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Kianneteckensritten i PMD, PMOD och
EU-domstolen ar 2023
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PMA 13069-22 och PMA 13083-22 The Wine Team Global ./. Consorzio per la Tutela del,

Vini Valpolicella; upphavande av varumarkesregistreringar

Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicellas
rattigheter

> AMARONE DELLA VALPOLICELLA
(PDO IT-A0435)

» Det traditionella uttrycket for vin
AMARONE

\SA MARRONE

PASSIMENTO A > AMARONE DELLA VALPOLICELLA
(EU-kollektivregistrering 003774718)

Reg.nr. 608333 Reg.nr. 614959

HEIDENSTAM:




EU-forordningen 1308/2013 om upprattande av en samlad

marknadsordning for jordbruksprodukter och Varumarkeslagen

Artikel 102
Forhillande till varumirken

1. Registreringen av ett varumirke som innehaller eller bestar av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
som inte dr forenlig med produktspecifikationen i fraga eller vars anvindning omfattas av artikel 103.2, och som avser en produkt ur nagon
av de kategorier som fortecknas i del IT i bilaga VII ska

a) avslds om ansokan om varumarkesregistrering laimnas in efter den dag da ansokan om skydd av ursprungsbeteckning eller geografisk
beteckning limnades in till kommissionen och ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen darefter skyddas, eller

b) forklaras ogiltig.

Artikel 103
2kap.78§

138 Ett varumarke far inte registreras om varumarket 139

Skydd

1. Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar far anvindas av alla aktorer som salufor vin som har
producerats i enlighet med motsvarande produktspecifikation.

2. Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar samt viner som anvinder det skyddade namnet i enlighet med

produktspecifikationen ska skyddas mot foljande:
5. innehaller en ursprungsbeteckning 145 , en geografisk beteckning 146 , en

4)  Vage direkt eller indirekt kommersiellt bruk av det skyddade namnet beteckning for ett traditionellt uttryck for vin 147 eller en beteckning for en
garanterad traditionell specialitet 148 , i den utstrackning beteckningen ar

i)  for produkter som dr jamforbara, men som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen for det skyddade namnet, eller
skyddad enligt unionsratten 149 ,

ii) iden man detta bruk innebir att en ursprungsbetecknings eller en geografisk betecknings anseende utnyttjas.

b)  Varje obehorigt bruk, imitation eller anspelning, dven ndr produktens eller tjanstens verkliga ursprung anges eller om det skyddade
namnet har dversatts, transkriberats eller translittererats eller 4tfoljs av uttryck som "stil", "typ", "metod”, "sddan som tillverkas i",
"imitation", "smak", "liknande" eller dylikt.
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PMA 13069-22 och PMA 13083-22 The Wine Team Global ./. Consorzio per la Tutela

del Vini Valpolicella; upphavande av varumarkesregistreringar

Patent- och marknadsdomstolens bedomning

» De sOokta markena utgor en otillaten anvandning enligt artikel 103.2 b) i férordningen 1308/2013 da dessa
anspelar pa den skyddade ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA.

» Det foreligger hinder for registrering av utstyrselvarumarket CASA MARRONE APPASSIMENTO respektive
CASA MARRONE enligt 2 kap 7 § p 5 VML.

» De bada malen ar 6verklagade och provningstillstand har meddelats.
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PMA 13069-22 och PMA 13083-22 The Wine Team Global ./. Consorzio per la Tutela

del Vini Valpolicella; upphavande av varumarkesregistreringar

Tva fragor som Patent — och marknadséverdomstolen har att avhandla

» Hur ska begreppet anspelai artikel 103.2 b) EU-férordningen 1308/2013 tolkas i ljuset av rattspraxis fran
EU-domstolen?

» Kan en enskild bestandsdel, i det har fallet AMARONE, i en sammansatt ursprungsbeteckning, ensam
ligga till grund for en visuell, fonetisk och/eller begreppsmassig likhetsbedomning med ett varumarke
eller ska en ursprungsbeteckning ses i dess helhet?

HEIDENSTAM:



Mal nr 1243-22 Sveriges bagare och konditorer AB ./. Livsmedelsverket °

» Gar det att registrera Kanelbulle som skyddad beteckning
enligt forordning (EU) nr 1115/2012 om kvalitetsordningar for
jordbruksprodukter och livsmedel?

» Livsmedelsverket avslog ansdkan da Kanelbulle dr en generisk
beteckning, genom att det ar det namn som allmant anvands
for produkten i unionen och en generisk term inte far
registreras.

» Forvaltningsratten i Uppsala avslog 6verklagandet dels da
ansokan inte visat att Kanelbulle ar en beteckning fér en
sadan produkt som p.g.a. sarskilda egenskaper och kvalitéer
kopplade till Sverige ar skyddsvard enligt forordningen och
dels da Kanelbulle ar ett generiskt begrepp.

» Kammarratten i Stockholm meddelade inte provningstillstand.

HEIDENSTAM:




Ny forordning om geografiska beteckningar for hantverks- och

Industriprodukter 2023/2411

» Den nya férordningen tradde i kraft den 16 november 2023.
» Borjar tillampas 1 december 2025.
» Enligt Justitiedepartementet ska en Ds remitteras varen 2023.

» Lagradsremiss och proposition kommer varen 2025.

HEIDENSTAM:




Tack tor er uppmarksamhet
helena@heidenstamlegal.se
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Kanneteckensratt

Praxisdagen 2024

Stojan Arnerstél

Informationen i presentationen dr allmdnt hallen och varken kan eller ska ersdtta juridisk radgivning i det enskilda fallet.
De allmdnna villkor som giller for vara tjdnster dr tillgingliga pa vinge.se.




Plattanmonstret
PMOD mdl nr PMA 14666-22 den 14 december 2023
(vigledande avgorande)

— Varumérkesregistrering av geometrisk figur — séarskilt om innehav av sarskiljningsformaga
— Monstret upprepar sig utan begrinsning (ornamentmérke)
— Ansokan avsdg en médngd varuklasser (omsattningskrets = konsumenter 1 allménhet)

— Ytmonster kan registreras som varumérke om ovriga forutsattningar for skydd ar uppfyllda

— Bedomningen gors vanligtvis enligt samma principer som for 3D-varumérken

» Alltsa krivs att mérket (dekorationen av varan) i betydande man avviken frdn normen eller fran vad som ar
sedvanligt 1 branschen.

» Endast nir det med beaktande av de aktuella varornas art dr foga sannolikt att kinnetecknet kommer att
anvindas som ett ytmonster, kan ett sidant kinnetecken inte betraktas som ett ytmonster med avseende pa de
aktuella varorna




Plattanmonstret
PMOD mdl nr PMA 14666-22 den 14 december 2023
(vigledande avgorande)

> Enligt PMOD kommer omsittningskretsen inte att uppfatta mérket pa annat sitt in som en dekoration,
dvs. ej ursprunglig sarskiljningsforméga

» Ej heller forvérvad sirskiljningsformaga (ej bevisat av sokanden)




Forberedelse till varumirkesintrang

PMOD mdl nr B 283-22 den 21 juni 2023
— Brottmal 1 enlighet med 8 kap. 1 § (lydelse fore september 2020)

— Container med ca 33 000 kartonger levererades till adress 1 Skdrholmen. Rorde sig om tomma kartonger,
forfalskningar markta med bl.a. varumérket ARIEL

— Varumirket registrerat for bl.a. tviattmedelspreparat, men inte for kartonger eller forpackningar (ej bevisat
utokat skydd)




Forberedelse till varumirkesintrang

PMOD mdl nr B 283-22 den 21 juni 2023

— Ej varor av liknande slag och dérfor inte fullbordat intring

— Daéremot forberedelse till intréng

— Gérningsminnen hade tagit befattning med hjilpmedel som ar sérskilt dgnat att anvandas som
hjdlpmedel vid brott, dvs. syftet har varit att fylla kartongerna med tvéittmedel och sélja dessa

— Domdes dven for forberedelse till grovt bedrageri
— Ej skadestand till varuméarkesinnehavaren

— 8 kap. 4 § anses inte omfatta forsok och forberedelse till varumarkesintrang (fullbordat intrang maste
foreligga)




Battre ratt till varumarke

PMOD mdl PMT 9151-22 den 21 december 2023
(vigledande avgorande)

— Jazzforeningen Nefertiti ar en ideell forening, bildad &r 1969, som drev jazzklubb genom helagt
dotterbolag (Jazzklubben Nefertiti AB). Dotterbolaget bildades ar 1982

— Jazzforeningen registrerade ar 2001 foljande figurmarke (bl.a. for klubbverksamhet och restaurangrorelse):

Niefertit

JAZZ -FOOD - WINE ' BEER

— Fram till &r 2007 hette foreningen “Foreningen Jazz 1 Goteborg”

— Varumérket avfordes ur registret ar 2011




Battre ratt till varumarke

PMOD mdl PMT 9151-22 den 21 december 2023
(vigledande avgorande)

Dotterbolaget forsattes 1 konkurs 1 april 2020, varefter konkursforvaltaren ansokte om registrering av ett
ordméirket (NEFERTITTI) och ett figurmarke:

Neliertit

Konkursforvaltaren overlét darefter rorelsen (inkramet), varvid tillgdngarna till slut hamnade 1 "NEF”

Jazzforeningen vickte talan om battre ritt till de sokta mérkena

Jazzforeningen pastod att foreningen skapat varumérket samt att foreningen innehade ensamréatt genom
inarbetning (inarbetning innan december 1982 nir dotterbolaget bildades)

— NEF pastod foretradesritt till varuméarkesansokningarna grundat pa registreringstidpunkten for
dotterbolaget ar 1982 (dvs. foretagsnamnet)




Nieffertit

JAZZ -FOOD - WINE ' BEER

Niefertilt Bittre ritt till varumirke

PMOD mdl PMT 9151-22 den 21 december 2023

(vigledande avgorande)

— Foreningen lyckades inte visa tidigare inarbetning
— Tidigare anvandning?

Som ovan framhallits ska den foretradesritt som biéttre rétt utgor skiljas fran en faktisk
ensamritt. Tidigare anvidndning bor darfor inte forstas som att det kravs att en ensam-
ratt 1 form av inarbetning har visats. I vissa fall kan redan ett enkelt ibruktagande av ett
kannetecken medfora foretrdadesritt till en ansokan om registrering av ett varumérke
nér en sadan gjorts 1 ett klart illojalt syfte. I andra fall bor det krivas att den pastadda
tidigare anvandningen utgor en tydlig varuméirkesanvéindning av viss omfattning. Sa
kan t.ex. vara fallet om ett kidnnetecken anvénts av flera aktorer i en verksamhet pa ett
sadant sétt att det varit svart for genomsnittskonsumenten att skilja aktérerna och deras

varumérkesanvédndning fran varandra.




Nieffertit

JAZZ -FOOD - WINE ' BEER

Niefertilt Bittre ritt till varumirke

PMOD mdl PMT 9151-22 den 21 december 2023

(vigledande avgorande)

— Mycket snack om foretradestidpunkt ...
— Foreningens talan; battre ritt pga inarbetning samt tidigare anvandning (bdde ord och figur)
— Varumaérkesansokningarna gavs in av konkursforvaltaren som foretrddare av konkursboet, inte av
NEF (efter forvirvet av inkrdmet)
— Enligt forarbetena kan ’tidigare anviandning” grunda béttre rétt

—> en formdgenhetsrittslig fraga (inte varumarkesrattslig prioritetsregel)

— Ett ansprak pa foretradesritt till kinnetecknet (dvs. rétten att soka skydd) i relationen mellan
foreningen och dotterbolaget

— PMOD pekar pa tva exempel, ansdkan i illojalt syfte eller tydlig anviindning av viss omfattning

— Ond tro da?

— Ventil meddelad




Ombyggnation av lastbilar

PMOD mdl PMT 8422-21 den 12 december 2023

— Scania lastbilar — ensamritt till bl.a. ordmérket SCANIA och figurméarke med gripen med cykelnav
— Ocksa ensamritt till figurmérket V8 Scania”

— Péstods dven inarbetad ensamritt till gripen utan cykelnav och V8 1 figur utan ordet SCANIA

— Svaranden, Svetsab, ér en s.k. pdbyggare som monterar och installerar pabyggnationer pa lastbilschassin
av olika méirken, bl.a. Scania

— Anpassning av chassit till det behov som lastbilen ska fylla och utgors av komponenter och detaljer
som monteras pa lastbilen samt eventuella utsmyckningar av lastbilen enligt kundens 6nskemal

— Marknaden for pabyggnationer dr omfattande, Scania har bl.a. anvisningar for detta som pabyggare kan ta
del av
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Ombyggnation av lastbilar

PMOD mdl PMT 8422-21 den 12 december 2023
— Scania véckte talan om varumarkesintrang (intrdngsundersokning)

— Fragan 1 mélet handlade fraimst om Svetsabs anpassningar av Scanialastbilar gick for langt med avseende
pa anviandning av Scanias varukdnnetecken

— Svetsab genstamde om havning av EU-varumairket V8 Scania

— PMD hédvde V8 Scania-varumérket 1 varuklass 7 och 9, men inte 1 klass 12

— Overklagades av Scania som sedermera &terkallade héivningsdelen

— Relativt komplicerade turer i PMOD kring intrings- respektive hiivningsmalet (delvisa dterkallanden av
overklagande, fordelning av rattegangskostnader m.m.)




Ombyggnation av lastbilar

PMOD mdl PMT 8422-21 den 12 december 2023

— Intrdngsmaélet

— Omsittningskrets = yrkesutovare inom den svenska lastbilsbranschen 1 vidare mening

— Inarbetningsskydd for Gripen utan cykelnav inte styrkt (hade endast anvints som dekor, enligt PMOD
krdvs anvdandning som ett varumaérke)

— V8-loggan hade anvints i begransad omfattning, inte styrkt att logotypen var inarbetad (beskrivande

kdnnetecken) 8

— Ej intrdng 1 V8-registreringen pga. fasadskylten (trots att domstolen vid beddmning av v
helhetsintrycket bortsag frin SVETSAB-namnet — sarskiljande delen 1 det registrerade méarket ansags
vara ordet SCANIA)

— Intrdng 1 Scania-gripen, bl.a. genom foljande anviandning 1 digital broschyr:

SVEISAB

— Snyltningsskydd for kidinda varumérken

> KING OF STAINLESS =

SVE IsSAB




Ombyggnation av lastbilar

PMOD mdl PMT 8422-21 den 12 december 2023

Intrang 1 Scania-gripen genom foljande anvandning (snyltning 1 utokat skydd):

— Lastbilar parkerade utanfor lokalen vid tidpunkten for intrangsundersokningen

Intrang och forbud mot att erbjuda lastbilskomponenter med bl.a. gripen 1 cykelnav och Svempagripen
samt forbud mot att anvinda gripar 1 marknadsforing

I 6vrigt ogillades ett flertal intrdngsyrkanden pga. brist pa bevisning om aktuell tidpunkt for paforandet av
marken (inte visat att pdbyggnationen gjorts av svaranden)

Yrkande om skélig erséttning, fiktiv licensavgift om 1,2 % av svarandens omséttning under en
femarsperiod (totalt 7M kr). Ersittningsyrkandet avslogs helt

Rittegangskostnader — Scania ska ersétta hélften av Svetsabs kostnader i intrangsmalet 1 PMD och en
tredjedel av kostnaderna 1 PMOD




VINGE

STOCKHOLM GOTEBORG MALMO HELSINGBORG BRYSSEL




Kanneteckensratt

Praxisdagen 2024

Richard Wessman
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Saméigande av varumarken Beslut som ror varumérket

Enklare atgird?
Fornyelse

Uppdatering av uppgifter (adress,
ombud etc.)

Viktigare atgird?
* Licens




Legea-malet

Madl C-686/21

* Beviljande och uppsigning av varumaérkeslicens vid
gemensamt innehav av ett varumairke.

* Enhaélligt samtycke eller majoritetsbeslut?




Legea-malet

Madl C-686/21 Licensgivare
A B C (D

O00O0

TP

Licens

\ / » Exklusiv
» Kostnadsfri
* Obegransad 1 tid
Varumirket LEGEA Licenstagare




Tribunale di Napoli (Forsta
instans, Neapel):

Enhalligt samtycke

Legea-malet

Mal C-686/21

Corte d’appello di Napoli
(Appellationsdomstol,
Neapel):

Majoritet tillracklig

Corte suprema di cassazione
(Hogsta domstolen, Italien):

Hénskjutande till EUD




Legea-malet
Mal C-686/21

EUD: Fragan om enhillighet eller majoritetsbeslut ska avgoras enligt nationell ratt.

Svensk ratt

o Analog tillimpning av lagen om saméiganderatt?

o Avtalsrittsliga principer?




Lagval

Tillamplig lag ar lagen 1 den medlemsstat:

 dir den gemensamma innehavare som listas forst 1
varumdirkesregistreringen har sitt sdte, hemvist eller driftstille;

* [om detta inte ar tillampligt] dir den dérefter listade innehavaren har
sitt sdte, hemvist eller driftstille;

* [om inte heller detta ar tillimpligt] dar EUIPO har sitt site
(Spanien)




Samaganderattsavtal !\ '|B_ — 1=

C D)

* Avtal mellan 4garna om beslutsfattande O O O O

* Avtal mellan dgarna om lagval {I IYIIIJYI IYIIIJS

* Fragor om dispositiv karaktar




Genkaromal




Genkaromal

Talan om v. 1 adrkesintrang

Genkaromal - ogiltighetstalan

Karande Svarande




M4l C-256/21 (2022)

Vad hinder nadr kdranden dterkallar talan om intrdang?

» Ett genkdromal ar separat och oberoende av huvudyrkandet.

* Regleringens underliggande syfte, dvs. att rensa registret fran
ogiltiga varumarken, ska beaktas.

* Hansyn ska tas till principen om processekonomi.

EUD: en domstol fortsitter att vara behorig att prova ett
varumarkes giltighet, 4ven ndr huvudkiromalet har dterkallats.




Genkaromal

Avseende de
tjanster och varor
som marknadsfors

av svaranden

Talan om varumarkesintrang

Genkaromal - ogiltighetstalan

Kérande Avseende de

tjanster och varor
som intrangstala

omfattar + andra

varor och
tjanster

Svarande




Karande
LM

Innehavare av
EU-varumairket Apfelziilge

L.M-malet

Madl C-654/21

LM viicker talan om varumérkesintrang
Regionala domstolen i Warszawa, Polen

KP genkiromadl - yrkande om ogiltighetsforklaring

*  Varumirket saknar sérskiljningsforméga och
utgor en sedvanlig term.

Yrkandet om ogiltighet striicker sig utanfor de
varor och tjinster som avses i huvudtalan.

Svarande
KP




Fragan till EUD

Vilken omfattning ska domstolens provning ha nar foremalet for ett
genkdromal, sdsom 1 det nationella mélet, gar utover ramarna for ett
forsvar som aberopats 1 malet om varumarkesintrang?




L.M-malet

Mal C-654/21

EUD: Ett genkidromal om ogiltighetsforklaring av ett EU-
varumarke begrinsas inte av den réttsliga ram som definieras 1
huvudtalan om varumaérkesintrang. Ett genkdromal kan avse
samtliga réttigheter som kédranden har pé grund av det aktuella

varumarket till foljd av dess registrering.

Riskavvigning vid vackande av intrdngstalan!?

Mer omfattande mal!?




Varumarkesratt och yttrandefrihet




Varumarkesritt och yttrandefrihet

Gransdragningen mellan immaterialratt och yttrandefrihet

Fragans behandling 1 svensk ratt




IKEA-malet

Madl C-298/23

* Det belgiska partiet Vlaams Belang startade, i samband med ett
nytt migrationsprogram, en kampanj med namnet "Immigratie Kan
Echt Anders” ("Invandring kan verkligen se annorlunda ut”)

Inter IKEA Systems véackte talan om varumérkesintrdng vid
domstol 1 Bryssel

¥ VLAAMS BELANG




Fragan till EUD

Kan den politiska asiktsfriheten och politisk parodi utgora en "skdlig
anledning” for att anvianda ett tecken som ar identiskt med eller liknar ett
kant varumarke?




Ovrig praxis 2023

« Mal C-655/21 G. ST. T

* Frihetsstraff for vissa fall av varumarkesintrang.
 Straffatgdrderna maste vara proportionerliga.

* Ett frihetsstraff pd minst fem &r for alla fall av obehorigt bruk av ett
varumérke 1 ndringsverksamhet ar inte proportionerligt, da en sadan
reglering inte tar hénsyn till de omstandigheter under vilka brotten
begétts.

* Mal C-104/22 Lannen

* Betalldnk pa en sokmotors webbplats under en annan medlemsstats
toppdomén = tillracklig anknytning till den medlemsstaten.

* Naturliga bildlankar # aktiv handling riktad mot en medlemsstaten.
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Laslista med rattstall

Praxisdagen 2024




Rittsfall fran PMD och PMOD
Praxisdagen 2024




M3l nr PMA 13069-22 och PMA 13083-22 (2023-05-31) Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicella ./. The
Wine Team Global AB

Consorzio invande vid PRV mot tvd varumérkesregistreringar som The Wine Team léatit registrera (reg.nr. 608333 och reg.nr. 614959) och
anforde bl.a. att varumérkena registrerats i strid med den skyddade ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA. PRV
upphivde de bida registreringarna da dessa stod 1 strid med 2 kap 7 § forsta stycket p 5 varumirkeslagen. PRVs beslut 6verklagades men PMD

avslog overklagandet.

De bada mélen ér dverklagade men nigot avgorande frin PMOD har inte kommit under r 2023.




Mail nr PMA 14666-22 (2023-12-14) Kjaergaard Int. mot Patent- och registreringsverket

I ett mal om varumaérkesregistrering av ett ytmonster (ett geometriskt monster bestdende av svarta och vita trianglar som upprepar sig
obegrinsat) har PMOD bedomt att det for ursprunglig sirskiljningsforméga vid varumirkesregistrering av ytmonster krivs att varumirket i
betydande méan avviker frin normen eller vad som #r sedvanligt i branschen. PMOD har i mélet dven konstaterat att ny bevisning inte ir tilliten
om det inte av omstdndigheterna framgédr att det varit omojligt att ta fram motsvarande bevisunderlag tidigare. Karomaélet avslogs. Beslutet far
inte 6verklagas

Ml nr PMA 15466-22 (2023-07-27) SO Innovation AG mot Patent- och registreringsverket

SQ Innovation (SQ) ansokte hos PRV om registrering av ordmérket Lasix for varor 1 klass 10 (infusionspumpar for medicintillforsel). PRV
avslog ansokan pa grund av att det sokta mérket bedomdes kunna forvixlas med ordmirket LASIX registrerat for 1dkemedel 1 klass 5. SQ
overklagade beslutet till PMOD efter att PMD avslagit deras talan.

PMOD anforde att en hog likhet mellan de varor som varumérkena omfattar kan vigas upp av en lag likhetsgrad mellan varumérkena och vice
versa. | likhetsbedomningen ska hinsyn tas till varornas art, omsattningskretsen, anvindningsomradet, huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra, samt vilka distributionskanaler som anviinds. I det forevarande fallet konstaterade PMOD att det foreldg mérkesidentitet
mellan det sokta och motanforda varumaérket, men att varuslagslikheten var ldg med héansyn till deras &ndamal och anviandningsomrade. Utifran
en helhetsbedomning bedomde PMOD att det trots varornas olikheter foreldg en forvixlingsrisk och att dverklagandet dirfor skulle avslas.
Beslutet far inte overklagas.




Mal nr PMT 95151-22 (2023-12-21) Jazzféreningen Nefertiti mot Jazzklubben Nefertiti AB

Jazzforeningen Nefertiti pastod vid PRV och PMD sig ha bittre ritt till ord- och formvarumérkena "NEFERTITI” efter att ett dotterbolag till
foreningen, Jazzklubben Nefertiti AB ("NEF”), dverlétits till nya dgare 1 samband med att bolaget forsatts 1 konkurs. NEF hivdade att samtliga
immaterialrattsliga rittigheter till varukédnnetecknen genom avtal ingétt 1 bolagsforvirvet, samt att foreningen inte visat att en inarbetning av
NEFERTITI skett innan NEF:s registrering 1982. Fragan i1 mélet ror dels om Jazzforeningen Nefertiti har battre ritt &n NEF till kinnetecknet péd
grund av inarbetning innan NEF:s registrering, dels om jazzforeningen har béttre ritt pd grund av tidigare anviandning.

PMOD faststéillde PMD:s domslut, och betonade att frigan om huruvida nigon har bittre ritt till ett kiinnetecken én sdkanden ska skiljas frin
frdgan om huruvida ndgon har ensamritt till ett kinnetecken.

Jazzforeningen Nefertiti hade enligt PMOD inte visat inarbetning eller sidan tidigare anvindning av kiinnetecknet att Jazzforeningen Nefertiti
skulle anses ha battre ritt &n NEF till kinnetecknen. PMD:s bedomning tog avstamp 1 att parternas verksamheter under de senaste 30 dren varit
sammanblandade, att kinnetecknet anvints av bida parter 1 deras verksamheter samt att en betydande del av omséttningskretsen har identifierat

kannetecknen med NEF. Vidare ansdg PMD att Jazzforeningen Nefertitis nyttjande av kdnnetecknet innan NEF:s bildande inte 1 sig
konstituerade en tillracklig grund for battre ratt. Sdledes bedomdes Jazzforeningen Nefertiti inte ha béttre ritt till kinnetecknet och kdromalet
avslogs. Domen far overklagas.




Mal nr B 283-22 (2023-06-21) Aklagaren och The Protecter & Gamble Company m.fl. mot M.B.A.A och A.A.E

Tva personer dtalades for att ha importerat en stor méngd forfalskade kartonger med varumarken for tvittmedel. Huvudfrdgan i malet har varit
om denna import har utgjort fullbordat varumérkesintrang, eller om det varit fraga om forsok eller forberedelse till varumérkesintrang. PMD
domde de tilltalade till forberedelse till varumérkesintrang respektive medhjalp till forberedelse till varumérkesintring.

Malet dverklagades till PMOD, som konstaterade att ordalydelsen av de EU-réttsliga bestimmelserna om forberedande atgirder ger uttryck for
att ett varumérke inte anvénds 1 rittslig mening for en vara innan dess att varan forsetts och sammankopplats med varumarket. I det aktuella
mélet bedomde domstolen att det annu inte skapats nagot direkt samband mellan de anbringade varumérkena och ndgon vara. De tilltalade
domdes ddarmed for forberedelse till varuméarkesintrang. Domen far overklagas.

Mal nr PMT 8422-21 (2023-12-12) Scania CV Aktiebolag mot Svetsab

Lastbilstillverkaren Scania vickte talan om varumarkesintrang gentemot Svetsab, ett foretag verksamt med pdbyggnationer av lastbilar. Svetsab
yrkade 1 sin tur att delar av Scanias varumarke skulle upphavas. PMD ansag inte att Svetsab gjort intrdng 1 Scanias varumérken och ogillade
Scanias talan om varumarkesintrang 1 sin helhet.

PMOD démde, till skillnad frén PMD, till Scanias fordel och forbjod Svetsab fran att anvinda Scanias kiinnetecken, diribland vissa med gripar,
samt forordnade om att komponenter och reklammaterial hos Svetsab skulle forstoras. Domstolen betonade vikten av den lojalitetsplikt som god
affarssed enligt 1 kap. 11 § varumarkeslagen medfor, och anforde vidare att intrangsbedémningen ska goras utifran dels hur den saluférda varan
framstélls med beaktande av sittet Svetsab skildrar varumirket, dels hur Svetsab gor dtskillnad mellan sitt eget och Scanias varumarke, samt
dels de anstrangningar som Svetsab gjort for att forsdkra sig om att konsumenter ar inforstddda med skillnaderna mellan varorna fran Svetsab
och det Scania. Vidare betonade PMOD att omstéindigheten att det #r friga om ett varumirke som &tnjuter ett visst renommé som tredje man kan
dra fordel av vid saluforing av sina varor ska beaktas vid bedomningen av huruvida god affarssed upprétthallits eller inte. Domen far inte
overklagas
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Mal C-104/22 (2023-04-27) Ldnnen MCE Oy mot Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG.

Det finska foretaget Lannen gjorde gillande att motparten Senwatec hade gjort sig skyldigt till varumérkesintrang 1 Finland genom att anvdnda
sig av en betallank pd en sokmotors webbplats under en annan medlemsstats toppdomian som gjorde det mojligt att, efter en sokning pa ordet
”Watermaster” visa en annons for dess produkter. Linnen hiavdade dven att Berky gjort intrdng 1 Lannens varumérke genom anviandning av
naturliga bildlankar med hjilp av en metatagg. Den finska marknadsdomstolen begarde ett forhandsavgorande fran EU-domstolen angdende
hur domstolsbehdrighetsbestimmelsen 1 artikel 125.5 1 forordningen ska tolkas.

EU-domstolen har angett att en betallaink som mdjliggor for en specifik malgrupp i1 en annan medlemsstat an den dir foretaget ar etablerat att
fa tillgéng till utbudet av dess varor utgor en tillricklig anknytning till den medlemsstat till vars allmédnhet denna atgard ar riktad for att
domstolen 1 det landet ska kunna doma 1 malet. Vidare konstaterade domstolen att det méste foreligga en aktiv handling riktad mot den
medlemsstat dir varuméirkesintrang har forekommit eller 1 vilken det finns risk for intrang. Vid naturlig lankning kan inte detta villkor anses
vara uppfyllt, dels eftersom en webbplats under en generisk toppdomén inte riktar sig till allménheten 1 ndgon specifik medlemsstat, dels
eftersom en metatagg endast ar avsedd att mojliggora for sokmotorer att béttre identifiera de bilder som finns pd webbplatsen och darigenom
oka deras tillganglighet.

Mal C-654/21 (2023-06-08) LM mot KP

LM, innehavare av EU-ordmirket Apfelziilge, vackte talan mot KP vid Regionala domstolen 1 Warzawa efter att KP inom ramen for sin
verksamhet salufort guider till psykologiska test som omfattades av det omtvistade varumairket. KP framstillde ett genkdromal om ogiltighet
av ordvarumarket grundat pé att varuméirket saknade sirskiljningsformaga och var en sedvanlig term. Domstolen begarde ett
forhandsavgorande fran EU-domstolen, som konstaterade att ett genkdromal om ogiltighetsforklaring av ett EU-varumarke inte begriansas av
den réttsliga ram som definieras 1 talan om varumaérkesintrang. Dérav kan ett genkdromal avse samtliga rittigheter som innehavaren av detta
varumarke innehar till f6ljd av dess registrering.

VINGE




Mal C-686/21 (2023-04-27) VW mot SW, CQ, ET och Legea S.r.L

De gemensamma innehavarna av det nationella varumirket och EU-varumirket "LEGEA” uppléat ar 1993 en exklusiv licens till foretaget
Legea som tilldt detta att anvinda varumaérket for sportprodukter. Under 2006 motsatte sig en av varumérkesinnehavarna fortsatt licensering
till Legea, vilket ledde till att en tvist inleddes 1 Neapels distriktsdomstol. Den hinskjutande domstolen har velat {4 klarhet 1 hur en av de
gemensamma innehavarna till ett varumérke enskilt kan utova den ensamritt som dessa innehavare har gemensamt, med hénsyn till
unionsrattens bestimmelser.

EU-domstolens slutsats dr att bestimmelser 1 nationell rétt avgér om det for en nyttjandelicens av ett nationellt eller ett EU-varumairke kravs
enhalligt beslut eller endast majoritetsbeslut vid gemensamt innehav av en varumirkesritt.

Mal C-655/21 (2023-10-19) G. ST. T

I mélet har dgaren av ett enmansbolag, G. ST. T, otillatet silt varor méirkta med varuméarkesskyddade kénnetecken for upp till 41 000 EUR.
Ingen av de juridiska personer som lidit skada gjorde nigra ersittningsansprék eller tradde in som malsdgande 1 det straffrittsliga forfarandet.

EU-domstolen har konstaterat att &ven om direktivet om sdkerstillande av skyddet for immateriella rattigheter inte &r tillampligt 1 brottmal,
kan medlemsstater utdoma frihetsstraff for vissa fall av varuméarkesintrang. I avsaknad av unionslagstiftning har medlemsstaterna visserligen
befogenhet att bestimma arten av och nivin pa de tillampliga pafoljderna, men straffatgiarderna maste vara proportionerliga. Att foreskriva ett
frihetsstraff pa minst fem ar for alla fall av obehorigt bruk av ett varuméirke 1 naringsverksamhet uppfyller inte detta krav da en sddan reglering
inte tar hinsyn till de omstiandigheter under vilka brotten begatts.




Mal C-298/23 Inter IKEA Systems mot Algemeen Viaams Belang

Det belgiska partiet Vlaams Belang startade 1 samband med ett nytt migrationsprogram innehallande 15 Ikea-byggsatser” om migration en
posterkampanj med namnet “Immigratie Kan Echt Anders” (invandring kan verkligen se annorlunda ut”) i den kidnnetecknande stilen och
kul6rerna for IKEA:s varumaérke.

Inter IKEA Systems véckte talan vid Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, som 1 sin tur lamnat in en begédran om
forhandsavgorande till EU-domstolen. Huvudfragan 1 mélet ror huruvida yttrandefriheten, diribland den politiska asiktsfriheten och politisk
parodi, kan utgora en skilig anledning” for att anvéanda ett tecken som ar identiskt med eller liknar ett ként varumérke enligt artikel 9.2 c 1
forordning 2017/1001.

EU-domstolen har d&nnu inte meddelat forhandsavgorande 1 frégan.
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