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Patent- och 2020-04-03 och Mal nr PMOA 595-20
marknadsoverdomstolen 2020-06-09
Rotel 020110 Foredragning i
Stockholm
RATTEN

Hovrittslagmannen Per Carlson samt hovréttsraden Ulrika Thrfelt, Géran Soderstrom
(deltar inte i beslutet under punkten 1) och Sara Ulfsdotter, referent

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE
Foredraganden Malin Bergwik

PARTER

Klagande

Sportsbaren Larmtorget 4 AB, 556676-6720
Larmtorget 4

392 32 Kalmar

Ombud: Advokaten M.A.

Motpart

Shotluckan Holding AB, 559099-9131
Kungsgatan 2 C

223 50 Lund

Ombud: K.F.

SAKEN
Upphédvande av varumérkesregistrering

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2019-12-13 i mal nr PMA 7945-19

Shotluckan Holding AB (Shotluckan) ansdkte den 20 oktober 2017 om registrering av
varumirket SHOTFABRIKEN (ett ordmérke med registreringsnummer 543 756) for
ett antal tjanster 1 klass 43. Patent- och registreringsverket registrerade varumérket den

30 januari 2018, varefter Sportsbaren Larmtorget 4 AB (Sportsbaren) invinde mot
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registreringen. Patent- och registreringsverket avslog invindningen. Sportsbaren
overklagade beslutet att avsla invindningen till Patent- och marknadsdomstolen.
Genom det dverklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen Sportsbarens

overklagande.

Sportsbaren har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen, med dndring av Patent-
och marknadsdomstolens beslut, ska upphédva Shotluckans varumérkesregistrering. Till
stod for sitt 6verklagande har Sportsbaren anfort samma omstidndigheter som 1 Patent-

och marknadsdomstolen, med 1 huvudsak foljande tilligg och fortydliganden.

Att Sportsbaren har anvént kdnnetecknet SHOTFABRIKEN som varumérke framgar
av bilder som publicerades pa Sportsbarens Facebook-sida den 17 oktober 2017.
Bilderna innehdll bl.a. av ett figurativt varumérke med texten SHOTFABRIKEN.
Bokstaven H forestiller ett stiliserat shotglas och figuren ger intryck av att vétskan 1
glaset dr sd varm att den avger ett angmoln alternativt att vétskan brinner. Det ar
marknadsforing av shots 1 barmiljé som avses. Sportsbaren har saledes anvént

kannetecknet pa ett sitt som vil uppfyller kriterierna for varumirkesanvandning.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2020-06-29)

1. Patent- och marknadséverdomstolen ger provningstillstand.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen avsldr 6verklagandet.

Skilen for beslutet

Overgripande rittsliga utgdngspunkter for bedomningen

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumédrkeslagen far ett varumérke inte registreras om

det kan forvéxlas med ett kinnetecken som anvéndes av ndgon annan vid tidpunkten
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for ansdkan och som fortfarande anvinds, om sokanden var i ond tro vid tidpunkten

for ansokan.

Patent- och marknadsdomstolen har utforligt redogjort for bakgrunden till
utformningen av den svenska lagbestimmelsen samt for den unionsréttsliga
regleringen och praxis pd omradet fran EU-domstolen. Patent- och marknadsdomstolen
har vidare redogjort for vad som géller i friga om skyldigheten for nationella
domstolar att tolka nationella bestimmelser direktivkonformt. Patent- och
marknadsoverdomstolen ansluter sig till det som Patent- och marknadsdomstolen

redovisat 1 dessa delar.

Som ocksa Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till, dr det darmed inte
mojligt att bortse fran den uttryckliga begrdansningen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumarkeslagen att ond tro utgor ett registreringshinder endast om det omtvistade
varumarket kan forvédxlas med ett kinnetecken som anvédndes av ndgon annan vid

tidpunkten for ansdkan och som fortfarande anvénds nir provningen gors.

I bedomningen av om Shotluckans varuméarkesregistrering ska upphdvas utgar dirmed

aven Patent- och marknadsoverdomstolen fran bestimmelsen enligt dess ordalydelse.

Frdgan om anvindning av ett forvixlingsbart kdnnetecken

For att registreringen av varumirket SHOTFABRIKEN ska kunna upphévas pa grund
av ond tro kravs alltsa att varumairket kan forviaxlas med ett kinnetecken som anvéindes

vid tidpunkten for ansdkan och som fortfarande anvinds.

Ett kinneteckens grundldggande funktion &r att garantera ursprungsidentiteten hos de
varor eller tjinster som det anvénds for, 1 syfte att skapa eller bibehélla avsattnings-
mdjligheter for dessa (jfr EU-domstolens dom den 31 januari 2019 i mal C-194/17 P,
Georgios Pandalis, EU:C:2019:80, punkten 83). Avgdorande for om en anvidndning i

den mening som avses 12 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen har skett, ar
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saledes om anvédndningen syftat till att sdrskilja vissa varor eller tjanster frdn andra

varor eller tjinster.

Av de skirmdumpar fran Facebook som Sportsbaren aberopat framgér att
”Shotfabriken” den 17 oktober 2017, lagt upp bilder som innehaller texten
”SHOTFABRIKEN™, dér H:et i ordet forestéller ett stiliserat glas som ser ut att brinna
eller alternativt avge anga. Texten dr placerad pa eller i anslutning till fotografier av
vad som forefaller vara riktiga glas innehéllande dryck. Sportsbaren har darutover
aberopat artiklar angdende den verksamhet som vid denna tidpunkt och dérefter

bedrevs under kidnnetecknet SHOTFABRIKEN.

Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen framgar det av utredningen att Sportsbaren
anvinde kdnnetecknet for att marknadsfora en verksamhet som innefattade servering
och utskénkning av shots. Vidare framgér att denna anvdndning skett i reklamsyfte och
diarmed i syfte att skapa avsdttningsmdjligheter. Till skillnad frén vad Patent- och
marknadsdomstolen kommit fram till, anser Patent- och marknadséverdomstolen
darfor att Sportsbaren anviande kidnnetecknet SHOTFABRIKEN vid tidpunkten for
Shotluckans ansdokan om registrering av varumarket i den mening som avses 12 kap.

8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen. Shotluckan har inte pastatt att den anvéindning av

kdnnetecknet som Sportsbaren har dberopat sedermera skulle ha upphort.

D4 ordet i det registrerade varumiarket SHOTFABRIKEN och Sportsbarens
kdnnetecken &r identiska och anvénds for tjanster av samma eller liknande slag

foreligger enligt Patent- och marknadsdverdomstolen dven en risk for forvéxling.

Fragan om ond tro

Fragan ar dd om Shotluckan var i ond tro vid sin ans6kan om registrering av
varumirket. Som konstaterats dr begreppet ond tro ett sjalvstandigt unionsrattsligt
begrepp som ska tolkas enhetligt. EU-domstolen har slagit fast att forutom den
omsténdigheten att begreppet ond tro i enlighet med dess normala betydelse 1 vanligt

sprakbruk forutsitter att det foreligger en ohederlig instéllning eller avsikt, ska vid
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tolkningen av detta begrepp hdnsyn dven tas till det sammanhang i vilket

varumérkesrétten tillimpas, vilket &r affarslivet.

Ond tro foreligger siledes om det framgar av relevanta och samstimmiga uppgifter att
innehavaren av ett varumérke inte har ingett ansokan om registrering av detta
varumérke i syfte att pa ett lojalt sétt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, pa ett
satt som inte dr forenligt med god affarssed, skada tredje mans intressen eller med
avsikten, utan att avse en sirskild tredje man, att erhalla en ensamrétt for andra
dndamal dn dem som omfattas av ett varumérkes funktion, till exempel den
grundlidggande funktionen att ange ursprung. (Se EU-domstolens dom den 12
september 2019 1 mal C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724, punkterna 45 och 46 och
EU-domstolens dom den 29 januari 2020 i mal C-371/18, Sky m.fl., EU:C:2020:45,
punkterna 74 och 75).

Avsikten hos den som ansoker om registrering av ett varumérke ar en subjektiv
omstandighet som ska faststédllas mot bakgrund av de objektiva omstédndigheterna i det
enskilda fallet (se EU-domstolens dom den 11 juni 2009, 1 mal C-529/07,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, EU:C:2009:361, punkt 42). Vid provningen av
varje pastaende om ond tro ska det foljaktligen goras en helhetsbedomning mot
bakgrund av samtliga relevanta faktiska omstindigheter i det enskilda fallet (se Koton,

punkten 47).

Det finns, som Patent- och marknadsdomstolen anfort, ett tidsméssigt samband mellan
Sportsbarens reklam och Shotluckans registreringsansdkan. I 6vrigt finns dock, som
Patent- och marknadsdomstolen ocksd anfort, ingenting som talar for att Shotluckan
kénde till, eller borde ha ként till, Sportsbarens anvéndning av kidnnetecknet
SHOTFABRIKEN eller att bolaget gett in ansdkan i syfte att agera illojalt i

konkurrensen.

Patent- och marknadséverdomstolen delar dirmed beddmningen att Sportsbaren inte
visat att Shotluckan var i ond tro vid tillfédllet for ans6kan om registrering av

varumirket. Overklagandet ska dirfor avslas.
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Overklagande

Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens beslut inte far dverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188,

om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte dverklagas.

Malin Bergwik
Protokollet uppvisat/



