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SAKEN marknadsféring av skor

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen forbjuder Svexico AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att
marknadsfora den i malet patalade skonav mérket Network eller annansko med vasentligen
samma utformning som kan forvaxlas med den av PUMA Aktiengesellschaft R D. Sport
marknadsférda skon med namnet Repli Cat.

2. Svexico AB skall ersitta PUMA Aktiengesellschaft R. D. Sport dess rattegangskostnader
med etthundrasexti otvatusenniohundrasjuttio (162 970) kr, varav 100 000 kr avser ombuds-
arvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran dagen for Marknadsdomstolens
dom till dess betalning sker.

BAKGRUND
PUMA Aktiengesellschaft R D. Sport (Puma) & formgivare och tillverkare av skor, foretré-

desvis sport- och fritidsskor. Svexico AB (Svexico) bedriver grossisthandel med skor. Svex-

ico har flera egna varumarken, bl.a. varuméarket Network.



YRKANDEN M.M.

Puma har yrkat att Marknadsdomstolen skall forbjuda Svexico vid vite om 500 000 kr eller
annat belopp som domstolen finner verkningsfullt att marknadsfora och forsdlja den i malet
patalade Network-skon, se domshilaga 1, €ller annan liknande sko som &r forvaxlingsbar
med Pumas sko Repli Cat, se domshilaga 2.

Svexico har medgett Pumas yrkande.

Parterna har yrkat erséttning for réttegangskostnader, Svexico pa den grunden att Puma fér-
anlett onddig rattegang.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Puma

Grunder

Svexico har sdlt och sdljer en sko med sdan utformning att skon utgér en vilseledande och
darmed otillborlig efterbildning som l&tt kan forvaxlas med Pumas sérpraglade och kanda
sko Repli Cat. Marknadsforingen av skon strider darigenom mot 8 8 marknadsforingslagen
(1995:450, MFL).

Puma &r ett foretag med mycket gott anseende vars produkter och kdnnetecken har ett stort
uppmaéarksamhetsvarde. Genom forsaljningen av Network-skon tillgodogdr sig Svexico obe-
horigen det positiva vérde som har skapats av Puma och som dérigenom riskerar att urvatt-

nas. Marknadsféringen av skon strider dérigenom aven mot 4 8 MFL.

Utveckling av talan

Puma innehar flera av vérldens mest kénda varuméarken for sport- och fritidsskor daribland

logotypen forestdllande en vagformad rand. Pumas skor mérkta med den vagformade randen
har fatt ovanligt stor media exponering vérlden 6ver med anledning av att de burits av flera
framgangsrika idrottsutovare. Detta har lett till att den vagformade randen &r en av vérldens

mest kanda logotyper.



3
Under hosten 2002 lanserade Puma skon Repli Cat pa den svenska marknaden sasom en fri-
tidssko eller sk. livsstilssko. Eftersom en liknande estetisk innovativ utformning for skor
inte fanns att tillga pa marknaden rénte Repli Cat-skon mycket stora kommersiella fram-
gangar och gor s an idag. Under varen 2004 fick Puma kannedom om att Svexico sdlde en
identisk sko, Network-skon, pa den svenska marknaden. Network-skon uppfyller samtliga
bestamningar i Repli Cat-skons formsprak och & markt med kannetecken som ar forvax-
lingsbara med Pumas. Puma tillstallde darfor Svexico ett varningsbrev i vilket Puma péatala-
de intranget och att forsaljningen utgjorde ett brott mot M FL. Vidare anmanades Svexico att
omedelbart upphdra med forsaljningen av skon. Svexico svarade pa brevet men foljde inte

anmaningen.

Repli Cat-skon skiljer sig genom form och framtoning fran andra produkter pa marknaden
och &r |t identifierbar i avnamarkretsen. Puma & ensam pa marknaden om att ha en sko
med de karakteristiska formdetaljerna som Repli Cat-skon har. Redan den vagformade ran-
den gor skon séarpréglad i marknadsréttslig mening. Skon har marknadsforts genom Pumas
och aterforsdljarnas forsorgoch sdlts i dver 60 000 exemplar genom ca 600 forsaljningsstal-
len i hela Sverige. Med anledning av skons htga grad av sérpragel och med beaktande av de

marknadsforingsinsatser som gjorts ar skon kand pa den svenska marknaden.

Repli Cat-skon och Network-skon ar nastintill identiskt lika. | vart fall féreligger en framtré
dande likhet mellan skorna. Skorna & avsedda for samma dndamal och &r i objektiv mening
direkt utbytbara. Skorna siljs genom samma och liknande forsdljningskanaler pa den svers-
ka marknaden. Network-skon foreter mycket stora useendemassiga likheter med Repli Cat-
skon vad gdller material, formgivning och fargséttning. Network-skon skapar i det vasentli-
ga samma minneshild hos avnamarkretsen som Repli Cat-skon. Det & sdledes |4t att for-
vaxla skorna. | och med att Svexico anvander Pumas kannetecken, den vagformade randen,
dler i vart fall darmed forvaxlingsbart kannetecken, foreligger en presumtion for forvax-

lingsrisk.

Puma har varit verksamt sedan 1920-talet pa vérldsmarknaden for skor och sportartiklar.
Dess produkter och varumarken har sedan 1950-talet varit valkanda. Genom en medveten
och ihardig marknadsforingsstrategi har Puma under decennier skapat ett positivt uppméark-
samhetsvéarde. Network-skon &r utformad pa ett sddant sétt att den tydligt och direkt ankny-
ter till Pumas produkter. Svexico snyltar darigenom pa det varde Puma har skapat vilket
medfor att vardet urvattnas. Svexico har inte haft Pumas samtycke till att géra denna asso-

ciation.



Réattegangskostnader

Den 9 mars 2004 skickade Puma ett varningsbrev till Svexico av vilket framgar att Puma an-
sag att Svexico gjorde intrang i Pumas varuméarken och brét mot MFL. Svexico anmanades i
brevet att omedelbart upphdra med forsdljningen av Network-skon och Puma forbehdll sig
rétten att vidta réttiga dtgarder om s inte skedde. Svexico f6ljde inte anmaningen. Efter
ytterligare past6tning fran Puma svarade Svexico den 20 april 2004 att bolaget inte andrat
uppfattning. Nagon annan installning har Svexico inte meddelat Puma.

Det framgdr av Svexicos svar att nagon uppgorelse inte var aktuell nér stdmningsansokan
|amnades in. Svexicos agerande vid den tiden kan inte tolkas pa nagot annat sétt an att
Svexico inte var berett att upphdra med férsaljningen av plagiatet. Huvudregeln enligt rétte-
gangsbalken &r att den tappande parten skall ersdtta motpartens réttegangskostnader fullt ut.

Dennaregel kan inte frangas endast av den anledningen att talan medges.

Svexico

Grunder

Svexico har dlutat att sélja Network-skon men delar inte Pumas uppfattning i sakfragan.

Réattegangskostnader

| samband med Pumas varningsbrev den 9 mars 2004 begéarde Puma att Svexico skulle un-
derteckna ett avtal som innebar svaroverskadliga och omfattande ekonomiska ataganden for
bolaget. Svexico svarade i brev den 19 mars 2004 att bolaget inte gjort sig skyldigt till pa
stétt intrang men var berett att andra standpunkt om Puma narmare kunde visa grunderna for
sin talan. Den 16 april 2004 svarade Puma att Svexico klart gjort sig skyldigt till varumar-
kesintrang. Som skal harfor anforde Puma att forvaxlingsrisk enligt svensk rétt medfor sa
dant intrang, att det inte aldg Puma att tillhandahalla Svexico ” documents of similar cases’
eller legalaréd samt, som Svexico tolkade det, att Puma utan undantag vunnit liknande mdl i
hela varlden. Svexico ansdg sig inte kunna medge alla Pumas yrkanden utan att Pumai vart
fal presenterat nagon konkret grund for sin talan om varumarkesintrang. Svexico svarade
darfor i brev den 20 april 2004 att bolaget till bakavisade kraven men var berett att andra
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uppfattning om Puma visade doktrin eller praxis till stod for sin talan. Puma svarade inte pa

brevet och avhdrdes inte innan stamningsansdkan lamnades in.

Puma har i stamningsansokan andrat standpunkt i sakfragan och inskrankt sin talan till att
endast omfatta forbud for Svexico att sdlja vissa skor. Detta forbud hade Svexico efterkom-
mit redan innan stdmningsansokan gavs in. Svexico upphérde gavmant med sin forsajning
av den patalade skon i slutet av april 2004. Det kan — som Puma har angivit — ha forekommit
viss forsdljning hos aterforsdljare dven senare men detta kan inte tas till intakt for att
Svexico inte skulle ha upphoért med forsaljningen. Svexico erhdll stamningsansokan i juli
2004 utan att forst ha fétt ta del av utkast till den. Anstkan innehdll helt andra yrkanden &an
de som angavsi varningsbrevet av den 9 mars 2004 och det bifogade avtalsforslaget. Om
Pumai varningsbrevet och avtalsfordaget haft ssmma materiella yrkanden som i stdmnings-

ansbkan skulle dessa direkt ha medgetts av Svexico.

Puma har, i alt fall av férsummelse, foranlett onodig réttegang genom att underldta att fore
ingivande av stdmningsansokan underrétta Svexico hdrom, sarskilt som Svexico forklarat sig
berett att andra instéllning om Puma konkretiserade sin talan. Enligt advokatsamfundets reg-
ler om god advokatsed bor réttsliga tgarder inte vidtas utan att motparten forst fatt skalig tid
att tastéllning till riktat ansprak och traffa uppgorelse i godo. Samma regler bor aven géla
for ombud som inte & medlemmar i samfundet. Det bor sdledes dligga allaombud, i vart fall
i omfattande tvistemal, att utrona méjligheterna till férlikning genom att tillstalla motparten
utkast till stémningsansotkan i enlighet med samfundets regler innan anstkan ges in till rat-

ten.

Enligt vad Svexico erfarit pagar liknandetvister angdende av Puma pastadda varuméarkesin-
trang inom skobranschen. Det kan darfor inte varariktigt att Svexico skall betala samtliga
Pumas kostnader i dettamdl. Det kan inte ha tagit sa lang tid som Puma gor géllande att u-
arbeta stdmningsansokan och de undersokningar som redovisats kan inte heller ha medfort
yrkade kostnader.

Puma

Det aktuella varningsbrevet ar utformat pa sddant sétt att ndgra oklarheter betréffande Pumas
ansprak inte foreligger. Det réder inte nagot tvivel om att Svexicos svar pa varningsbrevet
och den efterfoljande anmaningen innebar ett bestridande av sdva grunderna for Pumas an-

sprék som de krav som uppstéllts. Svexico har, innan svaromalet ingavs till rétten, inte pa



nagot sétt, vare sig implicit eller explicit, medgett nagon del av Pumas krav eller gett in-
trycket att sa har skett. Svexico har pastétt att forsaljningen av Network-skon upphérde i
april 2004. Pumas aterforsijare har emellertid rapporterat att forsaljning av skon har skett
efter det att talan i malet vacktes. Detta leder Pumatill slutsatsen att Svexico inte vidtagit

nagra atgarder 6verhuvudtaget med anledning av varningsbrevet.

Puma bestrider att det under rédande forhallanden skulle foreligga en skyldighet att ens fo-
revisa ett utkast till stdmningsansotkan for att undvika risken att behtva béra sina egna rétte-
gangskostnader. Detta bestridande gor sig an mer gallande vid beaktande av att farai drojs-
mal foéreldg innan Svexico medgav talan Motsatsen skulle nddvandigtvis innebéra att sokan-
den och k&randen vid talan om interimistiska sakerhets eller tvangsdtgarder som huvudregel
skulle fa béra sina egna réttegangskostnader. Denna l6sning & paintet sitt rimlig mot bak-
grund av det varde eller ansprak dessa atgarder avser att sakerstélla. Puma har gjort allt som
varit mojligt for att |6sa tvisten utom rétta och har under angivna férhallanden inte ens be-

hovt rikta anspraken direkt till Svexico innan talan vacktes vid domstolen.

BEVISNING

Puma har aberopat viss skriftlig bevisning, déribland tva marknadsundersokningar, och syn
padei maet aktuella skorna.

DOMSKAL

Puma har gjort gallande att den patalade Network-skon utgor en vilseledande efterbildning
av Pumas sko Repli Cat enligt 8 8 MFL och att Svexico genom att marknadsfdra skon aven
gjort sig skyldigt till renommésnyltningenligt 4 8 MFL.

Svexico har medgett Pumas yrkande. Oaktat detta har Marknadsdomstolen att gora en gav-

sténdig prévning av huruvida en 6vertradel se av bestammelsernai M FL skett.

Enligt 8 8 MFL far en né@ringsidkare vid marknadsforing inte anvanda efterbildningar som &r
vilseledande genom att de 1&tt kan forvaxlas med nagon annan naringsidkares kanda och
sarpraglade produkter. For att en vilseledande efterbildning skall féreliggai det nu aktuella
fallet kréavs sdledes dels att Pumas sko Repli Cat &r sarpraglad och va kand pa marknaden,
dels att det foreligger forvaxlingsrisk mellan Pumas sko och Network-skon.



Nér det géller fragorna om sarpragel och kénnedomsgrad har det framkommit att Puma har
st produkter med samma kannetecken sedan slutet av 1950-talet och att marknadsforingen
av bolagets produkter hela tiden har varit mycket omfattande. Vidare har det framkommit att
den aktuella Repli Cat-skon varit foremd for en intensiv marknadsf6ringskampanj som
medfort att skon sAltsi ett stort antal exemplar. Som Puma anfort har Repli Cat-skon karak-
teristiska formdetaljer sdsom den vagformade randen. Av den aberopade marknadsunder-
sokningen betraffande skors inarbetning framgdr ocksa att en stor del av omsattningskretsen
forknippar skon med Puma och dess verksamhet. Med hénsyn till dessa omstandigheter an-
ser Marknadsdomstolen att Repli Cat-skon maste anses sarpraglad och va kand pa markre-

den.

Betraffande forvaxlingsrisken konstaterar Marknadsdomstolen att Svexicos sko vid en jam-
forelse uppvisar mycket stora likheter med Pumas sko vad géller material, fargsditning och
allman utformning. Sarskilt framtradande & Svexicos anvandning av en vagformad rand
som endast marginellt skiljer sig fran den rand som &terfinns pa Pumas sko. Den stora likhe-
ten mellan skorna medfor att Svexicos sko vid en helhetshedémning i det narmaste framstéar
som en direkt efterbildning av Pumas sko. Av den dberopade marknadsundersokningen be-
traffande forvaxlingsrisken framgér ocksa att en stor andel av de tillfrégade spontant for-
knippat Svexicos sko med Puma eller ndgot av Pumas varuméarken. Sammantaget rader det

sdledes ingen tvekan om att det finns en forvaxlingsrisk mellan Svexicos och Pumas skor.

Svexicos sko utgor darmed en efterbildning som stér i strid med 8 § MFL. Genom att sa
starkt anknyta till Pumas sko och associeratill denna har Svexico dessutom utnyttjat det
kommersiella uppméarksamhetsvérde som Puma har skapat hos konsumenterna. Marknadsfo-
ringen av Svexicos sko utgor darfor ocksa renommésnyltning enligt 4 8 MFL. Pumas yrkan-
deskall i enlighet med det anforda bifallas pa sa sétt att Svexico forbjuds att marknadsfora,
vilket inkluderar forsdlja, den i malet patalade skon av market Network eller annan sko med
véasentligen samma utformning som kan foérvéxlas med den av Puma marknadsf 6rda skon
med namnet Repli Cat.

Vite
Enligt 19 8 MFL skall ett férbud férenas med vite, om det inte av sérskilda skal & obehdv-

ligt. Sadana sarskilda skal foreligger inte i malet. Det foreligger inte heller skal att franga
gédllande praxis betréffande vitesbel oppets storlek.



Réattegangskostnader

Vid ovan angiven utgang skall Svexico ersétta Puma for réttegangskostnader i malet. Nar
det gdller Svexicos invandning om att Pumainlett onodig réttegang konstaterar domstolen
at den skriftvaxling som forevarit mellan parternainnan stamningsansokan gavsin inte kan
ha givit Puma anledning att tro att Svexico skulle komma att medge det i malet framstédllda
yrkandet. Med hansyn héartill och da Pumatydligt klargjort att réttsliga tgarder skulle
komma att vidtas har det i nu aktuellt avseende inte funnits ndgon skyldighet for Puma att
riktaytterligare krav mot Svexico innan talan vacktes Puma kan sdledes inte anses ha inlett
onddig réttegang. Puma har yrkat erséttning med 197 835 kr, varav 134 865 kr for ombuds-
arvode, 62 500 kr for tva marknadsundersokningar och 470 kr for utlagg. Svexico har vits-
ordat ett belopp om 57 770 kr avseende ombudsarvode som skéligt i och for sig.

Vad avser erséttning for ombudsarvode far Puma, med hansyn till malets omfattning och be-
skaffenhet, anses skaligen tillgodosett med ett belopp om 100 000 kr. Y rkade belopp avse-

ende marknadsundersokningar och utldgg ar skéliga.

Pa Marknadsdomstol ens vagnar

C H Fdlenius

Ledamdéter: Christer Fallenius, ordférande, Anna-Lena Jarvstrand, Maria Bengtsson och Jo-

nas Hackner. Enhdlligt

Sekreterare: Mathias Wastesson



