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Kianneteckensratten i PMD, PMOD,

EU-domstolen och Hogsta domstolen 1
Storbritannien ar 2024

15 januari 2025, Stockholm _



PMT 1029-23 Thomas Concrete Group AB och Thomas Betong AB ./. thomas Beteiligungen GmbH och thomas

Praefab Neubrandenburg GmbH; Foretagsnamns - och varumarkesintrang

THOMAS LJLI thomas
praefab :L[h thomas
THOMAS CONCRETE GROUP praefa
THOMAS BET
OMAS ONG THOMAS PRAEFAB
THOMAS PRAEFA
THOMAS GRUPPE

HEIDENSTAM:




PMT 1029-23 Thomas Concrete Group AB och Thomas Betong AB ./. thomas Beteiligungen GmbH och

thomas Praefab Neubrandenburg GmbH; Foretagsnamnintrang och varumarkesintrang

» Thomas-bolagen hade framgang i Patent- och marknadsdomstolen som meddelade ett férbud enligt

foljande:

1. Patent- och marknadsdomstolen férbjuder envar av thomas Beteiligungen GmbH
och thomas praefab Neubrandenburg GmbH. vid vite om 1 000 000 kr. att 1
niringsverksambhet 1 Sverige anvinda kinnetecknen som anges i domsbilaga 1 som
varukinnetecken for forséljning och marknadsféring av betong, cement och
relaterade tjanster samt som néringskinnetecken for verksamhet som omfattar
tillverkning och forsdljning av betong och cement, pa sitt som skett enligt

domsbilaga 2-5.

» Endast Svarandebolagen 6verklagade PMD:s dom.
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PMT 1029-23 Thomas Concrete Group AB och Thomas Betong AB ./. thomas Beteiligungen GmbH och

thomas Praefab Neubrandenburg GmbH; Foretagsnamnintrang och varumarkesintrang

Patent- och marknadsdéverdomstolen bedomning
» Kannetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG éar inarbetade.

» Anvandningen av de tyska foretagens kdannetecken gor intrang i ratten till varu — och
naringskannetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG.

> Andring av férbudets utformning star inte i strid med principen om reformatio in pejus.
» Faststalld ratt till skalig ersattning, dock inte for ytterligare skada.
» Tva ledamoter ar skiljaktiga betraffande forbudets omfattning respektive rattegangskostnader.

» Ventil ar meddelad och malet ar overklagat av bada parter.

HEIDENSTAM:



legato advokat

TRAV OCH GALOPP

« PMOD, dom den 25 januari 2024 i mal PMT 8100-22
« Aktiebolaget Trav och Galopp ./. Svenska Spel Sport & Casino AB

 Intrdngstalan 1 féretagsnamn samt talan om havning av Svenska Spels figurmarke:

(figurmarket registrerat for varor och tjanster i klass 28 och 41, bl.a. for spel och vadslagning)

ATG:s registrerade verksamhetsbeskrivning sedan dr 2003 dr ”att tillhandahalla spel om pengar och
andra vinster med ett varde 1 pengar for att framja trav- och galoppsporten. ...”



T

Spel frdn Svenska Spel Sport & Casino A.‘
(o [TV Ene

41158 1B MA) 2021 12:55:24
0948 - 12933422-09783-339169

LOPP STARTAR 13:50 18 MAJ 2021
PIX!

. HIGH FIVE!
samt-cloué LOPP 1
HMTAR:%()‘ it 0 432 i

Reserv: 12
Antal rader: 1st
Radinsats: 20 kr

VAR

-
Total insats 20 Kr

EH HH
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Alla spel

Stryktipset
Lordagsklassiker - tippa 13 fajter

Europatipset

Tippa 13 europeiska fotbollsfajter

Topptipset

1, X eller 2? Tippa kvdllens 8 fajter

Maltipset

Tippa I6rdagens 8 malrikaste fajter

Trav & Galopp
Dagliga spel pa fransk hastsport

Oddset

Betting och livespel dygnet runt

Challenge
Tippa 1X2i6-8 matcher

=

=

=

legato advokat



legato advokat

TRAV OCH GALOPP

* Omsattningskrets?

— svenska allmdnheten 6ver 18 dar, inbegripet sdaval faktiska som potentiella spelare pa héstar.
* Ursprunglig sarskiljningsférmdga (registrerades ar 1973)?

— ursprunglig sarskiljningsférmaga av normalgraden
* Forvarvad sarskiljningsférmaga?

— exponerats 1 mycket stor utstrackning och under en lang tid, dirmed bibehallit 1 vart fall en normal grad av
sarskiljningsférmaga



TRAV OCH GALOPP

» Forvaxlingsrisk foreligger = havning av figurmarket

» Intrang foreligger = forbud vid vite

* Forbudsutformning

1.

Patent- och marknadséverdomstolen dndrar Patent- och marknadsdomstolens
domslut endast sa att forbudet 1 punkten 2 far foljande lydelse:

Patent- och marknadséverdomstolen forbjuder Svenska Spel Sport & Casino
AB. vid vite om 10 000 000 kronor, att vid marknadsféring eller utbjudande till
forséljning av spel pa hastar anvinda kidnnetecknen TRAV & GALOPP eller
TRAV OCH GALOPP pa sitt som illustreras 1 domsbilaga 1 till Patent- och

marknadsdomstolens dom.

legato advokat



Hanvisning till annans varumarke

Praxisdagen 2025

Richard Wessman




Hanvisning till annans varumarke

Tredje man har ritt att hanvisa till annans varumérke om hénvisningen sker:

= 1 syfte att identifiera eller hdnvisa till innehavarens varor eller tjanster, och ar

= 1 enlighet med god affarssed.

Detta giller sdrskilt om hdnvisningen ar nodvandig for att ange andamalet med en vara eller tjanst, och i
synnerhet nér det giller reservdelar och tillbehor.




Audi-malet

Madl C-334/22

» Milet rorde en tvist mellan Audi AG och GQ. GQ sélde kylargrillar
avsedda for dldre Audi-modeller fran 1980- och 1990-talen.

Kylargrillarna var utformade med sérskilda hal i formen av Audis
fyraringade logotyp, vilket gjorde det mojligt att placera och fésta Audis

originalemblem. GQ marknadsforde kylargrillarna som kompatibla med
dldre Audi-bilar och avsedda att bevara bilens originalutseende.

Malet belyser avvigningen mellan tredje mans rétt att hanvisa till ett

varumérke, och innehavarens exklusiva rétt att placera och fasta sitt
varumérke (jmf artikel 9.3 a 1 forordning 2017/1001).




Centrala fragor

1. Innebar GQ:s utformning av kylargrillarna en tillaten hanvisning till Audis varumérke?

2. Var GQ:s utformning av kylargrillarna tillaten utifrdn en analog tillampning av den
monsterrattsliga reparationsklausulen?




EU-domstolens bedomning

Tilldaten hdnvisning?

Domstolen ansag att utformningen av kylargrillarna inte foll inom ramen
for vad som utgor en tillaten hanvisning.

En skillnad ska goras mellan att placera innehavarens varumaérke pé sina
egna produkter, och att anvdnda innehavarens varumirke i marknadsforing
for att beskriva att ens produkter dr kompatibla med innehavarens
produkter.

Det saknade betydelse att det fanns en teknisk mdjlighet att fista Audis
varumirke pa kylargrillen.

Principen om att det &r innehavarens exklusiva rétt att placera och fasta
varumérket pa varor star fortsatt stark.




EU-domstolens bedomning

Analog tillampning av reparationsklausulen

Den hinskjutande domstolen hade pekat pa att monsterrétten innehéller en
sarskild reparationsklausul (artikel 110 i férordning nr 6/2002) som
mdjliggor tillverkning och forsaljning av icke-originaldelar, under
forutsittning att dessa dr nodvindiga for att dterstélla en produkts
ursprungliga utseende.

EU-domstolen ansag att klausulen inte kunde tillimpas mot bakgrund av

tidigare praxis och uttalade att den ™...ska tillimpas utan att det paverkar
tillampningen av unionsrdttens bestimmelser om varumdrken.”




Inditex-malet

Madl C-361/22

* Buongiorno Myalert SA lanserade 2010 en reklamkampanj for att
marknadsfora en abonnemangstjinst som erbjod multimediainnehall via
SMS. Som en del av kampanjen marknadsfordes mdjligheten att delta i
en lottdragning dér ett av priserna var ett presentkort pd 1 000 euro fran
ZARA.

Inditex, som dger varumirket ZARA, hidvdade att Buongiorno hade

begétt intrdng eftersom de inte hade fatt tillatelse att anvinda
varumaérket.

Buongiorno forsvarade sig med att deras anvéndning endast syftade till
att ange priset i lottdragningen, och inte var avsedd att antyda nagon
association med ZARA.




Inditex-malet

EU-domstolens bedomning

Eftersom kampanjen skedde 2010 gjorde domstolen sin bedomning utifrén
bestimmelserna i det da tillimpliga direktiv 2008/95.

Den dldre bestimmelsen om tilldtna hinvisningar ansags ha en mer begransad
rackvidd 4n den nuvarande bestimmelsen i direktiv 2015/2436.

Den ildre bestimmelsen omfattade endast situationer dér anvandningen av
varumérket var nddvandig for att ange en varas eller tjansts avsedda d&ndamal.
Huruvida kravet pa nddvandighet var uppfylld lamnades dock till den
hénskjutande domstolen att bedoma.

Den spanska Hogsta domstolen ansdg att Buongiorno inte hade uppfyllt kravet pa
nddvindighet, och domde dérmed till Inditex fordel.




Inditex-malet

Hade utfallet blivit annorlunda om kampanjen genomforts idag?

Artikel 6.1 c i direktiv 2008/95:
Tillatet att hdnvisa om:

= Hénvisningen dr nddvéndig for att ange det avsedda
dndamalet for en vara eller tjinst

= Haénvisningen sker 1 enlighet med god affarssed

Artikel 14. 1 c i direktiv 2015/2436

Tillatet att hanvisa om:

= Hainvisningen sker 1 syfte att hdnvisa till innehavarens
varor eller tjdnster

= Hénvisningen sker 1 enlighet med god affarssed




PMA 5140-23 och PMA 5142-23 Palmerston Limited ./. Berry Telekom AB

& hallon

Lingon Mobil
%sLingon
Reg.nr 011687051 Reg.nr 610928
HALLON
Reg.no 011639127 Reg.nr 612829

HEIDENSTAM:




PMA 5140-23 och PMA 5142-23 Palmerston Limited ./. Berry Telekom AB

Patent- och marknadséverdomstolens bedémning

» Utredning som visar omfattande marknadsforing och exponering ger stod for att Hallon-varumarkena har
forvarvat en forstarkt kanneteckenskraft och darmed har ett utokat skyddsomfang.

» Det foreligger inte nagon risk for forvaxling mellan varumarkena Lingon Mobil (ord och figur) och
varumarkena Hallon (ord och figur) trots utokat skyddsomfang och varu- och tjansteslagslikhet.

» Det ar inte visat att Hallon-varumarkena ar kanda inom en betydande del av omsattningskretsen -
anseendeskyddet kan inte tillampas.

> Overklagandena avsl&s och ingen ventil meddelas.

HEIDENSTAM:



legato advokat

SKYDD FOR GEOGRAFISKA BETECKNINGAR —
HANTVERKS- OCH INDUSTRIPRODUKTER

» Forslag till ny lag om kontroll av skyddade beteckningar pd hantverks- och industriprodukter



legato advokat

DET KORSVISA SKYDDET UNDER ATTACK

« Begiran om férhandsavgdrande fran EU-domstolen av PMOD i mal nr PMT 708-23 (beslut 20 maj
2024) (mal C-365/24)

* Doggy AB ./. Purefun Group AB
* Doggy innehavare av ordvarumarke DOGGY for djurfoder (klass 31) samt figurmarke m.m.

* Doggys verksamhetsbeskrivning, bl.a. driva tillverkning och handel med foderprodukter och andra produkter for
djur dvensom idka dirmed forenlig verksamhet

* Purefun ar aterférsdljare av bl.a. hundmat pa webbplatsen www.doggie.se

* Frdga har stéllts till EU-domstolen angaende det korsvisa skyddets forenlighet med varumarkesdirektivet

—> ska det stdllas krav pa att foretagsnamnet maste ha anvants for att sarskilja varor eller
tjanster?


http://www.doggie.se/

Ond tro vid utformning av varu- och
tjansteforteckningar

Praxisdagen 2025

Richard Wessman




SkyKick-malet

[2024] UKSC 36

Sky Ltd, ett brittiskt mediaforetag och innehavare till flera varumérken for
"SKY", stimde SkyKick for varumérkesintrang.

SkyKick, som tillhandahaller molnbaserade IT-tjanster, argumenterade for
att Sky hade saknat verklig avsikt att anviinda varumérkena for vissa av de
registrerade varorna och tjdnsterna, och dérfor varit i ond tro.

Kan enbart det forhéllandet att en ansdkan om registrering av ett
varumérke gors utan anvindningsavsikt utgdra ond tro?




SkyKick-malet

EU-domstolens bedomning

* Ond tro foreligger om det finns “relevanta och samstdmmiga uppgifter”
for att sokanden hade for avsikt att:

1. skada tredje mans intressen pa ett sitt som inte ar forenligt
med god afférssed, eller

2. erhélla en ensamritt for andra &ndamal 4n de som ingér i ett
varumérkes funktion.

* Ogiltigheten ska begrinsas till de varor eller tjanster dir ond tro foreligger,
och diarmed inte drabba hela varumarkesregistreringen.




SkyKick-malet

Den fortsatta provningen i brittiska Supreme Court

Efter EU-domstolens dom aterupptogs provningen i Storbritannien, dar malet gick hela vigen
upp till Supreme Court.

Sky anségs ha varit i ond tro eftersom foretaget hade gjort en rad registreringar som enbart
syftade till att kunna agera mot tredje part.

Domstolen uttalade dven att sokanden inte behover ha en kommersiell strategi for att anvinda
varumérket for samtliga typer av varor eller tjanster som omfattas av forteckningen, men att
forteckningar som &r oproportionerligt breda och inte aterspeglar foretagets faktiska verksamhet

kan paverka bedomningen av om sdkanden har agerat i ond tro.

Jmf Pelikan-malet om ond tro vid upprepningsansokningar (Tribunalen mal nr T 136/11).




Sammanfattning och goda rad

Huvudprincipen ér fortfarande att bara varumérkeshavaren far séitta varumérket pa sin vara — Att hinvisa
till ett varumairke och att fasta varumarket pa en vara dr normalt tva olika saker.

Aven hiinvisning eller identifiering kan utgora intring om det inte finns ndgot verkligt skil att skapa en
koppling mellan varumérkesinnehavaren och tredje man genom hénvisningen/identifieringen.

Det ar inte 1 sig ond tro att ha en bred forteckning av varor/tjanster, men om det visas att sokanden inte har
haft ndgon avsikt att anvdanda mirket kan detta utgora ond tro.

Viktigt att presentera sa stark och omfattande bevisning som mojligt redan 1 ett tidigt skede av en tvist.




Laslista med rattstall

Praxisdagen 2025




Rittsfall fran PMOD

Praxisdagen 2025




PMT 8100-22 (2024-01-25) Svenska Spel Sport & Casino AB mot Aktiebolaget Trav och Galopp

Svenska Spel Sport & Casino AB (Svenska Spel) registrerade figurvarumirket "TRAV & GALOPP” 2019 for att anvanda 1 marknadsforing av
spel pa histar. Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) anség att detta gjorde intrang 1 deras sedan tidigare registrerade foretagsnamn, och begéirde
darfor hivning av registreringen samt forbud mot fortsatt anvandning.

I sin bedomning konstaterade PMOD att ATG:s foretagsnamn hade en normal grad av sirskiljningsforméga, bade ursprunglig och forvirvad,
och att det forelag en forvixlingsrisk mellan ATG:s foretagsnamn och Svenska Spels varumirke. PMOD beslutade dirmed att hiiva
registreringen, samt forbjuda Svenska Spel frin att anvinda kinnetecknet 1 sin marknadsforing.

PMA 5140-23 och PMA 5142-23 (2024-02-15) Palmerston Limited mot Berry Telekom AB

Efter att ord- respektive figurvarumirket Lingon MOBIL” registrerades av Patent- och registreringsverket invande Palmerston Limited att
varumarkena var forvaxlingsbara med bolagets registrerade EU-varumérken "HALLON” 1 ord och figur samt att Lingon MOBIL-varumérkena
utan skilig anledning drog otillborlig fordel av eller var till skada for HALLON-varumarkenas sarskiljningsformiga och anseende. Samtliga
varumarken var registrerade for tjanster relaterade till telekommunikation.

PMOD beddmde, likt #ven PMD hade gjort, att Lingon MOBIL-varumirkena inte ér forvixlingsbara med HALLON-varumirkena, samt att
utredningen inte visat att HALLON-varumérkena dr kinda inom en betydande del av omséattningskretsen, varfor anseendeskyddet inte kunde
tillimpas.




PMT 1029-23 (2024-03-14) Thomas Concrete Group Aktiebolag och Thomas Betong AB mot thomas

Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH

Thomas Concrete Group Aktiebolag och Thomas Betong AB (de svenska bolagen) vickte talan mot thomas Beteiligungen GmbH och thomas
praefab Neubrandenburg GmbH (de tyska bolagen) for varumérkesintrdng. De svenska bolagen hiavdade att de tyska bolagen anvinde
kannetecken som var forvaxlingsbara med deras registrerade varumiarken THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS
BETONG.

I sin bedomning konstaterade PMOD att de svenska bolagen hade en betydande marknadsandel inom betongbranschen och att deras
kinnetecken var vilkidnda inom omsattningskretsen. Domstolen fann vidare att det foreldg en tillrackligt hog grad av visuell och fonetisk likhet
for att det skulle vara friga om forvixlingsrisk mellan kinnetecknen. PMOD faststiillde dérfor att de tyska bolagen begétt intréng i de svenska
bolagens rattigheter och forbjod de tyska bolagen att fortsitta anvinda de intringsgorande kdnnetecknen. De tyska bolagen dlades dven att
betala skilig erséttning for intrdnget, samt ersattning for riattegdngskostnader.

PMT 708-23 (2024-05-16) Purefun Group AB mot Doggy AB (begdran om forhandsavgorande)

Doggy AB (Doggy) vackte talan mot Purefun Group AB (Purefun) for varumérkesintrang. Doggy hdavdade att Purefun anvinde kinnetecknet

DOGGIE paé ett sétt som var forvixlingsbart med Doggys registrerade varumirke DOGGY och foretagsnamnet Doggy AB. Purefun bestred
yrkandena och hidvdade att kdnnetecknen saknade sarskiljningsformaga.

PMOD beslutade att inhimta ett forhandsavgdrande frén EU-domstolen for att klargdra tolkningen av EU-riitten i forhallande till det korsvisa
skyddet mellan foretagsnamn och varuméirken. Fragorna som stilldes till EU-domstolen rorde bland annat om det ar forenligt med
varumarkesdirektivet att ett foretagsnamn kan utgora grund for att forbjuda anvandning av ett yngre varukdnnetecken utan att foretagsnamnet
anvénts som varukdnnetecken.

VINGE




PMT 13910-23 (2024-05-16) Amiri Rice & Spice AB mot Yaran Trading AB

Amiri Rice & Spice AB registrerade foretagsnamnet "Amiri Rice & Spice" den 4 juli 2022. Yaran Trading AB, som innehade EU-registreringar
for varumarkena "AMIRI" och ett figurvaruméarke med "AMIRI" som enda orddel, ansdkte om hdvning av foretagsnamnet pa grund av
forvaxlingsrisk och péstddd ond tro.

PMOD konstaterade att Yaran Tradings varumirken hade &ldre rittigheter och att det fanns en viss visuell och fonetisk likhet mellan
kannetecknen, sarskilt genom anviandningen av ordet "Amiri". Trots att tilligget "Rice & Spice" bidrog till att sdrskilja foretagsnamnet nigot,
ansig domstolen att det fortfarande fanns en risk for att anvandningen av foretagsnamnet skulle leda till uppfattningen att det fanns ett samband
mellan Amiri Rice & Spice och Yaran Trading. PMOD faststillde dirfor PMD:s beslut att hiiva registreringen.

PMA 8391-23 och PMA 8393-23 (2024-05-28) The Wine Team Global AB mot Consorzio per la Tutela del Vini

Valpolicella

The Wine Team Global AB registrerade tva utstyrselvarumérken, 'CASA MARRONE APPASSIMENTO' och 'CASA MARRONE!, for viner i
klass 33. Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicella (Consorzio) invande mot registreringarna och begarde att de skulle upphévas. Consorzio
hivdade att varumirkena anspelade pa ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA.

PMOD beddmde, i likhet med tidigare instanser, att varumérkena, med utgingspunkt frin uppfattningen hos en normalt informerad samt
skdligen uppmarksam och medveten europeisk genomsnittskonsument, utgjorde en anspelning pa den skyddade ursprungsbeteckningen
AMARONE DELLA VALPOLICELLA. Eftersom hinder for registrering av utstyrselvarumirkena foreldg, fanns det darfor grund for att
upphéva registreringarna.




PMA 4662-24 (2024-09-04) R.R.G. mot Hiilsinge Kaffe & Rosteri AB

Guldrutans Kafferosteri AB (Kafferosteriet) inledde 2010 ett samarbete med R.R.G., vilket ledde till bildandet av Guldrutan International AB.
Den 4 februari 2021 forsattes Kafferosteriet 1 konkurs, och konkursboet 6verlits den 18 februari 2021 till Hilsinge Kaffe & Rosteri AB. R.R.G.
ansokte da om varumarkesregistrering for "Guldrutan", vilket beviljades av PRV. Hélsinge Kaffe & Rosteri inviande mot registreringen och
hiavdade att R.R.G. agerat i ond tro.

PMOD konstaterade att R.R.G. ansokt om varumirkesregistrering endast nigra dagar efter konkursen och att han méste ha varit medveten om
att kannetecknet "Guldrutan" hade ett ekonomiskt virde. Domstolen bedomde att R.R.G. agerat illojalt mot sin tidigare samarbetspartner genom
att ansdka om registreringen med en otillbérlig avsikt. PMOD faststillde dérfor PMD:s beslut att upphiiva varumirkesregistreringen.

PMT 16754-23 (2024-11-28) Corai Medicinteknik AB mot Acorai AB

Corai Medicinteknik AB (Corai) ansokte om att hdva registreringen av foretagsnamnet Acorai AB pa grund av forvéxlingsrisk. PMD avslog
emellertid ansokan, varp4 Corai 6verklagade till PMOD.

PMOD beddmde att det fanns en hdg grad av visuell och fonetisk likhet mellan foretagsnamnen "Corai" och "Acorai", trots att Acorai inleds

med bokstaven "A". Domstolen konstaterade vidare att bada foretagen var verksamma inom medicinteknik och att deras verksamheter var av
liknande slag. Omsittningskretsen, som bestod av professionella aktorer inom medicin, ansdgs forvisso ha en hog uppmairksamhetsgrad, men
domstolen bedomde 4nd4 att det fanns en risk for forvixling. PMOD beslutade dirfor att héiva registreringen av foretagsnamnet Acorai AB.




PMA 5891-24 (2024-11-29) Patent- och registreringsverket mot Fat Tony's AB
Fat Tony's AB ansokte om registrering av ordvarumairket Fat Tony's for restaurangtjanster 1 klass 43. PRV avslog dock ansdkan pd grund av att
det ansags foreligga en forvaxlingsrisk 1 forhéllande till det dldre varumérket TONY'S.

PMOD beddmde att det dldre varumérket TONYS hade en sérskiljningsformaga av normalgraden och att det forelég en hog grad av likhet
mellan de tjéinster som omfattades av de motstdende varumirkena. Vid en helhetsbedémning fann PMOD att det forelég en visuell och fonetisk
likhet mellan varumairkena, och att det dominerande elementet 1 det sokta varumérket Fat Tony's motsvarade det dldre varumarket TONYS.
PMOD beddémde att det forelég en risk for forvixling mellan varumirkena och avslog dirfor Fat Tony's anskan om varumirkesregistrering.

PMA 8120-24 (2024-12-18) Dual-Action Svenska AB mot Quattro Vidcom AB

Dual-Action ansokte om informationsforelaggande mot Quattro Vidcom avseende péstatt varumérkesintrang. PMD bifoll ansdkan, men Quattro
Vidcom overklagade beslutet eftersom de inte ansag att det forelag sannolika skil {for intrang, samt att de inte forfogade dver det efterfragade

materialet.

PMOD upphivde PMD:s beslut om informationsforeliggande di domstolen inte ansig att det var visat att Quattro Vidcom forfogade dver de
specifika uppgifter som foreldggandet avsett. Det foljde bland annat av att Dual-Action inte hade utnyttjat mojligheten att aberopa forhor med
personer hos Quattro Vidcom, och inte heller Iimnat annan bevisning som kunde styrka att foretaget hade tillging till de relevanta uppgifterna.




Rittsfall fran EU-domstolen och Hogsta

domstolen i Storbritannien

Praxisdagen 2025




C-361/22 (2024-01-11) Industria de Diseno Textil SA (Inditex) mot Buongiorno Myalert SA

Malet rorde en kampanj dar Buongiorno anvinde kdnnetecknet "ZARA" for att marknadsfora en tjanst med ett presentkort som vinst. Inditex, ,
innehavare av varumirket ZARA, havdade att detta utgjorde varumérkesintrang. Buongiorno menade att deras anvindning var "referentiell”
och ddarmed skyddad enligt lag.

I sin bedomning jamforde domstolen artikel 6.1 ¢ 1 direktiv 2008/95 med artikel 14.1 ¢ 1 direktiv 2015/2436 och konstaterade att det senare har
en bredare tillampning. Den aldre artikelns syfte var att tilldta anvindning av varumaérken for att informera om en produkts eller tjansts
avsedda andamadl, sarskilt for komplementéra varor eller tjanster. Artikel 14.1 c utvidgar detta till att inkludera generell referentiell
anviandning. Domstolen betonade att artikel 6.1 ¢ 1 direktiv 2008/95 ska tolkas restriktivt och endast tilldta anvindning av varumarket nér det
ar nodvandigt och sker 1 enlighet med god affarssed.

C-367/21 (2024-01-18) Hewlett Packard Development Company LP mot Senetic

Hewlett Packard (HP) vickte talan mot Senetic SA for att forhindra forsidljning av HP-mérkta produkter som inte hade sléppts ut pa marknaden
inom EES av HP eller med dess samtycke. Senetic hdvdade att rattigheterna till varumérket hade konsumerats eftersom produkterna redan
hade slappts ut pa marknaden inom EES. For att klargora vem som hade bevisbordan begéarde den hanskjutande domstolen ett
forhandsavgorande fran EU-domstolen for att klargora bevisbordan for konsumtion av varumérkesrattigheter.

EU-domstolen faststillde att artikel 13.1 1 férordning nr 207/2009 och artikel 15.1 1 forordning 2017/1001, jamforda med artiklarna 34 och 36
FEUF, utgor hinder for att bevisbordan for konsumtion av varumarkesrattigheter uteslutande dvilar svaranden 1 mélet om varumairkesintrang
ndr varorna inte dr markta pa ett sitt som gor det mojligt att identifiera den marknad de ér avsedda for. Varuméarkesinnehavaren ska 1 en sddan
situation alaggas bevisbordan for att varorna sldpptes ut pd marknaden utanfor EES, medan svaranden dérefter ska visa att varorna dérefter
importerats till EES med varumérkesinnehavarens samtycke.

VINGE




C-334/22 (2024-01-25) Audi AG mot GO

Audi AG véckte talan mot GQ for att forhindra forsiljning av icke-original kylargrillar som var utformade for att fasta Audis emblem. Den

hinskjutande domstolen 1 Warszawa begirde ett forhandsavgorande fran EU-domstolen for att tolka artikel 9.2 och 9.3 a—c samt artikel 14.1 c 1
forordning 2017/1001.

EU-domstolen faststéllde att artikel 9.2 och 9.3 a—c ska tolkas sé att en tredje man som utan medgivande fran varumérkesinnehavaren
importerar och séljer reservdelar som omfattar en bestdndsdel som utformats for att fasta varumaérket, anvénder ett tecken i naringsverksamhet
pa ett sitt som kan skada varumaérkets funktioner. Artikel 14.1 ¢ utgor vidare inte hinder for att varumérkesinnehavaren forhindrar sddan
anviandning, oavsett om det finns en teknisk mojlighet att fasta emblemet utan att anbringa tecknet pa reservdelen.

C-801/21 (2024-06-20) EUIPO mot Indo European Foods Ltd

EUIPO overklagade en dom frén tribunalen som ogiltigforklarade ett beslut om att avsla en invindning mot registreringen av varuméarket
"Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice". Indo European Foods Ltd hade invint mot registreringen baserat p4 ett aldre
oregistrerat varumarke "Basmati". Frigan i malet gillde om Storbritanniens uttrdde ur EU paverkade skyddet av det dldre varumarket.

EU-domstolen faststillde att Overgdngsperioden enligt uttridesavtalet innebar att unionsritten fortsatte att vara tillamplig pa édldre
oregistrerade varuméirken 1 Storbritannien fram till 6vergangsperiodens slut. Tribunalen hade ritt att ogiltigforklara EUIPO:s beslut eftersom
det dldre varumarket fortfarande 4tnj6t skydd vid tidpunkten for 6verklagandendmndens beslut.




[2024] UKSC 36 (2024-11-13) SkyKick UK Ltd v Sky Ltd

Sky Group, som tillhandahaller en rad tjanster under varumarket "SKY", vackte 2016 talan mot SkyKick for varumérkesintrang. SkyKick, ett
foretag som erbjuder molnbaserade IT-tjdnster, kontrade med att hdvda att Sky Groups varumarkesregistreringar var ogiltiga pa grund av
bristande precision samt att de gjorts i ond tro utan avsikt att anvinda varumérkena for vissa varor och tjanster.

Domstolen fann att Sky Group delvis hade agerat 1 ond tro genom att ansdka om varumairkesskydd for varor och tjanster som de inte hade
nagon avsikt att anvidnda. Vidare behandlade domstolen ocksa fragor om dess jurisdiktion efter Brexit, varvid det fastslogs att brittiska
domstolar fortfarande kan agera som domstolar for drenden rorande EU-varumérken som inletts fore 6vergangsperiodens slut (31 december

2020).




