VALKOMNA!

OND ELLER GOD TRO | VARUMARKESRATTEN —
VAD TALAR VI EGENTLIGEN OM?

Har svenska parter ett problem - vid registreringsansékan och forsvar?
| Sverige saknas ond tro som absolut hinder trots artikel 5.2 c i EU-direktivet
Att upplysa om vad ond tro star for ar i strid med EU-ratten
For ovrigt vet ju alla att "ond tro” ar “kannedom” i férmogenhetsratten...
Men stammer det med EU-domstolens syn?

Hur langt kan den svenska domstolen ga med en EU-konform tolkning?



Ungefarlig talarordning

1. Marianne — en allman bakgrund

2. Per om hur ond tro i svensk allman formoégenhetsratt och
hur den (”historiskt”) behandlats nationell varumarkesratt.
3. Magnus om lagstiftningsarendet m.m.

4. Stojan & Richard om tillampningen enligt EU-domstolens
domar

5. Reflektioner 6ver den svenska loningen

6. Diskussion/fragor

Marianne Levin



Sedan tidigare
mal C-320/12, Malaysia Dairy och mal nr C-529/07, Lindt & Spriingli -
vet vi att ond hos s6kanden tro bl.a. ar att:

P * inte avse att anvanda market ursprungsangivande, eller att anvanda det
o vilseledande;
* registrera ett marke enbart i syfte att hindra annans nara forestande
G .. .
— varumarkesansokan;

* Onska etablera en grund for ett beskrivande domannamn enligt forordning
874/2004, jfr mal C-569/08 Internetportal und Marketing.

* OBS! Forvaxlingsbarhet mellan motstaende marken ar inte en absolut
nodvandighet, se mal C-104/18 P STYLO & KOTON.

* Det ar daremot en helhetsbedomning.
* Som GA Kokott papekat ar ond tro ar inte en ursprunglig brist hos ett
varumarke, utan hanger samman med ovriga omstandigheter, typ
 avvikelser fran etablerade etiska principer och
 otillborliga affarsmetoder.
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Artikel 59.1 absoluta ogiltighetsgrunder (ex artikel 52.1)

1. Efter ansokan till immaterialrattsmyndigheten eller pa grundval av ett
genkdaromal i mal om varumarkesintrang ska ett EU-varumarke forklaras
ogiltigt i foljande fall:

a) Om [EU-varumarket] inte har registrerats i enlighet med
bestammelserna i artikel 7.

b) Om sokanden var i ond tro nar ansdkan om varumarkesregistrering
gavs in.

3. Om det finns grund for ogiltighet endast nar det galler en del av de
varor eller tjanster for vilka EU-varumarket ar registrerat, ska varumarket
forklaras ogiltigt endast for berdrda varor eller tjanster.
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Mal C-104/18 P STYLO & KOTON

Nadal Esteban Koton Magazacilik
Contested Mark Earier Marks

STYLO
&

K$Té$N

Marianne Levin




Mal C-104/18 P STYLO & KOTON

* Nadal Esteban hade ansokt om registrering for varor och tjanster

i klasserna 25, 35 och 39 for

» Koton Magazacilik, som tillverkar och saljer klader, skor m.m., invande med

market, som var registrerat pa Malta
* Och eninternationell registrering

<

KOSTON

STYLO
&
K$TéN

<>

KSTON

* EUIPO biféll invandningen endast i den del den avsag varor och tjanster i

klasserna 25 och 35
STYLO

* Varefter registrering av market Fy
KéTéN

kunde ske i klass 39

* Tribunalen fann inte grund foér Koton Magazaciliks yrkande. Nadal Esteban
ansags pa sin hojd ha kainnedom om de aldre varumarkena, men ingen oarlig

avsikt.

Marianne Levin




| EU-domstolen vann Koton Magazacilik i huvudsak
Tribunalens upphavdes och det omtvistade beslutet
i EUIPO ogiltigférklarades.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av domstolens praxis och gav
artikel [52.1 b] en alltfor snav rackvidd: dvs. att sokandens onda tro forutsatt
en risk for forvaxling med det kannetecken som avses i registreringsansokan.

Tribunalen gjorde en felaktig rattstillampning da den fann att registreringen
for tjanster (dvs. for en annan klass an de adldre varumarkena) visade
avsaknad av ond tro.

Tribunalen gjorde en felaktigt kvalificering av ett identiskt eller liknande
kannetecken

| motsats till vad som foreskrivs i artikel [52.1 b] och domstolens rattspraxis
underlat tribunalen att i sin helhetsbedomning beakta samtliga relevanta
faktiska omstandigheter vid ingivandet av ansokan, jfr mal C-529/07, Lindt
& Spriingli, p. 35).

Tribunalen borde ha beaktat att det stiliserade ordet "KOTON” redan fanns
som EU-varumarke for varor och tjanster i klasserna 25 och 35.
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Sky ./. Skykick mal C-371/18

1. Kan ett EU eller ett nationellt varumarke férklaras helt eller delvis ogiltigt
pga. att vissa eller alla begrepp i specifikationen saknar tillracklig klarhet eller
precision?

2. 0m ja, ar termen "datorprogramvara" ett sadant begrepp?
3. Kan det utgora ond tro for de angivna varorna eller tjansterna?

4. 0Om ja, ar det majligt att ansékanden gjordes i delvis ond tro och i delvis ond
tro om s6kanden avsett att anvanda varumarket for vissa av de angivna varorna
eller tjansterna, men inte for andra?

Slaktskap med mal C 307/10 IP Translator i det att medlemslanderna borde ha
en gemensam installning?
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