Sid 1 (6)

SVEA HOVRATT PROTOKOLL Aktbilaga 23
Patent- och 2020-05-07 och Mal nr PMO 4141-19
marknadsdverdomstolen 2020-09-01
Rotel 0212 Foredragning i

Stockholm
RATTEN
Hovréttslagmannen Per Carlson samt hovrittsrdden Annika Malm och Sara Ulfsdotter,
referent

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE
Referenten

PARTER

Klagande

Activa Service 1 Sverige AB, 556615-7672
Reprovigen 12

183 77 Téby

Ombud: Advokat S.B.

Lindskog Malmstrom Advokatbyrd KB
Box 27707

115 91 Stockholm

Motpart

arjasBeauty&Style AB, 556968-4219
Tryftelvdagen 11

187 32 Téby
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Rattegangskostnad

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2019-03-22 1 mal nr PMT 8753-18

arjasBeauty&Style ABs (arjas) tidigare foretagsnamn var Aktiva Stdd & Service i
Stockholm AB.

I en talan vid Patent- och marknadsdomstolen yrkade Activa Service i Sverige AB
(Activa) att domstolen skulle hiva firmaregistreringen Aktiva Stdd & Service 1
Stockholm AB. Activa yrkade ocksé att domstolen vid vite skulle forbjuda arjas att vid

marknadsforing av och utférande av tjinster inom omradet lokalvard och stidd anvinda
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néringskénnetecknen Aktiva stid & service i Stockholm och Aktiva stdd och service

eller andra med Activa Service i Sverige forvaxlingsbara naringskdnnetecken.

Under handldggningen i Patent- och marknadsdomstolen beslutade Bolagsverket pa
ansokan av arjas att andra bolagets foretagsnamn till det nuvarande. Darutover
dndrades bolagsordningen vad géller arjas verksamhetsomrade. Activa dterkallade
sedermera kiaromaélet vid Patent- och marknadsdomstolen och begérde att domstolen
skulle skriva mélet fran fortsatt handlaggning. Activa begéirde samtidigt ersittning for

sina rittegangskostnader i malet.

arjas begirde att Patent- och marknadsdomstolen skulle avgora mélet genom dom.

Genom det dverklagade beslutet skrev Patent- och marknadsdomstolen av mélet 1 dess
helhet fran vidare handldggning och bestimde att vardera parten skulle st sin

rattegangskostnad.

Activa har 6verklagat beslutet 1 den del det géller fordelningen av réttegangskostnader.
Bolaget har yrkat att Patent- och marknadsdversdomstolen med dndring av Patent- och

marknadsdomstolens beslut

1 forsta hand ska tillerkdnna Activa full ersittning for rittegdngskostnader,

- 1andra hand tillerkédnna Activa ersittning for sina rattegdngskostnader med
76 350 kr eller annat belopp som domstolen finner skéligt i den del som avser
havning/avregistrering av foretagsnamn och med 12 173 kr eller annat belopp
som domstolen finner skiligt avseende den del som ror forbudet,

- 1itredje hand tillerkdnna Activa erséttning for sina rittegangskostnader med
76 350 kr eller annat belopp som domstolen finner skéligt i den del som avser
hdvning/avregistrering av foretagsnamn, samt

- 1fjirde hand tillerkdnna Activa ersittning for sina rattegdngskostnader med

50 690 kr, eller annat belopp som domstolen finner skéligt.

Activa har yrkat erséttning for rittegangskostnader 1 Patent- och

marknadsdverdomstolen.
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Till stod for 6verklagandet har Activa, utover vad bolaget gjort gillande i Patent- och
marknadsdomstolen, i huvudsak anfort foljande. Syftet med processen har uppnétts
dven vad giller yrkandet om vitesforbud, eftersom det inte lingre foreligger nagon
forvaxlingsrisk med Activas foretagsnamn. arjas har angivit att bolaget i sin fortsatta
verksamhet och marknadsforing inte kommer att anvénda sig av ndgra andra med
Activa forvixlingsbara niringskdnnetecken. Mot bakgrund av det nya foretagsnamnet,
den nya verksamheten samt de uttalanden som arjas har gjort, finns det inte nagon risk
for att arjas kommer att anvinda andra med Activa liknande forvéxlingsbara
foretagsnamn eller naringskénnetecken 1 framtiden. Detta motsvarar exakt vad
forbudsyrkandet avsag. Tyngdpunkten i ett mal som detta ar sjdlva hdvningsdelen men
forbudsdelen dr direkt forknippad med hdavningsdelen och ofta direkt avhiangig av
utgangen 1 hdvningsdelen. arjas har foranlett onddig rittegdng. Under hela processen
har arjas bestritt Activas yrkanden. arjas uppgav dessutom under den muntliga
forberedelsen att bolaget aldrig frivilligt skulle upphdra med anvéndningen av
kdnnetecknet. Det fanns varken processekonomisk, immaterialréttslig eller annan
anledning for Activa att fortsétta talan. Konsekvensen av Patent- och
marknadsdomstolens beslut ar att Activa skulle tvingas fortsétta driva malet enbart for
att erhdlla ett forbud som saknar reell betydelse for Activa, for att kunna fa ersittning
for sina rattegangskostnader. Frdgan om forbud har varit underordnad i processen och
har inte varit foremal for ndgon skriftviaxling eller ndrmare argumentation. Av Activas
rattegangskostnader avser atminstone 75 procent fragan om hiavning och

forvaxlingsbarhet mellan de tva foretagsnamnen och verksamheterna.

arjas har motsatt sig dndring av Patent- och marknadsdomstolens beslut.

arjas har, utdver vad som antecknats i Patent- och marknadsdomstolens beslut, 1
huvudsak anfort foljande. Inledningsvis bestod bolagets verksamhet av en stiddel och
en byggdel. Féretagsnamnet var di 1:a Aktiva valet stid och bygg i Stockholm AB. Ar
2017 avvecklades byggdelen och da bytte arjas foretagsnamn till Aktiva Stid och
Service 1 Stockholm AB. Stidddelen i verksamheten avsdg ett fatal privata

hemstadningar och tva skolor. En anstilld tog med alla privatkunder nér hon slutade. I
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slutet av sommaren 2018 hade darfor arjas bara tva skolor kvar som kunder.
Stadverksamheten gick inte sa bra och innehavaren bestamde sig darfor for att byta
bransch och utbilda sig till hudterapeut. arjas plan var att ldgga ner stidverksamheten
vid arsskiftet 2019/2020. Att arjas valt att byta foretagsnamn har alltsé sina skél.
Innehavaren av arjas har gjort allt enligt regelverket nér hon startade sitt foretag.

Foretagsnamnet godkéndes av Bolagsverket.

I Patent- och marknadsdverdomstolen har arjas dberopat registreringsbevis och bokslut

for bolaget.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2020-09-21)

Patent- och marknadsdomstolen avslar Activa Service i Sverige AB:s 6verklagande.

Skdlen for beslutet
I likhet med Patent- och marknadsdomstolen anvander Patent- och

marknadsdverdomstolen bendmningen foretagsnamn istillet for firma.

Som Patent- och marknadsdomstolen redogjort for i sitt beslut, ska part som aterkallar
sin talan ersdtta motpartens riattegangskostnad om det inte finns sirskilda
omstandigheter som foranleder att ersattningsskyldigheten bestims pé annat sitt (se 18
kap. 5 § rittegdngsbalken). Sddana sirskilda omstédndigheter kan bl.a. foreligga om
parten har aterkallat talan pa grund av att motparten har fullgjort anspraket i malet. I
sddana fall tillerkénns kéranden regelmaissigt full ersdttning for sina

rattegdngskostnader.

Patent- och marknadsdomstolen ansag att arjas byte av foretagsnamn medforde att
Activa hade uppnatt syftet med talan i den del som avsag hdvning av det omtvistade

foretagsnamnet. Fragan Patent- och marknadséverdomstolen ska prova dr om Activa
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ska fé erséttning for sina rattegdngskostnader i mélet pa grund av att arjas genom sitt

namnbyte fullgjort anspraket dven i forhallande till yrkandet om vitesforbud.

Savitt framkommit i malet anvidnder arjas for nirvarande inte det patalade
foretagsnamnet. arjas har vidare anfort att bolagets dndrade verksamhetsinriktning
tillsammans med nytt foretagsnamn ger att arjas inte kommer att anvdnda de patalade
naringskdnnetecknen. Utan ett vitesforbud finns det emellertid inget som hindrar arjas
fran att anvinda sddana kidnnetecken som omfattades av yrkandet om vitesforbud.
Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att Activa som kdrande i malet vid
Patent- och marknadsdomstolen har disponerat 6ver hur talan utformats. Bolaget har
diarmed ocksé haft mojlighet att infor ingivande av stimningsansdkan dvervéga de
processuella fordelar och nackdelar med en talan som avser savél ett havningsyrkande
som ett yrkande om vitesforbud samt har dirmed kunnat dverviga dven risken att bli

ersittningsskyldig for motpartens rattegangskostnader.

Activa hade siledes kunnat framstélla enbart ett yrkande om hdvning av det patalade
foretagsnamnet, men valde att framstélla ett sadant yrkande 1 forening med ett yrkande
om vitesforbud. Aven om fragan om risken for forviixling mellan de bada
kdnnetecknen kan inga bade vid en talan om intrdng och vid en talan om vitesforbud,
finns det enligt Patent- och marknadsdomstolen inte nagon sadan koppling mellan de

bada yrkandena som Activa gjort géllande.

Activa har vidare varit oforhindrat att vidhalla talan om ett vitesforbud, eftersom det
inte krédvs att det &r ett pdgdende intrang 1 Activas foretagsnamn for att domstolen ska
kunna meddela ett vitesforbud, givet att ovriga forutséttningar dr uppfyllda (jfr Hogsta
domstolens bedomning med avseende pa vitesforbud vid varumaérkesintrang NJA 2007

5. 431).

Patent- och marknadsdverdomstolen delar pd grund av det anforda Patent- och
marknadsdomstolens beddmning att arjas alltsa inte kan anses ha tillmotesgatt
anspréaket pa vitesforbud eller att syftet med den delen av processen har uppnatts. Det

saknas foljaktligen skil att fringd huvudregeln att den som aterkallar en talan ocksa
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ska ersdtta motparten for dennes rittegdngskostnader. Vad Activa har anfort om att
arjas foranlett onodig réittegdng genom att under hela processen bestrida Activas
yrkande och forst i ett sent skede éndra foretagsnamn och verksamhet fordndrar inte
Patent- och marknadséverdomstolens bedomning (jfr NJA 1976 s. 360). Activa ér

darfor att anse som forlorande part i den del som avser yrkandet om vitesforbud.

Nir det giller bedomningen av hur stor del av rattegangskostnaderna som beloper pa
respektive del av milet i Patent- och marknadsdomstolen, anser Patent- och
marknadsoverdomstolen att det inte utifran underlaget i malet gar att sérskilja
kostnaderna for de tva yrkandena. Inte heller kan den del som avser yrkandet om
vitesforbud och som Activa har forlorat anses ringa. I stéllet gor Patent- och
marknadsoverdomstolen, liksom Patent- och marknadsdomstolen, bedomningen att
parterna 6msom har vunnit och 6msom har forlorat malet (jfr 18 kap. 4 §

rattegdngsbalken). Activas Overklagande ska dirfor avslas.

Det saknas skél att géra undantag fran huvudregeln att Patent- och
marknadsdomstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen,

2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Sara Ulfsdotter
Protokollet uppvisat/



