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PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1.

Med éndring av Patent- och marknadsdomstolens domslut punkten 1 forbjuder
Patent- och marknadséverdomstolen envar av thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab Neubrandenburg GmbH vid vite om 1 000 000 kr, att i
nédringsverksamhet i Sverige,

a. vid rekrytering av sdljare anvinda de kdnnetecken som anges i bilaga B som
ndringskdnnetecken for verksamhet som omfattar tillverkning och forsédljning
av betong och cement, och

b. vid utbjudande till forséljning och annan marknadsforing av betong, cement
och dartill relaterade tjénster anvinda de kdnnetecken som anges i bilaga C
som varukdnnetecken for dessa varor och tjanster samt att anvinda
kédnnetecknen som anges 1 bilaga C som niringskidnnetecken for verksamhet

som omfattar tillverkning och forsiljning av betong och cement.

Med dndring av Patent- och marknadsdomstolens domslut punkten 3 faststiller
Patent- och marknadséverdomstolen att thomas Beteiligungen GmbH och thomas
praefab Neubrandenburg GmbH ar skyldiga att solidariskt betala skélig erséttning
till Thomas Concrete Group Aktiebolag for utnyttjandet av kinnetecknen
THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG under
perioden fran och med februari 2020 till och med november 2022, samt ogillar

kdromalet savitt avser erséttning for ytterligare skada.

Med éndring av Patent- och marknadsdomstolens domslut punkten 4 faststéller
Patent- och marknadsdverdomstolen att thomas Beteiligungen GmbH och thomas
praefab Neubrandenburg GmbH ér skyldiga att solidariskt betala skilig ersittning
till Thomas Betong AB for utnyttjandet av kdnnetecknet THOMAS BETONG
under perioden fran och med februari 2020 till och med november 2022, samt

ogillar kiromalet sdvitt avser ersdttning for ytterligare skada.

Med dndring av Patent- och marknadsdomstolens domslut punkten 8 forordnar
Patent- och marknadsdverdomstolen att thomas Beteiligungen GmbH och thomas

praefab Neubrandenburg GmbH solidariskt ska ersétta Thomas Concrete Group
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Aktiebolag for dess rittegdngskostnader med 2 273 680 kr, varav 2 260 000 kr
avser ombudsarvode, jamte rinta pd det forst namnda beloppet enligt 6 §
rantelagen fran dagen for Patent- och marknadsdomstolens dom till dess betalning

sker.

5. Med dndring av Patent- och marknadsdomstolens domslut punkten 9 forordnar
Patent- och marknadséverdomstolen att thomas Beteiligungen GmbH och thomas
praefab Neubrandenburg GmbH solidariskt ska ersdtta Thomas Betong AB for dess
rittegadngskostnader med 903 240 kr, varav 885 000 kr avser ombudsarvode, jimte
ranta pa det forst nimnda beloppet enligt 6 § rintelagen fran dagen for Patent- och

marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

6. thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH ska
solidariskt ersdtta Thomas Concrete Group Aktiebolags réittegdngskostnader i
Patent- och marknadsoverdomstolen med 919 422 kr, varav 900 000 kr avser
ombudsarvode. Pa det forst nimnda beloppet ska rinta betalas enligt 6 § rdntelagen

frdn denna dag till dess betalning sker.

7. thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH ska
solidariskt ersidtta Thomas Betong AB:s rittegangskostnader i1 Patent- och
marknadsoverdomstolen med 919 422 kr, varav 900 000 kr avser ombudsarvode.
P& det forst namnda beloppet ska rinta betalas enligt 6 § rantelagen frdn denna dag

till dess betalning sker.
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YRKANDEN M.M. I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Thomas Beteiligungen GmbH (thomas Beteiligungen) och thomas praefab
Neubrandenburg GmbH (thomas praefab Neubrandenburg), gemensamt benimnda de
tyska bolagen, har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska ogilla Thomas
Betong AB:s (Thomas Betong) och Thomas Concrete Group Aktiebolags (Thomas
Concrete Group), gemensamt benimnda de svenska bolagen, respektive talan vid

Patent- och marknadsdomstolen i dess helhet.

De tyska bolagen har vidare yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska befria
bolagen frin skyldigheten att ersétta de svenska bolagens réittegdngskostnader 1 Patent-
och marknadsdomstolen samt forplikta de svenska bolagen att i stillet ersétta de tyska
bolagen for rattegangskostnaderna dir. De tyska bolagen har vid huvudforhandlingen 1
Patent- och marknadsoverdomstolen fortydligat att yrkandet om réttegdngskostnader 1
Patent- och marknadsdomstolen inte dr avhiangigt yrkandet i sjdlva saken utan ska
forstas som ett yrkande om nedsittning av rittegangskostnaderna under alla

forhallanden.

De svenska bolagen har motsatt sig andring av Patent- och marknadsdomstolens dom.
De har savitt géller de tyska bolagens yrkande avseende rittegdngskostnaderna i
Patent- och marknadsdomstolen anfort att yrkandets ordalydelse inte kan forstas som
ett yrkande om nedsédttning av kostnaderna under alla forhdllanden, utan som

avhangigt bifall till yrkandet om dndring i sak.

Parterna har yrkat erséttning for riattegdngskostnader i Patent- och

marknadsdverdomstolen.

PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLEN

Parterna har i1 Patent- och marknadséverdomstolen dberopat samma omstindigheter till
grund for talan som i Patent- och marknadsdomstolen samt utvecklat sin talan pé 1
huvudsak samma sétt som i underinstansen, med de fortydliganden som framgér

nedan.
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De svenska bolagens talan vid Patent- och marknadsdomstolen, sévitt alltjamt &r
aktuellt for provningen i Patent- och marknadséverdomstolen, innefattade pastdenden
om intrdng genom anviandning av kénnetecken pd webbsidorna som framgér av
domsbilagorna 25 till Patent- och marknadsdomstolens dom (fortsittningsvis
domsbilagorna 2-5). I slutskedet av huvudforhandlingen vid Patent- och
marknadsdomstolen klargjorde de svenska bolagen att de dven gjorde géllande att

forsiljning skett i Sverige, utan att pastdendet konkretiserades ndrmare.

De svenska bolagen har med anledning av detta 1 Patent- och marknadsdverdomstolen
understrukit att talan avseende intrang innefattar ett pastdende om att forséljning har
skett och fortydligat att de 1 malet aktuella webbsidorna (domsbilagorna 2-5),
inklusive de intrdngsgorande kidnnetecknen, anvénts vid marknadsforing, forsiljning
och utbjudande till forsdljning av de varor och tjanster som erbjuds pa respektive
webbsida. De svenska bolagen har till utveckling av talan dven anfort att innehallet pa
samtliga aktuella webbsidor bekriftar att forsdljning skett i Sverige och att de
intrdngsgorande kdnnetecknen har anvénts av de tyska bolagens representanter,
exempelvis sdljpersonal, muntligen och 1 skrift, 1 inkdpssituationen. Vidare har de
svenska bolagen fortydligat att platsannonserna i domsbilagorna 2—4 utgoér
arbetserbjudanden 1 kombination med marknadsforing och utbjudande till forséljning

av aktuella varor och tjanster.

Med anledning av pastaendet om forsédljning har det under handlaggningen i1 Patent-
och marknadsoverdomstolen klargjorts att de tyska bolagen vitsordar att den
anviandning av ’thomas praefab” (ord), “thomas-praefab” (ord), “thomas praefab”
(figur), ’thomas gruppe” (ord) och ’thomas-gruppe” (ord) som forekommer pé
www.thomas-praefab.de och som riktas mot Sverige (motsvarande domsbilaga 5)
avser marknadsforing och utbjudande till forséljning av de varor och tjinster som
angetts av de svenska bolagen, dvs. av betongelement, prefabricerad betong,
betongprodukter — sdsom véggar, tak, trappor och balkonger — transport och
monteringstjanster inom samtliga dessa omrdden samt verksamhet inom dessa
omréden. Dédremot har de tyska bolagen fornekat att det pd dessa webbsidor anvints
ndgot kinnetecken, vid nagot tillfille, for forsdljning av ndgon vara eller tjanst, till

ndgon kund 1 Sverige. Vidare har de tyska bolagen fortydligat att thomas praefab
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Neubrandenburg inte sdlt ndgon tjénst till ndgot foretag i Sverige men daremot salt
produkter till ett foretag i Sverige samt att thomas Beteiligungen inte har sélt ndgon

produkt eller tjdnst till ndgon kund i Sverige.

Patent- och marknadsdverdomstolen har genom beslut under huvudforhandlingen inte
tillatit att de svenska bolagen till grund for talan aberopar att de tyska bolagen salt och
levererat betongvaror till byggprojekten "MHF in Stockholm” och ”Bostads- och
kommersiell byggnad 1 Stockholm”.

UTREDNINGEN

Utredningen dr densamma som i Patent- och marknadsdomstolen.

PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS DOMSKAL

Fragorna i malet

Huvudfrdgan i mélet dr om de tyska bolagen genom den anvéndning, som de svenska
bolagen aberopat, av de kidnnetecken som framgar av bilaga 1 till Patent- och
marknadsdomstolens dom har gjort intrang 1 de svenska bolagens pastddda ensamrétt
till kdnnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS
BETONG.

Inom ramen for den frigan har bl.a. uppkommit frdgor om ramen for Patent- och

marknadsoverdomstolens provning, vilket behandlas mer nedan.

Inledningsvis tar Patent- och marknadsdverdomstolen stdllning till de inarbetnings-
skydd som de svenska bolagen gor gillande varefter intrdngspédstaendena provas. For
det fall att intrang foreligger provar domstolen frdgor om rétten for de tyska bolagen

att trots det anvénda sina kénnetecken, vitesforbud och erséttning.



Sid 7
SVEA HOVRATT DOM PMT 1029-23
Patent- och marknadsGverdomstolen

Omsiittningskrets och genomsnittskonsument

Omséttningskretsen utgors enligt Patent- och marknadséverdomstolen av byggbolag i
Sverige som anvander betong och/eller cement, vilket inkluderar bolag och personer
som verkar inom betongbranschen. Det ror sig 1 huvudsak om professionella aktorer
som gor vissa dverviaganden vad géiller exempelvis méngd, méatt och kvalitet vid inkop
av betong och cement samt relaterade tjdnster. Genomsnittskonsumenten 1
omsittningskretsen far mot denna bakgrund anses ha en forhallandevis hog uppmérk-
samhetsgrad. Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat kan genomsnitts-
konsumenten inte antas behérska tyska, men forutsitts besitta 1 vart fall grundlaggande

kunskaper 1 engelska.

De svenska bolagens ensamritter

Ursprunglig sdrskiljningsformdga

Thomas Concrete Group ar sedan ar 1998, och Thomas Betong sedan ar 2015,
registrerad innehavare av respektive bolags nuvarande foretagsnamn. Bada bolagen har
registrerats for verksamhet som bl.a. omfattar att tillverka och sélja betong och
betongrelaterade produkter samt ddrmed forenlig verksamhet. De svenska bolagen har
diarmed ensamritt till sina kdnnetecken dven som varukadnnetecken (1 kap. 8 § forsta

stycket varumérkeslagen, 2010:1877).

De svenska bolagen har gjort géllande att kannetecknen THOMAS CONCRETE
GROUP och THOMAS BETONG ir inarbetade som nérings- och varukidnnetecken
samt att THOMAS ér inarbetat som varukénnetecken och sekundért kannetecken —

samtliga for varor, tjinster och verksamhet relaterade till betong och cement.

Vad inledningsvis géller kinnetecknet THOMAS ursprungliga sérskiljningsforméga
har de tyska bolagen gjort géillande att denna mdste anses vara mycket lag med hdnsyn
till att det dr ett vanligt forekommande personnamn och att det finns ett stort antal

foretagsnamn inom byggbranschen som innehaller namnet THOMAS.
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Utgangspunkten for beddmningen av ursprunglig sérskiljningsforméga for saval
nédringskdnnetecken som varukdnnetecken dr enligt fast praxis relationen mellan
kannetecknet och verksamhetsiandamaélet respektive varu- och tjansteslaget. Den
omsténdigheten att det dr frdga om ett personnamn, dven om detta dr vanligt
forekommande, kan darfor i sig inte tillmétas nagon avgorande betydelse vid
bedomning av sérskiljningsformagan hos kinnetecknet sé linge namnet inte ar
beskrivande for verksamheten respektive varorna och tjansterna (jfr EU-domstolens
dom av den 16 september 2004, Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, punkterna 25 och
34).

Mairkesordet THOMAS ir inte beskrivande for vare sig de 1 mélet aktuella varorna
eller tjénsterna eller den aktuella verksamheten. Vidare kan konstateras att det inte
gjorts géllande att namnet THOMAS ar vanligt forekommande 1 Sverige for foretag
inom betongbranschen, d&ven om det forekommer ett stort antal foretag inom
byggbranschen vars namn innehaller THOMAS. Tvértom ger M.L:s

vittnesmal och intyg, som hon ldmnat i egenskap av VD for branschorganisationen
Svensk Betong, liksom H.K:s uppgifter, stod for att de svenska bolagen ar

och har varit ensamma i Sverige om att anvdnda ordet THOMAS, ensamt eller 1
forening med ytterligare ord eller symbol, for varor, tjdnster och verksamhet relaterade
till betong och cement. Mot bakgrund av det anforda bedémer Patent- och marknads-
overdomstolen att kénnetecknet THOMAS fér anses ha normal ursprunglig

sarskiljningsforméga som savil niringskénnetecken som varukidnnetecken.

De svenska bolagens dvriga kdnnetecken innehéller utover ordet THOMAS orden
CONCRETE GROUP respektive BETONG. Aven om dessa ord #r beskrivande for
verksamheten samt for varorna och tjinsterna gor Patent- och marknadséverdomstolen
1 fraga om ursprunglig sérskiljningsformaga samma bedémning som for kdnnetecknet
THOMAS ensamt. Aven dessa kiinnetecken far genom att de innehéller ordet
THOMAS anses ha normal sérskiljningsformaga som savil naringskdnnetecken som

varukédnnetecken.
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Inarbetning

De svenska bolagen har lagt fram omfattande skriftlig bevisning samt dberopat viss
muntlig bevisning till stod for pastaendet att kénnetecknen ar inarbetade som néirings-
respektive varukdnnetecken. Patent- och marknadsdomstolen har redogjort for vad som
1 huvudsak framkommit genom utredningen betriffande anvindning och exponering av
kdnnetecknen samt forsidljningssiffror (underinstansens dom, s. 37 och 38).
Utredningen visar att Thomas Concrete Group sedan mitten av 1990-talet fram till och
med 2014 anvidnde foretagsnamnet Thomas Concrete Group vid sidan av det
dévarande kiannetecknet “Fardig Betong”. Sedan i vart fall 2015 har dven de dvriga
kdnnetecknen 1 mycket stor omfattning anvints vid forsiljning och marknadsforing av
bl.a. betong och cement samt for att individualisera Thomas Concete Group-koncernen

och dess verksamhet inom tillverkning och forsidljning av betong och cement.

H.K. har berittat att de svenska bolagens koncern dr en av fyra stora aktorer pa den
svenska fabriksbetongmarknaden och att koncernen har en andel om cirka 2224
procent pa denna marknad. M.L:s uppgifter bekréftar att de svenska

bolagens koncern &r en av de stora aktdrerna pa betongmarknaden. Deras uppgifter ger
starkt stod for att de svenska bolagen har en betydande marknadsandel inom

betongbranschen.

Redan utredningen betridffande marknadsandel samt anvandning och exponering av de
svenska bolagens kdnnetecken ger siledes starkt stod for att kidnnetecknen ar kdnda
inom en betydande del av omséttningskretsen. De svenska bolagen har till stod for
inarbetning dven aberopat en marknadsundersdkning. De tyska bolagen har pekat pa

vissa brister i denna.

Genom den s.k. filtreringsfragan i marknadsundersdkningen avgrédnsas urvalet av
respondenterna till de som kdpt betong de senaste 12 manaderna. Det fir, som
underinstansen patalat, anses vara en brist att svarsalternativet ’vet ej” inte funnits
med. Vidare dr produkternas och tjansternas karaktér sddana att omséttningskretsen

kan besta av personer som koper in betongrelaterade produkter och tjénster mer sdllan
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an en gang per ar. Filtreringsfragan far mot denna bakgrund anses vara nagot sniv

vilket gor att respondenterna inte fullt ut &terspeglar omséattningskretsen.

Till skillnad fran underinstansen bedomer dock Patent- och marknadséverdomstolen
att frigan om respondenterna forvintar sig att en produkt med namnet Thomas
kommer frén ett enskilt foretag eller vilket foretag som helst ar tillrdckligt tydlig,
eftersom det genom fragans inledning forutsitts att det ror sig om betong eller cement.
Det méste darfor ha stétt klart for respondenterna att fragan avsdg huruvida produkten

kunde komma fran vilket foretag som helst inom betong- eller cementbranschen.

Aven med beaktande av att marknadsundersdkningen har vissa brister bedomer Patent-
och marknadsdverdomstolen att den ger ytterligare stod for att kinnedomsgraden inom
omséttningskretsen dr hog betrdffande kdnnetecknet THOMAS. Med hénsyn till att
THOMAS 1 sin helhet ingédr som ett inledande och dominerande element i kénne-
tecknen THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG ger marknads-
undersokningen dessutom stod for en hog kannedomsgrad dven betraffande dessa

kénnetecken.

Sammantaget bedomer Patent- och marknadséverdomstolen, i likhet med under-
instansen, att utredningen i malet visar att THOMAS, THOMAS CONCRETE
GROUP och THOMAS BETONG inom en betydande del av omsédttningskretsen ar
kdnda som varukédnnetecken for betong, cement och dartill relaterade tjinster samt som
naringskdnnetecken for tillverkning och forsdljning av betong och cement. Det innebar

att de ifrdgavarande kénnetecknen &r inarbetade i nu aktuella hinseenden.

Som Patent- och marknadsdomstolen funnit framgér det av utredningen att rétten till
samtliga inarbetade varu- och niringskénnetecknen innehas och kontrolleras av
Thomas Concrete Group, medan Thomas Betong innehar ritten till bolagets

registrerade foretagsnamn, vars registrering tillatits av Thomas Concrete Group.
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Foretradesritt

I fraga om betydelsen av vad de tyska bolagen dberopat om foretradesritt pa grund av
anviandning av sina kdnnetecken i Tyskland gor Patent- och marknadséverdomstolen
ingen annan beddmning @n underinstansen. Det ar saledes de svenska bolagen som har
tidigaste grund for sitt ansprak vad géiller anvindning av i malet aktuella registrerade
och narbetade varu- och ndringskdnnetecknen i Sverige. I sammanhanget erinrar
Patent- och marknadséverdomstolen om att artikel 8 1 Pariskonventionen 1 princip inte
utgdr hinder mot nationella villkor av viss minsta anvandning eller viss minsta
kdnnedom om foretagsnamnet (jfr EU-domstolens dom av den 16 november 2004,

Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 64 och 97).

De tyska bolagens kinneteckensanvindning i Sverige

Ramen for Patent- och marknadsoverdomstolens provning

De svenska bolagen har, savitt alltjimt ar aktuellt for provningen i Patent- och
marknadsoverdomstolen, gjort gillande intrang genom anvdndning av de kdnnetecken
som anges i domsbilaga 1, pa webbsidorna www.byggindustrijobb.se,
www.byggvarlden.se, www.byggindustrin.se och www.thomas-praefab.de
(domsbilagorna 2-5), samt preciserat att dessa webbsidor, inklusive de intrdngs-
gorande kannetecknen, har anvints vid marknadsforing, forsdljning och utbjudande till
forsdljning av bl.a. betong, cement och relaterade tjanster samt som nérings-
kénnetecken for verksamhet inom dessa omréden. De svenska bolagen har emellertid
inte aberopat ndgra konkreta omstdndigheter som konstituerar forséljning. Sdsom
klargjorts ovan har de tyska bolagen inte heller vitsordat att de aktuella webbsidorna

anvénts for forsiljning.

Genom utformningen av patent- och marknadsdomstolens forbud (domslutet
punkten 1) och det faktum att endast de tyska bolagen 6verklagat domen avgrinsas
ramen for Patent- och marknadsdverdomstolens provning savitt avser kédnneteckens-

intrang till den anvdndning som aterges 1 domsbilagorna 2—5. Fragor om forséljning


http://www.byggindustrijobb.se/
http://www.byggvarlden.se/
http://www.byggindustrin.se/
http://www.thomas-praefab.de/
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som inte dr kopplad till de webbsidor som dterges i domsbilagorna 2—5 faller séledes

utanfor ramen for Patent- och marknadsdverdomstolens provning.

Anvindning av kdnnetecken pa de svenska hemsidorna

Patent- och marknadsdverdomstolen tar inledningsvis stéllning till frigan om
kanneteckensanvindning pa webbsidorna med toppdoménen .se. Webbsidorna
innehéller sammanlagt sex av de pastétt intrangsgérande kdnnetecknen, namligen
thomas praefa (ord), thomas praefa (figur), thomas group (ord), thomas-gruppe (ord),
thomas gruppe (figur) och thomas betonbauteile (ord). Utdragen fran
www.byggindustrijobb.se (domsbilaga 2) och www.byggvarlden.se (domsbilaga 3)
utgor platsannonser medan utdraget frin www.byggindustrin.se (domsbilaga 4)
innehaller information som, enligt vad som framgér av utdraget, aterfinns under en flik

bendmnd “’Lediga jobb”.

For att det ska vara fraga om anvéndning av ett kdnnetecken som varukédnnetecken
kravs att tecknet 1 frdga anvédnds for att sdrskilja varor eller tjanster. Sa dr inte fallet nér
ett kinnetecken endast anvédnds for att identifiera ett foretag eller kdnneteckna en
naringsverksamhet (se t.ex. prop 2009/10:225, s. 404 och EU-domstolens dom av den
11 september 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, punkterna 20-21). For att det
ska vara frdga om marknadsforing kravs vidare att det dr fraga om en avsattnings-
fraimjande atgird (jfr 3 § marknadsforingslagen, 2008:486). En platsannons bor under
vissa forhdllanden kunna utgéra marknadsforing, om den med hénsyn till sin
utformning har karaktiren av en séljfrimjande atgérd och i vart fall delvis har haft till
syfte att gynna forsdljningen av det annonserande foretagets varor eller tjanster (jfr

MD 2006:2).

Savitt avser webbsidorna www.byggindustrijobb.se och www.byggvarlden.se
konstaterar Patent- och marknadséverdomstolen att platsannonserna, enligt sina 1
denna del identiska ordalydelser, syftar till att rekrytera sédljare av “konstruktiva
betongelement” hos thomas praefa i Mélardalsregionen. Utdver bendmningen av
betongelement pd detta séatt ndmns ingenting om vilka varor eller tjinster avsdndaren

erbjuder. Platsannonserna dr inte heller 1 6vrigt utformade pé ett avsittningsfrimjande
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sitt. P4 webbsidan www.byggindustrin.se anges visserligen nagot mer utforligt vilka
produkter och tjanster de tyska bolagen erbjuder. Informationen méste dock ses i sin
kontext, dvs. som en informationssida i kategorin ”Alla foretag” under “Lediga
byggjobb” och kan som den beskrivits i malet inte anses innefatta en avsattnings-

frimjande atgérd.

Vidare konstaterar Patent- och marknadséverdomstolen att det inte pa nagon av
webbsidorna med toppdoménen .se skett nagot utbjudande av varor eller tjanster. Det
noteras i detta sammanhang att Patent- och marknadsdomstolen bedomt att innehallet
pa webbsidan www.thomas-gruppe.de, till vilken de svenska hemsidorna ostridigt
hénvisat genom olika typer av hyperldnkar, inte utgor nirings- eller varukdnneteckens-
anvandning i1 Sverige. Vad som framgar pé sistnimnda webbsida ligger séledes utanfor

vad Patent- och marknadsoverdomstolen har att prova.

Sammantaget saknas stod for att kinnetecknen pad webbsidorna med toppdoménen .se
anvants for att siarskilja varor eller tjinster. Daremot har de pa sidorna aktuella
kdnnetecknen anvénts i Sverige som kénnetecken for de tyska bolagens verksamhet
inom forséljning och tillverkning av betong och cement. Det har ddrmed varit friga om

anvandning av kidnnetecknen i foretagsnamnsréttslig mening.

Utredningen visar att den aktuella annonseringen pa www.byggindustrijobb.se
paborjades den 23 februari 2020 och pd www.byggvarlden.se den 19 februari 2020.
Det ar ostridigt att platsannonserna fanns tillgangliga pa respektive sida till och med

den 30 september 2020.

Savitt avser informationen pd www.byggindustrin.se visar utredningen att
informationen fanns tillginglig pad webbsidan frdn och med den 10 februari 2021 da
skdrmutdraget skapades. De svenska bolagen har gjort gillande att kdnneteckens-
anvindningen alltjimt pagédr pd webbplatsen medan de tyska bolagen har uppgett att

anvindningen upphdrde i maj 2020.

Patent- och marknads6verdomstolen instimmer 1 Patent- och marknadsdomstolens

beddmning att kénneteckensanvéndningen far anses ha fortsatt &tminstone till och med


http://www.byggindustrin.se/
http://www.thomas-gruppe.de/

Sid 14
SVEA HOVRATT DOM PMT 1029-23
Patent- och marknadsGverdomstolen

den 1 november 2022. Bedomningen fordndras inte av att, som de tyska bolagen
pastatt, informationen sedan en viss tidpunkt endast &r nabar pa vissa angivna sétt.
Fragan om anvindningen fortsatt efter den 1 november 2022 faller utanfor

provningsramen i Patent- och marknadsdverdomstolen.

Anvdndning av kidnnetecken pd www.thomas-praefab.de

De tyska bolagen har vitsordat att de delar av den tyska webbplatsen www.thomas-
praefab.de som motsvaras av domsbilaga 5 riktar sig mot Sverige och att kédnnetecknen
pa webbsidorna anvinds for marknadsforing och utbjudande till forséljning av
betongelement, prefabricerad betong, betongprodukter, transport och monterings-
tjanster inom samtliga uppridknade omréaden samt for verksamhet inom dessa omréaden.
Av webbsidorna framgér att verksamheten inkluderar tillverkning av ndmnda
produkter. Det &r sdledes pa nimnda webbsidor frdga om anvdndning av kdnnetecknen
”thomas praefab” (ord), "thomas-praefab” (ord), “thomas praefab” (figur), "thomas
gruppe” (ord) och ”thomas-gruppe” (ord) vid marknadsforing och utbjudande till
forsdljning 1 Sverige av ovan nimnda varor och tjanster samt vid identifiering av

verksamhet inom dessa omraden.

De svenska bolagen har dven gjort gillande att forsdljning skett genom webbsidorna
men har som ovan konstaterats inte aberopat nagra konkreta omstandigheter som kan
konstituera forsdljning. Redan av detta skél saknas forutsittningar att bifalla talan pa

den grunden att forsiljning skett genom webbsidorna.

De svenska bolagen har inte tydligt angett under vilken tidsperiod kénneteckens-
anviandningen pé de aktuella webbsidorna dgt rum. Av domsbilaga 5 framgar
emellertid att kinnetecknen anvints pa webbsidorna sedan i vart fall oktober 2021.
Patent- och marknadsdomstolen har utgatt fran att anvindningen alltjamt padgar med
hénsyn till att de tyska bolagen inte pdstatt att anvdndningen har upphort. Det dligger
emellertid de svenska bolagen att dberopa under vilken tidsperiod de pastadda
intrdngen skett. Av ytterligare dberopade skarmutdrag framgar att kéinneteckens-

anvindningen pagick till 1 vart fall den 6 juli 2022.
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Forvixlingsbedomning

Patent- och marknads6verdomstolen har ovan funnit att sex av de pastatt intrangs-
gorande kidnnetecknen (se bilaga B) p4 webbsidorna med toppdoménen .se
(domsbilagorna 2—4) anvénts i nidringsverksamhet i Sverige for att kinneteckna de
tyska bolagens verksamhet. Vidare har domstolen funnit att de fem kénnetecknen (se
bilaga C) som anvénts av de tyska bolagen pd www.thomas-praefab.de (domsbilaga 5)
anvants for att marknadsfora och utbjuda till forsédljning 1 Sverige betong, cement och
relaterade tjinster samt for att individualisera verksamhet som omfattar tillverkning

och forsiljning av betong och cement.

De svenska bolagens kidnnetecken THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och
THOMAS BETONG har genom att de inom omséttningskretsen dr kénda pa
marknaden som varukinnetecken for betong, cement och relaterade tjanster samt som
naringskdnnetecken for tillverkning och forsédljning av betong och cement forvirvat en
forstirkt sarskiljningsformaga. Kénnetecknen atnjuter av denna anledning ett utdkat
skyddsomféng, vilket ska beaktas vid forvixlingsbedomningen (se t.ex. EU-
domstolens domar av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442,
punkten 18 och den 11 november 1997, SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport,
C-251/95, EU:C:1997:528, punkten 24).

Anvéndningen av de tyska bolagens kdnnetecken har som ovan beskrivits avsett
betong, cement och relaterade tjanster respektive verksamhet inom dessa omraden. Det
foreligger sdledes identitet respektive direkt anknytning mellan de tyska och de

svenska bolagens varor och tjinster samt verksamheter.

Patent- och marknadséverdomstolen finner i linje med underinstansens bedomning att
det foreligger en hog grad av visuell och fonetisk likhet mellan de tyska bolagens ord-
kénnetecknen och kénnetecknet THOMAS, samt att det foreligger en hog grad av
fonetisk likhet, men nagot lagre grad av visuell likhet, vad géller de tyska bolagens
figurkdnnetecken och kdnnetecknet THOMAS. Déremot kan det konstateras att ordet

THOMAS, som utgor de tyska bolagens kénnetecknens sérskiljande och dominerande
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bestandsdel, i sig inte har ndgon begreppsmaéssig betydelse och inte ger upphov till

négra direkta associationer, varfor det inte dr relevant att tala om konceptuell likhet.

Motsvarande likhetsbedomning gor sig géllande dven avseende de tyska bolagens
kinnetecken i forhdllande till de svenska bolagens kannetecken THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG. De tillkommande orden i savil de
tyska bolagens som de svenska bolagens kdnnetecken (praefa/praefab, group, gruppe
och betonbauteile respektive betong och concrete group) dr dgnade att av omsittnings-
kretsen uppfattas som beskrivande och har ingen framtrddande roll 1 de olika kénne-
tecknen, som samtliga domineras av ordet THOMAS. Den omsténdigheten att de tyska
kdnnetecknen inleds med bokstaven t i gemen medan de svenska bolagens kidnnetecken
inleds med bokstaven T 1 versal fortar inte méirkeslikheten. Markeslikheten dr saledes
stor &ven mellan vart och ett av de tyska bolagens kdnnetecken och de svenska

bolagens kdnnetecken THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG.

Vad giller webbsidorna med toppdoménen .se har dessa riktat sig till potentiella
arbetstagare, savil inom byggbranschen som inom betongbranschen. Som ovan
konstateras kan personer i omséttningskretsen forviantas ha en forhojd
uppmirksamhetsnivd. Aven med beaktande av detta beddmer Patent- och
marknadsoverdomstolen med hédnsyn till branschidentitet, den hoga graden av
kdnneteckenslikhet och det utokade skyddsomfang som de svenska bolagens
kdnnetecken atnjuter, att det foreligger en risk for att aktuell anvindning av kdnne-
tecknen 1 bilaga B leder till uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband
mellan de tyska bolagen och de svenska bolagen. Det foreligger saledes forvixlings-

risk.

Vad giller webbsidorna pd www.thomas-praefab.de noterar domstolen att det ar friga
om en tysk webbplats med text pé tyska, vilket genomsnittskonsumenten inte
behidrskar. For att genomsnittskonsumenten ska kunna ta del av innehallet krévs att
denne aktivt §versitter texten, t.ex. genom ett dversittningsverktyg. De tyska bolagen
har emellertid erkdnt att de webbsidor som utgér domsbilaga 5 riktar sig till Sverige.
Aven om genomsnittskonsumenten kan forvintas ha en forh6jd uppmirksamhetsniva

bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen dven avseende dessa webbsidor att det
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finns en risk att anvindningen av kénnetecknen i bilaga C leder till uppfattningen att
varorna och tjinsterna kommer frn foretag med ekonomiska band (jfr EU-domstolens
domar av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323,
punkten 17 och dir gjorda hinvisningar samt NJA 2003 s. 163). Aven i detta fall

foreligger det saledes forvaxlingsrisk.

Patent- och marknadsdverdomstolen finner sammanfattningsvis att anvindningen pa
de aktuella webbsidorna av kdnnetecknen i bilagorna B och C gor intrang i rétten till
varu- och ndringskdnnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och
THOMAS BETONG.

Vid denna bedomning saknas skél att prova om de tyska bolagens kénneteckens-
anviandning gjort intrdng 1 det sa kallade anseendeskyddet (1 kap. 4 § forsta stycket 3
lagen, 2018:1653, om foretagsnamn respektive 1 kap. 10 § forsta stycket 3
varumarkeslagen). Eftersom domstolen funnit att de tyska bolagens kdnnetecken ar
forviaxlingsbara med vart och ett av de svenska bolagens kdnnetecken saknas det
vidare skél att sarskilt préva om de svenska bolagens kénnetecken kan anses vara del

av en s.k. kdnneteckensfamil;.

Riitt for de tyska bolagen att anvinda intrangsgorande kinnetecken i Sverige

De tyska bolagen har gjort gillande att de svenska bolagens ensamrétter under alla
forhdllanden inte hindrar att de tyska bolagen anvénder sina kdnnetecken i Sverige

eftersom de svenska bolagen inte kan lida ndgon skada av anvdndningen.

Begrinsningsregeln i 1 kap. 4 § andra stycket lagen om foretagsnamn &r konstruerad
som en presumtionsregel. Skydd for ett ndringskdnnetecken omfattar hela det
geografiska registreringsomradet, om den som vill anvénda ett yngre forviaxlingsbart
kénnetecken inte kan visa att innehavaren av foretagsnamnet inte kan lida skada av

denna anvédndning.

Négon motsvarighet till ndmnda begransningsregel finns inte i varumirkeslagen. Som

en allmén forutsittning vid intrdngsbedomningen maste dock den intrangsgdérande
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handlingen innebira eller riskera att innebéra skada pd framfor allt ursprungsangivelse-
funktionen (se t.ex. EU-domstolens dom av den 12 juni 2008, O2 Holdings ET O2,
UK, C-533/06, EU:C:2008:339, punkten 57 samt dér hdnvisade avgoranden).

Redan i bedomningen ovan att genomsnittskonsumenten kan uppfatta att det foreligger
ekonomiska band mellan de svenska och de tyska bolagen ligger att det finns en risk
for att kdnnetecknets grundlidggande funktioner riskerar att skadas, sérskilt ndr det som
i aktuellt fall ar fraga om &ldre kdnnetecken med stort skyddsomfang, branschidentitet
och hog mérkeslikhet (jfr t.ex. O2 Holdings ET O2, UK, punkten 59). Vid detta
forhallande aligger det de tyska bolagen att visa att de svenska bolagen trots detta inte

kan lida skada av de tyska bolagens anvindning av de konkurrerande kidnnetecknen.

Vad de tyska bolagen har gjort gillande i denna del — att det inte finns nagon utredning
fran de svenska bolagen om skada, att de olika bolagsgrupperna dr verksamma 1 olika
lander, att de 1 méalet aktuella webbsidorna tydligt anger avsdndare samt, savitt avser
webbsidorna med toppdomén .se, att det dr friga om platsannonser — innebér inte att de
svenska bolagen inte kan lida skada i aktuellt hdnseende. Det kan i sammanhanget
dven noteras att det hér inte dr fraiga om tva foretag med geografiskt begriansad
verksamhet vars kénnetecken ska samexistera pa olika platser i landet, vilket
begrinsningsregeln primért tog sikte pa néar den infordes (se forarbetena till 1974 ars

firmalag, prop. 1974:4, s. 204, och NJA 1945 s. 269).

Sa som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat dr det av de tyska bolagen
aberopade undantaget avseende skélig anledning tillimpligt endast vid ett
konstaterande av intrang i det utokade skyddet. Eftersom det hér ar friga om att det
finns en forvaxlingsrisk, det vill sdga intrang 1 det grundlaggande skyddet, saknas
anledning att prova om de tyska bolagen haft skélig anledning att anvdnda de
intrdngsgorande kidnnetecknen (jfr 1 kap. 10 § forsta stycket 2 och 3 varumirkeslagen
och 1 kap 4 § forsta stycket 2 och 3 lagen om foretagsnamn). Vidare gor Patent- och
marknadsdverdomstolen inte ndgon annan beddémning dn den underinstansen gjort 1
fragan om anvindningen av de intrdngsgdrande kdnnetecknen skett i enlighet med god

affdrssed.
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Ansvar for de tyska bolagen

De svenska bolagen har i forsta hand gjort géllande att de tyska bolagen gemensamt ar
ansvariga for den anvindning som bedomts utgora foretagsnamns- respektive
varumirkesintrang och i andra hand att thomas Beteiligungen medverkat till de intrang

som thomas praefab Neubrandenburg gjort sig skyldigt till.

Patent- och marknadséverdomstolen gor i denna del ingen annan beddmning &n den
Patent- och marknadsdomstolen gjort och konsterarar att de tyska bolagen ingér i
samma koncern samt att de i malet aktuella webbsidorna hianvisar till denna koncern, i
vilken thomas Beteiligungen dr moderbolag (jfr NJA 2015 s. 512, punkten 18). Redan
med hansyn till detta far de tyska bolagen anses vara gemensamt ansvariga for de

aktuella intrdngen.

Vitesforbud

Patent- och marknadséverdomstolen gor ingen annan beddmning dn Patent- och
marknadsdomstolen nér det giller behovet av forbud forenat med vite och

vitesbeloppets storlek.

Ett immaterialrittsligt forbud syftar till att avhalla intrangsgoraren fran att fortsétta
med det handlande som har bedémts utgéra intrang i1 en réttighet och ska saledes ta
sikte pa de intrang som konstaterats i malet. Ett forbud ska med andra ord inte omfatta
forfoganden dér ndgot intrang inte konstaterats, utan enbart traffa intrdngsgorarens
faktiska anvindning av de intrangsgdrande kdnnetecknen (se t.ex. NJA 2007 s. 431 och
NJA 2008 s. 1082). Vidare méaste forbudet vara klart avgriansat och sa tydligt
formulerat att den som forbudet riktar sig mot forstar forbudets omfattning. Mot denna
bakgrund utformas forbud inom kénneteckensrétten ofta pa sa sitt att intrdngsgoraren
forbjuds att 1 niringsverksamhet under ett visst kdnnetecken exempelvis marknadsfora

eller utbjuda till forsdljning de varor eller tjanster som intranget omfattar.

Patent- och marknadsdomstolen har i domslutet begrénsat forbudet till anvéindning av

de tyska bolagens kédnnetecken vid marknadsforing och forsdljning pé det “sétt som
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skett” 1 domsbilagorna 2—-5. Begrénsningen aterfinns inte i de svenska bolagens

yrkande.

Lokutionen “’pé sétt som skett” anvédnds ofta vid utformningen av forbud inom
marknadsforingsritten, men framstar enligt Patent- och marknadséverdomstolen som
mindre 1dmpad inom kidnneteckensritten. Vid provningen av om en viss marknads-
foringsatgard ar att bedoma som t.ex. vilseledande och otillborlig ar det ofta av
avgorande betydelse hur en annons utformats 1 ord och bild samt i vilket medium
marknadsforingen forekommit. Det immaterialrittsliga forbudet ska avspegla det
faktiska forfogande som skett 1 form av exempelvis utbjudande av varor till
forsaljning, import eller export av varor under tecknet eller en anvindning av tecknet 1
reklam, medan det for det marknadsforingsrittsliga forbudet, med hénsyn till de
beddmningar som ofta ska goras i frigan om marknadsforingen ér otillborlig, kan
finnas behov av att avgrinsa forbudet till att avse marknadsforing i just den kontext
som skett. En anvdndning vid utformningen av immaterialréttsliga forbud av
lokutionen pa sitt som skett” med hdnvisning till en bild i en bilaga, riskerar ocksé att
ge upphov till tolkningsproblem vid verkstéllighet och otydlighet for forbuds-
adressaten vad det dr denna har att forhélla sig till. Ett forbud som utformats pa detta
satt kan ge intryck av att forbudet skulle vara begrinsat till ett forfogande som ar

identiskt med vad som kan ldsas ut av den bilaga som knutits till forbudet.

Mot bakgrund av principen om reformatio in pejus och att det endast &r de tyska
bolagen som dverklagat domen dr Patent- och marknadséverdomstolen forhindrad att
dndra forbudet till nackdel for de tyska bolagen (jfr 17 kap. 3 § och 50 kap. 1, 2 och
4 § rittegéngsbalken). Forbudet kan séledes inte fa en vidare omfattning 4n den som
foljer av Patent- och marknadsdomstolens forbud. Samtidigt har domstolen en
skyldighet att vid sin officialprévning, inom ramen for forbudsyrkandet, vid behov
omformulera och precisera en forbudsformulering sa att den uppfyller kravet pa
entydighet och konkretisering samt korresponderar mot de intrdng som funnits styrkta

(se t.ex. NJA 2000 s. 435 T och II).

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolens mening kan det forbud som under-

instansen meddelat inte tolkas pa sa sétt att forbudet inte skulle omfatta forséljning
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eller marknadsforing i andra kanaler eller pd andra sétt an vad som exakt framgar av de
svenska och tyska webbsidorna enligt underinstansens domsbilagor 2—5. Att lata
lokutionen pé sétt som skett” utga ur forbudet kan ddrmed inte anses innebéra att
forbudet utformas i strid med principen om reformatio in pejus. Férbudet ska mot
bakgrund av de nu gjorda dvervigandena formuleras utifran de intrdng som
konstaterats, men inte triffa fler forfoganden dn vad underinstansens forbud gor. Den
nidrmare utformningen, som enligt Patent- och marknadséverdomstolen

overensstimmer med dessa utgangspunkter, framgar av domslutet.

Faststillande av de svenska bolagens ritt till erséittning

Faststdllande av skdlig ersdttning

Patent- och marknadséverdomstolen har ovan konstaterat att det 1 objektiv mening har
forekommit intrang 1 de svenska bolagens ensamritter frdn och med februari 2020 till
och med november 2022. Det har for frigan om skélig ersittning ingen betydelse om
utnyttjandet har skett 1 ond eller god tro (se bl.a. NJA 2019 s. 3 punkten 10). Enligt
domstolen r intrangen av sadan karaktér att i vart fall nagon form av skélig erséttning
kan komma 1 fridga. Kdromaélet i denna del ska saledes sdsom Patent- och marknads-

domstolen funnit bifallas, dock pa det sétt som framgar av domslutet.

Faststdllande av ersdttning for ytterligare skada

For att erséttning for ytterligare skada ska kunna faststéllas maste réttighetshavaren —
for att kunna fa erséttning utover den miniminivd som den skiliga ersdttningen innebir
— forutom att visa att intranget har skett uppsétligen eller av oaktsamhet, kunna visa att
ytterligare skada foreligger (se prop. 1993/94:122, s. 49 ff. och 70). Bestimmelserna i
8 kap. 4 § varumirkeslagen respektive 5 kap. 7 § lagen om foretagsnamn om erséttning
for ytterligare skada innehéller en exemplifierande uppréikning av olika typer av skada

som hénsyn sérskilt ska tas till.

I enlighet med allménna skadestandsrittsliga principer ar en utgdngspunkt att den som

lidit en immaterialréttslig skada, som &r en ren formogenhetsskada, har ritt till full



Sid 22
SVEA HOVRATT DOM PMT 1029-23
Patent- och marknadsGverdomstolen

ersittning for den faktiska skadan (se prop. 2008/09:67, s. 235 f.). Bedomningen av
fragan om erséttning for ytterligare skada ska goras med utgangspunkt i de ersittnings-
bestdmningsfaktorer (se David Johansson, Skada och ersittning vid immaterialréttsliga

intrang, 2020, s. 102) som omnidmns i de ovan nimnda bestdmmelserna.

En grundldggande processuell forutséttning for tillimpning av de olika faktorerna &r att
den som yrkar ersittning aberopar och visar forekomsten av konkreta omstandigheter
som kan laggas till grund for bestdmning av ersittningen. Vid bestimning av skade-
stdnd ska sedan alla konkreta och relevanta omstiandigheter som visats foreligga,

beaktas och vigas samman (se David Johansson, a.a., 398 f.).

Den fraga som Patent- och marknadséverdomstolen har att prova dr om de tyska
bolagen dr skyldiga att utge erséttning for ytterligare skada till f61jd av intrdngen 1 de
svenska bolagens ensamritter. Sdsom de svenska bolagen bestdmt sin faststillelsetalan
ska domstolen ta stéllning till om det foreligger ndgon skadestdndsgrundande skada,
vilket inbegriper frigan om kausalitet. Domstolen har ddremot inte att ta stdllning till

storleken pé en sddan skada.

De svenska bolagen har gjort gillande att de tyska bolagen begétt intrangen
uppsatligen eller i vart fall av grov oaktsamhet. Utredningen i denna del visar att de
tyska bolagen maste ha insett att anvindningen av de aktuella kdnnetecknen gjorde
intrang 1 de svenska bolagens ensamrétter. Intrangen far darfor anses ha begatts

uppsatligen.

De svenska bolagen har vidare pastatt att intrdngen har orsakat allvarliga funktions-
skador pa bolagens kidnnetecken samt att skador har uppstatt pd ursprungsangivelse-,
kvalitetsgaranti-, reklam- och investeringsfunktionen. Pastdendena om funktionsskador
har dock varit mycket abstrakta och bestétt av beskrivningar i allmidnna ordalag om
forsdmrad sdrskiljningsformaga och goodwill. De svenska bolagen har inte dberopat
ndgra konkreta omstindigheter som inom ramen for de tyska bolagens begrdnsade
intrangsgorande anvindning kan anses konstituera ndgon immaterialréttslig skada (jfr
NJA 1984 s. 34 och Patent- och marknadsdverdomstolens dom av den 22 mars 2019 i

mal PMT 5885-18). Den omsténdigheten att domstolen konstaterat att det genom
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forvaxlingsrisken finns en risk for att kénnetecknets grundlaggande funktioner kan
skadas dr inte tillrackligt for att det ska vara visat att det uppkommit en ersittningsgill

skada.

Pé grund av det anforda ska kdromalet savitt avser faststidllande av erséttning for

ytterligare skada ogillas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska éndras i denna del.

Rittegiangskostnader

Rdttegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen

De tyska bolagen har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska befria bolagen
frén skyldigheten att ersitta de svenska bolagens rittegdngskostnader 1 Patent- och
marknadsdomstolen samt forplikta de svenska bolagen att 1 stéllet ersitta de tyska

bolagen for deras rittegangskostnad dar.

Vid huvudférhandlingen har uppkommit fraga huruvida de tyska bolagens édndrings-
yrkande i denna del ska forstas som oavhéngigt yrkandet om &ndring av malet i sak.
Andringsyrkandet formulerades i en separat punkt i verklagandeskriften som en
begéran om att domstolen, med &ndring av den 6verklagade domen, ska befria de tyska
bolagen fran skyldigheten att ersétta de svenska bolagens rattegdngskostnader i Patent-
och marknadsdomstolen. Det noteras ocksa att de tyska bolagen i underinstansen savitt
giller ombudsarvode vitsordade hilften av de svenska bolagens begérda belopp.
Yrkandet kan mot denna bakgrund inte forstds som sd forbunden med dverklagandet 1
huvudsaken att dndring i rattegangskostnadsdelen forutsitter att de tyska bolagen

skulle ha framging med sin talan i sjdlva saken (jfr NJA 2015 s. 846).

Patent- och marknadsdomstolen bedémde att utgdngen i mélet ddr, med hinsyn tagen
till att Thomas Concrete Group under handldggningen aterkallat delar av sin talan,
innebar att de tyska bolagen solidariskt skulle svara for fyra femtedelar av Thomas

Concrete Groups rittegangskostnad och hela Thomas Betongs réttegangskostnad.
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Utgangen i Patent- och marknadsdverdomstolen far ses som att de svenska bolagen nar
framgéng med sin talan i Patent- och marknadsdomstolen i sidan omfattning att de
tyska bolagen ska forpliktas att ersitta cirka hélften av Thomas Concrete Groups och
cirka tva tredjedelar av Thomas Betongs réttegangskostnader i Patent- och marknads-

domstolen.

De tyska bolagen har i forhallande till bdda de svenska bolagen vitsordat respektive
bolags kostnader for utligg samt hélften av de yrkade beloppen for ombudsarvode. Nar
det géller skédligheten 1 de svenska bolagens respektive erséttningsyrkande avseende
ombudsarvode 1 Patent- och marknadsdomstolen delar Patent- och marknadsover-
domstolen underinstansens beddmning. Sammantaget ska de tyska bolagen solidariskt
ersdtta Thomas Concrete Groups rittegdngskostnader 1 Patent- och marknads-
domstolen med 2 273 680 kr varav 2 260 000 kr avser ombudsarvode och 13 680 kr
avser utldgg, samt Thomas Betongs rittegangskostnader i Patent- och marknads-
domstolen med 903 240 kr varav 885 000 kr avser ombudsarvode och 18 240 kr avser
utldgg.

Rattegangskostnader i Patent- och marknadsoverdomstolen

De tyska bolagen har i1 Patent- och marknadsdverdomstolen nétt viss framgang med sitt
overklagande, framfOr allt avseende fragan om faststéllelse av erséttningsskyldighet. 1
frdgan om intrang, som far anses ha utgjort huvudfragan i malet i Patent- och
marknadsoverdomstolen, har de endast natt begrénsad framgang. Vid denna utgéng
bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen att de tyska bolagen ska ses som
tappande part i sidan omfattning att de tyska bolagen solidariskt ska forpliktas att
svara for tva tredjedelar av de svenska bolagens réittegdngskostnader, i den

utstriackning de vitsordats eller bedoms vara skiliga.

De svenska bolagen har gemensamt yrkat ersittning med totalt 3 628 811 kr, varav

3 570 546 kr avser ombudsarvode och 58 265 kr avser utldgg. I brist pé specifikation
avseende hur stor del av kostnaden som &r hdnforlig till respektive bolag utgér Patent-
och marknadsdverdomstolen frén att yrkandet avser erséttning till de svenska bolagen

med héften vardera.
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De tyska bolagen har vitsordat de svenska bolagens utlidgg och ett belopp avseende

ombudsarvode om totalt 1 000 000 kr som skiliga i och for sig.

Malet i Patent- och marknadsdverdomstolen har pagatt under en begrinsad tid men har
under denna tid varit foremal for viss skriftvixling samt preliminérfragor vilka kan
formodas ha inneburit ett inte obetydligt arbete for parterna. Samtidigt noterar
domstolen att kostnaderna framstar som vél hoga, sirskilt den del som avser
forberedelser infor och genomforande av huvudforhandlingen som utforts under
knappt tva manader. Skélig erséttning for ombudsarvode bor mot denna bakgrund
bestdmmas till totalt 2 700 000 kr for de bada bolagen, det vill sdga 1 350 000 kr for
vardera bolag, med utgdngspunkt i vilket arbete som far anses skéligen pakallat for att
tillvarata de svenska bolagens ritt i malet. Yrkandet om utldgg &r vitsordat och ska
bifallas, vilket innebdr att skilig ersittning totalt uppgar till 1 379 133 kr for vardera
bolag. Av detta ska tva tredjedelar eller 919 422 kr solidariskt erséttas av de tyska

bolagen.

Sammantaget ska de tyska bolagen solidariskt ersdtta Thomas Concrete Groups
respektive Thomas Betongs rittegangskostnader i Patent- och marknadséverdomstolen
med vardera 919 422 kr, varav 900 000 kr avser ombudsarvode och 19 422 kr avser
utldgg.

Overklagande

Domen innehaller enligt Patent- och marknadséverdomstolen fragor dér det ar av vikt
for ledning av réttstillimpningen att ett 6verklagande provas av Hogsta domstolen.
Domen fér dérfor 6verklagas. (Se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent-

och marknadsdomstolar.)
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HUR MAN OVERKLAGAR, s¢ bilaga D
Overklagande senast 2024-04-11

I avgorandet har deltagit hovrittslagmannen Per Carlson (skiljaktig), hovrittsrdden
Magnus Ulriksson och Kerstin Norman (skiljaktig) samt tf. hovrittsassessorn Agnes

Leijonhufvud, referent.
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Skiljaktiga meningar

Hovrittslagmannen Per Carlson &r skiljaktig i frigan om vitesforbudets omfattning

(punkten 1 i domslutet) samt anfor foljande.

En civilrittslig utgdngspunkt for ett kéinneteckensrattsligt forbud ar, att det endast kan
omfatta sidan anvindning av ett yngre kdnnetecken som foretagits och som inneburit

intrdng i ensamritten till ett dldre kinnetecken (se 8 kap 1 § 1 st och NJA 2007 s. 431).

Av grundldaggande betydelse i processrattsligt hinseende ir, att ett forbud inte far avse
annat eller mera én vad part 1 behorig ordning yrkat och att en 6verklagad dom, 1 fall
dar endast den ena parten dverklagat domen, med hénsyn till forbudet mot reformatio
in pejus, inte far dndras till dennes nackdel (se 17 kap 3 § jamford med 50 kap 1, 2 och
4 §§ rittegangsbalken).

Ett forbud pa kénneteckensrittslig grund kan alltsa ta sikte pa olika slag av anvindning
av ett yngre av kdnnetecken. Forbud mot anvdndning av ett varumirke kan avse bl a att
1 ndringsverksamhet bjuda ut varor till forsdljning under kannetecknet (se 1 kap 10 §

2 st varuméirkeslagen).

Ett forbud mot anvindning av ett yngre kdnnetecken utformas déarfor normalt s&, att det
avser sadan anvindning av kdnnetecknet for vissa varor eller tjanster som befunnits
dga rum och som svarar mot de rekvisit som definierar ensamrittens omfattning och

ddrmed konstituerar intrng i rétten till ett dldre kénnetecken.

De forbudsyrkanden som de svenska bolagen framstéllde i Patent- och marknads-
domstolen var ocksé utformade pa detta sétt, 1 det att de avsag forbud mot anvindning
1 ndringsverksamhet i Sverige av vissa kénnetecken for vissa varor och tjanster samt

for viss verksamhet.

I den 6verklagade domen begrdansade emellertid Patent- och marknadsdomstolen
forbudet till att avse anvindning i ndringsverksamhet 1 Sverige av vissa kdnnetecken

som varukédnnetecken for forséljning och marknadsforing av betong, cement och



Sid 28
SVEA HOVRATT DOM PMT 1029-23
Patent- och marknadsGverdomstolen

relaterade tjinster samt som ndringskdnnetecken for verksamhet som omfattar
tillverkning och forsdljning av betong och cement péa sitt som skett enligt domsbilaga
2;5”.

Avgriansning av forbud till ’pé sétt som skett” torde inte vara &ndamalsenligt inom
kanneteckensrétten annat dn i rena undantagsfall. Avgransningen anvinds dock inom
marknadsforingsritten, 1 fall dér t ex ett visst reklambudskap ér vilseledande i en viss
kontext och ddrmed otillborligt. I regel konkretiseras dirvid forbudet genom angivande
av budskapet och hdnvisning till en bilaga, som innehaller den kontext i vilken
budskapet forekommit och befunnits vara vilseledande; 1 forekommande fall utvidgat

till att omfatta dven “liknande atgarder” (se 23 § marknadsforingslagen).

I fall dér ett forbudsyrkande &r begrénsat till ’pa sétt som skett” d&r domstolen bunden
av den ram som det aktuella séttet innebdr (jfr MD 2013:3, punkt 572). Det innebéir
med andra ord att domstolen 4r forhindrad att lata forbudet omfatta ndgot annat eller

mera dn vad som ryms inom ramen for det framstillda forbudsyrkandet.

En annan sak ér att domstolen inom denna ram ar oforhindrad att begrénsa forbudet till
den marknadsforing som den funnit vara vilseledande och otillborlig. Vidare har
domstolen en skyldighet att ex officio tillse att forbudet &r konkretiserat sa att det klart
framgar vilket slags handlingar det avser (se NJA 2018 s 833).

Nar ett meddelat forbud &dr begrénsat till ”pa sitt som skett”, ar hogre ritt forhindrad att
dndra forbudet sa att det omfattar ndgot annat eller mera dn det dverklagade forbudet, 1
fall dir endast den part verklagat mot vilken forbudet riktats eftersom det annars

skulle vara till nackdel for denne.

Avgrinsningen av ett forbud till ”p4 séitt som skett” innebdr en mycket tydlig
begrinsning av forbudets omfattning nir det aktuella séttet beskrivs i en bilaga. En
sddan bilaga innehaller normalt ett flertal element som vart och ett, bade formellt och i

praktiken, bidrar till att begrénsa forbudets omfattning.
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Aven nir ett forbud avgrinsats till ’pa sitt som skett” ir det givetvis mojligt att sniva
in det ytterligare genom att t ex infora fler begransande element. Sddana element
begriansar sdlunda forbudets omfattning pa ungefar samma sétt som ytterligare

bestdmningar i ett patentkrav begriansar patentets skyddsomfang.

Att i ett fall som det foreliggande ta bort den begrinsning som ligger i uttrycket ”pa
satt som skett” och dess hdanvisning till en bilaga, innebér emellertid en utvidgning av
forbudets omfattning till nackdel for klaganden, eftersom det inte ldngre begransas av

de dari ingdende elementen.

P4 grund av det anforda foreligger det hinder mot att till nackdel for de tyska bolagen
andra beslutet till att avse ndgon annan anvindning av bolagens aktuella kdnnetecken
an ”pa sdtt som skett” enligt domsbilagorna 2-5 till den 6verklagade domen; ett forbud

som dr 1 hog grad begrinsat, men konkret till sitt innehall.

Med det dndringsyrkande som de tyska bolagen framstéllt finns dock inte nadgot hinder
mot att, inom ramen for ’pa sétt som skett” enligt domsbilagorna 2—5, begrédnsa
forbudet ytterligare. Med hénsyn till vad som dr utrett om de tyska bolagens
anvandning av kidnnetecknen 1 bilaga B och C, bor forbudet under punkten 1 i Patent-

och marknadsdverdomstolens domslut ha foljande lydelse.

Patent- och marknadséverdomstolen forbjuder, med édndring av punkten 1 i Patent-
och marknadsdomstolens domslut, envar av thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab Neubrandenburg GmbH, vid vite om 1 000 000 kr, att i
nédringsverksamhet 1 Sverige,

a) pa sitt som skett enligt bilaga 24 till Patent- och marknadsdomstolens dom,
som ndringskdnnetecken anvinda de kdnnetecken som anges i bilaga B vid
rekrytering av séljare till verksamhet som omfattar tillverkning och forséljning
av betong och cement,

b) pa sitt som skett enligt bilaga 5 till Patent- och marknadsdomstolens dom,

1. som varukdnnetecken anvinda de kdnnetecken som anges 1 bilaga C for
utbjudande till forsdljning och annan marknadsforing av betong, cement
och dirtill relaterade tjinster samt

2. som ndringskdnnetecken anvinda dessa kdnnetecken for verksamhet som
omfattar tillverkning och forséljning av betong och cement.
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Hovrittsradet Kerstin Norman &r enligt foljande skiljaktig i frigan om de tyska
bolagens dndringsyrkande i riattegingskostnadsdelen kan tas upp till provning savitt
avser yrkandet om att den riattegangskostnad som de tyska bolagen forpliktats ersétta

de svenska bolagen for i underinstansen under alla forhallanden ska séttas ned.

I sitt 6verklagande angav de tyska bolagen i en forsta punkt att de yrkar att Patent- och
marknadsoverdomstolen ska ogilla de svenska bolagens talan i1 dess helhet. I en andra
punkt yrkade de att domstolen skulle befria de tyska bolagen fran skyldigheten att
ersitta motparternas rittegangskostnad i underinstansen och i en tredje punkt att
domstolen skulle tillerkédnna dem ersdttning for sina rittegangskostnader i enlighet
med deras yrkanden i underinstansen. Utdver en upplysning om att de tyska bolagen
aberopade samma omstdndigheter och bevis som i underinstansen, inneholl
overklagandet endast en begdran om anstand. I den komplettering till 6verklagandet

som senare kom in berordes fragan om réttegdngskostnader 6ver huvud taget inte.

Det yrkande om befrielse fran den réttegdngskostnadsskyldighet som underinstansen
alagt dem kan inte tolkas pd annat sitt &n att det forutsatte framgang i sjélva
huvudsaken. Det dr alltsé fraga om ett accessoriskt yrkande. Ett sddant formulerat
yrkande kan inte anses innefatta dven ett yrkande om att det utdomda beloppet for
rattegangskostnader ska sittas ned dven om dndringsyrkandet i huvudsaken inte skulle
ha nadgon framgang (se NJA 2015 s. 846, punkterna 12 och 13). Det yrkande om att det
utdomda beloppet for riattegangskostnader under alla forhdllanden ska séttas ned som

de tyska bolagen framstéllde forst vid huvudforhandlingen ska dérfor avvisas.

Overrdstad i denna fraga ir jag i 6vrigt ense med majoriteten.
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1. Patent- och marknadsdomstolen forbjuder envar av thomas Beteiligungen GmbH
och thomas praefab Neubrandenburg GmbH, vid vite om 1 000 000 kr, att i
nédringsverksamhet i Sverige anvénda kdnnetecknen som anges i domsbilaga 1 som
varukénnetecken for forséljning och marknadsforing av betong, cement och
relaterade tjdnster samt som ndringskénnetecken for verksamhet som omfattar
tillverkning och forsdljning av betong och cement, pa sétt som skett enligt

domsbilaga 2-5.

2. Patent- och marknadsdomstolen avslar Thomas Concrete Group AB:s och Thomas

Betong AB:s yrkande om vitesforbud 1 6vrigt.

3. Patent- och marknadsdomstolen faststéller att thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab Neubrandenburg GmbH ir skyldiga att, for utnyttjande av nirings-
och varukdnnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och
THOMAS BETONG pa sitt som skett enligt domsbilaga 2—5, till Thomas
Concrete Group AB solidariskt betala dels skilig ersittning, dels ersdttning for den

ytterligare skada som dessa intrang medfort.

4. Patent- och marknadsdomstolen faststéller att thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab Neubrandenburg GmbH &r skyldiga att, for utnyttjande av nirings-
och varukidnnetecknet THOMAS BETONG pa sitt som skett enligt domsbilaga
2-5, till Thomas Betong AB solidariskt betala dels skélig erséttning, dels erséttning

for den ytterligare skada som dessa intrdng medfort.

5. Thomas Concrete Group AB:s kdromaél ogillas avseende faststillelse av
skadestandsskyldighet som grundar sig pé registrering och inarbetning av EU-
varumirkena TEAM THOMAS (013227194), THOMAS (015558737), THOMAS
(015657571), THOMAS ACADEMY (018048899), THOMAS ACADEMY
(018048902), THOMAS BETON (013227186), THOMAS BETON (014207229),
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THOMAS BETONG (011327202), THOMAS BETONG (014204705), THOMAS
CEMENT (014207286), THOMAS CEMENT (017733189), THOMAS
CONCRETE GROUP (011327211), THOMAS CONCRETE GROUP
(013532221), THOMAS CONCRETE GROUP — THE CONCRETE
SPECIALISTS (015469034), THOMAS PRECAST (018012688), THOMAS
PREFAB (015817307), THOMAS SAND UND KIES (018011852) och THOMAS
SAND UND KIES (018007016) samt registrering och inarbetning av

foretagsnamnet Thomas Cement AB.

6. Patent- och marknadsdomstolen avskriver mélet avseende vitesforbud och
faststillelse av skadestdndsskyldighet som grundar sig pa inarbetning och
registrering av de svenska varumédrkena THOMAS BETONG —
SPECIALISTERNA PA BETONG (534383) och THOMAS MILJOSTOMME
(533104) samt inarbetning och registrering av EU-varumédrkena THOMAS
ZEMENT (017733197) och THOMAZ ZEMENT (017733833).

7. Patent- och marknadsdomstolen avskriver mélet avseende vitesforbud som grundar
sig pé inarbetning och registrering av EU-varumirkena TEAM THOMAS
(013227194), THOMAS (015558737), THOMAS (015657571), THOMAS
ACADEMY (018048899), THOMAS ACADEMY (018048902), THOMAS
BETON (013227186), THOMAS BETON (014207229), THOMAS BETONG
(011327202), THOMAS BETONG (014204705), THOMAS CEMENT
(014207286), THOMAS CEMENT (017733189), THOMAS CONCRETE
GROUP (011327211), THOMAS CONCRETE GROUP (013532221), THOMAS
CONCRETE GROUP — THE CONCRETE SPECIALISTS (015469034),
THOMAS PRECAST (018012688), THOMAS PREFAB (015817307), THOMAS
SAND UND KIES (018011852) och THOMAS SAND UND KIES (018007016).

8. Patent- och marknadsdomstolen forpliktar thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab att solidariskt ersdtta Thomas Concrete Group AB for dess

rittegdngskostnad med 3 634 815 kr jamte rinta enligt 6 § rintelagen (1975:635)
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fran denna dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 3 612 927 kr

ombudsarvode.

9. Patent- och marknadsdomstolen forpliktar thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab att solidariskt ersdtta Thomas Betong AB for dess
rattegangskostnad med 1 355 185 kr jimte réinta enligt 6 § rintelagen fran denna
dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 1 327 825 kr ombudsarvode.
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BAKGRUND

Thomas Concrete Group-koncernen ér en oberoende och familjedgd svensk
foretagsgrupp, som bl.a. producerar och tillhandahéller betong, betongprodukter och en
rad relaterade tjinster till byggentreprendrer. Thomas Concrete Group AB ar
moderbolag i koncernen och innehavare av foretagsnamnet THOMAS CONCRETE
GROUP. Thomas Betong AB ér ett heldgt dotterbolag till Thomas Concrete Group
(gemensamt kidrandebolagen). Thomas Betong dr innehavare av foretagsnamnet

THOMAS BETONG.

thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH (gemensamt
svarandebolagen) dr tva tyska bolag som &r verksamma inom byggsektorn 1 Tyskland,
men dven 1 andra delar av Europa. Svarandebolagen ingar 1 samma koncern (thomas
gruppe). thomas Beteiligungen dr innehavare av flera figur- och ordvarumairken som é&r
registrerade 1 Tyskland for bl.a. varuslagen betong och cement. Giltigheten av flera av
dessa dr foremal for rattslig provning 1 Tyskland. Gemensamt for alla kdnnetecken ar

att de innehaller namnet thomas.

Thomas Concrete Group inkom den 2 juni 2020 med stdmningsansdkan med yrkanden
om vitesforbud och faststillande av ersittningsskyldighet mot svarandebolagen (mal
PMT 8911-20). Thomas Concrete Groups talan avsdg intrang 1 bl.a. ett stort antal EU-
varumarken, det svenska kidnnetecknet THOMAS och foretagsnamnen THOMAS
CONCRETE GROUP AB och THOMAS BETONG AB.

Efter skriftvixling vilandeforklarade Patent- och marknadsdomstolen i beslut

den 30 december 2020 malet enligt artikel 132.1 1 Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken
(varumirkesforordningen), eftersom det 1 Tyskland pagick genkdromal betrdffande
giltigheten av flera av Thomas Concrete Groups EU-varumirken. Efter 6verklagande
faststillde Patent- och marknadséverdomstolen i beslut den 30 juli 2021 (mal

PMO 1664-21) Patent- och marknadsdomstolens beslut om vilandeforklaring av méalet

betrdffande tva av de aktuella EU-varumidrkena. Thomas Concrete Group anforde i
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yttrande den 17 augusti 2021 att bolaget inte ldngre aberopade de bada
EU-varumirken betrdffande vilka det sedan tidigare pagick genkéromal i Tyskland om
giltigheten. Patent- och marknadsdomstolen beslutade den 7 september 2021 att

ateruppta handlidggningen av malet.

Den 7 februari 2022 véckte svarandebolagen talan om dels ogiltigforklaring, dels i
flertalet fall upphidvande, av de totalt 16 EU-varuméarken som fortfarande omfattades
av Thomas Concrete Groups talan i intrdngsmalet (mal PMT 1960-22).
Svarandebolagen yrkade samma dag i intrdngsmalet att Thomas Concrete Groups talan
skulle avvisas vad géller den del som grundar sig pa registreringen av foretagsnamnet
THOMAS BETONG. Thomas Concrete Group anforde i yttrande 1 intrangsmalet den
14 februari 2022 att bolaget inte lingre dberopade intrdng 1 ndgra av bolagets EU-
varumadrken som grund for talan. Thomas Concrete Group anforde 1 yttrande 1
ogiltighetsmélet samma dag att Patent- och marknadsdomstolen inte var behdrig att
prova kidromalet eftersom bolaget inte ldngre grundade sin talan i intrangsmalet péd de

aktuella EU-varuméirkena.

Den 22 februari 2022 vickte Thomas Betong talan mot svarandebolagen om bl.a.
intrang 1 foretagsnamnet THOMAS BETONG (mal PMT 2908-22). Patent- och
marknadsdomstolen beslutade den 12 april 2022 att de bada intrangsmalen skulle

handldggas gemensamt i en rittegang.

Patent- och marknadsdomstolen avslog i beslut den 31 maj 2022 Thomas Concrete
Groups yrkande om att svarandebolagens talan 1 ogiltighetsmalet skulle avvisas. I
samma beslut forordnade domstolen att malen PMT 8911-20, PMT 1960-22 och
PMT 2908-22 skulle handldggas gemensamt 1 en réittegang. Thomas Concrete Group
overklagade beslutet om avvisning av svarandebolagens talan men Patent- och
marknadsoverdomstolen faststillde 1 beslut den 5 december 2022 Patent- och

marknadsdomstolens beslut (mal PMO 7917-22).
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Patent- och marknadsdomstolen beslutade den 8 september 2022 bl.a. att de bada

intrangsmaélen skulle provas i deras helhet genom deldom vid huvudforhandlingen den

8, 9 och 11 november 2022. Den nu aktuella domen i intrdngsmalen har dock inte

betecknats som en deldom eftersom det endast ar fraiga om en deldom i forhéllande till

det kumulerade ogiltighetsmélet och domstolen genom domen skiljer samtliga delar av

de bada intrdngsmaélen fran sig.

YRANDEN OCH INSTALLNING

Thomas Concrete Group och Thomas Betong har yrkat att Patent- och

marknadsdomstolen

1.

vid vite om 1 000 000 kr, eller annat belopp som ritten finner verkningsfullt,
forbjuder envar av thomas praefab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen
att i niaringsverksamhet 1 Sverige anvinda — eller medverka till anvindning av —
nagot av de kdnnetecken som anges i domsbilaga 6, eller ndgot tecken som ar
vasentligen likartat nagot av tecknen 1 domsbilaga 6, som kénnetecken for:

(a) produkter (i) som bestar av betong, (ii) 1 vilka en visentlig bestandsdel
ar betong, (i11) som utgor en vasentlig bestandsdel 1 betong eller (iv)
som &r avsedda att anvindas vid tillverkning, transport, gjutning,
reparation, uppforande eller behandling av nagon sddan produkt som
anges 1 nagon av punkterna (i), (ii) och (iii),

(b) tjanster innefattande tillverkning, transport, gjutning, reparation,
behandling, uppforande och/eller uthyrning av ndgon sadan produkt
som anges under punkt (a), och

(c) verksamhet inom ndgot av de omraden som anges 1 punkterna (a) och
(b).

Thomas Concrete Group har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen
faststiller att thomas praefab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen ér
skyldiga att solidariskt till Thomas Concrete Group utge skélig ersittning samt
erséttning for ytterligare skada for intrdng i de kdnnetecken som anges 1

domsbilaga 7.
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3. Thomas Betong har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen faststéller att
thomas praefab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen ar skyldiga att
solidariskt till Thomas Betong utge skalig erséttning samt erséttning for
ytterligare skada for intrang i kdnnetecknet THOMAS BETONG.

4. Thomas Concrete Group och Thomas Betong har yrkat att Patent- och
marknadsdomstolen forpliktigar thomas pracfab Neubrandenburg och thomas
Beteiligungen att solidariskt ersdtta Thomas Concrete Group och Thomas

Betong for deras rittegdngskostnader.

thomas praefab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen har bestritt Thomas

Concrete Groups och Thomas Betongs samtliga yrkanden.

thomas praefab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen har yrkat att Thomas
Concrete Groups kdromdl 1 friga om faststéllelse av skadestdndsskyldighet som
grundar sig pd inarbetning eller registrering av EU-varumiarkena TEAM THOMAS
(013227194), THOMAS (015558737), THOMAS (015657571), THOMAS
ACADEMY (018048899), THOMAS ACADEMY (018048902), THOMAS BETON
(013227186), THOMAS BETON (014207229), THOMAS BETONG (011327202),
THOMAS BETONG (014204705), THOMAS CEMENT (014207286), THOMAS
CEMENT (017733189), THOMAS CONCRETE GROUP (011327211), THOMAS
CONCRETE GROUP (013532221), THOMAS CONCRETE GROUP — THE
CONCRETE SPECIALISTS (015469034), THOMAS PRECAST (018012688),
THOMAS PREFAB (015817307), THOMAS SAND UND KIES (018011852) och
THOMAS SAND UND KIES (018007016) samt foretagsnamnet Thomas Cement AB

ska ogillas och att malet i 6vriga aterkallade delar ska skrivas av.

thomas praefab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen har yrkat ersittning

for sina rittegdngskostnader.
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GRUNDER M.M.
Kirandebolagen

Thomas Concrete Group och Thomas Betong har ensamriitt till kdnnetecknen

Thomas Concrete Group har ensamritt till kinnetecknen THOMAS och THOMAS
CONCRETE GROUP och Thomas Betong har ensamritt till kinnetecknet THOMAS
BETONG. THOMAS CONCRETE GROUP &r Thomas Concrete Groups registrerade,
vilkénda och inarbetade foretagsnamn och det ér dven ett vilkédnt och inarbetat
varumarke i1 Sverige. Vidare &r THOMAS ett vilkéint och inarbetat varu- och
naringskdnnetecken. Thomas Betong har ensamritt till kinnetecknet THOMAS
BETONG som dr Thomas Betongs registrerade, vilkdnda och inarbetade
foretagsnamn. Det dr ocksd ett vilkdnt och inarbetat varumarke 1 Sverige.
Kénnetecknet THOMAS idr den mest sdrskiljande bestandsdelen i THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG. Ordet THOMAS ér inarbetat som

s.k. sekundért kdnnetecken enligt lagen (2018:1653) om foretagsnamn.

Kéarandebolagen har ett koncerngemensamt intresse av kinnetecknet THOMAS, med
eller utan tilldgg. Forhallandet, att Thomas Betong ér registrerad innehavare av
foretagsnamnet THOMAS BETONG, innebér inte att Thomas Concrete Group saknar
ratt att foretrada rittigheterna till kinnetecknet THOMAS BETONG. Thomas
Concrete Group ér det bolag som ytterst kontrollerar anvindningen av kidnnetecknet
THOMAS i1 TCG-koncernen, oavsett om det anvinds ensamt eller i kombination med
nagot annat ord eller tecken, saisom BETONG. Thomas Betongs registrering av
foretagsnamnet THOMAS BETONG vilar pa tillstdnd frdn Thomas Concrete Group.
Thomas Concrete Group har ocksa en ensamlicens frin Thomas Betong att anvinda
kidnnetecknet THOMAS BETONG. Licensen inkluderar en ritt att anvinda THOMAS
BETONG som varukdnnetecken. Hartill kommer att samtliga réttigheter och skydd
(inklusive varumirkesrittigheter), som grundar sig pd anvindning och inarbetning av
THOMAS BETONG, édgs av Thomas Concrete Group. Dessutom dger Thomas

Concrete Group 100 procent av Thomas Betong och bedriver sidledes verksamhet
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genom Thomas Betong. Thomas Concrete Group paverkas darfor negativt av att

dotterbolagets foretagsnamn THOMAS BETONG skadas.

Thomas Concrete Group grundades ar 1955 och koncernens svenska verksamhet har
bedrivits i dver 60 ar. Ett stort antal kéinnetecken som utgors av eller innehaller
kannetecknet THOMAS, inklusive kdnnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE
GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS CEMENT, har anvénts av bolag i
Thomas Concrete Group-koncernen och exponerats i mycket stor omfattning, bade i
Sverige och utomlands. I Tyskland paborjades anvindningen av kdnnetecknet
THOMAS ér 1965. I USA paborjades anvandningen ar 1985, i Sverige ar 1994 och i
Polen ar 1997. Bolagen i Thomas Concrete Group-koncernen har investerat betydande
resurser 1 marknadsforing under kinnetecken som utgors av eller innehdller THOMAS
och de anvinder det gemensamma och dominerande kdnnetecknet THOMAS for att
markera sin koncerngemenskap. I Sverige har Thomas Concrete Group-koncernens
kdnnetecken anvints och exponerats bl.a. 1 annonser, broschyrer, fakturor och
reportage, pa internet, vid méssor och utstédllningar. Genom méalmedveten, kostsam,
langvarig, rikstdckande, kontinuerlig och omfattande anvdndning har kidrandebolagens
kdnnetecken saledes kommit att bli vilkénda, vél ansedda och starkt inarbetade pa den
svenska marknaden. Svarandebolagen har i svaromaélet vitsordat att de kdnnetecken
som anvéinds pa Thomas Concrete Groups hemsida, har varit féremal for verkligt bruk

enligt EU-varumérkesforordningen.

Thomas Concrete Group-koncernen kan med ritta uppfattas som ett kommersiellt

ursprung for t.ex. betong och/eller cement.

Den gemensamma och mest sdrskiljande bestdndsdelen i kdrandebolagens kidnnetecken
ar THOMAS. Kénnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och
THOMAS BETONG utgdr, tillsammans med det svenska kénnetecknet THOMAS
CEMENT, en s.k. kinneteckensfamilj eller kinneteckensserie (THOMAS-familjen).
De kdnnetecken i THOMAS-familjen som innehaller fler element &n kidnnetecknet

THOMAS har ocksé konstruerats pd ett gemensamt sitt. De domineras av
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huvudkénnetecknet THOMAS, atfoljt av ett ord som indikerar produktslag eller

verksamhetsomréde.

Foretagsnamnet THOMAS CONCRETE GROUP har registrerats for verksamhet som
omfattar att tillverka och forséilja betong samt att bedriva tillverkning, forsdljning och
handel med ravaror for betongtillverkning samt att bedriva forskning och utveckling av
betongprodukter, tester och analyser av betongprodukter och rdmaterial samt
forsiljning av lab-tjanster och att som moderbolag leda och administrera sédan
verksamhet dvensom att bedriva finansieringsrorelse, dga och forvalta fastigheter,

aktier och annan diarmed forenlig verksamhet.

Foretagsnamnet THOMAS BETONG har registrerats for verksamhet som omfattar att
tillverka och forsélja fabriksbetong, grus- och stenprodukter, betongvaror och dirmed

forenlig verksamhet samt dga och forvalta fast och 16s egendom.

Kéannetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG
ar vilkdnda, vél ansedda och starkt etablerade pa den svenska marknaden. Nar ett
kdnnetecken innehdllande THOMAS anvinds uppfattas tecknet som ett angivande av
kommersiellt ursprung i den svenska malgruppen. THOMAS, THOMAS BETONG
och THOMAS CONCRETE GROUP har som varukédnnetecken inarbetats for betong
och cement. I sin egenskap av naringskénnetecken har de inarbetats for tillverkning
och forsdljning av betong och cement. Kdrandebolagens ensamritt till kinnetecknen
vilar saledes dven pa inarbetning enligt 1 kap. 7 § varumarkeslagen (2010:1857) och

1 kap. 2 § lagen om foretagsnamn.

Enligt reglerna om det s.k. korsvisa skyddet (1 kap. 8 § varumérkeslagen och 1 kap.
3 § lagen om foretagsnamn) har Thomas Concrete Group och Thomas Betong
ensamritt att anvinda sina respektive fullstdndiga foretagsnamn och det inarbetade
sekundira kannetecknet THOMAS som varukdnnetecken. Varukénneteckensskyddet
for THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG omfattar

bl.a. sddana varor och tjanster som anges i registreringsbevisen for Thomas Concrete
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Groups registrerade varumérken och som ingar i klasserna 19, 37 och 40 i den s.k.

Niceklassificeringen.

Forhallandet att vissa foretag i den svenska byggbranschen har registrerat
foretagsnamn innehallande namnet THOMAS eller TOMAS, har ingen betydelse for
fragan om kédrandebolagens kinnetecken ir inarbetade for betong och cement (i
egenskap av varukdnnetecken) eller tillverkning och forsiljning av betong och cement
(1 egenskap av nédringskdnnetecken). Sagda foretag bedriver inte samma slags
verksamhet som kdrandebolagen och dr séledes inte heller tillverkare av betong eller

cement.

Kérandebolagen har under lang tid anvént kinnetecknen THOMAS CONCRETE
GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS 1 betydande omfattning, bade som
varukdnnetecken och som niringskdnnetecken. Forhallandet att THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG ibland har anvénts 1 latt figurativa
utforanden innebdr inte att foretagsnamnen inte har anvénts vid dessa tillfdllen. Néar
anvandningen har syftat huvudsakligen till att marknadsfora THOMAS-bolagens
respektive verksamheter har associationsformen AB ibland uteldmnats. Utelimnandet
av forkortningen AB har inte paverkat de respektive registrerade foretagsnamnens

sarskiljningsformaga och detsamma giller det inarbetade nirings- och

varukannetecknet THOMAS.

thomas praefab Neubrandenburgs och thomas Beteiligungens anvindning av
intrangsgorande kdnnetecken i Sverige

I Sverige anvidnder thomas pracfab Neubrandenburg och thomas Beteiligungen de elva
kénnetecken som anges i domsbilaga 6. Kdnnetecknen anvénds i svarandebolagens
nédringsverksamhet. Kinnetecknen anvénds bade som varukénnetecken och som
nédringskdnnetecken. Fyra av kdnnetecknen anvinds pa webbplatsen
www.byggindustrijobb.se. Fyra av kdnnetecknen anvidnds pd webbplatsen

www.byggvarlden.se. Tre av kinnetecknen anvédnds pd www.byggindustrin.se. Sex av
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kinnetecknen anviands pad webbplatsen www.thomas-praefab.de, som relativt nyligen
har ersatt den tidigare webbplatsen www.praefa.de. Flera av kinnetecknen anviands

dessutom genom Google och genom en forsiljningsagent pa Linkedin.

Genom hinvisningar och ldnkar pa de tre ovannimnda webbplatserna med
toppdoménen .se, uppmanas besokarna av sagda webbplatser dessutom att besoka
webbplatsen www.thomas-gruppe.de, dir ytterligare produkter, tjdnster och
verksamheter presenteras. Svarandebolagens kidnneteckensanvindning pa de tre
webbplatserna med toppdoménen .se méste darfor anses omfatta de produkter, tjanster

och verksamheter som presenteras pa www.thomas-gruppe.de.

Webbplatserna www.byggindustrijobb.se, www.byggvarlden.se,
www.byggindustrin.se och www.thomas-praefab.de riktar sig mot Sverige och svenska
byggentreprendrer, inklusive byggforetag som anvénder betong och/eller cement, dvs.
mot kdrandebolagens omsdttningskrets 1 Sverige. Detta fordndras inte av att svenska
sdljare 1 byggbranschen kan uppfatta svarandebolagens marknadsforing pa sagda

webbplatser.

Samtliga varor, tjinster och verksamheter, for vilka de elva intrdngsgdrande
kdnnetecknen anvéinds, omfattas av skyddsomfanget for kannetecknen THOMAS,
THOMAS BETONG och THOMAS CONCRETE GROUP. Samtliga varor, tjanster
och verksamheter utgors av betong, tillverkas av betong, ingar i betong eller anknyter
pa annat sitt starkt till betongmarknaden. Kdnnetecknen anvénds bl.a. for betong,
betongelement, betongkomponenter, prefabricerad betong, byggmaterial,
fabriksbetong, betongprodukter, firdigblandad betong, cement, asfalt, produkter av
sten, ballast, vigkonstruktion, utvinning av rdvaror i stenbrott, produktion av manga
byggnadsmaterial till bearbetning och anvindning inom byggnadskonstruktion och
anldggning, transporter och monteringstjinster inom de nyssnimnda omrédena,
bortforsel och dtervinning av betong och asfalt, rivningsarbete avseende bl.a. betong
och asfalt, markarbeten med cement och verksamhet inom samtliga ovan angivna

omréden samt for foretagen som sédana.
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Svarandebolagens anvéndning av vart och ett av de elva kénnetecknen gor intrang i
ensamrittigheterna till vart och ett av kinnetecknen THOMAS, THOMAS BETONG
och THOMAS CONCRETE GROUP.

Anvindningen av kdnnetecknen thomas betonbeuteile (ord), thomas praefa (ord),
thomas praefa (figur med vit bakgrund), thomas-gruppe (ord) och thomas gruppe
(figur) pabdrjades senast i februari 2020. Anvandningen av kidnnetecknen thomas
praefab (ord), thomas-praefab (ord), thomas prefab (figur) och thomas gruppe (ord)
paborjades senast i april 2020. Anviandningen av kidnnetecknet thomas group
paborjades senast i februari 2021. Anvéndningen av kdnnetecknet thomas praefa (figur

med svart bakgrund) péborjades senast i oktober 2021.

Respektive svarandebolags ansvar for anvandningen

I forsta hand gor kiarandebolagen gillande att bade thomas praefab Neubrandenburg
och thomas Beteiligungen gor intrang 1 kdrandebolagens kdnneteckensrattigheter
genom den kdnneteckensanvindning som beskrivs ovan. Det &r tydligt att thomas
praefab Neubrandenburg star som avsidndare av all marknadsforing pd webbplatserna
www.byggindustrijobb.se, www.byggvarlden.se, www.byggindustrin.se och
www.thomas-praefab.de och det dr ocksé tydligt att thomas Beteiligungen anviander de
intrangsgorande kdnnetecknen pa sagda webbplatser. thomas Beteiligungens
anvandning framgér bl.a. av att samtliga patalade webbplatser hdnvisar och/eller lankar
till thomas Beteiligungens webbplats www.thomas-gruppe.de, att samtliga webbplatser
hanvisar till THOMAS GRUPPE eller THOMAS GROUP, dvs. till den koncern i
vilken thomas Beteiligungen &r moderbolag, att thomas Beteiligungen har ansokt om
varumérkesskydd for flera av de intrangsgdrande kénnetecknen och att thomas praefab
Neubrandenburg enligt svarandebolagen anvander dessa kdnnetecken med tillstdnd av
thomas Beteiligungen. I malet har thomas praefab Neubrandenburg och thomas

Beteiligungen ocksa angivit att bdda svarandebolagen anvédnder kinnetecknen.

I andra hand gors géllande att thomas praefab Neubrandenburg gor intrang i Thomas

Concrete Groups och Thomas Betongs ensamrittigheter och att thomas Beteiligungen
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medverkar till dessa intrang. Kdrandebolagen hénvisar hirvid till de omsténdigheter
som anges i det foregaende stycket. De atgérder som innebér intrang i kdrandebolagens
ensamréttigheter har vidtagits inom ramen for thomas praefab Neubrandenburgs
normala verksamhet. Denna verksamhet har inte bedrivits oberoende av thomas
Beteiligungen. thomas Beteiligungen maste atminstone anses ha mojliggjort och varit

medvetet om thomas praefab Neubrandenburgs kidnneteckensanvindning i Sverige.

Omsattningskrets och genomsnittskonsument

Den relevanta omsittningskretsen dr svenska byggentreprendrer som anviander betong
och/eller cement. Dessa byggforetag ar ocksa anvéndare av produkter och tjinster som
anknyter till betong och/eller cement. I Sverige finns ca 44 000 byggforetag, av vilka
majoriteten dr sma eller mycket smé. Kdrandebolagen bestrider att svarandebolagens
marknadsforing har kommunicerats endast mot ”svenska séljare inom byggbranschen”.
Svarandebolagens marknadsforing har riktats framst mot beslutsfattare 1 de svenska
byggforetagen och uppfattas ocksa av sddana beslutsfattare, oavsett vem eller vilka
personer svarandebolagen har avsett att rikta sig till med sin marknadsforing. All
patalad marknadsforing, i vilken de intrdngsgérande kdnnetecknen anvénds, upplyser
omsittningskretsen om vilka slags verksamheter som avses och vilka produkter och
tjanster som tillhandahalls. Den genomsnittlige mottagaren i omséttningskretsen har
samma uppmadrksamhetsniva och bleknande minnesbild som genomsnittskonsumenten
vanligtvis har. Detta bekréftas av det stora antalet faktiska forviaxlingar som har

intraffat i Tyskland.

Uppmirksamhetsnivin m.m. 1 omséattningskretsen dr under alla forhallanden inte sa
hog, att risken for forvixling, snyltning och skada inte skulle vara mérkbar. Aven om
den genomsnittlige mottagaren i omséttningskretsen skulle vara extra uppmirksam
miste mottagaren fortfarande forlita sig pd sin oklara minnesbild och saknar
fortfarande mojlighet att jamfora de intrangsgérande kdnnetecknen och

kdrandebolagens kénnetecken sida vid sida.
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Forvaxlingsrisk

Vart och ett av de intrdngsgorande kédnnetecknen bygger pé det dominerande
kannetecknet THOMAS och har dven i 0vrigt konstruerats pa samma sétt som
kannetecknen i THOMAS-familjen. Vart och ett av de intrangsgorande kdnnetecknen
anvinds ocksé for samma slags produkter, tjinster och verksamheter som

kénnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS.

Foljaktligen finns det en stor risk att den genomsnittlige mottagaren, vid kontakt med
ett eller flera intrangsgdrande kdnnetecknen, uppfattar att dessa ingdr i THOMAS-
familjen och séledes tar miste pa ursprunget for svarandebolagens produkter, tjanster
och/eller verksamheter. Vart och ett av de intrdngsgdrande kdnnetecknen gor darfor
intrdng 1 Thomas Concrete Groups respektive Thomas Betongs ensamritt till
kannetecknen THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS i
strid med 1 kap. 4 § 1 forsta stycket 2 lagen om foretagsnamn och 1 kap. 10 § forsta

stycket 2 varumirkeslagen.

Svarandebolagens anvdndning av de stiliserade bokstidverna th i gront, i1 vissa av de
intrdngsgorande kdnnetecknen, eliminerar inte risken for forviaxling. Bokstédverna th 1
gront har ingen inverkan pa den ovanndmnda konstruktionen hos de intrangsgérande
kdnnetecknen. Bokstédverna th 1 gront innebér inte heller att den visuella likheten med
Thomas Concrete Groups kdnnetecken blir avsevért mindre. Det mest identitets-
biarande elementet 1 samtliga intrdngsgorande kdnnetecken, liksom i kdrandebolagens
kdnnetecken, dr det inarbetade kdnnetecknet THOMAS. Bokstdverna th i gront uttalas
inte heller vid muntlig anvindning av de intrdngsgorande kidnnetecknen. Bokstiverna
th 1 gront pdverkar inte heller den begreppsmaissiga innebdrden hos de intridngsgdrande

kénnetecknen.

Forhallandet att tva av de aktuella webbsidorna (www.thomas-praefab.de och
www.thomas-gruppe.de) ér avfattade pa tyska spraket &r inte dgnat att eliminera

forvaxlingsrisken. Tyska dr det mest anvidnda spraket 1 Europa. I Sverige dr andelen
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personer, som talar och liser frimmande sprak, dessutom mycket hog. Dessutom

kommunicerar 4ven Thomas Concrete Group-koncernen pé tyska spraket.

Forvixlingsrisken hade varit pataglig &ven om kdrandebolagen inte hade kunnat géra
géllande det utokade skydd som foljer av bolagens innehav av en hel kénneteckens-
familj. Den starka inneboende sarskiljningsformagan hos det kdnda och identitets-
barande kdnnetecknet THOMAS, i kombination med den starka fonetiska och
konceptuella mérkeslikheten och den starka varuslagslikheten eller varuslags-
identiteten, mellan vart och ett av de intrangsgdrande kidnnetecknen och vart och ett av
kdnnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS,
innebdr att vart och ett av de intrdngsgdrande kidnnetecknen ar forvaxlingsbart med

vart och ett av de nyssndmnda kénnetecknen.

Det kan under alla omstédndigheter konstateras att vart och ett av de intrdngsgdrande
kénnetecknen dr forvixlingsbart med minst ett av kdrandebolagens kidnnetecken
THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS och att vart
och ett av kinnetecken THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och
THOMAS har utsatts for skadegorande intrang genom svarandebolagens anvindning
av minst ett av de intrdngsgdrande kdnnetecknen. Som exempel kan ndmnas (a) att det
intrangsgorande kdnnetecknet THOMAS BETONBAUTEILE éar forviaxlingsbart med
de av kdrandebolagens kdnnetecken som innehaller ndgot av orden BETONG och
CONCRETE (bl.a. eftersom “’betonbauteile” betyder ’betongkomponenter” och dérfor
for tankarna till betong och cement) och (b) att de intrangsgorande kdnnetecken som
innehaller ordet GROUP eller GRUPPE ir forvixlingsbara med det av kidrande-
bolagens kidnnetecken som innehéller ordet GROUP (bl.a. eftersom samtliga

kénnetecken uppenbart asyftar en grupp eller koncern).

Den patagliga forvaxlingsrisken bekriftas av hindelseutvecklingen 1 Tyskland. Bolag i
svarandebolagens koncern har i Tyskland paborjat anvdndning av flera THOMAS-
kannetecken (inklusive kdnnetecken som anvidnder bokstidverna th i gront). Den starka

likheten med kénnetecken som sedan linge anvéinds 1 Tyskland, av bolag i Thomas
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Concrete Group-koncernen, har medfort flera faktiska forvaxlingar mellan bolag i
svarandebolagens koncern och bolag i Thomas Concrete Groups koncern.
Koncernernas respektive produkter, tjinster och verksamheter har forvixlats av
journalister, kunder, leverantorer och anstillda. Vissa av forvaxlingarna har dessutom
lett till allvarliga renomméskador for Thomas Concrete Group-koncernen. En
motsvarande utveckling kan forvéntas i Sverige, om svarandebolagen tillats att
fortsétta med den intrangsgorande verksamheten hir. En sddan utveckling skulle vara

synnerligen skadegorande for Thomas Concrete Group och Thomas Betong.

Svarandebolagen har inte ndgon skilig anledning att anvinda nagot av de
intrdngsgorande kdnnetecknen 1 Sverige. Svarandebolagens pastdende att de har anvant
kannetecknet THOMAS 1 en betydande omfattning 1 Tyskland (vilket kidrandebolagen
bestrider) saknar hérvid betydelse.

Utokat skydd

Genom att anknyta till kirandebolagens kidnnetecken drar svarandebolagen utan skilig
anledning otillborlig nytta av och skadar den sérskiljningsformaga och det anseende
som kdrandebolagens kidnnetecken har och som kdrandebolagen har byggt upp genom
betydande investeringar i marknadsforing och annan verksamhet. Samtliga
intrangsgorande kdnnetecken anvédnder det sérskiljande och kdnda kidnnetecknet
THOMAS, ér uppbyggda pa samma sitt som kdrandebolagens kdnnetecken och
anvands for samma slags varor, tjinster och verksamheter som dessa. Det dr darmed
ofrankomligt att en betydande del av omséttningskretsen, vid kontakt med nagot av de
intrdngsgorande kidnnetecknen, kommer att tinka pa kdrandebolagens kénnetecken.
Denna associationsoverforing dr obehorig och dessutom avsiktlig. Svarandebolagens
intrang 1 kinnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och
THOMAS utnyttjar och skadar vart och ett av dessa, 1 strid med 1 kap. 4 § forsta

stycket 3 lagen om foretagsnamn och 1 kap. 10 § forsta stycket 3 varumadrkeslagen.
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Svarandebolagens kinnetecken

Svarandebolagen har inte anvint THOMAS som kénnetecken eller del av nidgot
kannetecken sedan 1930-talet och inte heller fore &r 1994. Svarandebolagens pastdende
att grundaren till Emil Thomas Tiefbauunternehmen ar E.T., som péstds vara

far till thomas Beteiligungens VD E.T., saknar ocksa betydelse i malet. Den ensamritt
en person kan ha att anvénda ett personnamn som foretagsnamn

tillkommer endast fysiska personer och inte juridiska personer. Svarandebolagens
koncern utgdr en medelstor foretagsgrupp som ursprungligen har varit verksam framst
inom omrddet vigkonstruktion, 1 sodra Tyskland. Svarandebolagens historiska
anvindning av kidnnetecken, som innehdller THOMAS, har under lang tid varit
obetydlig. Inget sddant kinnetecken har, forrdn nyligen, anvints for betong eller
cement. De intrangsgdrande kdnnetecknen har inte heller anvénts pa internet av

svarandebolagen forrdn pd senare tid.

Inget av de kinnetecken som svarandebolagen péstar sig ha ritt till, har 1 Tyskland
inarbetats till forman for nagot bolag i svarandebolagens koncern. I den man négot
THOMAS-kdnnetecken dr inarbetat i Tyskland ar det inarbetat f6r bolag i Thomas
Concrete Group-koncernen, dvs. uppfattas som kdnnetecken for produkter, tjdnster och

verksamhet fran/i Thomas Concrete Group-koncernen.

Dartill ar flera av de kénnetecken som svarandebolagen pastar sig ha rétt till, och som
svarandebolagen har gjort gillande i malen (inklusive de tva nationella varumairkes-
registreringar som svarandebolagen har dberopat), foremal for hdvnings- och/eller
ogiltighetstalan 1 Tyskland. Thomas Concrete Group har ocksd invént vid det tyska
patent- och registreringsverket mot Thomas Beteiligungens ansdkningar om

registrering av ett antal (nationella) varumérken innefattande ordet THOMAS.

I Sverige dger svarandebolagen inga relevanta réttigheter, varken till registrerade eller

inarbetade kdnnetecken.
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Skadestdnd

Svarandebolagen ir skyldiga att utge skélig ersédttning for intrdngen.

Utover skilig erséttning har kidrandebolagen ritt till ersittning for ytterligare skada
som uppstatt och alltjimt uppstér for kérandebolagen till f61jd av intrangen. Intrdngen
orsakar allvarliga funktionsskador pa kirandebolagens kidnnetecken. Skador har
uppstétt pa ursprungsangivelsefunktionen, kvalitetsgarantifunktionen, reklam-

funktionen och investeringsfunktionen.

Betriffande svarandebolagens uppsat eller oaktsamhet ska noteras bl.a. att
kdrandebolagens kidnnetecken har anvints av kdrandebolagen under mycket lang tid
och att svarandebolagen har varit medvetna om detta nir anvindningen av de
intrdngsgorande kdnnetecknen paborjades i bl.a. Sverige. Dessutom har Thomas
Concrete Groups koncernchef, 1 direkt kontakt med svarandebolagens koncernchef,
invdnt mot planerna pa att lansera svarandebolagens nya varuméirkesplattform
(inklusive de intrangsgorande kdnnetecknen) innan varumérkesplattformen lanserades,
varvid Thomas Concrete Groups koncernchef 1 forebyggande syfte dven har
uppmarksammat svarandebolagens koncernchef om Thomas Concrete Groups
kdnneteckensrattigheter. Svarandebolagen har inte tagit ndgon hiansyn till Thomas
Concrete Groups synpunkter. Dessutom har svarandebolagen haft anledning att
undersoka och forhalla sig till kirandebolagens kédnneteckensrittigheter 1 anledning av
de processer som pagar 1 Tyskland. Intrangen 1 Sverige har déarfor skett av uppsét eller

grov oaktsambhet.

Svarandebolagen anvinder fortfarande intrdngsgorande kénnetecken i1 Sverige.
Intrangsgorande kidnnetecken anvénds 1 Sverige pd webbsidan www.byggindustrin.se
och pa Google samt p4 www.thomas.gruppe.de, som genom lankning utgor del av
marknadsforingen pd webbsidan www.byggindustrin.se. Dessutom anvéinder
svarandebolagen en forsdljningsagent for sin marknadsforing och forséljning under
intrangsgorande kdnnetecken 1 Sverige. Vidare har bolag i svarandebolagens koncern,

som kontrolleras av thomas Beteiligungen, nyligen bytt namn pd sin svenska filial,
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som &r aktiv och numera registrerad med namn innehallande THOMAS i Sverige. Om
intrangen inte bringas till upphorande riskerar skadorna pé kédrandebolagens

kédnnetecken att bli bestdende.

Svarandebolagen

Svarandebolagens grunder i korthet

Svarandebolagen bestrider att kdrandebolagen har inarbetat nagot av sina kdnnetecken
och att det foreligger anseendeskydd for kédnnetecknen. Kédrandebolagens kdnnetecken
har ett snivt skyddsomfang. Det foreligger ingen forvaxlingsrisk. Svarandebolagen
varken snyltar pd eller urvattnar kirandebolagens kidnnetecken. Svarandebolagen
anvander och har anvint personnamnet Thomas som néringskénnetecken och har
diarmed ensamritt till ndringskdnnetecknet eftersom namnet har sirskiljningsforméga
for verksamheten, utan krav pa registrering eller inarbetning. Eftersom personnamnet
Thomas togs 1 bruk innan kdrandebolagen borjade anvinda Thomas s& har
svarandebolagen foretradesritt. Namnet togs 1 bruk pa 1930-talet. I vart fall har
svarandebolagen haft skilig anledning att anvinda sina kidnnetecken. Kdrandebolagens
ensamritt till sina foretagsnamn hindrar inte att svarandebolagen anviander sina
kdnnetecken eftersom kérandebolagen inte lider skada av anvdandningen. Inte heller
skadas négra funktioner hos kidrandebolagens kénnetecken. thomas Beteiligungen
GmbH ansvarar inte for den pétalade kidnneteckensanvéndningen och har heller inte

medverkat till anvindningen.

Svarandebolagens instdllning till de av kdrandebolagen dberopade rdttigheterna

Svarandebolagen bestrider att Thomas Concrete Group eller Thomas Betong skulle ha
ensamritt till kinnetecknet Thomas pé grund av inarbetning enligt 1 kap. 7 §
varumirkeslagen och 1 kap. 2 § lagen om foretagsnamn, att kidrandebolagens
kénnetecken Thomas Concrete Group, Thomas Betong eller Thomas skulle vara

vélkanda, vélansedda, starkt etablerade eller inarbetade pa den svenska marknaden och
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att omséttningskretsen skulle relatera till Thomas Concrete Group eller Thomas

Betong i detta avseende.

Vidare kan svarandebolagen inte vitsorda att Thomas Concrete Group skulle ha
grundats ar 1955 och idag vara marknadsledande i Sverige, att kdrandebolagens
kannetecken — inklusive kidnnetecknet Thomas — skulle ha anvints och exponerats i
mycket stor omfattning 1 Sverige och utomlands, eller att kinnetecknet Thomas skulle
ha anvints 1 USA sedan 1985. Inte heller kan svarandebolagen vitsorda att en
marknadsrelevant anvindning av kdnnetecknet Thomas skulle ha skett av Thomas
Concrete Group i Tyskland &r 1965. Svarandebolagen bestrider att Thomas Concrete
Group skulle ha anvdnt Thomas 1 Sverige ar 1995, att betydande resurser anvints for
marknadsforing under kidnnetecknet Thomas och att Thomas anvénts 1 ett flertal olika

annonser, broschyrer, fakturor etc.

Eftersom ingen inarbetning av kdrandebolagens kénnetecken Thomas kan konstateras,
bor inget s.k. korsvist skydd tillimpas och det foreligger inte nagot intrang med

tillimpning av det korsvisa skyddet.

Kérandebolagen kan inte lida ndgon skada av svarandebolagens 1 mélet aktuella
kdnneteckensanvdndning med tillimpning av 1 kap. 4 § andra stycket lagen om
foretagsnamn. Kdrandebolagens ensamritt till sina foretagsnamn hindrar dérfor inte

svarandebolagens kénneteckensanvandning.

Svarandebolagens rdttigheter

Svarandebolagen har 1 Tyskland anvént foretagsbeteckningen Thomas sedan 1930 och
sedan 1994 har thomas anvénts pa brevpapper och andra affarshandlingar. Sedan 2003
har svarandebolagen i Tyskland anvént ndringskdnnetecknen thomas Bau och thomas

Gruppe.
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Enmansforetaget Emil Thomas Straen-und Tiefbauunternehmung grundades pa 1930-
talet. Ar 1994 kom Emil Thomas StraBen-und Tiefbauunternehmung att inkluderas i
thomas Beteiligungen GmbH & Co KG och ar 2009 ombildades thomas Beteiligungen
GmbH & Co KG till thomas beteiligungen GmbH. Emil Thomas Stra3en-und
Tietbauunternehmung dr darmed ursprunget till svarandebolaget thomas Beteiligungen
GmbH. thomas Beteiligungen GmbH och bolag i den grupp som svarandebolagen
tillhor har bedrivit verksamhet under kannetecken som utgdrs av eller innehaller
Thomas sedan 1930-talet. Svarandebolagen innehar flertalet kdnneteckensréttigheter
som har gemensamt att de innehaller ordkomponenten thomas, foljt av ett
verksamhetsomrade (t.ex. betong, cement, firdiga element m.m.). Svarandebolagens
varumarken baseras pa tva tyska varuméirkesregistreringar och har registrerats bl.a. for
byggmaterial, asfalt, betong, cement, kalksten, kvartsit, transportabla prefabricerade
hus och byggindustrin. Bdda varuméarkena priglas av ordet thomas. Svarandebolagen
kan aberopa dldre réttigheter &n Thomas Concrete Group och har anvint sig av ordet

thomas som registrerat varumirke sedan 2002.

Svarandebolagen anvénder ’thomas” som kénnetecken 1 Tyskland 1 en stor mangd
olika sammanhang utdver pé sina hemsidor. Anvéndningen sker exempelvis pa fasader
till kontorslokaler, block och almanackor, broschyrer, arbetsfordon, mésskyltar och
andra reklamskyltar, samt arbetskldder. Vidare sponsrar svarandebolagen olika
evenemang varvid exponering av kinnetecknet sker. Aven ett arligt sponsringspris

delas ut vid ett universitet i Weimar dar kidnnetecknet forekommer.

Inarbetningen av svarandebolagens kidnnetecken i Tyskland har betydelse eftersom
skyddsomfénget, vid tillimpningen av bestimmelsen om forvixlingsrisk, ddrmed
forstarks avseende svarandebolagens registrerade varumérken. Vidare har
inarbetningen betydelse da svarandebolagens varumérken ar kénda 1 Tyskland i1 sidan

omfattning att anseendeskyddet ska tillimpas.

For det fall domstolen skulle finna att kdrandebolagens kénnetecken har

anseendeskydd och att det foreligger 6vriga forutséttningar for intrdng, sa har
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svarandebolagen under alla forhdllanden haft skélig anledning att anvénda
kannetecknen pé det sitt som har skett. I det avseendet aberopar svarandebolagen sin
omfattande kdnneteckensanvindning i Tyskland sedan ar 1930 och omfattande
kédnnedom om kénnetecknen i Tyskland samt att det inte rimligen kan krivas att
bolagen ska byta kdnnetecken for den begriansade anvindning som kérandebolagen har

pastétt utgora intrang i Sverige.

Kdirandebolagens kdnnetecken har ett snévt skyddsomfang

Kérandebolagens kénnetecken atnjuter enbart ett snivt skyddsomfang.
Kérandebolagen kan varken grunda eventuella krav mot svarandebolagen pa
kidnnetecknen som varu- eller ndringskénnetecken. Utifran svarandebolagens
efterforskningar forekommer totalt 941 aktiva aktiebolag 1 Sverige vars foretagsnamn
innehéller det vanligt forekommande namnet Thomas eller Tomas. En stor del av dessa
ar byggforetag. Thomas Concrete Groups foretagsnamn Thomas Concrete Group som
sammansatts av det — bade 1 Tyskland och Sverige — vanliga namnet "Thomas™ och de
generiska orden ”Concrete” ("betong”) och "Group” (pé svenska ”grupp” 1 betydelsen
”koncern”) maste anses ha svag sirskiljningsformdga. Samma sak géller
foretagsnamnet Thomas Betong. Det forekommer en omfattande anvédndning av
namnet Thomas i foretagsnamn i1 Sverige, 1 synnerhet av svenska byggentreprenorer,
vilket forstiarker det faktum att endast en sdrskiljningsforméga av ytterst begransad

omfattning kan tillskrivas Thomas.

Anvdndningen pa hemsidor med toppdomdinen .se

Anvandningen sker inte i syfte att marknadsfora varor eller tjanster i
naringsverksamhet

Anvindningen av de kénnetecken som forekommer pa hemsidorna med toppdoménen
.se sker inte 1 ndringsverksamhet for verksamhet av samma eller liknande slag. Om
anvindningen skulle anses skett i ndringsverksamhet har Thomas Concrete Group och

Thomas Betong, under alla forhillanden, inte lidit ndgon skada av anvdndningen.
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Anvindningen sker inte heller i syfte att marknadsfora svarandebolagens varor eller

tjanster.

Det framgér uttryckligen av utdragen fran respektive hemsida att det ar fraga om
jobbannonser. Angivandet av bolagens foretagsnamn i platsannonser maste anses som
nddvandiga uppgifter for att identifiera sig for framtida jobbkandidater. Vad géller
hemsidan www.byggindustrin.se aterfinns annonsen under rubriken "’lediga-
byggjobb”, vilket framgar av adressraden. Anvindningen av de pa hemsidorna
forekommande kénnetecknen sker saledes endast i syfte att rekrytera séljare och inte i
syfte att identifiera svarandebolagens varor eller tjdnster eller verksamhet.
Kérandebolagens pdstdende att de aktuella hemsidorna framfor allt skulle riktas mot
beslutsfattare 1 svenska byggforetag bestrids ddirmed. Hemsidorna riktar sig 6ver
huvud taget inte till svenska byggforetag. Inga varor eller tjinster marknadsfors pa de
aktuella hemsidorna. I stéllet forekommer forsok att rekrytera sdljare. Anvandningen
av kinnetecknen pd hemsidorna &r inte till skada for kdrandebolagens kdnnetecken och

anvandningen sker under alla omstindigheter pa ett lojalt sitt.

Det foreligger saledes inte ndgon varu- eller tjdnsteslagslikhet betriffande den péstatt
intrdngsgorande anvindningen pad hemsidorna med toppdomaén .se. Det dr ddrmed inte

heller relevant att tillimpa ett korsvist skydd.

Den pétalade anvédndningen i form av jobbannonser pa hemsidorna
www.byggindustrijobb.se och www.byggvarlden.se har upphort sedan linge.
Detsamma giller hemsidan www.byggindustrin.se. Det enda sittet att fa tillgang till
den sidan &r att anvdnda den exakta ldnken som finns i1 kdrandebolagens yttrande i
maélet alternativt att googla pd thomas praefa. Dér finns emellertid inte ndgon aktuell
annonsering om lediga jobb. I 6vrigt gér det inte att fa tillgéng till sidan och hemsidan
ar sdledes inte tillgdnglig for en arbetssokande som navigerar pd hemsidan p vanligt
sitt. Svarandebolagen ansvarar inte for information som s6kmotorn Google

tillhandahdller. Annonseringen pagér inte lingre.
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Omsattningskrets

Den relevanta omséttningskretsen, savitt avser svarandebolagens anvindning av de
pastétt intrangsgorande kdnnetecknen pa hemsidor med toppdoménen .se, ar
jobbsdkande séljare inom byggindustrin. Dessa dr, av naturliga skil, sérskilt
uppmérksamma vad géller identiteten hos det foretag som de avser soka anstillning
hos. Dessutom &r de flesta av kdrandebolagen aberopade utdrag av hemsidorna pa

tyska spraket, dvs. hemsidorna riktade sig inte mot en svensk omsittningskrets.

Anvindningen pd hemsidorna under toppdomdnen .de, hemsidan thomas-praefab.de
och hemsidan thomas-gruppe.de

Vad giller hemsidan thomas-praefab.de har den riktat sig till Sverige men endast i
begrinsad omfattning. Det innebér dock inte att allting som ségs pd hemsidan 1 6vrigt

utgdr marknadsforing som riktar sig till Sverige.

Hemsidan thomas-gruppe.de riktar sig inte till Sverige. Det finns ingenting pa
hemsidan som tyder pa att den riktar sig till svenska kunder. Priserna anges inte i
svenska kronor och hemsidan &r pa tyska respektive engelska. Att hemsidan angavs pa
hemsidorna www.byggindustrijobb.se och www.byggvarlden.se samt forekom i form
av en hyperlank pd www.byggindustrin.se betyder inte att hemsidan riktar sig till
omsittningskretsen i Sverige. Detta har 1 stéllet skett 1 syfte att ge information till
potentiella jobbsokare om den potentiella arbetsgivaren. Det angavs inte att man skulle
besoka hemsidan for att kopa betong eller cement. Den anvédndning som forekommer
pa hemsidan www.thomas-gruppe.de ir sdledes inte relevant att beakta inom ramen for

detta mal.

Varu- och tjansteslagslikhet

De varor och tjanster som framgar av yrkandet i punkten 1(a) och 1(b) motsvarar inte
de varor och tjanster for vilka kdrandebolagens kdnnetecken har registrerats, inarbetats
och anvinds for. Det ska inte ske ndgon jamforelse av eventuell likhet mellan de varor
och tjanster som Thomas Concrete Group anger i sitt forbudsyrkande och den

begriansade anvindning som ldggs svarandebolagen till last. Jimforelsen ska 1 stéllet
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avse exakt de varor och tjénster som vart och ett av de aktuella kinnetecknen

registrerats/pastds ha inarbetats for.

Svarandebolagen bestrider att samtliga de varor, tjanster och verksamheter som gjorts
géllande av kdrandebolagen omfattas av skyddsomfénget for THOMAS, THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG.

2 9

Kérandebolagen har hianvisat till viss anvindning av thomas praefa”, ”thomas praefa”
1 figur, thomas-gruppe” och ”thomas betonbauteile” som under en mycket begrinsad
tid forekommit 1 jobbannonser som publicerats pd hemsidan www.byggindustrijobb.se
samt www.byggvarlden.se respektive den anvindning av ’thomas gruppe” i figur som
under en mycket begrinsad tid forekommit i en jobbannons som publicerats pa
www.byggvarlden.se. Det stammer att det 1 aktuella jobbannonser angavs
“betongelement”, ndrmare bestdmt “vill du bli ny séljare av konstruktiva
betongelement hos Thomas Praefa i Mélardalsregionen”. Anvindningen har dock inte
skett 1 syfte att marknadsfora och sélja ’betongelement” utan for att informera
arbetssokande om det aktuella arbetets innehall.

Vad giller den anvindning av "Thomas Praefa”, ”thomas praefa” i figur samt ’thomas
group” som under en mycket begrdnsad tid forekom i jobbannonsen pa
www.byggindustrin.se stdimmer det att jobbannonsen angav “ready-mixed concrete”,

2% 9 2% 9

”concrete components”, ’cement”,

2 9

stone asphalt”, ”road construction” och ”The
extraction of natural stone”. Aterigen skedde dock inte anviindningen for att marknads-
fora och silja aktuella produkter och tjanster utan for att informera arbetssokande om
det aktuella arbetets innehdall. K&pare och potentiella kdpare tog inte vigen via "lediga-
byggjobb” (se adressraden for www.byggindustrin.se) for att kdpa denna typ av

produkter och tjanster.

Vad giller den anvindning av ’thomas praefa” i figur, “thomas praefab”, thomas-
praefab” och “thomas praefab” i figur, “thomas gruppe” och ”thomas-gruppe” som

forekommer pa www.thomas-praefab.de stimmer det att dessa anvénds for
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marknadsforing och forsédljning av de varor och tjénster som angetts av
kirandebolagen (“betongelement, prefabricerad betong, betongprodukter — sdsom
véggar, tak, trappor och balkonger — transport och monteringstjanster inom samtliga de

omraden som anges ovan, verksamhet inom samtliga de omraden som anges ovan”).

Det vitsordas att det foreligger varuslagslikhet vad giller betongelement, prefabricerad
betong, betongprodukter 1 jamforelse med vad verksamhetsbeskrivningarna for
kdrandebolagens registrerade foretagsnamn omfattar. Omséttningskretsen ar

byggforetag.

Vad giller den anvindning som forekommer pd thomas-gruppe.de saknar den relevans
1 forevarande méal eftersom hemsidan inte riktar sig till Sverige. Svarandebolagen
kommenterar dédrfor inte ndrmare de varor och tjinster som marknadsfors pd den

aktuella hemsidan.

Forvixlingsrisk

De pastitt intrdngsgdrande kdnnetecknen ar inte identiska med eller snarlika med de
kannetecken Thomas Concrete Group och Thomas Betong dberopar i mélet och inget
av de pastatt intrangsgorande kénnetecknen dr forvéxlingsbara med kdrandebolagens

kénnetecken.

Det finns ingen risk att anvindningen av kdnnetecknen pa hemsidorna skulle leda till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvidnder kdnnetecknet och
Thomas Concrete Group eller Thomas Betong. Anviandningen av kénnetecknen pa
hemsidorna med toppdomin .se sker med angivande av fullstdndig firma, dvs.
PRAEFA GmbH. Det foreligger inga likheter mellan PRAEFA GmbH och Thomas
Concrete Group AB eller Thomas Betong AB. Det saknas dirfor skél att omséttnings-
kretsen skulle f4 uppfattningen att det finns ett samband mellan PRAEFA GmbH och
Thomas Concrete Group AB eller Thomas Betong AB. Ocksa anvéindningen pa

hemsidan med toppdoménen .de sker med angivande av fullstindig firma, dvs. thomas
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praefab Neubrandenburg GmbH. Bade svarandebolagens och kdrandebolagens
hemsidor har ocksé kontaktuppgifter och dvrig information som gor att det inte kan
uppsta nagon som helst tvekan om vilka foretag det dr som star bakom hemsidorna.
Det saknas skil att omsittningskretsen skulle fa uppfattningen att det finns ett samband
mellan thomas praefab Neubrandenburg och Thomas Concrete Group AB eller

Thomas Betong AB.

Under alla forhallanden framgar det av utredningen i malet att svarandebolagens
kénnetecken skiljer sig vasentligt fran kérandebolagens kénnetecken. Visuellt,
fonetiskt och begreppsmaissigt foreligger stora avvikelser 1 jamforelse med
kdrandebolagens kidnnetecken och hur de svenska kdrandebolagen, pé det svenska

spréket, presenteras.

Gemensamt for de av kidrandebolagen patalade hemsidorna &r att de innehéller
sammansatta kdnnetecken som innefattar flera distinktiva element. Det forsta
elementet dr bokstdverna ’th” 1 gemener 1 ett figurativt utforande, i gron farg. Det
andra elementet utgdrs av namnet thomas — i gemena bokstéver, d&ven den forsta
bokstaven t”, 1 figurativt utforande, med ett sarskilt typsnitt. Darutover tillkommer
andra ord som &terges 1 gemener, dvs. praefa”, “praefab”, “group”, "gruppe” och
“betonbauteile”. Samtliga kdnnetecken har utforts med en framtrddande gron farg. Ett
av kdnnetecknen har vidare en svart bottenfirg. I den man svarandebolagen aterger

vissa kdnnetecken — innehallande namnet Thomas — i [optext sker detta i kombination

med &dtergivande av nagot av de sammansatta kinnetecknen med figurativa utféranden.

Karandebolagens kdanneteckensanvandning

Kérandebolagens kénneteckensanvindning framgér bl.a. av bolagens Facebook-konto,
hemsidor och fakturor. De sammansatta kdnnetecknen som dominerar kdrandebolagens
kénneteckensanvindning innehéller namnet Thomas — som inleds med T som versal
—och orden CONCRETE GROUP respektive BETONG — som skrivs med versaler —
vilka dterges 1 sdrpriglat typsnitt. Dessutom innehéller kdrandebolagens kidnnetecken

ett framtrddande element i1 form av ett stiliserat utforande av en blandare for
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betong/cement i fargerna rod, bla, gra och svart. Det &r pé detta sétt som kérande-
bolagens foretagsnamn framhalls 1 kdrandebolagens marknadsforing. Dédrmed
foreligger det avsevdrda skillnader mellan & ena sidan svarandebolagens sammansatta
kannetecken och kinneteckensanvindning och & andra sidan kérandebolagens
sammansatta kiinnetecken och kiinneteckensanvindning. Aven dessa forhillanden talar
emot kdrandebolagens pastdenden om att svarandebolagens kénnetecken skulle
forvixlas med kdrandebolagens kinnetecken eller att det skulle foreligga intréng i det

pastddda anseendeskyddet for kdrandebolagens kédnnetecken.

Kdrandebolagens kdnnetecken atnjuter inget utdkat skydd

Thomas Concrete Groups och Thomas Betongs kdnnetecken ar inte kinda inom en
betydande del av omsittningskretsen. Svarandebolagens anvdndning av kidnnetecknen
pa hemsidorna har inte — utan skilig anledning — dragit otillborlig fordel eller varit till
skada for kdrandebolagens kidnneteckens sdrskiljningsformaga eller anseende.
Anvindningen har inte skadat de aktuella kénnetecknens funktioner. Om sd é@nda
skulle anses vara fallet foreligger under alla forhéllanden skilig anledning for

svarandebolagen att anvinda kidnnetecknen.

Det foreligger ingen skadestandsskyldighet

Varken Thomas Concrete Group eller Thomas Betong har ritt till skélig ersittning
eller ersittning for ytterligare skada for intrang i de aktuella kinnetecknen.
Svarandebolagens anvdndning av de pastatt intrangsgorande kédnnetecknen har inte
skadat eller riskerat att skada ursprungsangivelse-, kvalitets-, investerings- eller

reklamfunktionen av Thomas Concrete Groups eller Thomas Betongs kidnnetecken.

Thomas Concrete Group har inte visat att anvindning av kdnnetecknen pd ndgot sétt
har storts och svarandebolagen drar inte otillborlig nytta av Thomas Concrete Groups
uppmirksamhetsvirde. Thomas Concrete Groups pastéende att det redan intraffat

forvixlingar 1 Tyskland &r inte av relevans i detta mal. Om domstolen skulle konstatera
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att intrdng skett dr intranget av obetydlig karaktér och ndgon skyldighet att erldgga

skélig ersdttning foreligger dérfor inte.

Vidare har ett eventuellt intrang inte skett uppsatligen eller av grov oaktsamhet.
Svarandebolagen ér inte medvetna om att Thomas Concrete Group skulle ha tillskrivit

nagot av bolagen den 23 mars 2020.

BEVISNING

Pa kdrandebolagens begéran har hallits forhér med H.K. (Thomas Concrete Groups
VD och koncernchef samt Thomas Betongs styrelseordférande) och M.L. (Svensk
Betongs VD). Pé svarandebolagens begiran har hallits forhor med E.T. (thomas
Beteiligungen GmbH:s VD). Kdrandebolagen har som

skriftlig bevisning aberopat bl.a. registreringsbevis, skdrmutdrag, rapporter, en
marknadsundersokning, fakturor, reklamfilmer och arsredovisningar. Svarandebolagen
har som skriftlig bevisning aberopat bl.a. registreringsbevis, skdrmutdrag, en

arsredovisning och fakturor.

DOMSKAL

Inledning

Kérandebolagen har gjort géllande att svarandebolagen har gjort foretagsnamns- och
varumérkesintrdng i den ensamrétt som foljer av registreringen av foretagsnamnen
THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG, den ensamrétt som foljer
av inarbetning av de bdda kénnetecknen som nérings- och varukénnetecken samt den
ensamrétt som foljer av inarbetning av THOMAS som varukénnetecken och sekundart

kénnetecken.

Patent- och marknadsdomstolen kommer forst att prova fragan om kdrandebolagens

kénnetecken ar inarbetade och vem som har foretradesritt till kinnetecknet THOMAS.
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Domstolen kommer dérefter att prova om svarandebolagens anvindning av de pastétt
intrangsgorande kdnnetecknen utgdr varu- respektive naringskanneteckensanvandning
i Sverige, dvs. anvdndning i1 ndringsverksamhet for att sérskilja ett foretags varor eller
tjanster respektive verksamhet, och om kdnnetecknen ar forvaxlingsbara med
kirandebolagens kdnnetecken. Om intrang foreligger provar domstolen om
svarandebolagen ska forbjudas att anvdnda vissa kidnnetecken och om ersittnings-
skyldighet ska faststillas. Darutover provar domstolen fragor hanforliga till de
kannetecken som kdrandebolagen inte lingre pastér att svarandebolagen har gjort

intrang i.

Kirandebolagens ensamritter

Rattsliga utgdangspunkter

Ensamritt till ett varu- eller naringskidnnetecken forvirvas genom registrering eller
inarbetning (1 kap. 6 § forsta stycket och 7 § forsta stycket varumérkeslagen respektive
1 kap. 2 § forsta stycket lagen om foretagsnamn). Ett varu- eller naringskénnetecken
ska anses inarbetat om det hir i landet inom en betydande del av omséttningskretsen ar
kiant som beteckning for de varor eller tjdnster respektive den verksamhet som
tillhandahaélls eller bedrivs under kdnnetecknet (1 kap. 7 § andra stycket varumaérkes-

lagen och 1 kap. 2 § tredje stycket lagen om foretagsnamn).

Reglerna om skydd for niringskdnnetecken ar 1 hog grad samordnade med reglerna om
skydd for varukénnetecken. Den réttspraxis som finns betrdffande varukénnetecken,
bl.a. frin EU-domstolen, dr darfor 1 huvudsak vdgledande dven for ndringskénnetecken

(se prop. 2017/18:267 s. 204-205 och jfr NJA 2011 s. 916).

For att ett kdnnetecken ska kunna uppna skydd genom sévil registrering som
inarbetning krévs att det har ursprunglig eller forvirvad sérskiljningsforméga.
Sarskiljningsformigan ska bedomas utifrdn de varor eller tjénster som kdnnetecknet
avser och med utgdngspunkt i hur en skédligen uppmérksam genomsnittskonsument for

de aktuella varorna eller tjansterna uppfattar kdnnetecknet (se EU-domstolens dom den
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8 april 2003 i de forenade mélen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl., EU:C:2003:206,
punkterna 40 och 41). Om ett kinnetecken saknar ursprunglig sirskiljningsformaga
kréavs typiskt sett mer omfattande marknadsforingsatgérder for att kinnetecknet i sig

ska kunna fylla en kénneteckensfunktion.

Vad som utgor den relevanta omséttningskretsen far bestimmas fran fall till fall och
beror ndrmast pa vilket varu- eller tjansteslag det ror sig om. I allménhet ar det
konsumenternas eller slutanvindarnas uppfattning som ar avgorande. Beroende pa vad
som kdnnetecknar marknaden for den ifrdgavarande varan eller tjansten ska hinsyn
emellertid tas dven till mellanledens paverkan pa inkdpsbeslut, och darmed till hur
dessa uppfattar varumirket. (Se EU-domstolens dom den 29 april 2004 1 mél
C-371/02, Bjornekulla Fruktindustrier, EU:C:2004:275, punkterna 24 och 25.)

Vid beddmningen av om ett varukdnnetecken dr ként inom den relevanta omséattnings-
kretsen ska samtliga omsténdigheter beaktas. Sérskild hinsyn ska tas till kinnetecknets
marknadsandel, i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt omrade och hur linge
varukdnnetecknet har anvénts samt till hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora kidnnetecknet. (Se EU-domstolens dom den 14 september 1999 i mil

C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, punkt 27.)

Det ar inte reglerat i hur stor del av omséttningskretsen som ett varukdnnetecken maste
vara kant for att kriteriet ”en betydande del” ska vara uppfyllt. Nagon speciell
notoritetsskala finns alltsa inte och en bedomning maste goras i1 forhdllande till
omsténdigheterna i det enskilda fallet (se prop. 2009/10:225 s. 99 och jfr General
Motors, C-375/97, punkterna 25 och 26).

Det dr den som pastér inarbetning som har bevisbordan for att kinnetecknet ér ként
inom en betydande del av omséttningskretsen som beteckning for de varor eller
tjanster som tillhandahélls under kdnnetecknet respektive den verksamhet som bedrivs

under kinnetecknet.
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Domstolens bedomning

Thomas Concrete Group ér sedan den 6 november 1998 innehavare av bolagets
nuvarande registrerade foretagsnamn. Vidare d&r Thomas Betong sedan den 8 april

2015 innehavare av det bolagets nuvarande registrerade foretagsnamn.

Kérandebolagen har gjort géllande att THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS
BETONG ér inarbetade som nérings- och varukdnnetecken samt att THOMAS ar
inarbetat som varukdnnetecken och sekundirt kinnetecken — samtliga for produkter,

tjanster och verksamhet relaterade till bl.a. betong och cement.

Kérandebolagen har till stod for pastdendet om inarbetning dberopat omfattande
bevisning. Bolagen har bl.a. lagt fram exempel pa anvindning och exponering 1
Sverige av kdnnetecken som utgors av eller innehéller kannetecknet THOMAS under
aren 1994-2021, en rapport fran revisionsbyran Ernst & Young AB, ett intyg frdn
Svensk Betongs VD M.L. och en marknadsundersokning fran Brand Eye AB.
Kérandebolagen har dven aberopat muntlig bevisning i form av forhoér med H.K. och

M.L.

Omséttningskretsen utgors enligt Patent- och marknadsdomstolen av professionella
aktorer som anvinder betong och/eller cement och verkar i betongbranschen. Utifran
denna omséttningskrets dr det av begransad betydelse for bedomningen av fragan om
inarbetning att manga bolag inom andra delar av byggsektorn har foretagsnamn som
innehaller ordet Thomas. Genomsnittskonsumenten 1 omséttningskretsen far med
hénsyn till de aktuella varornas och tjinsternas karaktir av séllankdpsvaror anses vara
ndgot mer uppmérksam &n betrdffande enkla dagligvaror. Genomsnittskonsumenten
kan inte antas besitta ndgra kunskaper 1 tyska, men far dock antas besitta i vart fall

grundldggande kunskaper i1 engelska.

Patent- och marknadsdomstolen bedomer att kinnetecknen THOMAS, THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG har relativt 14g ursprunglig
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sarskiljningsformaga som ndringskdnnetecken och normal ursprunglig

sarskiljningsformaga som varukdnnetecken.

H.K. har under forhéret med honom bl.a. berdttat om att Thomas Concrete
Group-koncernen inom ramen for en genomténkt marknadsforingsstrategi har anvént
olika varianter av kénnetecknet THOMAS och att kénnetecknet THOMAS anvénts
inom Thomas Concrete Group-koncernen sedan 1990-talet. H.K. har vidare berittat
att kinnetecknet THOMAS 1 stor utstrackning har anvénts vid marknadsforing

1 olika medium, sdsom sociala medier och dagstidningar, samt att flera bolag inom
koncernen anvédnder kdnnetecknet men att det ytterst dr han som koncernchef som
bestimmer over anvandningen. Han har dessutom uppgett att Thomas Concrete Group-
koncernen ca en gang per ar genomfor en annonskampanj i tidningen Dagens industri
for 5—7 miljoner kr och att koncernen uppfattas som en stark och kompetent aktor i
betongbranschen i Sverige. H.K. har bedomt att Thomas Concrete Group-

koncernen ar en av de tva storsta aktorerna 1 Sverige inom fabriksbetong med en

marknadsandel omkring 20-24 procent.

Att kdrandebolagen har vidtagit omfattande marknadsforingsatgarder och haft stora
kostnader for marknadsforing far stod av den omfattande skriftliga bevisning som
kdrandebolagen lagt fram avseende exempel pa anvindning och exponering i Sverige.
Av exemplen framgér att kédnnetecknet THOMAS har anvints 1 varierade former och i
olika medium, bl.a. i tidningsannonser, pa hemsidor, i reklamfilmer, vid events, i
pressmeddelanden, pa prislistor samt i broschyrer. Kénnetecknet har anvints av bade
Thomas Concrete Group och Thomas Betong och har ménga ganger forekommit
tillsammans med kdnnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS
BETONG. De bada senare kidnnetecknen har i sin tur anvénts som bade varu- och
ndringskdnnetecken. P4 fakturor stillda till olika kunder under bl.a. &r 2008 anvinds
Fardig Betong tillsammans med kidnnetecknet THOMAS CONCRETE GROUP. I april
2015 publicerade Thomas Betong en annons innehallande kénnetecknen THOMAS
BETONG (i figur och ord) och THOMAS CONCRETE GROUP (ord) med

information om att Fardig Betong bytt namn till Thomas Betong. I november 2018
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publicerad Thomas Concrete Group ett inldgg pa bolagets Facebook med information
om ett genomfort projekt i Stockholm tillsammans med bl.a. kédnnetecknen THOMAS
BETONG (ord) och THOMAS (ord).

Av rapporten fran en revisionsbyra framgar vidare att Thomas Betong, Thomas
Concrete Group och Thomas Cement AB tillsammans har investerat drygt
58 miljoner kr 1 marknadsforing 1 Sverige av produkter och tjénster under kénnetecken

som bestér av eller innehéller kdnnetecknet THOMAS under dren 2008—2020.

M.L. har under forhéret med henne bl.a. uppgett att hon kom i kontakt

med Thomas Concrete Group for forsta gangen under sin studietid omkring ar 1995,
att hon aldrig stott pé ett annat bolag 1 betongindustrin med namnet Thomas dn
Thomas Concrete Group samt att Thomas Concrete Group dr en vélkdnd och aktiv
aktor med gott renommé. Hon har vidare beréttat att om betong eller relaterade
produkter tillhandahélls under kdnnetecknet THOMAS 1 nadgon form sa uppfattar man
att det hdnvisar till Thomas Concrete Group-koncernen eftersom ingen annan anvénder
kannetecknet THOMAS 1 betongindustrin i Sverige. I det intyg hon har utstéllt i
egenskap av VD for branschorganisationen Svensk Betong intygar hon att
kannetecknet THOMAS, liksom ett antal ytterligare bendmningar som innehéller ordet
THOMAS, till f61jd av omfattande anvdndning 1 Sverige, uppfattas som kénnetecken

for Thomas Concrete Group.

Kéarandebolagen har dessutom aberopat en marknadsundersokning som utfordes av
Brand Eye AB under perioden den 20 oktober 2020 till den 30 november 2021.
Undersokningen dr baserad pd 203 intervjuer med representanter for foretag inom
byggsektorn som kdpt betong eller cement under det senaste aret. Av marknads-
undersdkningen framgér att 51 respondenter ténker pé betong eller Thomas Betong nér
de hor eller ser ordet THOMAS. Ytterligare sju respondenter som inte spontant
svarade betong eller Thomas Betong pa forsta fragan uppgav betong nir de tillfrdgades
om de tinker pa nadgot mer nér de hor eller ser ordet THOMAS. Efter ytterligare en
respektive tva foljdfrdgor uppgav totalt nio ytterligare respondenter att de ténker pa
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betong eller foretaget Thomas Betong. Sammanlagt uppgav alltsd 67 av 203
respondenter, dvs. omkring en tredjedel, att de tinkte pa betong eller Thomas Betong
pa nagon av de fyra fragorna. Av dessa 67 personer svarade 59 stycken, dvs. ndstan 90
procent, att de forvintar sig att en produkt med namnet Thomas kommer fran ett
enskilt foretag. Fyra personer svarade att de forvéntar sig att en produkt med namnet
Thomas kan komma fran vilket foretag som helst och fyra personer visste inte eller

kunde inte svara.

Svarandebolagen har pétalat ett antal brister i marknadsundersokningen, bl.a. att
marknadsundersokningen avgrénsats till att avse foretag som kopt betong eller cement
de senaste tolv minaderna, att ’vet ej” inte funnits som svarsalternativ pd filterfrdgan
och att fraigan om produkter med namnet Thomas kommer frin ett enskilt foretag eller

vilket foretag som helst dr missvisande.

Enligt domstolens mening innehaller marknadsundersdkningen vissa brister. Fragan
om respondenten forvéntar sig att en produkt med namnet Thomas kommer frén ett
enskilt foretag eller kan komma fran vilket foretag som helst borde 1 andra ledet ha
hanvisat till exempelvis vilket foretag som helst verksamt inom betongbranschen eller
liknande (jfr Patent- och marknadsdverdomstolens mellandom den 2 december 2020 i
mal PMT 7014-19). Patent- och marknadsdomstolen anser dock att avgransningen i
filterfrdgan till respondenter som kopt betong de senaste 12 ménaderna ar rimlig, d&ven

om svarsalternativet vet €j”” borde ha funnits med (jfr NJA 1990 s. 469).

Trots dessa mindre brister anser domstolen att marknadsundersfkningen sammantaget
ger stod for att kdannetecknet THOMAS ér ként 1 en betydande del av omséttnings-
kretsen. Med hdnsyn till att THOMAS 1 sin helhet ingar som ett inledande och
dominerande element dven 1 kdnnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP och
THOMAS BETONG anser domstolen att marknadsundersdkningen ocksa ger visst
indirekt stod for att d&ven dessa kdnnetecken dr kdnda i1 en betydande del av

omsittningskretsen.
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Sammanfattningsvis konstaterar Patent- och marknadsdomstolen att den utredning som
kirandebolagen har lagt fram visar att kinnetecknen THOMAS, THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG, sedan i vart fall borjan av 2000-talet,
i mycket stor omfattning har anvéints vid forsdljning och marknadsforing av bl.a.
betong och cement samt for att sirskilja Thomas Concrete Group-koncernen och dess

verksambhet att tillverka och silja betong och cement.

Vid en samlad bedomning finner domstolen att utredningen i malet ger tillrackligt stod
for att kinnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS
BETONG inom en betydande del av omséttningskretsen dr kinda som
varukdnnetecken for betong, cement och relaterade tjanster samt som
ndringskdnnetecken for tillverkning och forséljning av betong och cement. Av H.K:s
uppgifter och de koncerninterna avtal kdrandebolagen lagt fram 1 mélet

framgar att rétten till de inarbetade varu- och niringskdnnetecknen innehas och
kontrolleras av Thomas Concrete Group, men att Thomas Betong innehar ritten till
bolagets registrerade foretagsnamn, vars registrering tillatits av Thomas Concrete

Group.

Kérandebolagen har dven gjort géllande att kinnetecknen THOMAS, THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG tillsammans med det svenska
kidnnetecknet THOMAS CEMENT utgor en s.k. kdnneteckensfamilj med
huvudkinnetecknet THOMAS som det dominerande inslaget. Déarutdver har
kdrandebolagen uppgett att dven andra kénnetecken innehallande THOMAS har
anvints pad marknaden under lang tid, t.ex. TEAM THOMAS, THOMAS BETON,
THOMAS MILJOSTOMME och THOMAS ACADEMY. Till stéd for pastdendet att
THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS BETONG och THOMAS
CEMENT utgor en kinneteckensfamilj har kdrandebolagen dberopat registreringsbevis

och koncerninterna avtal.

Enligt domstolen ger dock inte den utredning som kdrandebolagen lagt fram tillrackligt

stod for att genomsnittskonsumenten ska associera den gemensamma bestandsdelen
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Thomas med en familj av kénnetecken och att kdnnetecknen dirigenom skulle erhalla
det mer omfattande skydd detta innebér (jfr EU-domstolens dom den 13 september
2007 i mal C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, punkterna 63-65, och Tribunalens
dom den 8 juli 2015 i mél T-548/12, Redrock, EU:T:2015:478, punkterna 91-95).

Foretradesratt

Enligt 1 kap. 13 § varumérkeslagen och 1 kap. 6 § lagen om foretagsnamn har den som
har tidigast grund for sitt ansprak pa ett varu- eller niringskidnnetecken foretride om
flera gor ansprak pa ensamritt till kinnetecken som é&r identiska eller liknar varandra
pa sétt som anges om inte vissa undantag ar tillimpliga. Det foljer vidare av 1 kap. 8 §
andra stycket varuméirkeslagen och 1 kap. 3 § andra stycket lagen om foretagsnamn att
den som anvinder sitt personnamn som varu- eller ndringskdnnetecken har ensamrétt
till kinnetecknet som séddant kénnetecken, om namnet har sarskiljningsformaga for de

varor eller tjanster respektive den verksamhet som det anvinds for.

Svarandebolagen har gjort gillande att de har en tidigare grund 1 forhdllande till
kdrandebolagen 1 huvudsak genom att thomas Beteiligungen GmbH har sitt ursprung i
ett tyskt enmansforetag vars bolagsnamn innehdll Thomas och vars grundare hette
E.T., att kdnnetecken som utgors av eller innehéller Thomas har anvénts i

Tyskland sedan 1930-talet samt att svarandebolagen i Tyskland anvént
naringskdnnetecknen thomas Bau och thomas Gruppe sedan ar 2003. Till stéd for
pastaendet om foretradesrétt har svarandebolagen dberopat utdrag ur tyska
handelsregistret, utdrag frdn thomas-gruppe.de och Wikipedia, exempel pa
svarandebolagens anvindning av kdnnetecknet Thomas i1 Tyskland samt f6rhor med

E.T.

Kérandebolagen har 1 forsta hand invént att svarandebolagens anvindning i Tyskland
inte kan innebéra att svarandebolagen har tidigare grund for sitt ansprik i Sverige.

Kérandebolagen har 1 andra hand bestritt att svarandebolagen anvént kénnetecknen pa
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det sétt som gjorts gillande samt anfort att Thomas Concrete Group, genom Thomas

Beton, varit verksamt under kdnnetecknet THOMAS i Tyskland sedan 1965.

Domstolen kan konstatera att kirandebolagens talan i malet stodjer sig pa registrerade
och inarbetade nationella svenska varu- och niringskédnnetecken. Den av svarande-
bolagen pastadda anvindningen av kdnnetecknet Thomas i Tyskland saknar relevans
for fragan om foretradesritt (jfr EU-domstolens domar den 19 april 2012 1 mal
C-523/10, Wintersteiger, EU:C:2012:220, punkt 24 och den 16 november 2004 i mal
C-245/02, Anheuser-Busch, EU:C:2004:717, punkt 64). Svarandebolagen har varken
pastétt eller visat att de har foretridesritt pa grund av anvindning av kidnnetecknet
Thomas i Sverige. Det dr saledes kdrandebolagen som har foretrddesrétt for sina 1

maélet aktuella registrerade och inarbetade varu- och néringskidnnetecken.

Svarandebolagens anviandning av kinnetecken

Inledning

Ensamritten till ett varu- eller ndringskdnnetecken innebér bl.a. att innehavaren har ratt
att hindra annan fran att 1 ndringsverksamhet anvédnda ett tecken som dr identiskt med
eller liknar varu- eller ndringskdnnetecknet och anviands for varor, tjénster eller
verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvdndningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns
ett samband mellan den som anvinder tecknet och innehavaren av kdnnetecknet (se

1 kap. 10 § forsta och andra stycket varumérkeslagen och 1 kap. 4 § forsta stycket
lagen om foretagsnamn). Enligt reglerna om det s.k. korsvisa skyddet har vidare
innehavaren av ett niaringskdnnetecken ensamritt till kinnetecknet som
varukdnnetecken och vice versa (se 1 kap. 8 § forsta stycket varumérkeslagen och

1 kap. 3 § forsta stycket lagen om foretagsnamn).

Kérandebolagen har gjort géillande att svarandebolagen har gjort foretagsnamns- och
varumirkesintrang i kinnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS
BETONG och THOMAS genom anvédndning i ndringsverksamhet av de elva
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kénnetecken som anges i domsbilaga 6. En forsta forutséttning for att svarandebolagen
ska ha gjort intrng dr att den anvindning som skett utgor varu- eller

néringskénneteckensanvindning.

Anvdndning pd byggindustrijobb.se, byggvarlden.se och byggindustrin.se

Det 4r i mélet ostridigt att anstéllningsannonser har publicerats pa byggindustrijobb.se
och byggvarlden.se pa det sitt som framgéar av domsbilaga 2 respektive 3 samt att
information har publicerats pa byggindustrin.se pa det sitt som framgér av

domsbilaga 4.

I anstédllningsannonsen pa byggindustrijobb.se forekommer kdnnetecknen thomas
praefa (ord), thomas betonbauteile (ord), thomas-gruppe (ord) och thomas praefa (figur
med vit bakgrund). I anstédllningsannonsen péd byggvarlden.se forekommer
kdnnetecknen thomas praefa (ord), thomas betonbauteile (ord), thomas-gruppe (ord),
och thomas gruppe (figur). I informationen pa byggindustrin.se forekommer
kdnnetecknen thomas praefa (figur med vit bakgrund), thomas praefa (ord) och thomas

group (ord).

Kérandebolagen har gjort géllande att anvindningen innebdr att samtliga kdnnetecken
anvants av svarandebolagen som varu- och niringskénnetecken. Svarandebolagen har
invént att anvdndningen pa samtliga tre hemsidor skett i syfte att rekrytera siljare och
informera arbetssokande och alltsa inte i syfte att marknadsfora och sélja produkter

eller tjanster.

I anstéllningsannonserna pd byggindustrijobb.se och byggvarlden.se forekommer bl.a.
meningen “Forresten: thomas praefa ir en del av thomas betonbauteile som &r
branschens snabbaste vixande koncern, men fortfarande forblir ett familjeforetag”.
Denna formulering, samt den omstindighet att tva av kdnnetecknen anvints 1 figur, ar
enligt domstolen tillrdckligt for att kinneteckensanvdndningen av genomsnitts-
konsumenten 1 vart fall delvis ska uppfattas som anvidndning av varu- och

nédringskénnetecken.
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Informationen pd byggindustrin.se beskriver pé engelska — vilket genomsnitts-
konsumenten forstar — den koncern som svarandebolagen dr en del av, innefattande
inom vilka affairsomraden foretag inom koncernen erbjuder produkter och tjinster,
sdsom cement och betongkomponenter. Vidare anges att kunder kan diskutera
individuella behov vid vilken tidpunkt som helst och forlita sig pa bolagens anstilldas
expertis. Med hénsyn till innehéllet p4 hemsidan, och att i vart fall delar uppenbart &r
riktade till potentiella kunder, uppfattas de kdnnetecken som anvinds i anslutning till
informationen av genomsnittskonsumenten som anvandning av varu- och

ndringskdnnetecken.

Kérandebolagen har anfort att kinneteckensanvindningen 1 anstéllningsannonserna
pabdrjades senast 1 februari 2020 och pa byggindustrin.se senast i februari 2021. Till
stod for pastaendet har kdrandebolagen aberopat skarmutdrag frén respektive hemsida.
Av skidrmutdragen framgar det att publiceringsdatumet for anstillningsannonsen pa
byggindustrijobb.se var den 23 februari 2020, att publiceringsdatumet for
anstédllningsannonsen pa byggvarlden.se var den 19 februari 2020 samt att
informationen pé byggindustrin.se fanns tillgdnglig den 10 februari 2021 nir
skarmutdraget skapades. Parterna dr 6verens om att de bada anstillningsannonserna

har funnits tillgdngliga pa respektive hemsida till och med den 30 september 2020.

Avseende byggindustrin.se har kidrandebolagen gjort géllande att svarandebolagen
fortfarande anvédnder intrangsgorande kénnetecken pa hemsidan i Sverige.
Svarandebolagen har uppgett att anvindningen pé byggindustrin.se upphdrde i maj
2020 och att informationen efter den tidpunkten endast funnits tillgdnglig om den
exakta linken som aterfinns 1 ett av kirandebolagens yttranden i mélet anvénds eller
om ndgon soker pd “thomas praefa” pa exempelvis Google, vilket svarandebolagen

inte kan héllas ansvariga for.

Kérandebolagen har aberopat skdarmutdrag som visar att den 1 november 2022 ledde
den bista traffen vid en Googlesokning pd “thomas praefa” till den aktuella

informationssidan pa byggindustrin.se. Vidare har svarandebolagen inte pastétt att de
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vidtagit ndgon &tgdrd for att hindra att informationssidan ska vara tillgénglig genom
sokningar pa exempelvis Google. Mot denna bakgrund bedomer domstolen att
kénneteckensanvindningen pa byggindustrin.se fir anses ha fortsatt atminstone till och

med den 1 november 2022.

Anvindning genom Google och Linkedin

Kérandebolagen har, som det far forstds, anfort att svarandebolagen anvander vissa av
de pastatt intrangsgorande kiannetecknen i Sverige dels genom den i foregidende stycke
beskrivna anviandningen genom Google, dels genom att svarandebolagen anvander

minst en forsdljningsagent for sin marknadsforing och forséljning i Sverige.

Enligt domstolen kan dock inte det forhillandet att en informationssida 4r sdkbar pd
Google 1 sig sjilv anses utgora kdnneteckensanvindning 1 niringsverksamhet av
svarandebolagen 1 Sverige. P4 motsvarande sitt kan det inte anses utgora
kdnneteckensanvindning i ndringsverksamhet av svarandebolagen i Sverige att en
anvandare pa Linkedin har angett att den &r forsdljningsagent i Sverige for thomas

praefab och hinvisat till www.thomas-gruppe.de.

Anvindning pa thomas-gruppe.de och thomas-praefab.de

Kérandebolagen har anfort att viss kénneteckensanviandning pa thomas-gruppe.de och
thomas-praefab.de (tidigare praefa.de) utgor kdnneteckensanvéndning i Sverige.

Svarandebolagen har bestritt att hemsidan thomas-gruppe.de riktar sig till Sverige men
vidgatt att de undersidor som framgar av domsbilaga 5 pa thomas-praefab.de riktar sig

till Sverige.

Det ir ostridigt att den information som funnits pd byggindustrin.se innehéllit
hypertextlankar till olika undersidor pd thomas-gruppe.de samt att hemsidan angetts i
ovan ndmnda anstdllningsannonser. Kérandebolagen har anfort att detta medfor att de

produkter, tjanster och verksamheter som presenteras pa thomas-gruppe.de ska anses
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rikta sig mot Sverige. Svarandebolagen har anfort att det inte finns ndgot pd hemsidan
som tyder pa att den riktar sig till svenska kunder, att priser inte anges i svenska kronor

samt att hemsidan dr pa tyska respektive engelska.

Domstolen noterar inledningsvis att det ar friga om hinvisningar i anstillnings-
annonser till en tysk hemsida. Det har inte framkommit att hemsidan innehaller nigra
forsaljningserbjudanden eller marknadsforing som riktar sig till Sverige. Tvéirtom
forefaller hemsidan inte i ndgot avseende rikta sig mot en svensk publik. Mot denna
bakgrund bedomer Patent- och marknadsdomstolen att det inte kan anses att thomas-
gruppe.de riktar sig till omséttningskretsen 1 Sverige (jfr EU-domstolens dom den

12 juli 2011 1 mél C-324/09, L’Oréal, EU:C:2011:474, punkterna 64—65).
Kénneteckensanvindningen pa hemsidan thomas-gruppe.de utgor séledes inte nirings-

eller varukdnneteckensanvandning i Sverige.

Betriffande thomas-praefab.de har svarandebolagen medgett att vissa undersidor riktar
sig till Sverige. Pa de aktuella undersidorna anges en svensk kontaktperson med namn,
bild och kontaktuppgifter. Det finns vidare en redogorelse for ett byggprojekt i Sverige
och en redovisning av bolagets historia 1 bl.a. Sverige. Dessa undersidor far alltsa
anses rikta sig till Sverige trots att de inte dr pa svenska eller engelska. Hemsidan 1
ovrigt kan dock inte anses rikta sig till Sverige av motsvarande skél eftersom den &r pa

tyska och inte 1 6vrigt riktar sig mot en svensk publik.

P& de undersidor pa thomas-praefab.de som riktar sig till Sverige forekommer
kénnetecknen thomas prefab (figur), thomas prefab (ord), thomas-prefab (ord),
thomas-gruppe (ord) och thomas gruppe (ord). Det &r ostridigt att kdnnetecknen
anvinds for att marknadsfora och sélja betongelement, prefabricerad betong,
betongprodukter (sdsom viggar, tack, trappor och balkonger), transport- och
monteringstjdnster inom samtliga uppriknade omraden samt verksamhet inom

samtliga uppriknade omréaden.
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Genom de av kdrandebolagen aberopade skdarmutdragen ar det visat att en av de
undersidor dér kénnetecknen thomas praefab (figur) och thomas gruppe (ord) anvénts
har varit tillgdnglig sedan den 29 april 2020 och att de undersidor dir kénnetecknen
thomas-praefab (ord), thomas-gruppe (ord) och thomas praefab (ord) anvints har varit
tillgéngliga sedan den 21 oktober 2021. Svarandebolagen har inte pastatt att

anvindningen har upphort eller dndrats och domstolen utgar darfor fran att den alltjimt

pagar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har alltsa kidrandebolagen visat att svarandebolagen har anvéant
samtliga péstétt intrangsgorande kénnetecken utom thomas praefa (figur med svart
bakgrund) som varu- och naringskénnetecken 1 Sverige. Den aktuella anvindningen
har skett pd webbplatserna byggindustrijobb.se, byggvirlden.se, byggindustrin.se och
delar av thomas.prafab.de (se domsbilagorna 2-5). De pastatt intrangsgdrande
kdnnetecknen har anvints bl.a. som beteckning for forsidljning och marknadsforing av
betong, cement och relaterade tjanster samt bedrivande av verksamhet som omfattar

tillverkning och forséljning av betong och cement.

Forvixlingsrisk

Rdttsliga utgdangspunkter

Forvaxlingsrisk foreligger om det hos genomsnittskonsumenten finns en
missuppfattning avseende en varas eller tjansts kommersiella ursprung, eller mer
precist om det finns en risk for att denne uppfattar att varor eller tjinster kommer frén
ett annat foretag dn vad de faktiskt gor eller att det finns ekonomiska band mellan

forst- och sistndmnda foretag.

Som nidmnts tidigare &r EU-domstolens réttspraxis betrdffande varukénnetecken dven

véigledande for ndringskénnetecken. Nar EU-domstolen uttalar sig kring likhet
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avseende varor och tjénster i varumirkesrittslig mening géller motsvarande for

nédringskénnetecken men dd avseende verksamhet (branschlikhet).

Vid provning av frdgan om risk for forvaxling ska en helhetsbedomning goras av
samtliga relevanta faktorer. Det ska sirskilt beaktas 1 hur hog grad market &r ként pa
marknaden, den association som det anvédnda eller registrerade mérket framkallar,
graden av likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjdnsterna. Nér det géller varumérkens likhet 1 bild, ljud eller ord ska bedomningen
grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena dstadkommer med hénsyn till bl.a.
deras sirskiljande och mest framtradande bestdndsdelar. (Se t.ex. EU-domstolens dom

den 11 november 1997 1 médl C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, punkterna 22-23).

Helhetsbedomningen forutsitter att ett visst samspel foreligger mellan bl.a.
kdnnetecknens likhet och likheten mellan varorna eller tjdnsterna. Om varorna eller
tjdnsterna inte liknar varandra 1 sirskilt hog grad kan forvixlingsrisk dnda foreligga om
kdnnetecknen liknar varandra 1 hog grad eller vice versa. Det relevanta dr om det finns
en risk att allm@nheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i fraiga kommer frdn samma
foretag eller foretag med ekonomiska band (se t.ex. EU-domstolens dom den

29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punkt 30 och NJA 2003

s. 163).

Ju starkare det dldre kdnnetecknets sirskiljningsformaga ar, desto storre &r risken for
forvaxling (se t.ex. Sabel, C-251/95, punkt 24). Varumérken som, antingen i sig eller
pa grund av att de ar kidnda pa marknaden, har stark sdrskiljningsforméga har ett mera
omfattande skydd &n kinnetecken med svag sirskiljningsformaga (se t.ex. Canon,

C-39/97, punkt 18).

Fragan om det finns risk att en genomsnittskonsument forvixlar tva kdnnetecken
innefattar en normativ bedomning och anses dédrmed utgdra en s.k. réttsfraga. Det finns

dock inte ndgot hinder mot att parterna lagger fram bevis for omstandigheter av
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betydelse for bedomning av fragan om forvaxling. (Se Patent- och

marknadsdverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i mal PMT 9856-15.)

Patent- och marknadsdomstolens bedomning

Kérandebolagen har gjort gillande att svarandebolagen har gjort foretagsnamns- och
varumérkesintrang i kinnetecknen THOMAS CONCRETE GROUP, THOMAS
BETONG och THOMAS genom anvédndning av de elva kdnnetecken som anges i
domsbilaga 6. Domstolen har ovan redogjort for svarandebolagens varu- och
ndringskdnneteckensanvindning 1 Sverige, vilken omfattar tio av de elva kdnnetecknen
(se domsbilaga 1). Den pastatt intrangsgorande anvindningen har avsett bl.a.
forsaljning och marknadsforing av betong, cement och relaterade tjanster samt
bedrivande av verksamhet som omfattar tillverkning och forsdljning av betong och

cement.

Kérandebolagen har till stod for att forvaxlingsrisken ar sarskilt stor anfort att det har
skett ett stort antal faktiska forvdxlingar mellan kdrandebolagen och svarandebolagen i
Tyskland, bl.a. 1 anslutning till en artikel angdende en olycka i en fabrik och 1 fakturor
fran leverantorer som stéllts till thomas Beteiligungen men adresserats till Thomas

Concrete Groups tyska dotterbolag.

Patent- och marknadsdomstolen har ovan funnit att THOMAS, THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG inom en betydande del av
omsittningskretsen dr kiinda som varukidnnetecken for betong, cement och relaterade
tjdnster samt som ndringskdnnetecken for tillverkning och forsédljning av betong och
cement. Den utredning som har lagts fram till stod for att kinnetecknen &r inarbetade
ger dven stod for de har forvérvat forstirkt kénneteckenskraft och har ett stort

skyddsomféng.

Det kan konstateras att det foreligger identitet mellan de varor och tjénster respektive

den verksamhet som svarandebolagen anvéinder de tio pastatt intrdngsgorande
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kannetecknen for och de varor och tjinster respektive den verksamhet som

kérandebolagens kénnetecken dr registrerade och inarbetade for.

I fraga om mirkeslikhet dr det gemensamt for samtliga tio pastétt intrangsgorande
kannetecken att de innehaller och inleds av det ord som kidnnetecknet THOMAS bestér
av. Det atskiljande momentet &r att svarandebolagens kdnnetecken bestar av ytterligare
ord samt att fyra kdnnetecken &r i figur. De tillkommande orden dr praefa, praefab,

group, gruppe eller betonbauteile.

Enligt domstolen har de tillkommande orden inte ndgon framtriddande funktion i
kdnnetecknen eftersom THOMAS kommer forst och &r det sdrskiljande ordet i
kdnnetecknen. For genomsnittskonsumenten fordndrar inte tilligget av de efterfoljande
beskrivande orden helhetsintrycket av kdnnetecknens kommersiella ursprung, utan
denne faster storst vikt vid THOMAS. Det foreligger alltsa hog visuell, fonetisk och
konceptuell likhet.

Savitt avser svarandebolagens figurkdnnetecken, som samtliga bestar av bokstdverna
th 1 gront som ett figurativt moment, bedomer domstolen att varken bokstidvernas
utformning eller 6vriga moment ar sarskilt framtradande. Figurkdnnetecknens
helhetsintryck domineras i stédllet av orddelar och genomsnittskonsumenten bortser
fran de beskrivande delarna och faster storst vikt vid den sdrskiljande delen THOMAS.
Aven betriffande dessa kiinnetecken foreligger dirmed hog fonetisk och konceptuell

likhet, men den visuella likheten dr nagot ldgre dn for ordkénnetecknen.

Patent- och marknadsdomstolen bedémer mot denna bakgrund att samtliga
kénnetecken i domsbilaga 6 uppvisar en hog grad av likhet med kénnetecknet
THOMAS. Domstolens slutsatser i friga om maérkeslikhet fordndras inte av att
kdrandebolagen ibland har anvént sina kdnnetecken i l4tt figurativa utforanden med

t.ex. en blandare for betong/cement.
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Vid en samlad bedomning finner Patent- och marknadsdomstolen diarmed att det
foreligger en forvéixlingsrisk mellan kdnnetecknet THOMAS & ena sidan och vart och
ett av kinnetecknen som aterges i domsbilaga 6 & andra sidan innefattande risken att
genomsnittskonsumenten far uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband
mellan kdrandebolagen och svarandebolagen. Bedomningen foréndras inte av att
genomsnittskonsumenten i malet far anses vara ndgot mer uppmérksam &én betraffande
enkla dagligvaror. Tvdrtom framstar domstolens beddmning som vl forenlig med den
utredning kdrandebolagen lagt fram om faktiska forvaxlingar mellan parterna 1

Tyskland.

Vidare &r THOMAS den framtrddande och karakteristiska delen i varumérket och
foretagsnamnet THOMAS CONCRETE GROUP samt i varumirket och
foretagsnamnet THOMAS BETONG. De tillkommande orddelarna CONCRETE
GROUP respektive BETONG uppfattas av genomsnittskonsumenten ha en
beskrivande karaktdr. Mot denna bakgrund gor Patent- och marknadsdomstolen
motsvarande bedomning i fraga om forvaxlingsrisk avseende dessa kidnnetecken som

betriffande THOMAS.

Sammanfattningsvis anser alltsd domstolen att samtliga svarandebolagens kénnetecken
som enligt bedomningen ovan anvéinds i niaringsverksamhet i Sverige gor intrang 1 vart

och ett av kdrandebolagens 1 mélet aktuella varu- och niringskdnnetecken.

Svarandebolagen har, under alla forhallanden, gjort gillande att kdrandebolagens
ensamritt till sina foretagsnamn, i enlighet med 1 kap. 4 § andra stycket lagen om
foretagsnamn, inte hindrar svarandebolagens kénneteckensanvindning eftersom
kirandebolagen inte lider skada av anvdndningen. Enligt Patent- och
marknadsdomstolen medfor dock redan den omsténdigheten att svarandebolagens
kénnetecken &r forvaxlingsbara med kidrandebolagens kdnnetecken att det foreligger en
risk for skada, sérskilt med hiansyn till att kdrandebolagens kidnnetecken &r kénda i en

betydande del av omséttningskretsen.
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Svarandebolagen har dessutom gjort géllande att bolagen haft skélig anledning att
anvénda sina kdnnetecken med hédnsyn till deras omfattande kénneteckensanvindning i
Tyskland sedan 1930-talet och den omfattande kinnedomen om kénnetecknen 1
Tyskland samt att det inte rimligen kan krivas att svarandebolagen ska byta

kénnetecken for den begrinsade anvindningen som &r aktuell i mélet.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen dr det av svarandebolagen dberopade
undantaget avseende skilig anledning inte tillimpligt eftersom det dr konstaterat
intrdng i det grundldggande skyddet och inte det utokade skyddet (jfr 1 kap. 10 § forsta
stycket 2—3 varumarkeslagen och 1 kap. 4 § forsta stycket 2—3 lagen om
foretagsnamn). Under alla forhdllanden har det inte framkommit att svarandebolagen
har haft skilig anledning att anvéinda de intrangsgorande kénnetecknen i
naringsverksamhet 1 Sverige. Den anvindning av de intrangsgdrande kénnetecknen

som skett kan inte heller anses ha varit forenlig med god affarssed.

Ansvar

Kérandebolagen har 1 forsta hand anfort att bada svarandebolagen gemensamt dr
ansvariga for den anvéindning som enligt ovan bedémts utgdra foretagsnamns- och
varumarkesintrdng med anledning av att thomas praefab Neubrandenburg GmbH stér
som avsdndare pa hemsidorna, att hemsidorna hénvisar till thomas Beteiligungen
GmbH:s hemsida thomas-gruppe.de, att samtliga hemsidor hinvisar till THOMAS
GRUPPE eller THOMAS GROUP, dvs. den koncern i vilken thomas Beteiligungen
GmbH &r moderbolag, att thomas Beteiligungen GmbH har ansékt om
varumérkesskydd for flera av de intrangsgdrande kénnetecknen samt att thomas
praefab Neubrandenburg GmbH enligt svarandebolagen anvidnder kinnetecknen med
tillstdnd fran thomas Beteiligungen GmbH. I andra hand har kidrandebolagen anfort att
thomas praefab Neubrandenburg GmbH gor intrdng i Thomas Concrete Groups och
Thomas Betongs ensamréttigheter och att thomas Beteiligungen GmbH medverkar till

intrangen.
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Svarandebolagen har invint att thomas Beteiligungen GmbH inte ansvarar for

anvindningen och inte heller har medverkat till densamma.

I malet ar ostridigt att thomas praefab Neubrandenburg GmbH é&r avsidndare for det
intrdngsgorande anviandandet av kdnnetecknen i domsbilaga 1. I samband med
anviandningen hénvisas det till den koncern dér thomas praefab Neubrandenburg
GmbH é&r dotterbolag och thomas Beteiligungen GmbH &dr moderbolag och till
moderbolagets hemsida. Det har vidare framkommit att thomas Beteiligungen GmbH
ar innehavare av eller har ansdkt om registrering av flera kénnetecken som innehaller

THOMAS 1 Tyskland eller hos EUIPO.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen far thomas Beteiligungen GmbH och thomas
praefab Neubrandenburg GmbH mot denna bakgrund anses vara gemensamt ansvariga
for de aktuella varumirkes- och foretagsnamnsintrdngen (jfr NJA 2015 s. 512 punkt
18).

Sammanfattande slutsats

Patent- och marknadsdomstolen har bedomt att kénneteckensanvéndningen pa
byggindustrijobb.se, byggvarlden.se, byggindustrin.se och delar av thomas-praefab.de
utgor ndrings- och varukidnneteckensanvindning i Sverige, att anvindningen utgor
intrang 1 kdrandebolagens registrerade och inarbetade varu- och niringskdnnetecken
samt att svarandebolagen dr gemensamt ansvariga for intrangen. Vid denna beddmning
saknar domstolen anledning att prova om svarandebolagens kdnneteckensanvindning

gor intrang 1 det utdkade skyddet.

Vitesforbud

Enligt 8 kap. 3 § forsta stycket varumirkeslagen far domstolen, pd yrkande av den som

innehar ett varukinnetecken eller av den som pé grund av licens har ritt att utnyttja ett
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varukédnnetecken, vid vite forbjuda den som gor eller medverkar till varumérkesintrang
att fortsitta med det. Vidare far domstolen, enligt 5 kap. 3 § lagen om foretagsnamn,
pa yrkande av den som har lidit foretagsnamnsintrang, vid vite forbjuda den som gor

eller medverkar till intranget att fortsdtta med det.

Ett vitesforbud ska vara klart avgrinsat sé att den som forbudet riktar sig mot vet vad
denne inte far gora. Inom ramen for kdrandens yrkande dr det domstolens uppgift att
utforma forbudet sa att det uppfyller kravet pa entydighet och konkretisering. Ett
forbud ska inte heller ga langre dn vad som &r motiverat i det enskilda fallet. Det
ankommer vidare pa domstolen att bestimma vitesbeloppets storlek utifran att
beloppet ska antas forma svaranden att folja forbudet. (Se prop. 1993/94:122 s. 67)
Vidare ska forbudet ta sikte pa det intrang som har begatts och enbart trafta
intréngsgorarens faktiska anvindning av varumérkena (se NJA 2007 s. 431 och

RH 2016:25).

Patent- och marknadsdomstolen har i det foregaende funnit att svarandebolagen gjort
foretagsnamns- och varumérkesintrang. Det har inte framkommit nadgra omstindigheter
som medfor att det finns anledning att avsta fran att utfirda ett forbud vid vite.
Vitesforbudet bor endast avse de intrdngsgdérande kidnnetecknen, och inte vésentligen
likartade kdnnetecken, samt begrinsas till att avse svarandebolagens faktiska
anvandning av kidnnetecknen i enlighet med domslutet. Ett vitesbelopp om

1 000 000 kr far anses tillrackligt hogt for att forma vart och ett av svarandebolagen att
folja forbudet.

Faststillelse av ersittningsskyldighet

Den som uppsétligen eller av oaktsamhet gor varumérkes- eller foretagsnamnsintrdng
ska, enligt 8 kap. 4 § forsta stycket varumérkeslagen respektive 5 kap. 7 § forsta
stycket lagen om foretagsnamn, betala skélig ersittning for utnyttjandet samt erséttning
for den ytterligare skada som intranget har medfort. Nér erséttningens storlek bestams

ska hdnsyn sérskilt tas till utebliven vinst, vinst som den som har begatt intranget har
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gjort, skada pa varukdnnetecknets anseende, ideell skada, och réttighetshavarens

intresse av att intrang inte begas.

Sasom kédrandebolagen utformat respektive bolags faststillelsetalan ska domstolen
prova fyra fragor. Den forsta fragan dr den ansvarsgrundande handlingen, dvs. om det
objektivt sett forekommit intrang samt tidsperioden for detta. Den andra fragan ir om
intrdnget begatts med uppsat eller av oaktsamhet. Den tredje fragan ar om ytterligare
skada foreligger i de avseenden som péstatts, dvs. skada pa ursprungsangivelse-,
kvalitetsgaranti-, reklam- och investeringsfunktionen. Den fjdrde fragan dr om det
foreligger adekvat kausalitet mellan intrdnget och de fyra typerna av skada.
Kéarandebolagens respektive faststéllelsetalan omfattar inte en prévning av storleken pa

den skéliga erséttningen eller skadan.

I det foregéende har Patent- och marknadsdomstolen bedomt att svarandebolagen
genom tva anstdllningsannonser, en informationssida och vissa undersidor pa en
hemsida har begéatt varumédrkes- och foretagsnamnsintrang i1 kdrandebolagens
ensamrétter samt att svarandebolagen gemensamt bér ansvar for intrdnget. Patent- och
marknadsdomstolen har dven ansett att karandebolagen i det foregaende visat att
intranget pa byggindustrijobb.se pagick fran och med 23 februari 2020 till och med
den 30 september 2020, att intranget pa byggvarlden.se pagick frdn och med den

19 februari 2020 till och med den 30 september 2020 samt att intranget pa
byggindustrin.se pagick fran och med den 10 februari 2021 till och med den

1 november 2022. Vidare har kdrandebolagen visat att intranget pa thomas-praefab.de
pagétt fran och med den 29 april 2020 sdvitt avser kdnnetecknen thomas praefab
(figur) och thomas gruppe (ord) samt fran och med den 21 oktober 2021 savitt avser
kénnetecknen thomas-praefab (ord), thomas-gruppe (ord) och thomas praefab (ord).
Det har inte framkommit annat &n att intranget i kdnnetecknen pa thomas-praefab.de
alltjamt pagir. Anvindningen pa respektive hemsida har gjort intrdng i vart och ett av
nérings- och varukidnnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och
THOMAS BETONG.
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Kérandebolagen har gjort gillande att intrdngen skett uppsatligen eller i vart fall av

grov oaktsamhet.

Med kravet pa uppsét i de immaterialréttsliga lagarna avses den allménna straffréittens
uppséatsbegrepp. For att ett intrdng ska anses ha skett uppsétligen krivs inte bara uppséat
till sjalva forekomsten av ndgon annans réttighet utan ocksa till att det egna bolaget gor
intrdng i denna rittighet. Svarigheter att bedoma skyddsomfang, t.ex. med anledning
av fragor om maérkes- och varuslagslikhet eller forvaxlingsrisk, kan innebdra att ett
uppsatligt intrdng inte anses foreligga. (Se Patent- och marknadsoverdomstolens dom

den 2 mars 2018 i mal PMT 324-17.)

Patent- och marknadsdomstolen har i malet funnit att kirandebolagen har visat att
kénnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG
ar kdnda inom betong- och cementbranschen samt att kinnetecknen anvénts av
kdrandebolagen under lang tid. Kdrandebolagen har till styrkande av att intrangen
begatts med uppsat bl.a. dberopat utdrag frdn en mejlkonversation mellan H.K. och
E.T. Av mejlkonversationen framgéar det att H.K. i ett mejl den 1 februari 2018
upplyser E.T. om att Thomas Concrete Group innehar olika registrerade varumérken,
sasom THOMAS, THOMAS BETON, THOMAS BETONG och THOMAS
CEMENT samt att H.K. och E.T. traffats for att diskutera bl.a. varumérkesstrategier.

H.K. har vidare under forhoret med honom uppgett att E.T.

varit i Sverige for att trdffa honom och héra om Thomas Concrete Group-koncernens
varumarkesstrategi och varumarkesplattform. Han har dven beréttat att han patalat for
E.T. att Thomas Concrete Group innehar olika varumérken och uppmanat

E.T. att inte anvdnda foretagsnamn eller varumérken som ar forvéxlings-bara med

kdrandebolagens varumaérken.
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E.T. har under forhoret med honom uppgett att syftet med motena med H.K. har
varit att forbéttra parternas affdrsrelation och inte att kopiera

Thomas Concrete Group-koncernens varumarkesstrategi.

Det dr genom uppgifterna ovan och vad som i dvrigt framkommit i malet utrett att de
aktuella intrangsatgéarderna har vidtagits av svarandebolagen med vetskap om
kdrandebolagens innehav och anvdndning av kdnnetecknen THOMAS, THOMAS
CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG. Patent- och marknadsdomstolen
bedomer att svarandebolagen dirigenom maste ha insett risken att atgérderna kunde
utgora intrang i kdrandebolagens ensamritt. Genom att dnda vidta atgirderna utan att
forvissa sig om att s inte var fallet anser domstolen att svarandebolagen &tminstone
varit likgiltiga infor risken att dtgidrderna utgjorde intrang i1 kdrandebolagens
ensamrétter och forverkligandet av denna risk. Intrdnget far darfor anses ha begétts

med 1 vart fall likgiltighetsuppsat.

Eftersom intranget begatts uppsatligen ska erséttning utga for den ytterligare skada
som kdrandebolagen kan visa. For att ersittning for ytterligare skada ska kunna
faststillas, kravs ocksa att det foreligger ett orsakssamband mellan de skadegorande
handlingarna, dvs. intrangen, och den pédstadda skadan samt att orsakssambandet &r

adekvat.

Kérandebolagen har gjort géllande att intrdngen inneburit skada pa
ursprungsangivelse-, kvalitetsgaranti-, reklam- och investeringsfunktionen hos vart och
ett av kinnetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS
BETONG (jfr EU-domstolens dom den 18 juni 2009 1 mal C-487/07, Loréal,
EU:C:2009:378, punkt 58). Redan domstolens bedomning i frdga om inarbetning och
forvaxlingsrisk samt den utredning som kérandebolagen lagt fram om faktiska
forvaxlingar mellan parterna 1 Tyskland medfor att de intrdngsgorande kénnetecknen
far anses ha orsakat i vart fall ndgon skada pé kénnetecknens funktioner att identifiera
kommersiellt ursprung, garantera kvalitet, anvéndas 1 marknadsforing och attrahera

kopare pé de sitt kdrandebolagen gjort géllande. Patent- och marknadsdomstolen anser
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vidare att det finns ett adekvat orsakssamband mellan svarandebolagens
foretagsnamns- och varumérkesintrang och de fyra typerna av skada som
kérandebolagen lidit. Eftersom kdnnetecknet THOMAS BETONG ytterst kontrolleras
av Thomas Concrete Group — trots att det utgér Thomas Betongs registrerade
foretagsnamn — anser domstolen att bada kdrandebolagen kan antas ha lidit skada av de

intrang som skett 1 kiinnetecknet.

Kérandebolagens yrkande om faststédllande av ritt till ersittning for ytterligare skada
bor séledes bifallas pa det sétt som framgéar av domslutet. Slutligen noterar domstolen
att &ven om det nu ska faststillas att bada kdrandebolagen har lidit skada till f6ljd av
intrénget 1 varu- och niringskdnnetecknet THOMAS BETONG sa kan inte bédda

bolagen 1 en eventuell senare fullgdrelseprocess beviljas ersdttning for samma skada.

Thomas Concrete Group har aterkallat delar av sin talan

Thomas Concrete Group har under malets handlaggning anfort att bolaget inte ldngre
aberopar intrang i ett stort antal registrerade och inarbetade varu- och
naringskdnnetecken. Enligt Patent- och marknadsdomstolen far Thomas Concrete
Group dérigenom anses ha aterkallat, och inte enbart inskrénkt, sin talan betrdffande
dessa kidnnetecken (se dven domstolens beslut i mélet den 31 maj 2022 med vidare
hanvisningar till bl.a. Patent- och marknadséverdomstolens beslut den 31 maj 2021 1
mal PMT 694-20). En aterkallelse av talan ska foranleda beslut om avskrivning om
inte motparten yrkar att malet provas (se 13 kap. 5 § rittegangsbalken och NJA 2003

s. 158 med vidare hidnvisningar).

Svarandebolagen har begirt att Patent- och marknadsdomstolen meddelar ogillande
dom avseende Thomas Concrete Groups yrkande om faststéllelse av
ersittningsskyldighet i den del det grundas pa inarbetning och registrering av 18 av
Thomas Concrete Groups i malet dterkallade EU-varumirken och det i mélet
aterkallade foretagsnamnet Thomas Cement AB. I dessa delar ska Thomas Concrete

Groups talan alltsd ogillas. I 6vriga delar som aterkallats ska mélet skrivas av.
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Rittegingskostnader

Av huvudregeln i 18 kap. 1 § rittegadngsbalken foljer att kostnaderna fordelas utifrdn
maélets slutliga utgdng och att en part som tappar malet ska ersitta motparten for
dennes réttegangskostnader. Om ett mél innehéller flera yrkanden och parterna 6msom
vinner och forlorar kan, enligt 18 kap. 4 § rattegangsbalken, rittegdngskostnaderna
fordelas pa annat sitt. Detsamma géller om parts yrkande bifalls endast till en del.
Vidare foljer det av 5 § andra stycket att part ska ersdtta motpartens rittegangskostnad,
om mal avskrives pa grund av att samma part aterkallat sin talan, om inte sirskilda

forutséttningar foreligger.

Utgéngen 1 mélet innebir att Thomas Concrete Group och Thomas Betong 1 huvudsak
vunnit bifall till sina yrkanden om vitesforbud och faststéllande av ersdttnings-
skyldighet. Vid fordelningen av réttegdngskostnaderna bor det dock beaktas att
Thomas Concrete Group under handldggningen av malet har dterkallat sin talan
avseende ett stort antal kdnnetecken. Vid en samlad bedomning bor svarandebolagen
solidariskt svara for fyra femtedelar av Thomas Concrete Groups rittegangskostnad

och hela Thomas Betongs rittegangskostnad.

Thomas Concrete Group har yrkat erséttning for ombudsarvode med 4 516 159 kr och
utldgg med 27 360 kr, totalt 4 543 519 kr. Thomas Betong har yrkat erséttning for
ombudsarvode med 1 327 825 kr och utldgg med 27 360 kr, totalt 1 355 185 kr.
Svarandebolagen har i1 forhdllande till bada kdrandebolagen vitsordat respektive bolags

kostnader for utligg samt hélften av de yrkade beloppen for ombudsarvode.

Malet har varit forhdllandevis omfattande och innefattat ett stort antal materiella och
processuella fragestéllningar varav vissa varit relativt komplexa. Patent- och
marknadsdomstolen beddmer mot denna bakgrund att de av kdrandebolagen yrkade

beloppen ér skéliga.
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HUR DOMEN KAN OVERKLAGAS, se domsbilaga 7 (PMD-02)
Ett skriftligt 6verklagande, stéllt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha
kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 11 januari 2023.

Provningstillstdnd krévs.

Daniel Severinsson Alexander Ramsay Josefin Park



31131LNVANOL139 SVINOHL

addn.b
seuwioyy r:lv
1ddNUYO-SVYINOHL

1ddNYD SVYINOHL

dNOYD SYINOHL

settiouy />

8V43Vid-SVINOHL

8V13Vidd SVINOHL

sewiou) -

V43Vidd SVINOHL



Bilaga 31

Skdarmbilder himtade den 3 maj 2020 frin www.byggindustrijobb.se

(www.byggindustrijobb.se/saljare-av-konstruktiva-betongelement-i-ett-nytt-strakt-team/)

a & http://byggindustrijobb.se/saljare-av-konstruktiva-betongelement-i-ett-nytt-starkt-team/ - O

! Saljare av konstruktiva beto...

Byggindustrijobbose

@ Om oss For arbetsgivare
<+ Vara tjanster

» Nyheter

» Senaste jobben

» Bevaka jobb

<+ Rekrytering/Search/Bemanning
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’—I | | W Vill du synas har?

-

Rekrytering-, Search- och bemanningsforetag
som kan hjalpa dig!

For arbetssékande Samarbetspartners Annonsera Kontakta oss

réiljare av konstruktiva betongelement i ett nytt,
starkt team

Vill du bli ny séljare av konstruktiva betongelement hos thomas praefa i
Malardalsregionen?

Kan du leda och entusiasmera? Overtyga vara kunder om véra betongelement och
vart leveransprogram !

Har du teknisk bakgrund eller ar du snarare ekonomiskt lagd? Om du ar man, kvinna,
nybdrjare eller veteran ar kanske ocksa intressant, men viktigast ar att du brinner av
lust att vidareutveckla dig.

Gillar du att jobba i lag? Hos oss star du pa 6gonhojd med chef och kollegor. Du far
nya impulser

ach far sjélv inflytande. Du beharskar engelska flytande - tyska lar du dig under
resans gang.

Ar du beredd att ,ge jarnet” for din framgang? Kan du omvandla fram- och
motgangar till ny

energi?

Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis, +49-174 190 490 4, eller skicka ett mejl till
peter.matheis@thomas-gruppe.de

Forresten: thomas praefa ar en del av thomas betonbauteile som ar branschens snabbast
véxande koncern, men fortfarande forblir ett familjeféretag.

PRAEFA GmbH

Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg
peter.matheis@thomas-gruppe.de
www.thomas-gruppe.de

Search...
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FORETAG
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ANSOK HAR (EXTERN LANK)

Vénligen notera att BBM inte ansvarar fér
personuppgifter som du ldmnar till det
fdretag som annonserat platsannonsen,
oavsett om det sker via ldnk pa var hemsida
eller genom att du klickar dig vidare i vért
nyhetsbrev. Fér mer information om hur
respektive annonsdr behandlar dina
personuppgifter uppmanar vi dig att ta del av
aktuell personuppgiftspolicy.
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Ort: Sodermanland, Stockholm
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% Rekrytering/Search/Bemanning + Kan du leda och entusiasmera? Overtyga vara kunder om vara betongelement och ANSOK
vart leveransprogram !
+ Har du teknisk bakgrund eller ar du snarare ekonomiskt lagd? Om du ar man, kvinna,
% isaksson FASTICON . Bruns 5 - o5 w . . " .
0.: P a—— nybdrjare eller veteran dr kanske ocksa intressant, men viktigast ar att du brinner av ANSOK HAR (EXTERN LANK)
lust att vidareutveckla dig.
+ Gillar du att jobba i lag? Hos oss star du pa 6gonhdjd med chef och kollegor. Du far Véinligen notera att BBM inte ansvarar fér
Boardtalk Vill du synas har? nya impulser personuppgifter som du lédmnar till det
och far sjalv inflytande. Du behéarskar engelska flytande - tyska |ar du dig under féretag som annonserat platsannonsen,
resans gang. oavsett om det sker via ldnk pd vér hemsida
- + Ar du beredd att ,ge jarnet” for din framgang? Kan du omvandla fram- och eller genom att du klickar dig vidare i vért
Rekrytering-, SeafEh' Oﬁhlber;‘??“'ngstVEtag motgangar till ny nyhetsbrev. FGr mer information om hur
sormkan fydlpa dig: energi? respektive annonsér behandlar dina
Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team. personuppgifter “Pf’m"”‘?’ vi dig att ta del av
aktuell personuppgiftspolicy.
Ring din framtida chef Peter Matheis, +49-174 190 490 4, eller skicka ett mejl till
peter.matheis@thomas-gruppe.de
OVRIG INFO:
Forresten: thomas praefa dr en del av thomas betonbauteile som ar branschens snabbast
vaxande koncern, men fortfarande forblir ett familjeforetag. Ort: Sdermanland, Stockholm
PRAEFA GmbH Publiceringsdatum: 2020-02-23
Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg Sista ansékan: Lépande
peter.matheis@thomas-gruppe.de ) . )
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Vill du bli ny séljare av konstruktiva betongelement hos thomas praefa i Madlardalsregionen?

+ Kan du leda och entusiasmera? Overtyga vara kunder om vara betongelement och vart

leveransprogram ! ANSOK
+ Har du teknisk bakgrund eller ar du snarare ekonomiskt lagd? Om du ar man, kvinna, nyborjare

eller veteran ar kanske ocksa intressant, men viktigast ar att du brinner av lust att

vidareutveckla dig.
+ Gillar du att jobba i lag? Hos oss star du pa 6gonhéjd med chef och kollegor. Du far nya

impulser Vénligen notera att BBM inte ar

och far sjalv inflytande. Du beharskar engelska flytande - tyska lar du dig under resans gang. personuppgifter som du lémna,
+ Ar du beredd att ,ge jarnet” for din framgang? Kan du omvandla fram- och motgangar till ny som annonserat platsannonser.

energi? sker via ldnk pa var hemsida el

klickar dig vidare i vart nyhetsh.
information om hur respektive .

Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis, +49-174 190 490 4, eller skicka ett mejl till behandlar dina personuppgifte
peter.matheis@thomas-gruppe.de att ta del av aktuell personuppg
Forresten: thomas praefa ar en del avthomas betonbauteile som ar branschens snabbast vaxande

koncern, men fortfarande forblir ett familjeforetag. BVRIG INFO:

PRAEFA GmbH )

Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg Ort: Sodermanland, Stockholm

peter.matheis@thomas-gruppe.de Publiceringsdatum: 2020-02-23

www.thomas-gruppe.de Sista ansdkan: Lépande
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Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis, +49-174 190 490 4, eller skicka ett mejl till behandlar dina personuppgifter uppmanar vi dig
peter.matheis@thomas-gruppe.de att ta del av aktuell personuppgiftspolicy.
Forresten: thomas praefa ar en del av thomas betonbauteile som ar branschens snabbast vaxande

koncern, men fortfarande forblir ett familjeféretag. BVRIG INEO:

PRAEFA GmbH o

Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg Ort: Sodermanland, Stockholm
peter.matheis@thomas-gruppe.de Publiceringsdatum: 2020-02-23

www.thomas-gruppe.de Sista ansokan: Lépande
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Bli saljare av konstruktiva betongelement i
ett nytt, starkt team

9 Feb 2020 Angereds Resecentrum

Vill du bli ny séljare av konstruktiva betongelement hos thomas
praefa i Méalardalsregionen?

+ Kan du leda och entusiasmera? Overtyga vara kunder om véra betongelement och vart
leveransprogram!

« Har du teknisk bakgrund eller ar du snarare ekonomiskt lagd? Om du dr man, kvinna,
nyborjare eller veteran ar kanske ocksa intressant, men viktigast ar att du brinner av lust att
vidareutveckla dig.

Nar Wingardhs fick uppdraget av Vasttrafik att

+ Gillar du att jobba i lag? Hos oss stér du pa 6gonhojd med chef och kollegor. Du far nya skapa ett resecentrum i Angered gick man
impulser och far sjélv inflytande. Du beharskar engelska flytande - tyska lar du dig under noggrant tillviga.
resans gang. -Viville ge Angered ett smycke att vara stolt
6ver, sager Ingrid Aleras, arkitekt SAR/MSA
« Ar du beredd att "ge jarnet” for din framgang? Kan du omvandla fram- och motgéngar till ny Wingardh Arkitektkontor AB.
energi?

Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis +49-174 190 490 4
eller skicka ett mejl till peter.matheis@thomas-gruppe.de

Forresten: thomas praefa dr en del av thomas betonbauteile som dr branschens snabbast vixande
koncern, men fortfarande forblir ett fomiljeféretag

PRAEFA GmbH
Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg

peter.matheis@thomas-gruppe.de
www.thomas-gruppe.de li_' ﬂ;langaS
grupp Las Byggvarlden nr 6

9 Feb 2020
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1827

2020-05-03




o Bl nttps;//www.byggvarlden.se/bli-saljare-av-konstruktiva-betongelement-i-ett-nytt-starkt-team- 164468/ nyhet.ntm - a Cu Search...

El Blisaljare av konstruktiva b...

Byggvirlden

> Hem

f [W]in|]

Bli saljare av konstruktiva betongelement i
ett nytt, starkt team

19 Feb 2020 Angereds Resecentrum

Vill du bli ny saljare av konstruktiva betongelement hos thomas
praefa i Malardalsregionen?

- Kan du leda och entusiasmera? Overtyga vira kunder om vira betongelement och vart
leveransprogram!

+ Har du teknisk bakgrund eller ar du snarare ekonomiskt lagd? Om du ar man, kvinna,
nyborjare eller veteran ar kanske ocksa intressant, men viktigast ar att du brinner av lust att
vidareutveckla dig.

Nar wingardhs fick uppdraget av Vasttrafik &

» Gillar du att jobba i lag? Hos oss star du pa égonhdjd med chef och kollegor. Du far nya skapa ett resecentrum i Angered gick man
impulser och far sjalv inflytande. Du beharskar engelska flytande - tyska Iar du dig under noggrant tillviga,
resans gang. -Vi ville ge Angered ett smycke att vara stolt

over, sager Ingrid Alerds, arkitekt SAR/MSA
Wingardh Arkitektkontor AB.

Ar du beredd att "ge jarnet” for din framgang? Kan du omvandla fram- och motgangar till ny
energi?

Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis +49-174 190 490 4
eller skicka ett mejl till peter.matheis@thomas-gruppe.de
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Né&r Wingardhs fick uppdraget av Vésttrafik att

» Gillar du att jobba i lag? Hos oss star du pa 6gonhéjd med chef och kollegor. Du far nya skapa ett resecentrum i Angered gick man
impulser och far sjalv inflytande. Du beharskar engelska flytande - tyska lar du dig under noggrant tillvaga.
resans gang. -Viville ge Angered ett smycke att vara stolt

dver, sager Ingrid Aleras, arkitekt SAR/MSA

- Ar du beredd att "ge jarnet” for din framgang? Kan du omvandla fram- och motgangar till ny Wingardh Arkitektkontor AB.

energi?
Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis +49-174 190 490 4
eller skicka ett mejl till peter.matheis@thomas-gruppe.de

Férresten: thomas praefa ¢ir en del av thomas betonbauteile som ér branschens snabbast véixande
koncern, men fortfarande férblir ett familjeforetag

PRAEFA GmbH
Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg

peter.matheis@thomas-gruppe.de t thomas

www.thomas-gruppe.de
gruppe Las Byggvarlden nr 6
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« Ar du beredd att "ge jarnet” fér din framgang? Kan du omvandla fram- och motgangar till ny
energi?

Har ar din chans att bli en vinnare i ett internationellt team.

Ring din framtida chef Peter Matheis +49-174 190 490 4
eller skicka ett mejl till peter.matheis@thomas-gruppe.de

Forresten: thomas praefa ¢r en del avthomas betonbauteile som ér branschens snabbast vixande
koncern, men fortfarande forblir ett familjeféretag

PRAEFA GmbH
Ihlenfelder Str. 111, 17034 Neubrandenburg

peter.matheis@thomas-gruppe.de i' thomas

www.thomas-gruppe.de gruppe

19 Feb 2020
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Thomas Praefa

The thomas group is a group of companies with a product and service
offering of five business areas of construction and construction materials
industry: ready-mixed concrete , concrete components , cement , stone
asphalt and road construction . The activities range from the extraction of
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Thomas Praefa

The thomas group is a group of companies with a product and service
offering of five business areas of construction and construction materials
industry: ready-mixed concr

, stone
asphalt and ro . The activities range from the extraction of
raw materials in our quarries and the production of numerous building
materials to their processing and use in building construction and civil
engineering.

onstruc

Value chain - know-how for customers

The extraction of natural stones - such as a

jenthal quartzite or dornburger

limestone - is an independent source of raw materials for the production of
asphalt, cement, ready-mixed concrete and other building materials. On the
one hand, the internal production of building materials guarantees the supply

of building materials, in the areas of iction and
s . On the other hand, our customers benefit from our experience
on the different levels of the manufacturing process. We know what is
important for you and our raw and building materials are optimally
coordinated for later use. You can discuss individual requirements with us at
any time and rely on the expertise of our employees. Through the growth in
their business areas, the thomas group will continue to add value and supply
chains for the benefit of customers and partners.

e

compo

BYGGINDUSTRIN

Kontakta redaktionen Folj oss
red@byggindustrin.se Facebook

Kontakta oss Twitter
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Anvisningar for overklagande PMD-02 - Dom i tvistemal ¢ Prc

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Dom i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02

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

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor frin domens datum.
Sista datum for Overklagande finns pa sista
sidan 1 domen.

Overklaga efter att motparten overklagat

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

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

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

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och malnummet.

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

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

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

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

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

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

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

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

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

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

Vad hander sedan?

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

Sida 1 av2

www.domstol.se
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Anvisningar for 6verklagande PMD-02 - Dom i tvistemal

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

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

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

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

Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

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

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

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

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

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

Vill du veta mer?

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

Mer information finns pa www.domstol.se.

Sida2 av2
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Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens

avgorande

Den som vill 6verklaga Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande ska gora
det genom att skriva till Hogsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller limnas
till Patent- och marknadséverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges 1 slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

Beslut om hiktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rittegangsbalken eller rese-
forbud far 6verklagas utan tidsbegrinsning.

Om 6verklagandet har kommit in 1 ritt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
overklagandet och alla handlingar i malet
vidare till Hogsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstaind for att Hogsta
domstolen ska prova ett 6verklagande.
Hogsta domstolen far meddela provnings-
tillstind endast om

1. det ir av vikt for ledning av ritts-
tillimpningen att 6verklagandet prévas
av Hogsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skal till sidan
provning, s som att det finns grund f6r
resning, att domvilla férekommit eller att
malets utgang i hovritten uppenbatrligen

beror pa grovt férbiseende eller grovt
misstag.

Overklagandets innehall
Overklagandet ska innehalla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

2. det avgorande som 6verklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag f6r avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgorandet som klaganden
begir,
4. de skal som klaganden vill ange for att

avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange for att
provningstillstaind ska meddelas, samt

6. de bevis som klaganden dberopar och vad
som ska bevisas med varje bevis.

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta domstolen
anvinda forenklad delgivning vid utskick av
handlingar i malet, under férutsittning att
mottagaren dar eller i nagon tidigare instans
har fatt information om sadan delgivning.

Mer information

For information om rittegangen i Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se


http://www.hogstadomstolen.se/

