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Genom det 6verklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen, savitt nu ar
aktuellt, Thomas Concrete Group AB:s (TCG) yrkande att thomas Beteiligungen
GmbH (TB) och thomas praefab Neubrandenburg Gmbhs (TPN) ogiltighetstalan i
PMT 1960-22 (ogiltighetmdlet) skulle avvisas.

TCG har yrkat att Patent- och marknadstverdomstolen upphaver beslutet och avvisar
TB och TPN:stalani ma PMT 1960-22. Till stéd for detta har TCG vidhallit samma
grunder och omstandigheter som i Patent- och marknadsdomstolen savitt géller
domstols behdrighet att prova TB:soch TPN:stalani PMT 1960-22.

TB och TPN har bestritt andring samt forklarat att bolagen vidhaller vad som framlagts
infor Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har yrkat erséttning for réttegangskostnader i Patent- och
marknadsdverdomstolen.

Under malets handlaggning i Patent- och marknadstverdomstolen har parterna beretts
tillfélle att yttrasig Over inneborden av EU-réttslig praxis som tillkommit efter att det
Overklagade bedlutet meddel ades.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsoverdomstolen foljande
BESLUT (att meddelas 2022-12-05)
1. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar dverklagandet.
2. Thomas Concrete Group AB ska ersétta thomas Beteiligungen GmbH och
thomas praefab Neubrandenburg GmbH for deras réttegangskostnader i Patent-
och marknadsoverdomstolen med 69 000 kr vardera, avseende ombudsarvode,

jamte rantaenligt 6 § rantelagen fran dagen for detta beslut till dess betalning
sker.
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Skélen for bedlutet
Réttsliga utgangspunkter

Patent- och marknadsdomstolen har i sitt beslut redogjort for de aktuella
bestammelserna i EU:s varumérkesforordning (Europaparlamentets och radets
férordning [EU] 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken).

Av EU-domstolens dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-L udwigshafen,
C-256/21, EU:C:2022:786, framgar foljande. Begreppet genkaromad i den mening som
avsesi artikel 124 och 128 i EU:s varumérkesforordning ska anses vara ett
galvstandigt unionsréttsligt begrepp som skatolkas enhetligt inom unionen (punkten
33). Begreppet avser vanligtvis en mot-talan som svaranden véacker i ett mal som
anhangiggjorts av kdranden vid sasmma domstol (punkten 36). Det ar ett réttsmedel
som visserligen & villkorat av att det har véckts en talan om varumarkesintrang och
som foljaktligen &r knutet till dennatalan, men som emellertid syftar till att utvidga
foremalet for tvisten och att fa ett ansprak pa huvudkaromalet erkant som &r separat
och oberoende av huvudyrkandet, i synnerhet for att fa det berérda varuméarket
ogiltigforklarat (punkten 39). Genkaromalet utgor alltsa en utvidgning av foremalet for
tvisten och blir darfor, trots denna koppling mellan huvudsaken och genkaromalet,
siavstandigt i forhdlande till huvudkaromalet och kvarstar &ven om huvudkaromal et
skulle &terkallas (punkten 40). Den behdrighet som tillkommer domstolarna fér EU-
varumarken utgor en direkt tillampning av en regel om tilldelning av behérighet, som
foreskrivs i varumérkesforordningen, och kan inte anses utgéra ett " undantag” fran
EUIPO:s behdrighet pa omradet (punkten 43). En domstol for EU-varumérken, vid
vilken det véckts en talan om varumarkesintrang avseende ett EU-varumérke vars
giltighet har bestritts genom ett genkaromal om ogiltighetsforklaring, fortsatter at vara
behorig att prova giltigheten av detta varumérke, aven nar huvudkaromdlet dterkallas
(punkten 58).

Tillampning i det har fallet

Som redovisats i Patent- och marknadsdomstolens bedut avsdg TCG:s talan enligt
stdmningsansokan intrang i bl.a. ett stort antal EU-varuméarken. Numera grundas
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TCG:s yrkanden endast pa pastaenden om intrang i nationella rattigheter enligt
varumarkeslagen (2010:1877) och lagen (2018:1653) om foretagsnamn och TCG gor
inte langre géllande att det foreligger intrang i nagot EU-varumérke.

TB:soch TPN:s ogiltighetstalan i PMT 1960-22 vécktes vid Patent- och marknads-
domstolen sedan TCG vid samma domstol hade véckt talan om varumérkesintrang i
EU-varumarkena mot dessa bolag. Genkaromalet ar foljaktligen knutet till
intréngstalan. Att TCG — innan bolaget delgavs stamningsansdkan i ogiltighetsmalet —
anforde att bolaget inte langre aberopar intrang i bolagets EU-varumarken som grund
for talan i intrangsmélet, och samtidigt justerade sitt yrkande om faststéllande av
ersdttningsskyldighet, foranleder ingen annan bedémning.

TCG har &en i 6verklagandet gjort géllande att TB:s och TPN:s ogiltighets- och
havningsyrkanden avser EU-varumérkena i deras helhet och alltsd inte &r begransade
till sadana produkter eller tjanster som, vid tidpunkten for stamningen, kunde ha haft

relevans for provningen av intrangsmalet.

Det finns enligt Patent- och marknadsdverdomstolen inte nagot stod i EU-domstolens
avgorande i Gemeinde Bodman-L udwigshafen for att anse att en ogiltighetskarande

maste begransa sin talan till produkter eller tjanster som motsvarar de pastaenden om
intréng som gors gallande i intréngsmalet, genom att t.ex. inskranka sin talan till vissa
varumarkesklasser. Tvartom ger avgorandet uttryck for ett starkt intresse av att kunna

fa EU-varumarkens giltighet bedémda (se punkterna 47-51).

Ett genkdromd enligt EU:s varumérkesforordning &r sidvstandigt i forhallande till
huvudkaromdlet och kvarstar aven om huvudkaromalet skulle éterkallas. Patent- och
marknadsdomstolen fortsétter darfor att vara behdrig att prova giltigheten av EU-

varumarkena, oavsett de processuella dispositioner som TCG har gjort.

Vid denna bedémning ska TCG:s dverklagande avsl as.
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Réattegangskostnad

Vid denna utgang ska TCG ersatta TB:s och TPN:s réttegangskostnader i Patent- och
marknadsdverdomstolen. TB och TPN har yrkat erséttning i enlighet med vad som
framgar av beslutet punkt 2 ovan och anfort att réattegangskostnaderna avser
ombudsarvode innefattande dverséttningsarbete. TB och TPN har aven gett inen
kortare arbetsredogdrelse. TCG har Overlamnat till domstolen att beddma skéligheten
av den av TB och TPN yrkade erséttningen.

Patent- och marknadstverdomstolen bedomer att kosthaderna har varit skaligen
pakallade for tillvaratagande av TB:s och TPN:s rétt i malet. Yrkandet om ersattning
for réttegangskostnader ska darfor bifallas fullt ut.

Det saknas skd att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolen bedut inte far Gverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188,
om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Charlotta Nilsson
Protokollet uppvisat/



