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OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-05-17 i mal nr PMA 10796-16

L.G.P. ansokte den 25 april 2013 hos Patent- och registreringsverket

(PRV) om registrering av figurvaruvarumérket EntombeD {or ett antal varor och
tjénster 1 klasserna 25 och 41, bl.a. t-shirts och anordnande av musikforestéllningar.
PRV bif6ll i beslut den 2 augusti 2013 L.G.P. ansdkan. Genom beslut av PRV den 24

oktober 2016 antecknades dven N.E., O.D. och V.B. som innehavare av varumairket.

A.H., U.C. och N.A. invinde mot registreringen av varumérket och yrkade att den
skulle upphévas. PRV avslog invindningen 1 beslut den 11 december 2014. A.H.
overklagade PRV:s beslut och vidholl yrkandet. Patent- och marknadsdomstolen
upphéivde genom beslutet den 17 maj 2017 registrer-ingen i dess helhet.

L.G.P., N.E., O.D. och V.B. (L.G.P.etrov m.fl.) har éverklagat Patent- och
marknadsdomstolens beslut och yrkat att registreringen av varumarket ska besta.
L.G.P. m.Al. har till stod for sitt yrkande aberopat i allt visentligt samma

omstandigheter som i Patent- och marknads-domstolen.

A H. har bestritt &ndring och till stod for bestridandet anfort 1 huvudsak samma

grunder och omstindigheter som vid Patent- och marknadsdomstolen.

A.H. har yrkat ersittning for sina rittegangskostnader i Patent- och
marknadsdverdomstolen. Han har till stod for sitt yrkande anfort i huvudsak att det
mot bakgrund av bl.a. L.G.P. med fleras begiran om vilandeforklaring, aberopande av
nya omstindigheter och bevis, samt begidran om sammantrade finns sérskilda skl att
fringa huvudregeln i 3 kap. 4 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

om att vardera parten ska std sin egen réttegdngskostnad.
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L.G.P. mfl. har bestritt A.H. yrkande om ersittning for ritte-gangskostnader.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2019-05-22)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar 6verklagandet.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar A.H. yrkande om ersittning

for rattegangskostnader 1 Patent- och marknadséverdomstolen.

Skalen for beslutet

Processuella bedéomningar

L.G.P. m.fl. har hdr framhallit bl.a. att tvisten mellan parterna egentligen avser fragan
om vem eller vilka av medlemmarna i bandet Entombed som har bast ritt till bandets

namn och ifrdgasatt om detta kan provas i ett invindningsédrende.

Enligt 2 kap. 21 och 22 § varuméirkeslagen kan en ansdokan om registrering av ett varu-
mairke under vissa forhallanden 6verforas till den som pastér sig ha battre ratt till
varumarket. Bestimmelserna forutsétter att den som anser sig ha battre ratt till varu-
mérket framstéller ett yrkande om att ansdkan ska dverforas eller, efter foreldggande
fran PRV, fOr talan om detta. Ett sddant yrkande kan emellertid provas endast under
ansokningsforfarandet, dvs. fram till dess att PRV beslutat att registrera varumarket,
och saledes inte under invindningsforfarandet. (Se prop. 2009/10:225, s. 425 f.) Vidare
forutsétter en domstolsprovning av ett pastdende om battre ratt till ett registrerat varu-

marke att en talan vicks om detta.

Patent- och marknadséverdomstolen konstaterar att malet hér avser fraigan om den

registrering av varumadrket EntombeD 1 figur som skett efter ansdkan av L.G.P,
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ska upphivas efter invindning av bl.a. A.H. Dennes invdndning &dr grundad pé att det
funnits hinder mot en registrering av varumarket och att registrer-ingen darfor ska
hévas. Han har allts inte framstéllt ndgot yrkande om 6verforing av ansdkan. Inte
heller f6rs ndgon talan om battre ritt till det registrerade varumaérket. Patent- och
marknadsdverdomstolen saknar darfor anledning att uttala sig i frdgan om nagon kan

anses ha battre ritt till varumarket 4n ndgon annan.

Négot hinder for underinstanserna att ta upp invindningen mot registreringen av varu-
madrket till provning har inte forelegat och den ska nu prévas dven av Patent- och
marknadsdverdomstolen. Patent- och marknadsdomstolen bedomde att det forelag
hinder mot att registrera varumarket dels eftersom det kriankte upphovsritten till sdvil
en av A.H aberopad illustration som en bearbetning av illustrationen, dels dd L.G.P.
var 1 ond tro vid ansdkan om registreringen av varumarket 1 strid mot 2 kap. 8 § forsta
stycket 4 varumairkeslagen. Patent- och marknadséverdomstolen véljer att forst prova

om registreringen har skett i ond tro.

Ond tro vid tidpunkten for ansékan

Raittsliga utgdngspunkter

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om
det kan forvéixlas med ett kannetecken som anvédndes hér i landet eller i utlandet av
nagon annan vid tidpunkten for ans6kan och som fortfarande anvdnds, om sdkanden

var i ond tro vid tidpunkten for ansdkan.

Bestimmelsen, som fick sin nuvarande utformning i samband med 2010 &rs varu-
mirkeslag, bygger pd bestimmelser i det numera upphdvda varumérkesdirektivet frin
2008. I samband med att 2015 ars varumarkesdirektiv antogs dndrades bestimmelserna
om ond tro (se artiklarna 4.2 och 5.1.c i Europaparlamentets och radets direktiv
2015/2436/EU av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varu-

mirkeslagstifining). Ndgon éndring av bestimmelsen om ond tro i varumérkeslagen
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anségs inte vara nddvindig, utan den kvarstar oforédndrad (se prop. 2017/18:267, s. 170

f., jfr SOU 2016:79 s. 261 1.).

Begreppet ond tro har i detta sammanhang en nidgot annan innebord dn det vanligen
har i den allménna formdgenhetsritten och tar ndrmast sikte pa en handling av ndgon
form av illvilja eller affarsméssig otillborlighet (se SOU 2016:79, s. 473). Begreppet
har 1 EU-domstolens praxis getts en sjalvstindig unionsréttslig innebord (se EU-
domstolens dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12,
EU:C:2013:435, punkt 29).

Enligt EU-domstolens praxis ska vid bedomningen av om en registrering av ett varu-
mérke har gjorts 1 ond tro beaktas samtliga relevanta omsténdigheter i det enskilda
fallet som forelag vid tidpunkten d& ansdkan gavs in. Det ska bl.a. beaktas om sok-
anden visste, eller borde ha vetat, att nigon annan anvénde ett identiskt eller liknande
kdnnetecken for en vara som dr identisk eller av liknande slag, med en risk for for-
vaxling med det kdnnetecken som avses i ansokningen. Den omstidndigheten dr dock
inte tillricklig i sig for att sl fast ond tro. Aven sékandens avsikt vid ansdknings-
tidpunkten ska beaktas och sérskild hansyn ska tas till om s6kanden har haft for avsikt
att hindra den andre frén att fortsitta att anvinda kénnetecknet. Denna subjektiva
avsikt ska faststillas mot bakgrund av de objektiva omstdndigheterna i det enskilda
fallet. (Se Malaysia Dairy Industries, C-320/12, punkterna 35-37 och EU-domstolens
domden 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
EU:C:2009:361, punkterna 40—42 och 53.)

BedOmningen i1 detta fall

Patent- och marknadséverdomstolen instdimmer inledningsvis i Patent- och marknads-
domstolens bedomning att bandet Entombed och dess olika medlemmar sedan ar 1989
verkat under ett kéinnetecken som &r identiskt med varuméirket samt att det foreligger
en forvéxlingsrisk. Eftersom L.G.P. har varit medlem i bandet ar det dven klarlagt att

han har haft vetskap om anvéndningen av kidnnetecknet.
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Av utredningen framgar att kiinnetecknet har anvénts av medlemmarna i bandet
gemensamt. Det framgar inte, och gors inte ens géllande, att nigon av medlemmarna
skulle haft rétt att disponera over kénnetecknet eller vidta andra atgérder utan de andra
medlemmarnas samtycke. Vid tidpunkten for ansokan tillhorde ocksé, sévitt fram-
kommit, bdde A.H och L.G.P. de bandmedlemmar som anvinde kidnnetecknet, dven
om de senare kom 1 konflikt med varandra. Vidare fram-gar det att L.G.P. gjorde
ansokan i eget namn och utan A.H. samtycke. Mot denna bakgrund far kdnnetecknet
anses ha anvénts av ndgon annan dn sokanden pé ett sidant sidtt som avses 1 2 kap. 8 §
forsta stycket 4 varumérkeslagen. Att L.G.P. vid ans6kningstidpunkten ingick i bandet

Entombed foridndrar alltsa inte denna bedomning.

Aven nir det giller L.G.P. avsikt vid tidpunkten for ansdkan, dvs. den 25 april 2013,
har det betydelse att bandet vid denna tidpunkt hade anvint kidnne-tecknet under lang
tid, att A.H forst i efterhand fick kinnedom om registreringen och att han d& motsatte
sig den, vilket framgar av ingiven e-post-korrespondens. Ett av e-postmeddelandena,
som skickades av bandets manager P.K. i maj 2013, ger uttryck for att L.G.P.
visserligen gjorde registreringen i bandets intresse och att han hade for avsikt att
informera 6vriga bandmedlemmar om registreringen men att han agerade
sjdlvsvaldigt. Sistndmnda meddelande ger ddrmed stod for slutsatsen att ovriga

bandmedlemmar, vid tidpunkten for ansdkan, saknade kinnedom om den.

Betriffande L.G.P. avsikt kan det dven konstateras att det av parternas redogorelse for
omstdndigheterna i drendet framgar att bandet under en léngre tid haft olika
uppfattningar och fort diskussioner om hur bandet skulle skotas samt att ett mote om
detta holls 1 mars 2013. Det framgar ocksa att A.H 1 maj 2013 dven ldmnade ett eget
forslag om hur bandet skulle skotas, vilket inte godtogs av dvriga medlemmar.
Utredningen visar att oenighet dérefter rddde inom bandet och att diskussioner fordes
om en uppgorelse under hosten 2013. Inom ramen for dessa forhandlingar

diskuterades vilka som skulle inneha den aktuella varumérkes-registreringen.
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Patent- och marknadsoverdomstolen kan alltsé konstatera att L..G.P. agerat utan de

andra bandmedlemmarnas vetskap i ett skede nér en konflikt var under uppsegling.

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat anvinde sig L.G.P. under ar 2015 av
registreringen for att stinga ned bl.a. en Facebook-sida, vilken bl.a. A.H anvént sig av
under kénnetecknet Entombed. Detta skulle visserligen kunna tyda pd att L.G.P. avsikt
med registreringen varit just att i for-hédllande till 6vriga bandmedlemmar uppna en
mojlighet att ensam bestdmma 6ver anvandningen av kdnnetecknet. Med hénsyn till
den ldnga tid som forflutit fran ansdkningstidpunkten gar det, enligt Patent- och
marknadsoverdomstolen, dock inte att av detta forhallande dra ndgra sékra slutsatser

betrdffande dennes avsikt vid denna tidpunkt.

En helhetsbedomning av det ovan redovisade leder till att det dr visat att L.G.P. vid
tidpunkten for ansokan om registrering var i ond tro i den mening som avses i 2 kap. 8
§ forsta stycket 4 varumérkeslagen. Redan vid den beddmningen har det forelegat
hinder for registreringen av varumérket. Som ocksa Patent- och marknadsdomstolen

kommit fram till ska registreringen upphévas. L.G.P. 6verklagande ska saledes avslés.

Rdttegangskostnader

De omsténdigheter som A.H har anfort utgor inte sirskilda skil for att géra undantag
frén huvudregeln att vardera parten ska svara for sina rattegangs-kostnader (se 3 kap.
4 § lagen om patent- och marknadsdomstolar). Hans yrkande om erséttning for

rittegangskostnader hér ska dirfor avslés.
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Overklagande
Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsdverdom-

stolens beslut inte far overklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lag om patent- och

marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte Gverklagas.

Carl Johan Sundqvist
Protokollet uppvisat/





