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PARTER

Klagande och motpart
Learnby AB, 556876-5142
Ostermalmsgatan 55

114 50 Stockholm

Ombud: advokaten F.S.
Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555

102 04 Stockholm

Klagande och motpart
P.T.

SAKEN
Awvisad talan; nu fraga om provningstillstand m.m.

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-01-23 i mal nr PMT 12458-16

Genom det dverklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen Learnby
AB:s (Learnby) talan om battre rétt till varumarke med héanvisning till att Patent- och

marknadsdomstolen saknade behdrighet att handlagga malet.

Learnby har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska undanrdja beslutet och i

forsta hand aterforvisa malet for fortsatt handlaggning vid Patent- och marknads-
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domstolen, i andra hand aterforvisa malet for fortsatt handlaggning vid allmén
avdelning pa Stockholms tingsratt och i tredje hand hanvisa malet till behorig tingsrétt.
Learnby har sammanfattningsvis anfort féljande. Fragan om rattegangshinder vacktes
av Patent- och marknadsdomstolen efter en langre tids handldggning. Patent- och
marknadsdomstolen kan inte anses sakna behdrighet att handlagga malet. Det
forarbetsuttalande som Patent- och marknadsdomstolen hé&nvisat till strider mot den
information som lamnas pa Patent- och registreringsverkets hemsida. Patent- och
marknadsdomstolen &r en del av Stockholms tingsratt och P.T. har inte invént mot
tingsrattens behdrighet nar han forsta gangen forde talan i malet. Om malet inte kan
handlaggas inom ramen for Patent- och marknadsdomstolen, ar det forenligt med
tidigare praxis avseende fastighetsdomstolar att flytta dver malet for handlaggning pa
en av tingsrattens allmanna avdelningar. | sista hand ska malet, enligt 10 kap. 20 §

rattegangsbalken, i vart fall hanvisas till behdrig domstol.

P.T. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut i fraga om

avvisning andras och yrkat att Patent- och marknadsoverdomstolen ska tillerk&nna
honom erséttning for rattegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med

175 500 kr inklusive mervardesskatt.

Efter foéredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen féljande

BESLUT (att meddelas 2018-04-20)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen ger provningstillstand.

2. Patent- och marknadséverdomstolen undanrdjer Patent- och marknadsdomstolens

beslut och aterforvisar mélet till Patent- och marknadsdomstolen for fortsatt

handl&ggning.
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Skalen for Patent- och marknadsOdverdomstolens beslut

Patent- och marknadsdomstolarna ar inrattade enligt en specifik lagstiftning, lagen

(2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

I 1 kap. 4 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar anges att Patent- och
marknadsdomstolen handlagger mal och drenden enligt det som foreskrivs i vissa
sarskilt angivna lagar. Som framgar av ordalydelsen &r bestammelsen en
upplysningsbestammelse. Behorigheten for Patent- och marknadsdomstolen foljer

I stéllet av bestdammelser i specifik lagstiftning. (Se prop. 2015/16:57 s. 170.) Viss
ytterligare behdrighet for domstolen att préva andra mal tillsammans med ett mal dar
domstolen har sarskilt utpekad behdrighet ges dock i 1 kap. 5 § lagen om patent- och
marknadsdomstolar. Att Patent- och marknadsoverdomstolen ar behorig Gverinstans,
om inte annat foreskrivs, foljer av 1 kap. 3 § samma lag.

Systematiskt innebér den lagtekniska konstruktionen med specifikt inrattade patent-
och marknadsdomstolar med viss angiven behorighet att dessa domstolar &r att anse
som sérskilda domstolar i den mening som anges i bl.a. 10 kap. 17 § forsta stycket 1
rattegangsbalken. Det innebér att for det fall en tvistemalstalan som borde ha vackts
vid Patent- och marknadsdomstolen vécks vid en tingsratt ska tingsratten sjalvmant
avvisa talan. Av denna reglering framgar alltsa att Patent- och marknadsdomstolens
behdrighet i enlighet med vad som utpekas i respektive lagstiftning &r exklusiv. (Se a.
prop. s 170-171.)

Eftersom Patent- och marknadsdomstolen endast har den behérighet som framgar av
respektive materiell lagstiftning (domstolens exklusiva behdrighet) eller av sadan
lagstiftning tillsammans med bestdimmelsen i 1 kap. 5 § lagen om patent- och
marknadsdomstolar, blir féljden ocksa att Patent- och marknadsdomstolen, for det fall
en talan vacks dar som domstolen inte &r behorig att préva, sjalvmant ska prdva sin
behdrighet och avvisa talan. Behorigheten ska ocksa beaktas sjalvmant av hogre rétt.
(Jfr NJA 1992 s. 424.)
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En av bestammelserna om Patent- och marknadsdomstolens exklusiva behdrighet
aterfinns i varumarkeslagen (2010:1877). Av 10 kap. 6 § denna lag framgar att Patent-
och marknadsdomstolen &r ratt domstol i mal och arenden enligt den lagen, om det inte

ar fraga om en arbetstvist.

Som framgar av Patent- och marknadsdomstolens beslut ror den aktuella tvisten battre
rétt till varuméarket FRAMGANGSPODDEN. Talan vacktes hos Patent- och
marknadsdomstolen sedan Patent- och registreringsverket, i samband med en prévning
av en ansokan om registrering av varumarket, forelagt Learnby enligt bestimmelserna
i 2 kap. 21 § varumarkeslagen att vacka en sadan talan vid aventyr att Patent- och

registreringsverket annars skulle bortse fran Learnbys pastdende om battre ratt.

Fragan ar om den talan om béttre ratt till varumarket som Learnby for &r ett mal som
Patent- och marknadsdomstolen har exklusiv behdrighet att prova enligt 10 kap. 6 §

varumarkeslagen.

Maojligheten for Patent- och registreringsverket att foreldgga en part att vacka talan om
battre ratt till ett varumarke regleras alltsa i 2 kap. 21 § varumarkeslagen. Motsvarande
bestammelser finns i andra immaterialrattsliga lagar pa det industriella rattsskyddets
omrade, se t.ex. 17 § patentlagen (1967:837). Bestammelsen i 2 kap. 21 §
varumarkeslagen mojliggor, tillsammans med 2 kap. 22 § samma lag, fér annan &n
sOkanden att under ansékningsforfarandet vid Patent- och registreringsverket gora
pastaenden om battre ratt till varuméarket och yrka att ansékan om varumarkes-
registrering overfors till honom eller henne. Alla omstandigheter som kan konstituera
battre ratt och som darmed kan laggas till grund for en 6verforing kan aberopas, t.ex.
overlatelse, bolagsbildning, arv och tidigare anvandning av varukannetecken (se prop.
2009/10:225's. 425 f.).

En talan om béttre ratt till ett varumarke kan aven vackas direkt i domstol utan ett
forelaggande fran registreringsmyndigheten. Detsamma géller for en talan om béttre

rétt till patentsokt uppfinning.
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Redan den omstandigheten att det ar fraga om en talan som véckts efter ett
forelaggande fran registreringsmyndigheten enligt de sarskilda bestammelserna 2 kap.
21 § varumarkeslagen talar, enligt Patent- och marknadséverdomstolen, for att det ar
fraga om ett mal enligt varumarkeslagen som omfattas av Patent- och marknads-
domstolens exklusiva behorighet (jfr resonemanget om behovet av sérskild reglering
betraffande mal om béttre rétt till patentsokt uppfinning som vécks utan forelaggande i
prop. 2015/16:57 s. 172).

I lagstiftningsérendet om patent- och marknadsdomstolarna har visserligen uttalats att
tvister om battre ratt till patent pa grund av omstandigheter som intraffat efter det att
patentet meddelats och tvister om béttre ratt till andra immateriella rattigheter an patent
inte staller ssmma krav pa teknisk sakkunskap som de immaterialrattsliga mal som
foreslas omfattas av reformen. Uttalandet kan ge intryck av att det, pa satt som Patent-
och marknadsdomstolen funnit, varit lagstiftarens avsikt alla tvister om béttre ratt till
andra immateriella réattigheter &n patent ska falla utanfoér den sarskilda domstolens
behorighet. Aven den omstindigheten att en sérskild bestammelse om bittre ratt till
patentsokt uppfinning infordes i patentlagen (se 65 § patentlagen) medan motsvarande
bestammelser inte infordes i 6vriga lagar skulle kunna tala i denna riktning. Av
propositionen framgar emellertid att denna bestammelse i patentlagen infordes i
klargérande syfte for att det inte skulle rdda nagon tvekan om att samtliga mal
avseende béttre ratt till patentsokt uppfinning omfattas av Patent- och
marknadsdomstolens behdrighet. (Se a. prop. s. 172 f.). Av det fortsatta resonemanget
i propositionen framgar att avsikten var att sddana tvister som i grunden ror andra
civilrattsliga forhallanden an immaterialratt, aven om malen har immaterialrattslig
anknytning, inte ska omfattas av den exklusiva behorigheten, savida det inte ar fraga
om ett mal om béttre ratt till patentsokt uppfinning. Eftersom vissa remissinstanser
hade lamnat synpunkter om att aven tvister som i grunden rérde andra civilrattsliga
forhallanden men som hade immaterialrattslig anknytning borde ingd i behorigheten,
uttalades att det var angeléget att inte mer &n nédvandigt begransa évriga domstolars
behdrighet, sarskilt eftersom reformen innebar att det blev en sérskild instansordning
for malen i patent- och marknadsdomstolarna som var ett principiellt avsteg fran

allménna regler. (Se a. prop. s. 173.) Som Patent- och marknadséverdomstolen forstar
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uttalandena var alltsa avsikten att mal som i grunden aktualiserar andra civilrattsliga
fragestallningar &n immaterialrattsliga inte skulle vara koncentrerade till den sarskilda
domstolen men daremot inte att undanta alla mal om béttre ratt till andra immateriella

rattigheter an patent fran den sérskilda domstolens behdrighet.

Vidare anges i propositionens forfattningskommentar till 10 kap. 6 8 varuméarkeslagen
anges att det &r grunden for talan eller ansékan som ar styrande for bedémningen av
om Patent- och marknadsdomstolen &r behérig eller inte. Om grunden aktualiserar en
tillampning av lagen ska malet eller drendet, enligt forfattningskommentaren, prévas
av Patent- och marknadsdomstolen (a. prop. s. 369). Samtidigt anges senare pa samma
sida i forfattningskommentaren att for béattre ratt till ett varumarke, med héanvisning till
bl.a. 2 kap. 21 § varumérkeslagen, galler allmanna forumregler. Last for sig kan detta
uttalande ge intryck av att mal om béttre ratt till varumarke alltid skulle vara
undantagna fran Patent- och marknadsomstolens exklusiva behérighet. Men en sadan
slutsats har varken stdd i de nyssndmnda uttalandena om att grunden for talan ar

styrande eller fran de barande motiven i den allmanna motiveringen.

Patent- och marknadséverdomstolen konstaterar vidare att &ndamalet med patent- och
marknadsdomstolsreformen &r att vissa typer av mal och arenden ska koncentreras till
de sarskilda patent- och marknadsdomstolarna i forsta och andra instans for att fa till

stand en enhetlig och koncentrerad prévning. (Se a. prop. s. 127-131.)

Bland de maltyper som koncentrerats till patent- och marknadsdomstolarna ingdr alltsa
mal enligt varumarkeslagen. Det &r uppenbart att exempelvis ett yrkande om
skadestand pa den grunden att kdranden menar att svaranden gjort sig skyldig till
intrang i ett varumarke som karanden pastar sig ha en inarbetad rétt till enligt 1 kap.

7 § varumarkeslagen, ar ett mal som omfattas av Patent- och marknadsdomstolens

exklusiva behorighet enligt 10 kap. 6 § varumérkeslagen.

| det nu aktuella malet har Learnby i forsta hand gjort géllande att Learnby har béttre
ratt till varuméarkesansokan pa den grunden att bolaget, vid tidpunkten for ansokan om

varumarkesregistrering, genom inarbetning erhallit en ensamritt till kannetecknet
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FRAMGANGSPODDEN. Denna prévning ska géras enligt samma
varumarkesrattsliga bestimmelse om inarbetning, och de anknytande bestammelser i
varumarkeslagen som kan bli aktuella, som blivit fallet om yrkandet i stéllet avsett
skadestand. Andamalet med patent- och marknadsdomstolsreformen talar darfor for att
en sadan prévning, oavsett om den hanfor sig till ett yrkande om bittre ratt eller
skadestand, ar att bedoma som ett mal enligt varumarkeslagen. Annars blir prévningen
av omstandigheter som ska beddémas enligt varumérkeslagens bestdimmelser inte
enhetlig och koncentrerad utan splittrad pa olika domstolar. Ocksa den
andrahandsgrund som Learnby gjort gallande, dvs. att P.T. vid tiden for ansokan var
medveten om att Learnby anvande kénnetecknet FRAMGANGSPODDEN och darfor
befann sig i ond tro, ar en prévning som aktualiserar varumérkeslagens bestammelser
(2 kap. 8 § varumarkeslagen). Aven den bor alltsd omfattas av
behdrighetsbestammelsen i 10 kap. 6 § varumarkeslagen. Hade yrkandet om battre ratt
grundat sig pa omstandigheter som medfor en prévning enligt allmanna civilrattsliga

bestammelser hade daremot slutsatsen blivit en annan.

Savil ordalydelsen som andamalet bakom behérighetsregeln i 10 kap. 6 §
varumarkeslagen leder alltsa, enligt Patent- och marknadséverdomstolens bedémning,
till att den talan som Learnby for &r en talan enligt varumarkeslagen. Slutsatsen ar
darfor att Patent- och marknadsdomstolen ar exklusivt behdrigt att prova karomalet.
Patent- och marknadsdomstolens beslut ska till foljd av detta undanréjas och malet
aterforvisas dit for fortsatt handlaggning.

Det ankommer pé Patent- och marknadsdomstolen att ta stallning till Peter Tillbergs
yrkande om rattegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen nar malet avgors.
Parterna har inte begart nagon ersattning for rattegangskostnader i Patent- och
marknadsdverdomstolen.

Overklagande

Beslutet under punkten 1 far inte 6verklagas.
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Beslutet under punkten 2 innehaller enligt Patent- och marknadséverdomstolen fragor
dar det ar av vikt for ledning av réttstillampningen att ett Overklagande provas av
Hogsta domstolen. Beslutet far darfor 6verklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen,

2016:188, om patent- och marknadsdomstolar)

HUR MAN OVERKLAGAR (punkten 2), se bilaga A
Overklagande senast 2018-05-20

Annika Malm
Protokollet uppvisat/



Anvisning for 6verklagande HR, avgérande, med pt ¢ Producerat av Domstolsverket ¢ 201

d SVERIGES DOMSTOLAR

www.domstol.se

Bilaga

Hur man overklagar hovrattens avgorande

Den som vill 6verklaga hovrittens avgor-
ande ska gora det genom att skriva till
Hogsta domstolen. Overklagandet ska dock
skickas eller limnas till hovritten.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till hov-
ritten senast den dag som anges i slutet av
hovrittens avgorande.

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

Om 6verklagandet har kommit in i rétt tid,
skickar hovritten 6verklagandet och alla
handlingar i malet vidare till Hoégsta dom-
stolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det krivs provningstillstaind for att Hogsta
domstolen ska prova ett 6verklagande.
Ho6gsta domstolen far meddela provnings-
tillstind endast om

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

2. det finns synnerliga skal till sidan
provning, si som att det finns grund f6r
resning, att domvilla férekommit eller att
malets utgang i hovritten uppenbarligen
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
(hovrittens namn och avdelning samt
dag for avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgérandet som klaganden
begir,

4. de skal som klaganden vill ange for att
avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange f6r att
provningstillstaind ska meddelas, samt

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

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta dom-
stolen anvinda forenklad delgivning vid
utskick av handlingar i malet, under
forutsittning att mottagaren dir eller i
nagon tidigare instans har fatt information
om sidan delgivning.

Mer information

For information om rittegangen 1 Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se
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