlighet med vad som antecknats i tingsrittens
dom.

H-A.U,J.AJ., GL., B.U. och S.K. har hérts pa nytt i hovritten. Bandinspelning av forhoren i tingsritten
med G.J. och O.B. har spelats upp. Samma skriftliga bevisning som vid tingsritten har dberopats dven
1 hovritten. Formsprutarna har dirutéver aberopat registreringsbevis avseende monsterregistrering av
Formsprutarnas produkter samt kopia ur Merx produktkatalog. Syn har hallits pa tva vispar, en sked
och en gaffel, som alla tagits i forvar av kronofogdemyndigheten.

Hovrattens bedimning
Hovritten har forst att ta stéllning till om Merx gjort intring i Formsprutarnas monsterritt.

Formsprutarna har gjort gillande att intrang skett genom att Merx tillverkat, infért, bjudit ut, saluhéllit
och Gverlatit varor som omfattas av ménsterskyddet.

Till en borjan beaktas foljande angaende #/lverkning och inforsel. Det ir ostridigt att Formsprutarna erhallit
monsterskydd for sina produkter. Det dr ocksa ostridigt att féretradare f6r Merx visat upp dessa produkter
for en tillverkare 1 Kina i samband med att Merx 6nskat tillverkning av i vart fall liknande redskap. Det
ar klarlagt att tillverkaren mot viss ersittning paborjat visst inledande arbete f6r att framstilla produkter
enligt Merx instruktioner. Omfattningen av instruktionerna dr dock tvistig, Klart dr ocksa att de nu i
forvar tagna produkterna har framstallts av tillverkaren som enligt 6verenskommelse skickat dessa till
Merx. Dartill dr det ostridigt att Merx - innan bolaget erhdll de i f6rvar tagna produkterna - avsinde en
skriftlig bestallning till tillverkaren om flera tusen exemplar. Vidare dr det ostridigt att de i férvar tagna
produkterna i och for sig 4r sa lika de monsterskyddade produkterna att de faller inom moénsterrittens

skyddsomrade.

H-A.U. och G.L. har angiende de instruktioner Merx limnat till tillverkaren huvudsakligen berittat i
enlighet med vad som antecknats i tingsrittens dom. G.L. har tillagt att produktutveckling hos Merx
utfors bland annat genom att lata vidareutveckla befintliga produkter tills dessa avviker fran de ursprung-
liga produkterna i sidan man att intrang inte foreligger. Hon har uppgett att detta ar ett vanligt forfa-
ringssatt inte
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bara hos Merx utan dven hos 6vriga bolag pa marknaden. Det sistnimnda har bekriftats av B.U.

Formsprutarna har inte presenterat nigon egentlig motbevisning till vederliggande av H-A.U:s och
G.L:s uppgifter. Inte heller framstar det som orimligt att Merx avsag att bestilla produkter som i sa hog
grad skulle avvika frin de ménsterskyddade produkterna att intrng inte skulle féreligga. Vad H-A.U.
och G.L. berittat kan siledes inte limnas utan avseende, dven om Merx i och for sig inte férebringat
nagon stédbevisning i denna del. Istillet har hovritten att utga fran att Merx instruerat tillverkaren att
framstilla férslag pa redskap som skulle avvika fran de monsterskyddade produkterna i sa hog grad att
monsterskyddet inte skulle aktualiseras. Annat har inte visats dn att Merx fitt kinnedom om de alltf6r
stora likheterna forst ndr de 1 forvar tagna produkterna nadde Merx. Dirmed kan inf6rseln inte anses
medfora att Merx ens av oaktsamhet gjort sig skyldigt till intring i monsterratten. Enbart det faktum att
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Merx uppvisat Formsprutarnas produkter for tillverkaren kan i enlighet med vad som ovan anférts inte
heller anses utgora sidant intrang, Vad giller bestillningen kan det visserligen tyckas oforsiktigt att be-
stilla tusentals exemplar utan att dessférinnan ha kontrollerat produkternas utformning och kvalitet.
Det har dock ej ens pastatts att nagon tillverkning enligt denna bestillning kommit till stind. Bestillningen
ar 1 sig inget intrang i monsterritten. Saledes har det inte férekommit nagot intrang i form av tillverkning
eller inforsel.

Hirefter beaktas foljande angaende utbjudande och saluballning (marknadsforing). Det dr ostridigt att Merx i
sin produktkatalog fran 1999 tagit in en bild av de monsterskyddade redskapen, men att det av bilden
inte framgar att den forestiller Formsprutarnas produkter. Formsprutarna har gjort gillande att Merx i
katalogen marknadsfort de monsterskyddade produkterna i Sverige, men att bilden har varit avsedd att
uppfattas som forestillande Merx egna produkter. Formsprutarna har vidare gjort gillande att Merx i
sin utstillningslokal forevisat de produkter som de latit tillverka i Kina samt att kunder erbjudits bestilla
dessa produkter.

Av 5 § monsterskyddslagen, enligt dess lydelse fore den 1 juli 2002, framgir att ingen utan samtycke far
utnyttja ett monster yrkesmassigt genom att exempelvis bjuda ut och saluhalla vara, vars utseende inte
vasentligen skiljer sig frin monstret. Visserligen ger katalogbilden intryck av att den forestiller Merx
egna produkter. Eftersom de avbildade redskapen dr Formsprutarnas produkter och da det inte fram-
kommit annat dn att Merx saknat egna produkter att erbjuda kunderna, har det dock inte varit friga om
att marknadsféra annan liknande vara. Enligt hovrittens mening dr det inte heller tillrdckligt, att katalogen
enbart ger intryck av att bolaget siljer liknande varor, for att monsterintrang skall anses foreligga. Det dr
inte foremal f6r hovrittens prévning att beakta om anvindandet av bilden 1 nagot annat hinseende kan
anses klandervirt. Vad giller redskapen i utstillningslokalen ir det som tingsritten
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funnit inte klarlagt vilka produkter som uppvisats. Hovritten har dirfor att utga fran Merx pastiende
att de stéllt ut Formsprutarnas produkter. Da annat inte visats har det saledes inte heller vad giller
marknadsforing forekommit nagot intrang i Formsprutarnas monsterritt.

Slutligen beaktas féljande angdende forsaljning. Som tingsritten funnit 4r det utrett att Merx fran ett finskt
foretag erhallit en bestillning avseende flera olika koksredskap, varav bland annat produkter med de
artikelnummer som i Merx produktkatalog motsvarar nagra av de moénsterskyddade redskapen.
Formsprutarna har hivdat att det varit friga om produkter som Merx i strid med monsterritten latit
tillverka och silja. Som tidigare konstaterats har det dock inte framkommit att Merx haft egna produkter
att erbjuda kunderna. Merx har forklarat att bolaget - i syfte att tidigt kunna erbjuda kundkretsen ett
brett sortiment - varit villigt att under en mellanperiod gora forlust pa den férhallandevis marginella
forsiljningen av Formsprutarnas produkter, till dess att Merx kunde erbjuda kunderna egna produkter.
Detta framstar inte som osannolikt. Det 4r saledes inte visat att Merx salt saidana produkter som
Formsprutarna gjort gillande. Intrang i Formsprutarnas monsterritt foreligger dirfor inte heller i denna

del.

Sammanfattningsvis finner alltsa hovritten att Merx inte 1 nagon del gjort sig skyldigt till intrang 1
Formsprutarnas monsterritt. Kdromalet skall darfor ogillas. I enlighet dirmed skall tidigare beslutade
sikerhetsatgirder hivas.

DOMSLUT

Domslut Med dndring av tingsrittens dom ogillar hovritten kiromalet.

Hovritten haver den enligt 15 kap. 3 § RB beslutade sikerhetsatgirden.
Formsprutarna 6verklagade och yrkade att HD skulle faststilla tingsrittens domslut.

Formsprutarna yrkade vidare att HD skulle inhdmta férhandsavgorande fran EG-domstolen.
Merx bestred Formsprutarnas yrkanden.

Merx yrkade att HD skulle undanréja hovrittens beslut den 24 februari 2003 att avvisa Merx 6verkla-
gande av ett tingsrittens beslut under rittegangen samt att HD skulle préva 6verklagandet och limna
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de omstindigheter som Formsprutarna aberopade férst vid huvudférhandlingen i tingsritten utan avse-
ende. Merx yrkade vidare att HD, med dndring av hovrittens beslut under huvudférhandlingen den 20
maj 2003, inte skulle tillita Formsprutarnas i hovritten framstillda yrkande om ersittning for ytterligare
skada.

Formsprutarna bestred Merx yrkanden.

HD limnade i beslut den 25 augusti 2003 ett av Formsprutarna framstillt yrkande om interimistisk sa-
kerhetsatgird enligt 15 kap. 3 § RB utan bifall.

Malet avgjordes efter foredragning.
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Foredraganden, rev.sekr. Kajsa Bergkuist, foreslog i betinkande foljande dom:

SKAL

Mialet r6r fragor om Merx har gjort intrang 1 Formsprutarnas monsterritt och om i sa fall Merx dr skyldigt
att ersitta Formsprutarna for intranget.

Intrang

Omfattningen av monsterrittsinnehavarens ensamritt framgar av 5 och 7 {§ monsterskyddslagen
(1970:485). Dessa bestimmelser dndrades per den 1 juli 2002 for att std i Gverensstimmelse med Eu-
ropapatlamentets och ridets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om moénsterskydd. Andringarna
innebar att all anvindning, med vissa i 7 § angivna undantag, av ett skyddat monster omfattas av ensam-
ritten. Ensamritten 4r alltsd mer omfattande 4n enligt tidigare gallande lydelse av 5 §, som uttémmande
angav vilka atgirder som innebar otilliten anvindning, Overgangsbestimmelserna till andringen (punkt
7) innebir i detta mal emellertid att den dldre lydelsen skall tillimpas endast om Merx anvindning av de
monsterskyddade produkterna hade varit tillaiten enligt den dldre men inte enligt de nu gillande bestdm-
melserna.

Det skall inledningsvis framhéllas att bedémningen av om moénsterintrang - liksom intrang i andra im-
materialrittigheter - har skett skall goras objektivt. Diremot dr den som har gjort intranget skyldig att

betala skadestind utover skilig ersittning for nyttjande endast om intranget varit oaktsamt eller uppsatligt.
Detta framgar i friga om monster av 36 § monsterskyddslagen.

Formsprutarnas talan bygger pa att Merx har anvint sig av de monsterskyddade produkterna pa ett sitt
som inte ir tillitet genom att till en tillverkare i Kina 6verlimna exemplar av de ménsterskyddade pro-
dukterna, vilken anvint dessa som forlaga vid tillverkning av provexemplar. Det dr klarlagt att provex-
emplaren - fem produkter - direfter har levererats till Merx och att Merx har bestillt omkring 26 000
produkter fran tillverkaren. Merx har dirvid havdat att bestillningen var villkorad av ett godkidnnande
av provprodukterna och att nagot sadant godkannande inte har limnats av Merx. Det dr ostridigt att de
bestillda produkterna inte har levererats till Merx.

Mbonsterskyddslagen ar inte tillimplig utanfor Sverige (se prop. 1969:168 s. 102, Essén - Sterner,
Ménster och Brukskonst, 1971, s. 59). Oavsett vilka instruktioner som limnades till den kinesiske tillver-
karen kan alltsa den tillverkning som kom till stind dir och de Gvriga atgirder som vidtogs i Kina inte
innebira nagot intrang i Formsprutarnas monsterritt. Inte heller Merx bestillning av produkter utgor
mot den bakgrunden nagot monsterintrang,

Nir det giller inforseln till Sverige av fem provprodukter dr det ostridigt att dessa, med undantag av det
pé produkterna anbringade varumairket, var likadana som de ménsterskyddade produkterna. Inférseln
hit av produkterna utgdr dirfor intrang i Formsprutarnas monsterritt, oavsett vad Merx hade f6r avsikt
med inforseln.

Formsprutarna har dven gjort gillande att Merx har marknadsfort och forsalt produkter som gor intrang
1 monsterritten, dels genom visning av produkter i Merx utstillningslokal, de/s genom avbildningar av
monsterskyddade
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produkter i en produktkatalog och mottagande av bestillning avseende sadana produkter. Formsprutarna
har hivdat att Merx darvid har avsett att marknadsféra och silja sina egna produkter. Merx har invint
att det var friga om marknadsféring och utbjudande av Formsprutarnas produkter och att denna an-
vandning varit tilliten eftersom monsterritten avseende Formsprutarnas produkter var konsumerad.

Det dr ostridigt att det 4r Formsprutarnas produkter som har avbildats i katalogen. Det maste darfor
anses vara sadana produkter som Merx har marknadsfért och bjudit ut till f6rsiljning,

Konsumtion av en immaterialrittighet forutsitter att den skyddade produkten har kommit ut pa mark-
naden med rittighetshavarens samtycke. Betriffande monsterritt framgar konsumtionsprincipen av 7
b § moénsterskyddslagen, enligt vilken monsterritten inte omfattar utnyttjandet av en produkt, om den
har bringats i omsittning inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av monsterhavaren eller med
dennes samtycke.

EG-domstolen har i mal C-173/98, Sebago Inc. mot G-B Unic SA. (REG 1999 s. 1-04103) klargjort i
friga om konsumtion inom varumirkesritten att samtycke maste foreligga for varje exemplar som pastas
vara fritt tillgdngligt. Konsumtionen avser alltsa de fysiska produkterna. Det finns inte anledning att
tillimpa konsumtionsprincipen pa ndgot annat sitt nir det giller monsterritt.

Det har inte pastatts i malet att Merx hade férvirvat produkter som slippts ut pa marknaden med
Formsprutarnas samtycke och att det var dessa produkter som Merx marknadsférde. Det faktum att
Formsprutarnas produkter fanns pa marknaden grundar inte nagon ritt for Merx att utan Formsprutarnas
samtycke marknadsféra och bjuda ut till f6rséljning de monsterskyddade produkterna. Merx atgirder
innebar alltsa intrang 1 Formsprutarnas monsterritt.

Som tingsritten och hovritten har funnit dr det inte klarlagt vilka produkter som visades i utstillnings-
lokalen. Om det var Formsprutarnas produkter var monsterritten konsumerad betriffande just dessa
exemplar. Syftet med visningen var dock uppenbarligen inte att silja enbart dessa produkter. Det ér
darfor friga om marknadsforing, antingen av Formsprutarnas produkter eller av produkter som faller
inom skyddsomradet f6r de monsterskyddade produkterna. Oavsett vilka produkter som forevisades
maste visningen dirfér anses innebdra att Merx har gjort intrang 1 Formsprutarnas monsterritt.

S kadestind

Merx har 6verklagat tva beslut av hovritten rorande fraigor som har att géra med Formsprutarnas ska-
destandsyrkande och de omstindigheter som aberopats till stod for yrkandet. Merx far anses ha ritt att
enligt 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § RB 6verklaga Formsprutarnas dndringsyrkande. HD finner dock inte
skl att andra hovrittens beslut.

Enligt 36 § monsterskyddslagen skall den som uppsitligen eller av oaktsamhet gér monsterintrang betala
ersittning for utnyttjandet av monstret samt ersittning for den ytterligare skada som intranget har
medfort. Enligt andra stycket samma paragraf skall den som gér monsterintrang utan uppsat eller
oaktsamhet betala ersittning for utnyttjande av monstret om och i den man det ar skaligt.

Merx atgirder att till Sverige fora in provprodukterna och att utan Formsprutarnas samtycke marknads-
tora de monsterskyddade produkterna och
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bjuda ut dessa till forsiljning maste anses ha varit i vart fall oaktsamma. Merx dr darfor skyldigt att betala
bade skalig ersittning for det utnyttjande som skett och ersittning for ytterligare skada.

Formsprutarna har inte redovisat hur de yrkade beloppen avseende skiligt vederlag respektive ersittning
for ytterligare skada har berdknats. Nagon bevisning som avser att styrka de yrkade beloppen har inte
aberopats, trots att det stod klart redan vid tingsritten att Merx bestred att skada hade uppkommit for
Formsprutarna och Merx dirfor inte vitsordade nagot belopp. Pastiendena om vilken verkan Merx ét-
girder har haft f6r Formsprutarnas situation pa den aktuella marknaden ér allmint héllna och ger ingen
ledning for att bedéma vare sig det yrkade vederlagets skilighet eller skadans storlek.
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Enligt 35 kap. 5 § RB far ritten, om det dr fraiga om uppskattning av en intriffad skada och full bevisning
om skadan inte alls eller endast med svarighet kan foras, uppskatta skadan till skiligt belopp. En sadan
skilighetsuppskattning far ocksa géras om bevisningen kan antas medféra kostnader och olidgenheter

som inte star 1 rimligt férhallande till skadans storlek och det yrkade skadestandet avser ett mindre belopp.

Bestimmelsen, som dr fakultativ, innebdr inte att den som yrkar skadestand dr befriad fran skyldigheten
att forebringa den utredning som skiligen kan astadkommas (NJA II 1943 s. 449). Formsprutarna har
som anforts ovan inte aberopat nagon utredning alls. Det saknas dirfor forutsittningar att tillimpa 35
kap. 5 § RB i malet.

Formsprutarnas yrkanden i fraiga om skalig ersittning och ersittning for ytterligare skada skall mot
denna bakgrund limnas utan bifall.

Vitesforbud

Formsprutarna har yrkat vitesforbud enligt 35 a § monsterskyddslagen. Enligt den bestimmelsen far
domstolen vid vite forbjuda den som gér monsterintrang att fortsitta intranget. Syftet med ett vitesférbud
ir enligt forarbetena att fa ett slut pa ett pagaende intrang (prop. 1993/94:122 s. 44 ff)).

Yrkandet om vitesforbud avser atgirder hinforliga till de produkter som Merx enligt Formsprutarna
avsag att lata tillverka i Kina, dvs. Merx egna produkter. HD har emellertid funnit att ménsterintranget,
med undantag av de fem till Sverige inférda provexemplaren, avsag marknadsforing av Formsprutarnas
produkter. Yrkandet far dock anses innefatta dven dessa atgirder. Det finns inte skal att meddela nagot
vitesférbud avseende de fem provprodukterna. Inte heller i 6vrigt har framkommit nagon omstindighet
som ger anledning att meddela vitesférbud.

Yrkandet om vitesforbud skall darfor lamnas utan bifall.
Sdkerbetsdtgird

Formsprutarna framstillde vid tingsritten ett yrkande om interimistisk sikerhetsatgird enligt 15 kap. 3
§ RB och 37 § monsterskyddslagen avseende de produkter som pastods gora intrang i Formsprutarnas
monsterritt, innebdrande att produkterna skulle sittas i forvar for aterstoden av skyddstiden for de
monsterskyddade produkterna. Tingsritten beviljade atgirden och férordnade i domen att dtgirden
skulle besta.

Hovritten hivde sikerhetsatgirden.
Formsprutarna framstillde i HD ett yrkande om interimistisk sikerhetsatgird, vilket limnades utan bifall.
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Formsprutarna har i HD gjort gillande att hovritten gjort sig skyldig till rittegangsfel som hivde siker-
hetsitgirden avseende de fem provprodukter som togs i f6rvar i samband med en efter beslut av tings-
ritten féretagen intrangsundersékning,

Enligt 37 § monsterskyddslagen far domstolen pa yrkande av den som lidit monsterintrang efter vad
som ir skiligt till férebyggande av fortsatt intrang besluta att en produkt som tillverkats eller f6rts in
till Sverige i strid mot annans monsterritt eller ett foremal vars anvandande skulle innebédra ménsterintrang
skall dndras, sittas 1 forvar eller forstoras. En forutsittning for att en atgard skall kunna beslutas ar att
det foreligger intrang i objektiv mening, Eftersom hovritten fann att det inte hade gjorts nigot mons-
terintrang saknades forutsittningar att forordna om en atgird enligt 37 §.

Syftet med atgirder enligt 37 § monsterskyddslagen ér att férebygga fortsatt intrang, Det krivs foljaktligen
en risk for fortsatt intrang, Formsprutarna har inte i friga om de fem provprodukterna anfort nagra
omstindigheter som ger anledning befara att det foreligger en risk for fortsatt intrang.

Formsprutarnas yrkande om atgird enligt 37 § monsterskyddslagen skall pa grund av det anférda limnas
utan bifall.

Forhandsavgirande fran EG-domstolen
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Formsprutarna har yrkat att HD skall inhdmta férhandsavgérande fran EG-domstolen. De fragor som
Formsprutarna anser att EG-domstolen bor uttala sig om ror de/s huruvida anvindandet av en monster-
skyddad férlaga for framtagande av produkter utgdr anvindning 1 den mening som avses i art. 121 Eu-
ropaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om ménsterskydd (monster-
skyddsdirektivet), de/s bevisbordans placering avseende fragan om anvindningen skett med monsterritts-
innehavarens samtycke.

Den forsta fragan saknar som framgatt ovan betydelse i malet. Inte heller den andra frigan ir relevant,
eftersom det inte ens pastitts att Merx haft Formsprutarnas samtycke till de dtgdrder som vidtagits.

Inte heller 1 6vrigt foreligger nagon tolkningsfraga i malet som ger anledning att inhdmta ett férhandsav-
gorande.

DOMSLUT

HD, som beslutar att inte inhamta férhandsavgorande av EG-domstolen, faststéller hovrittens domslut.
HD limnar Merx' 6verklagande av hovrittens beslut under rittegingen utan bifall.

HD (justitieraden Svensson, Regner, Lindeblad, Calissendorff, referent, och Widebeck) meddelade den 1 april
2005 foljande dom:

DOMSKAL

Formsprutarna ir innehavare av svenska monsterregistreringar avseende fem olika koksredskap: en
stekspade, visp, gaffel, sked och matpincett (Gastro Maxprodukterna). Malet giller frimst huruvida
Merx har gjort intrang i Formsprutarnas monsterritt till kéksredskapen och, om
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sa dr fallet, 1 vad man Formsprutarna skall tillerkidnnas ersittning f6r den skada bolaget lidit genom in-
tranget.

Ramen for HD:s provning m. m.

Foljande faktiska omstindigheter har hovritten lagt till grund f6r sin bedémning och far godtas i HD
(ifr 55 kap. 14 § RB).

Genom sina befattningshavare H-A.U. och G.L. har Merx vid en missa i Kina 6verlimnat exemplar av
Gastro Maxprodukterna till en kinesisk tillverkare av nylonprodukter. Merx har uppdragit it tillverkaren
att framstilla provexemplar av kbksredskap som liknar Gastro Maxprodukterna, men som avviker i sa
hég grad fran dessa att Formsprutarnas monsterskydd inte aktualiseras. Instruktionerna har limnats
muntligen direkt till tillverkaren. Merx har bestillt sammanlagt drygt 26 000 exemplar av kbksredskapen.
Bestillningen var villkorad av att provexemplar godkints av Merx. Minst ett provexemplar av vartdera
slaget av koksredskap har pa Merx begiran skickats fran tillverkaren till Merx i Sverige. Nér provexem-
plaren nadde Merx visade de sig vara identiska med Gastro Maxprodukterna, med undantag fér att de
var mirkta med beteckningen Exxent. Vidare har Merx marknadsfort Gastro Maxprodukterna dels pa
bild i sin egen produktkatalog som spritts till Merx kunder, dels genom férevisning av exemplar av
Gastro Maxprodukterna for kunder 1 ett utstillningsrum i Merx lokaler. Avsikten var att sdlja Gastro
Maxprodukter till dess man tagit fram egna produkter. Slutligen har Merx erhallit och accepterat en be-
stillning av 20 exemplar vardera av tva av Gastro Maxprodukterna fran en finlindsk kund. Leverans
kom dock inte att ske. Merx har varken triffat avtal med Formsprutarna eller med niagon av bolagets
distributérer om kop av exemplar av Gastro Maxprodukter f6r vidareforsiljning till egna kunder. Vid
en intrangsundersokning 1 Merx lokaler fann kronofogdemyndigheten fyra provexemplar som togs i
torvar, nimligen tva vispar, en sked och en gaffel.

De atgirder som Formsprutarna har gjort gillande utgér monsterintrang, har samtliga dgt rum fore den
1 juli 2002. Genom édndringar 1 5 § monsterskyddslagen (1979:485; ML) som har tritt i kraft nimnda

dag skedde en utvidgning av monsterhavarens ensamritt. Med undantag for de férfoganden som anges
17-7b §§ ML ir allt utnyttjande av ett registrerat monster utan monsterhavarens samtycke numera for-
behallet denne. Emellertid innebdr punkten 7 1 6vergangsbestimmelserna till indringen (SFS 2002:570)

Materialet kan vara skyddat av upphovstritt. 14
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att ett utnyttjande av ett monster, som skett eller pabérijats fore ikrafttridandet och som inte krivt
monsterhavarens samtycke enligt den édldre lydelsen av 5 §, inte utgér intrang i dennes monsterritt.
Enligt den idldre lydelsen var (savitt hir ar av intresse) monsterhavarens ensamritt begrinsad till utnytt-
jande av monstret yrkesmissigt genom att tillverka, infora till Sverige, bjuda ut, saluhalla, 6verlata eller
hyra ut en vara, vars utseende inte visentligen skiljde sig fran monstret.
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Andringarna i ML foranleddes av Eutopaparlamentets och radets ditrektiv 98/71/EG av den 13 oktober
1998 om monsterskydd. Formsprutarna har yrkat att HD skall inhdmta férhandsavgérande fran EG-
domstolen i fraiga om de/s en anvindning av en monsterskyddad forlaga f6r framtagande av produkter
utgor en anvandning i den mening som avses i art. 12 i monsterskyddsdirektivet, dels, - som yrkandet
far tOrstas, - om bevisbérdan bor placeras pa monsterhavaren £0r att intrang foreligger eller pa den
presumtive intrangsgoraren for att intrang inte foreligger.

Med hinsyn till 6vergingsbestimmelsen saknar den férsta fragan relevans i malet. Aven om (jfr dock
art. 234 forsta stycket b) i Romférdraget) EG-domstolen skulle vara behorig att uttala sig om den andra
fragan star det klart att bevisbordan maste avila moénsterhavaren. HD finner att det inte har uppkommit
nagon tolkningsfriga med avseende pa monsterskyddsdirektivet som ger anledning att inhdmta ett for-
handsavgorande.

Merx har med stéd av 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § RB 6verklagat tva beslut fattade under rittegangen
av hovritten, vilka r6r Formsprutarnas skadestandsyrkande och de omstindigheter som aberopats till
stod for yrkandet. HD finner inte skil att dndra hovrittens beslut.

Har intrang forekommit och har detta i sa fall varit uppsatligt eller oaktsamt?

Med beaktande av vad ovan anférts angdende innebdrden av 6vergangsbestimmelserna till SFS 2002:570,
ar ett dverldmnande av exemplar av Gastro Maxprodukter och anvindning av dem som forebild 61 tillverkning
av verktyg eller av enskilda produkter samt bestillning av en stor mangd kéksredskap inte monsterrattsligt
relevanta férfoganden oavsett var atgiarderna har dgt rum och vem som har vidtagit dem.

Tillverkningen av provexemplaren ir en monsterrittsligt relevant atgard, men da denna dgt rum 1 Kina,
dvs. utanfor den territoriella omfattningen av Formsprutarnas monsterritt enligt ML, utgér tillverkningen
inte ett intrang oaktat att tillverkningen har skett pd Merx uppdrag. Diremot utgor inforseln av provex-
emplaren i objektiv bemirkelse ett monsterintrang, Merx ansvarar for atgirden eftersom provexemplaren
tillstillts Merx pa dess befattningshavares initiativ. Med hinsyn till H-E.U:s och G.L:s uppgifter om in-
nehillet i instruktionerna till tillverkaren, kan inf6rseln av provexemplaren dock inte anses ha skett med
uppsit eller av oaktsamhet.

Nir Merx i sin produktkatalog och i sin utstéllningslokal visade bilder pa, respektive exemplar av, Gastro
Maxprodukter samt triffade 6verenskommelse med en kund om f6rsiljning av 40 stycken av
Formsprutarnas koksredskap, har detta i ML:s mening varit fraiga om att Merx har bjudit ut och saluballit
monsterskyddade produkter. Sa har skett utan Formsprutarnas samtycke. Reglerna om konsumtion av
monsterritt forutsitter att de monsterrittsligt relevanta atgirderna avser specifika exemplar av produkter
som har bringats 1 omsittning av monsterhavaren eller av nigon med dennes samtycke (5 § tredje
stycket ML i dess dldre
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lydelse, 7 b § 1 dess nuvarande lydelse) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Da Merx
ostridigt inte férvirvat nagra Gastro Maxprodukter avsedda att bjudas ut till férsiljning och saluhallas
(férutom det fatal exemplar som férevisades i utstillningslokalen och som inte kan antas ha varit till
torsiljning), foreligger intrang i Formsprutarnas monsterritt. Merx foretagsledning kinde till
Formsprutarnas monsterritt. Atgirderna har alltsi skett uppsatligen.

Allmant om forntsittningarna for ntdimande av ersittning

Enligt 36 §{ ML skall den som uppsatligen eller av oaktsamhet gér monsterintrang betala skilig ersittning
for utnyttjandet av monstret samt ersittning for den ytterligare skada som intranget har medfort. Aven
den som gor intrang utan uppsat eller oaktsamhet édr skyldig att utge ersittning for utnyttjandet av

Materialet kan vara skyddat av upphovstritt. 15
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monstret, om och 1 den man det ir skiligt (andra stycket i paragrafen). Ersittning for utnyttjande av
monster kan utga utan att monsterhavaren visar sig ha lidit nagon skada, och far da i regel faststillas till
en skalig licensavgift for nyttjandet.

Formsprutarna dr siledes, 1 princip, berittigat till skilig ersdttning fOr utnyttjandet av sina monster savitt
avser samtliga intrangsgérande atgirder, samt till ersittning for den ytterligare skada bolaget lidit savitt
avser de atgirder som har bestatt i att Gastro Maxprodukter har bjudits ut och saluhallits.

HD har i rittsfallet NJA 1986 s. 702 uttalat att, vid ett intrang i en upphovsritt som skett oberoende av
vallande, det ar den f6r vars rikning utnyttjandet av upphovsritten har skett som ir ersittningsskyldig.
Samma princip bor gilla inom monsterratten. Merx svarar saledes for ersittning som skall utges pa
grund av nyttjandet av Formsprutarnas monster genom inférseln av provexemplaren.

Primirt ansvarig for ersittning som skall utges pa grund av ett moénsterintrang som har skett med uppsit
eller av oaktsamhet far diremot anses vara den eller de som vidtagit den intraingsgérande atgirden. De
intrang som i férevarande fall har skett med uppsat har skett av personer f6r vilka Merx har ett princi-
palansvar. Merx dr dirfor ersattningsskyldigt dven for den ytterligare skada som Formsprutarna har lidit
(3 kap. 1 § forsta stycket 2 skadestandslagen).

En utgiangspunkt vid bestimmandet av den ersittning som skall utges vid ett monsterintrang dr att

monsterhavaren skall fa full ersittning for sin skada. Den ersittning som skall utges far inte vara s lag
att det blir ekonomiskt I6nsammare att utan lov utnyttja annans monster dn att pa ett legitimt sitt for-
varva en ritt hirtill. I vad nu sagts ligger skadestindets reparativa respektive preventiva funktion. Enligt
allmanna bevisregler ankommer det dock pa den som yrkar skadestind att visa vilken skada som har lidits.
I intrangsmal 4r detta ofta férenat med stora svarigheter, bl.a. pa grund av att de faktiska férhallandena
och deras konsekvenser ofta dr komplexa och svara att faststilla med nagon hogre grad av noggrannhet.
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Enligt 35 kap. 5 § RB far ritten, om det dr friga om en intriffad skada och full bevisning inte alls eller
endast med svarighet kan foras, uppskatta skadan till skiligt belopp. En sadan skalighetsuppskattning
far ocksa goras om bevisningen kan antas medfora kostnader och oligenheter som inte star i rimligt
torhallande till skadans storlek och det yrkade skadestindet avser ett mindre belopp.

Av foérarbetena till 35 kap. 5 § RB framgiar att bestimmelsen inte dr avsedd att innebira att den som yrkar
skadestand befrias fran skyldigheten att férebringa den utredning som skiligen kan dstadkommas (NJA
11 1943 s. 449). Regeln bor saledes endast betraktas som en bevislittnadsregel som ir tillimplig under

de nu nimnda férutsittningarna. Med uttrycket mindre belopp har avsetts maximalt cirka ett halvt bas-

belopp (Fitger, Rittegangsbalken s. 35:62 f.).
Formsprutarnas ersatmingskray

Formsprutarna har fordrat skadestind med 40 000 kr avseende skilig ersittning for utnyttjande av
monstren samt 95 000 kr avseende ersittning for den ytterligare skada som intrangen har medfért. Till
stod for yrkandena har framforts allmint hallna pastaenden om skadans art: att intrangen sannolikt lett
till en minskad forsiljning, att Merx sékt uppna en hogre vinst dn vad som varit méjligt med en serids
produktutveckling, att det har uppstatt en goodwillskada genom att Merx har snyltat pa den goodwill
och renommé som Formsprutarnas produkter genom bolagets marknadsféring har erhallit, att Merx
har haft en starkare stillning pa marknaden 4n Formsprutarna samt att det uppstod oro pa marknaden
da Merx bjod ut sina produkter vid en tidpunkt da Formsprutarna var pa vig att erhalla bestillningar.
Ingen bevisning har aberopats.

Merx har bestritt att det har uppstitt nagon skada.

Inledningsvis kan konstateras att det inte framgar av Formsprutarnas talan hur den yrkade ersittningen
har beriaknats. Inte heller féreligger nagot underlag f6r prévningen av den begirda ersittningens storlek
eller f6r den pastidda skadans art och omfattning. HD g6r mot denna bakgrund foljande bedémning
av ersittningskraven.
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a) Ersittning for utnyttjandet av Formsprutarnas monster vid inforseln av provexemplaren samt vid
marknadsforing och saluhillning av Gastro Maxprodukter.

Formsprutarna har inte anfoért vad den yrkade ersittningen avser och inte heller nagra skil till att inte
nagon utredning eller annan bevisning har frambringats. Det finns inte stod for att anta att det saknats
all mojlighet hirtill. Darmed foreligger det inte nagra forutsittningar att tilllimpa 35 kap. 5 § RB. Nagon
ersittning kan dirfor inte tillerkdnnas Formsprutarna i denna del.

b) Ersittning f6r den ytterligare skada som intrangen har medfort.

Formsprutarna har uppgett att Merx marknadstéring av koksredskap orsakat oro pa marknaden och
toranlett en goodwillférlust. I vart fall
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nagon kund har hért av sig till Formsprutarna med anledning av Merx marknadsféring, Det dr i malet
visat att Gastro Maxprodukter, for vilka konsumtion av monsterritten inte dnnu intritt, har bjudits ut.
Genom intrangsatgirderna har Formsprutarna betagits méjligheten att kontrollera sin konkurrent Merx
marknadsforing av Formsprutarnas dnnu icke omsatta produkter. Det ér ostridigt att Merx vid mark-
nadsforingen av dessa i sin katalog inte har angett att det r6rt sig om Formsprutarnas produkter. Det
far anses att i vart fall nigon form av marknadsskada har uppstatt som har féranlett att det ekonomiska
virdet av Formsprutarnas monsterritt har forringats, aven om det inte har gjorts antagligt att forfarandet
har lett till nagon minskad forsiljning. Formsprutarna har inte gjort antagligt att ndgon skada 1 Gvrigt
har uppkommit.

Aven betriffande yrkandet om ersittning for ytterligare skada (utover forlust av ersittning for utnyttjandet
av monstren) med anledning av att monsterskyddade produkter har bjudits ut och saluhallits i strid med
ML saknas, av de skil som angetts ovan, forutsittningar for tillimpning av bevislittnadsregeln i 35 kap.
5 § RB. Diremot bor yrkandet beddmas med beaktande av den hjilpregel som finns i 36 § andra me-
ningen ML.

Av andra meningen i 36 § ML framgar att vid bestimmandet av ersittningens storlek hinsyn skall tas
aven till monsterhavarens intresse av att monsterintrang inte begas och till 6vriga omstindigheter av
annan in rent ckonomisk betydelse. Motsvarande bestimmelser éterfinns i bla. 58 § patentlagen
(1967:837), 38 § varumirkeslagen (1960:644), samt 19 § firmalagen (1974:156). Bestimmelsen i ML har
tillkommit i medveten strivan att markera intresset av att kompensera rittighetshavaren fullt ut fér

varje intring (se prop. 1993/94:122 s. 53).

Av bestimmelsens lydelse kan i forstone synas som om ersittning skall utga dven for skada av annan
art an rent ekonomisk skada. Av forarbetena till bestimmelsen i patentlagen framgar dock att det inte
forelag nagon avsikt att dndra de grundlaggande reglerna om skadestaind och den praxis som forelag
(prop. 1985/86:86 s. 44). Utgangspunkten ér alltjimt att den skadelidande skall ha full ersittning f6r sin
skada, men inte mer (prop. 1993/94:122 s. 52). Losningen har tillkommit f6r att underlitta berikningen
av den ekonomiska skadan (a. prop. s. 53). Det forefaller for Ovrigt inte mojligt att lata sittet att berdkna
skadans storlek paverka den ersittningsgilla skadans art till att &ven omfatta nagon form av ideell skada.

Formsprutarna far som framgitt ovan anses ha gjort antagligt att en ersittningsgill skada har uppstitt,
men inte presenterat utredning om skadans omfattning och virde. Hjilpregeln i 36 § andra meningen
ML skall tillimpas s att Formsprutarnas intresse av att intrang inte begas beaktas. Den har alltsa ett
preventivt syfte. Da regeln inte ar avsedd att medge en ersittning som 6verstiger den fulla ekonomiska
skada monsterhavaren lider, maste ett skadestandsbelopp bestimmas med férsiktighet. P4 grund harav
och med beaktande av att de visade intringen visserligen
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skett uppsatligen men inte har varit av sarskilt allvarlig karaktir bor beloppet skiligen bestimmas till 10
000 k.

Vitesforbud samt skyddsatgarder
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Med hinsyn till arten av de intrang som har konstaterats saknas skl att meddela férbud vid vite mot
fortsatt intrang,

Formsprutarna har inte anfért nagra omstindigheter som ger anledning att befara att det féreligger risk
for fortsatt intring betriffande provexemplaren, varfér det saknas skal att ta dessa i forvar for aterstoden
av skyddstiden.

DOMSLUT

Domslut Med dndring av hovrittens dom forpliktar HD Merx att till Formsprutarna utge 10 000 kr
jamte ranta.

HD avslar Formsprutarnas yrkanden att HD skall

- vid vite forbjuda Merx att tillverka, infora till Sverige, bjuda ut, saluhélla, 6verlata eller hyra ut produkter
som utgor intrang 1 Formsprutarnas monsterritt enligt monsterregistreringarna reg, nr. 59 668, 63 440,
63 441 och 62 323,

- férordna om att sitta samtliga exemplar av Merx produkter med artikelnumren 65546-65550 i férvar
tor aterstoden av skyddstiden, samt

- inhdmta férhandsavgérande av EG-domstolen.

HD avslar Merx 6verklagande av hovrittens beslut under rittegangen.

HD:s dom meddelad: den 1 april 2005.
Mal nr:'T 2934-03.
Lagrum:5 och 36 {§ monsterskyddslagen (1970:485) samt 35 kap. 5 § RB.
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OVERKLAGAT AVGORANDE
Gota hovritts dom 2018-02-22 1 mal B 1565-17

DOMSLUT

Med éndring av hovrittens dom bestimmer Hogsta domstolen den skiliga er-

sattning som Al och MD solidariskt ska betala till Aktiebolaget Svensk Film-

industri till 400 000 kr jimte ridnta pa beloppet enligt 6 § rantelagen frdn den 9
februari 2017. Erséttningen ska upp till detta belopp 1 enlighet med hovréttens
dom utges solidariskt &ven med DH och SD.

Hogsta domstolen meddelar inte provningstillstand 1 mélet 1 Ovrigt. Hovréttens
dom star i de delarna fast. Det erinras om att forpliktelsen for AI och MD att 1
enlighet med hovréttens dom solidariskt med DH och SD utge skadestand till
Aktiebolaget Svensk Filmindustri med 250 000 kr inte berdrs av Hogsta dom-

stolens dom.

CT ska fé ersdttning av allménna medel for forsvaret av Al 1 Hogsta dom-
stolen med 19 535 kr. Av beloppet avser 15 628,50 kr arbete och 3 906,50 kr

mervardesskatt. Staten ska svara for kostnaden.

RK ska fa erséttning av allmidnna medel for forsvaret av MD 1 Hogsta dom-
stolen med 27 180 kr. Av beloppet avser 21 744 kr arbete och 5 436 kr mer-

vardesskatt. Staten ska svara for kostnaden.
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YRKANDEN I HOGSTA DOMSTOLEN M.M.

Al har yrkat att Hogsta domstolen med dndring av hovréttens dom ogillar
atalet och skadestdndsyrkandet mot honom eller i vart fall domer ut ett lagre

skadestand.

MD har yrkat att Hogsta domstolen med dndring av hovréttens dom ogillar

atalet mot honom och befriar honom fran skadestdndsskyldighet.
Aktiebolaget Svensk Filmindustri har bestritt &ndring.

Med utgangspunkt i vad hovritten funnit utrett har Hogsta domstolen med-
delat provningstillstand 1 friga om berdkning av skilig erséttning enligt 54 §
forsta stycket lagen (1960:729) om upphovsritt till litterdra och konstnarliga

verk. Frigan om provningstillstdnd i malet 1 6vrigt har forklarats vilande.
DOMSKAL
Bakgrund

1. Al och MD étalades for brott mot upphovsrattslagen. Enligt atalet hade
de under perioden den 2 december 2013 — 19 januari 2015 gjort intrang i bl.a.

Aktiebolaget Svensk Filmindustris (SF) upphovsritt till 45 filmverk genom att
olovligen ha tillgéngliggjort filmverken for allménheten genom att overfora

dem med hjilp av ldnkar pa hemsidan dreamfilm.se.

2. Hovritten har 1 februari 2018 domt Al och MD till ansvar 1 enlighet
med atalet samt alagt dem att, solidariskt med tvd medetilltalade, till SF utge
4,25 miljoner kr jamte rdnta. Av beloppet avser 4 miljoner kr skilig erséttning
for utnyttjandet av ett av filmverken i strid mot upphovsréttslagen och

250 000 kr skadestand for skada pa verkets anseende samt ideell skada.
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Fragan i milet

3. Fragan i mélet &r hur skilig ersittning ska berdknas for det utnyttjande
av SF:s ritt till filmverket "Maria Wern — Drommen forde dig vilse” som Al

och MD har fillts till ansvar for.
SF:s yrkande om skiilig ersittning och skadestind

4. I tingsratten yrkade SF cirka 9,9 miljoner kr i erséttning for intrdng i
upphovsritten till en av de filmer som omfattades av atalet, ndmligen film-
verket "Maria Wern — Drommen forde dig vilse”. Av det yrkade beloppet
avsdg 8 miljoner kr skélig erséttning for utnyttjandet av verket och resterande

belopp skadestdnd, bl.a. cirka 1,2 miljoner kr for utebliven vinst.

5. Yrkandet om skélig erséttning utgick frin att beloppet skulle motsvara
licenskostnaden for en upplételse av rétten att fritt tillgdngliggora filmen {or
allménheten pa internet. Eftersom licensupplételser av det slaget inte forekom
pé marknaden byggde SF:s talan pa en uppskattning med utgdngspunkt fran
vad en tinkt licenstagare skulle ha fatt betala for att forvirva en sddan rétt. Nar
det géllde yrkandet om skadestdnd avseende utebliven vinst avsag det bl.a.
bortfall av intikter fran olika distributionsomraden som video, video-on-
demand, betal-tv och fri-tv. Till stod for sina yrkanden &beropade SF ett
sakkunnigutlatande uppréttat 2017 av tva personer med méangarig erfarenhet

fran filmbranschen. En av dem hordes som vittne.

6. Vid sin uppskattning av den antagna licenskostnaden utgick de sakkun-
niga frén vissa allménna faktorer rérande filmbranschen (bl.a. marknadsut-
veckling, filmkonsumtion, effekten av 6kningen av illegal streaming av filmer,
befintliga licensieringsformer samt forhdllandet mellan legal och illegal film-

konsumtion). Enligt dem medforde dessa att en rittighetshavare d&tminstone
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skulle begédra full tickning for en films produktionskostnad och viss vinst for
att mota de negativa effekter pa den egna affairsmodellen som en licensupp-
latelse for en icke-exklusiv kostnadsfri legal streamingtjdnst skulle ha. De
analyserade vidare vissa specifika faktorer i befintliga licensmodeller som
inverkar pa en licensavgifts storlek. Slutsatsen var att licensen skulle sakna
sedvanliga begriansningar och att det da var rimligt att licensavgiften skulle
motsvara hela produktionskostnaden for filmen med tilligg for en vinstmargi-
nal om 20 procent. Eftersom produktionskostnaden f6r den aktuella filmen
enligt en uppgift frdn SF hade uppgatt till cirka 20 miljoner kr skulle licens-
avgiften vara 24 miljoner kr. Med en enligt bolaget forsiktig vardering upp-

skattades avgiften for en fingerad licens till 1 vart fall 8 miljoner kr.
Tingsritten och hovritten

7. Tingsratten konstaterade att principen om en hypotetisk licensavgift
som underlag for ersdttningen har vunnit genomslag i rattspraxis men att, 1
det enskilda fallet, principens tillforlitlighet dr avhingig sakfoérhallandenas
nérhet till en verklig upplatelsesituation. Tingsritten fann brister i den av SF
tillimpade berdkningsmetoden, bl.a. d& den grundades pé en distributions-
modell som var okénd och inte heller var genomforbar med hansyn till hur
marknaden fungerade. Det hade emellertid framgatt att filmens spridning
maste ha varit omfattande. Tingsratten forpliktade déarfor Al och MD att
solidariskt med tva andra personer utge skilig ersittning till SF med 1 miljon

kr samt 50 000 kr i skadestand for utebliven forsiljning.

8. Hovrétten har inte haft ndgon invindning mot att berdkna skélig ersatt-
ning med tillimpning av den &beropade metoden och med utgdngspunkt fran
SF:s uppgift om filmens produktionskostnad och vinstkrav. Det framstod dock
enligt hovrétten som ytterst osdkert vad filmen vid en tinkt forhandling om en
licens skulle ha varit vird for réttighetshavaren. Det var vidare oklart om den-
ne vid en licensforhandling skulle ha kunnat utga fran att hela filmens produk-

tionskostnad kunde ha blivit tackt av en licensavgift. Hovrétten har mot den



HOGSTA DOMSTOLEN B 1540-18 Sida 6

bakgrunden ansett att SF inte kan anses ha visat att den skéliga ersittningen
kan bestdammas till 8 miljoner kr. Hovréatten har funnit att avgiften for en licens
skulle ha 6verstigit det belopp som tingsriatten kommit fram till och har upp-
skattat den skiliga erséttningen till 4 miljoner kr. Skadestédnd for utebliven
vinst skulle inte utgd eftersom SF inte hade visat att bolaget hade dsamkats

utebliven vinst som oversteg den erséttningen.
Skilig ersittning
Skdlig ersdttning och dess forhdllande till skadestand

0. Den som 1 strid mot upphovsrittslagen utnyttjar ett verk ska betala skéa-
lig erséttning for utnyttjandet till upphovsmannen eller dennes réttsinnehavare
(54 § forsta stycket upphovsrittslagen). Sker utnyttjandet uppsétligen eller av
oaktsamhet ska skadestdnd betalas for den ytterligare skada som intranget har
medfort (andra stycket). En typ av sddan skada som uttryckligen ndmns i be-

stimmelsen ar utebliven vinst.

10.  Det som ska betalas med stdd av paragrafens forsta stycke ér att se som
en virdeersittning — ett vederlag — for ett obehorigt utnyttjande. Det har ingen
betydelse om utnyttjandet har skett i ond eller god tro. Séaledes kravs for er-
sattningsskyldighet enbart att forfarandet dr objektivt rittsstridigt.

11.  Skalig ersittning kan vara bide storre och mindre dn den skada eller
forlust som faktiskt har uppkommit pa grund av utnyttjandet. Ersittning ska
betalas dven om réttighetshavaren inte har lidit ndgon forlust. Om réttighets-
havaren har rétt till dels skélig ersdttning for utnyttjandet, dels ersittning for
sin ytterligare skada méste det darfor klargoras att berdkningen av skadan inte
innefattar det som ersittningen for utnyttjandet ticker (jfr Ragnar Lundgren,

Lonar sig patentintrdng? i NIR 1994 s. 68 1.).
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Berdkning av skdlig ersdttning

12. I {f6rarbetena till upphovsrittslagen anges att ersittningen for utnyttjan-
det ar tinkt att utgora ett skiligt honorar eller liknande vederlag och att denna
darfor ofta kan bestimmas efter gillande tariffer eller andra inom branschen
gingse grunder. Den bakomliggande tanken ir att — oavsett om intrangsgor-
aren har varit 1 ond eller god tro — hela den erséttning som objektivt sett borde
ha betalats for en frivillig upplatelse ska utges till rattighetshavaren. Sddan er-
sattning ska alltid utgd; intrdngsgoraren skulle annars komma 1 ett béttre lage

dn den som foljer lagen. (Se NJA 11 1961 s. 353, jfr s. 350.)

13.  Om det finns en licensmarknad eller andra for branschen etablerade av-
giftsprinciper for upplatelser av ritt att utnyttja upphovsritten till verket pa det
sdtt som gjorts, ligger det ndrmast till hands tillampa dessa vid berdkningen av
ersittningen (se bl.a. Tobias Eltell och Markus Radetzki, Skadestandsbedom-
ning vid intrdng i upphovsritt, i NIR 2005 s. 225 ff.). Erséttningen faststélls d&
som om det pd forhand hade traffats ett avtal om erséttning for en upplatelse
av ratten att forfoga over verket pd det sitt som faktiskt har skett. Det ror sig

alltsd om en hypotetisk licensavgift.

14.  Aven om det saknas etablerade avgiftsprinciper for utnyttjanden av det
slag som intrdnget avser kan rittighetshavaren vilja att berdkna sitt krav pa
ersdttning genom att fingera att ett licensavtal hade kunnat traffats. Man far dé
utgd fran ett tankt avtal mellan en réttighetshavare 1 den aktuella branschen
och nagon som ville forvirva ritten att forfoga over ett verk av aktuellt slag pa
det sétt, i den omfattning och for det indamal som skedde genom intrdnget.
Som stdd for ett ansprak pa ersittning kan dock metoden vara forenad med
svarigheter, bl.a. d& en sddan fiktiv licens bygger pa antagandet att parterna i

en avtalssituation skulle ha kommit 6verens om en licensavgift.
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15. Om det saknas forutsittningar att bestimma erséttning enligt vad

som nu har sagts, aterstar det for domstolen att bestimma en skilig ersittning
for det olovliga nyttjandet med beaktande av den utredning som parterna har
lagt fram (jfr prop. 1993/94:122 s. 51). Omstandigheter som har en mer direkt
koppling till verket ifrdga och rittighetshavarens och andras férfoganden 6ver
det kan da komma att fa en betydelse (jfr t.ex. "Krukvéxtkorten” NJA 1985

s. 813).

Bevisskyldighet for skélig erséittning

16.  Skilig ersdttning for ett utnyttjande bor uppfattas som att det ar fraga
om ett skaligt pris for en upplételse av en ritt till nyttjandet (jfr 45 § kop-
lagen, 35 § konsumentkdplagen, 1990:932, och 36 § konsumenttjinstlagen,
1985:716, dér bl.a. uttrycket gingse pris anvinds till ledning for det pris som
ska anses vara skéligt for en prestation). Full ersittning for utnyttjandet ska
utgd utan att rattighetshavaren 6verkompenseras. Rittighetshavaren ar bevis-
skyldig for vad som &r ett gangse pris liksom — om ett géngse pris saknas — for
de omstindigheter som ar avgorande for domstolens bedomning av vad som
hade varit en skilig erséttning. Daremot utgdr fragan om en erséttning &dr ski-

lig eller inte en rittslig bedomning (se bl.a. ’Gripenhus” NJA 2016 s. 1011
p. 15).

17.  Beviskravet kan, beroende pa omstindigheterna, variera frén att de
uppgifter som laggs till grund for yrkandet ska vara styrkta till att vad som
gors gillande ska vara antagligt. Graden av bevissvarighet kan séledes behdva

beaktas. (Jfr "Multitotal” NJA 2017 s. 9 p. 49.)

18. Det kan ibland finnas skil att ocksé beakta bevisldttnadsregeln i
35 kap. 5 § forsta meningen rattegangsbalken (se ”Formsprutarna” NJA 2005
s. 180). Enligt den regeln fér ritten, om full bevisning inte alls eller endast

med svérighet kan foras, uppskatta en skada till skiligt belopp. Bestaimmel-
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sen befriar inte den som yrkar erséttning fran att ldgga fram den utredning som

skiligen kan astadkommas. (Se vidare "Multitotal” p. 52 och 53.)
Bedomning av SF:s fiktiva licensavgift

19.  SF har begrinsat sin talan om erséttning till att avse endast en av sina
filmer som, tillsammans med cirka 950 andra filmer, fanns tillgingliga pa
dreamfilm.se. Det betydande sdkerhetsavdrag som de sakkunniga gjorde (frdn
24 miljoner kr till 8 miljoner kr) pa den ténkta licensavgiften har inte ndrmare
motiverats. Hovritten har sett sig foranledd att gora ett ytterligare sédkerhetsav-

drag med 4 miljoner kr.

20.  Det kan hallas for visst att vid en forhandling mellan en réttighets-
havare och en licenstagare vars affarsmodell, som 1 detta fall, var att gratis er-
bjuda streaming av en stor filmkatalog inte hade kunnat leda till ett avtal med
en licensavgift som uppgick till 4 miljoner kr for en film. Det vacker fragan
om det fingerade licensavtal som SF grundat sitt ersittningsansprik pa dnda

kan laggas till grund for att bestimma den ersittning som ska utga.

21.  Den tankta licensupplatelsen har bl.a. den bristen att den inte har utgétt
frén att Al och MD faktiska utnyttjande av SF:s ensamritt var begransad i
tiden och endast avsdg overforing till allmidnheten genom streaming. SF:s
utgangspunkt har 1 stéllet varit att en upplatelse skulle ha avsett en evig
“totallicens” med en licensavgift som — med hansyn till de negativa effekter
som en sddan upplételse skulle ha fitt for SF:s egen affarsmodell — har
berdknats utifrén filmens produktionskostnad och SF:s vinstkrav. Den fiktiva
licensupplételse som SF har grundat sina berdkningar pa kan bl.a. av detta skél

inte ldggas till grund for att bestimma den skéliga erséittningen.
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Bestimmande av skiilig ersittning for utnyttjandet

22.  Eftersom en etablerad ersdttningsmodell saknas for det utnyttjande
som skett av SF:s ensamritt till "Maria Wern — Drommen forde dig vilse” féar
ersdttningen bestimmas med beaktande av den utredning som parterna har lagt

fram (p. 15).

23.  Filmen lanserades och gjordes tillgénglig via en av SF:s webbplatser
den 27 november 2013 och kunde kdpas pa dvd frdn den 11 december. Den
utgdr en bland flera filmer om rollkaraktiren Maria Wern. Filmen har inte
visats pa bio. Den visades diremot pad TV4 under maj 2014. Nér en film
offentliggors ér efterfragan initialt mycket hog men kort tid dérefter avtar

efterfragan tydligt.

24.  Als och MDs intrang 1 SF:s upphovsritt avser ett gratis tillgdnglig-
gorande for allminheten genom streaming av filmen under 13 manader med
borjan den 2 december 2013. Dreamfilm.se var en kénd webbplats for illegal
streaming. Aven andra illegala streamingtjénster har funnits under den aktuella
perioden och det har gjorts sannolikt att filmen ocksa fanns tillgénglig i vart

fall via webbplatsen swefilmer.

25.  De uppgifter som har ldmnats av de sakkunniga ger stod for att antalet
legala transaktioner roérande filmen var cirka 28 000. Uppgifterna ger vidare
stod for att vinsten for en distributor vid internetbaserad uthyrning igenom-
snitt var cirka 19 kr per tillfdlle. Samtidigt har SF godtagit uppgiften att den nu
aktuella filmen periodvis kunnat hyras for 9 kr. Det har vidare framhallits att
en licens for betal-tv eller fri-tv ofta uppgér till mellan 500 000 kr och 1,5
miljoner kr samt att sddana brukar upplétas successivt. Det har ocksd uppgetts

att legal forsdljning av film i férhallande till uppskattad illegal streaming vid
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den relevanta tiden statistiskt sett innebar att varje legal forsidljning mot-

svarades av 1,7 tillféllen av illegal konsumtion.

26.  Flertalet av de nu berorda uppgifterna maste bedomas med betydande
forsiktighet. Till detta kommer att det inte finns ndgon utredning om antalet
tillfallen da filmen har gjorts tillgénglig via dreamfilm.se eller om den tid
under vilken de lagliga transaktionerna skedde. Det finns dértill anledning att
stdlla fragan om det inte har funnits andra uppgifter som hade kunnat presen-
teras, exempelvis sddana som har en tydligare koppling till SF:s eget utnytt-
jande av verket. Samtidigt stdr det klart att det 1 vissa avseenden har varit for-

enat med svérigheter att fa fram uppgifter som &r relevanta for bedomningen.

27. Mot bakgrund av det nu anforda far ersittningen for det olovliga
nyttjandet bestimmas utifran den utredning som foreligger fastin den inte

ger ndgon mer bestdmd ledning. Till en borjan fir den relativt 1dnga tid under
vilken intrdnget pagick beaktas. Det finns ocksd anledning att beakta nir och
under vilka former filmen gjordes tillgdnglig av SF och av andra pa laglig vag.
Av betydelse dr ocksd uppgifter om forekommande licensavgifter liksom om
den faktiska forsiljningen och om illegal streaming. Aven intiikten efter av-
drag for kringkostnader vid internetbaserad uthyrning bor beaktas. Vid en
sammantagen beddmning far 400 000 kr anses vara en skélig ersdttning for
Als och MDs utnyttjande av upphovsritten till ”"Maria Wern — Drommen forde

dig vilse”.
Ovriga fragor

28.  Hogsta domstolen finner inte skél att meddela provningstillstand 1 de
delar av malet som har forklarats vilande. Hovrittens dom mot AI och MD i

dessa delar ska saledes sta fast.
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29.  Den fraga som nu avgors har visserligen hanterats som ett tvistemal,
men den ir en del av brottméalet mot Al och MD. Aven om SF i denna del ska
anses ha varit forlorande saknas lagstod for att forplikta SF att betala for-

svararkostnaderna 1 Hogsta domstolen.

I avgorandet har deltagit: justitierdden Anders Eka, Kerstin Calissendorff
(referent), Agneta Béacklund, Svante O. Johansson och Stefan Johansson
Foredragande justitiesekreterare: Linda Stromberg
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