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Mal nr 09-117

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 27 februari 2013

PARTER
Klagande
Scandsail Marstrand Event AB, org. nr. 556678-3394

Ombud: Affarsjuristgruppen
Box 5243, 402 24 Go6teborg

Motpart
Scandsail Ocean Ltd

Ombud: Klas Tisell
Aschebergsgatan 40c, 411 33 Go6teborg

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen SCANDSAIL i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 mars 2009
angaende varumérkesregistreringen nr 391.695, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvarsratten avvisar yrkandet om 6verforing av varumérkes-
registreringen SCANDSAIL i figur.

2. Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet 1 sjdlva saken.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLDA YRKANDEN
M.M.

Den 10 juni 2007 ansokte IP om registrering av varuméarket SCANDSAIL
1 figur hos PRV. Som hinder mot registreringen anférde PRV en firma,
Scandsail Marstrand Event AB, 556678-3394. IP anforde darefter, den 10
september 2007, att Scandsail Marstrand Event AB hade lamnat
samtycke till registreringen av varuméarket. Till stéd harfér ingav hon ett
skriftligt medgivande, daterat den 3 september 2007, och undertecknat
av JTS sasom styrelseledamot 1 Scandsail Marstrand Event AB. PRV
beslutade darefter att bevilja ansékan och registrerade méarket den 12
oktober 2007.

Scandsail Marstrand Event AB framstéllde héarefter, den 21 november
2007, invandning mot registreringen och yrkade att den skulle upphévas.
Till grund fér invdndningen anférde Scandsail Marstrand Event AB, att
varumérket var forvaxlingsbart med bolagets firma. Vidare anférde
Scandsail Marstrand Event AB att medgivandet var ogiltigt da den som
lamnat medgivandet ordattmaétigt insatt sig sjdlv som styrelseledamot for
bolaget genom en s.k. bolagskapning. Scandsail Marstrand Event AB
anforde ocksa utéver vad som antecknats i verkets beslut, att IP gjort sin
ansokan med vetskap om att firman innehallande ordet Scandsail
anviandes som kénnetecken for bolagets verksamhet.

Sedan IP bestritt invdndningen 6verlédt hon den 1 december 2007 sin ratt
till varuméarkesregistreringen av SCANDSAIL i figur till Eklanda Screen
AB som vidholl bestridandet.

Under invandningsférfarandet dndrade Scandsail Marstrand Event AB
sin firma till To Sail i Marstrand AB. Andringen registrerades i Narings-
livsregistret den 13 december 2007.

PRV avslog genom det 6verklagade beslutet invidndningen. Verket
konstaterade att Scandsail Marstrand Event AB hade &ndrat sin firma
till To Sail 1 Marstrand AB samt anférde att firman inte langre hade
prioritet framfor varumarket SCANDSAIL i figur och att den motanférda

firman darfor inte langre utgjorde hinder mot registreringen av mérket.



PATENTBESVARSRATTEN Malnr09-117 3 (8)

Efter att Scandsail Marstrand Event AB (da med firma To Sail i
Marstrand AB) 6verklagat PRV:s beslut till Patentbesvarsratten, har
varumaérkesregistreringen éverlatits till AB Scandsail Event Travel
Limited och darefter till Scandsail Ocean Ltd.

Yrkanden

Scandsail Marstrand Event AB (harefter "klaganden”) har, som det far
forstas, 1 forsta hand begéart att varumérkesregistreringen nr 391 695,
SCANDSAIL i figur ska 6verforas till klaganden. I andra hand har
klaganden vidhallit sitt yrkande att varuméarkesregistreringen ska
upphévas.

Scandsail Ocean Ltd (harefter "motparten”) har bestritt A&ndring.

Grunder

Klaganden
Klaganden har som grund for yrkandet om 6verforing av varumérket

SCANDSAIL i figur aberopat att bolaget har battre ratt till varuméarket

an motparten.

Klaganden har som grund for att registreringen av varuméarket SCAND-
SAIL 1 figur ska upphéavas aberopat féljande omstéandigheter.

AB Scandsail Event Travel Limited, som 1 Storbritannien varit foremal
for ndgot som ndrmast kan liknas vid en likvidation, har under denna
process varken kunnnat bedriva verksamhet, forvarva rattigheter eller
vara part 1 foreliggande mal. Varumérket ar vidare forvaxlingsbart med
klagandens tidigare och nuvarande firma Scandsail Marstrand Event AB
och det skriftliga medgivandet daterat den 3 september 2007, under-
tecknat av JTS, ar ogiltigt eftersom JTS ordttmaétigt insatt sig sjalv som
styrelseledamot for bolaget. Slutligen anvande klaganden sin tidigare
firma Scandsail Marstrand Event AB vid tiden fér ans6kan om registre-
ring av varuméarket SCANDSAIL i figur och ansékan gjordes med
vetskap om detta. Varken motparten eller nagon fran vilken bolaget
héarleder sin ratt till varumarket SCANDSAIL i1 figur har anvant méarket

innan firman togs 1 bruk.
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Motparten
Motparten har bestritt att talan om battre ratt till en varuméarkes-

registrering kan provas 1 forevarande mal. Vidare har motparten bestritt
att de pastadda bristerna 1 AB Scandsail Event Travel Limited kan
medfora att varumérkesregistreringen ska upphévas. Motparten har
slutligen hallit fast vid att medgivandet till registrering av varumérket
ar giltigt samt att klaganden med anledning av firmaéndringen inte
langre har tidigare rattsgrund till kdnnetecknet SCANDSAIL 4n mot-
parten.

Utveckling av talan

Klaganden
Overlatelsen av varumirket fran Eklanda Screen AB till AB Scandsail

Event Travel Limited har skett pa felaktiga grunder. Bolaget har ingen
ratt att dga detta varumarke da bolaget ar foremal for nagot som nér-
mast kan liknas vid en likvidation och inte kan férvarva rattigheter
under denna process. Detta framgar av en engelsk domstols beslut enligt
vilket AB Scandsail Event Travel Limited bl.a. enbart far nyttjas for att
atervinna eller 6verfora aktierna och tillgangarna till en annan part och
att det senare ska likvideras. AB Scandsail Event Travel Limited far
saledes inte bedriva verksamhet och det har inte heller ratt att bedriva
processer om annat dn detta. Varuméarket har aldrig dgts av AB Scand-
sail Event Travel Limited och f6ljden blir, med beaktande av ovannamn-
da beslut, att motparten aldrig pa laglig vag kunnat férvarva varu-
market. Den registrering som skett har saledes skett pa felaktig grund
och 1 strid mot den engelska domstolens beslut. Registreringen ska darfor
upphévas.

Klagandens samtycke till registrering av varumérket har dessutom
tillkommit felaktigt. Tingsratten har i interimistiskt beslut provat fragan
om bolagsstimman den 11 juli 2007 var ogiltig och funnit sannolika skél
for att den varit det 1 ett beslut om kvarstad den 26 september 2007 och
den har darefter, den 12 maj 2009, meddelat dom varigenom de beslut
som fattades vid bolagsstaimman upphévdes. Tingsrattens dom torde ha
rattskraft d&ven 1 invdndningsarendet. Det kan inte vara rimligt att

klaganden, som gjorde invindningen omedelbart efter bolaget fatt
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vetskap om den sokta registreringen den 27 november 2007, ska vara
héanvisad till att vacka talan om ogiltighet av varumérkesregistreringen
vid allmén domstol. Tingsriattens dom har den foljden att klagandens

medgivande till varumarkesregistreringen ar ogiltigt.

PRV har i det 6verklagade beslutet menat att klaganden forlorat sin
prioritetsratt da klaganden dndrade sitt namn fran Scandsail Marstrand
Event AB till To Sail i Marstrand AB. Firma&dndringen var emellertid en
direkt f6ljd av den s.k. bolagskapningen. For sdkerhets skull 6verlats
dessutom firman och rérelsen 1 To Sail 1 Marstrand AB den 28 mars 2007
till ett nytt bolag med namnet Scandsail Marstrand Event AB med
org.nr. 556733-5004. Scandsail Marstrand Event AB dgs av Daniel
Karlsson som var orolig 6ver att det tidigare bolaget trots kvarstads-
beslutet skulle utsittas for en ny kupp dar nytt samtycke skulle lamnas
till IP:s ans6kan av nagon ny firmatecknare.

Prioritetsratten ska raknas fran den tidpunkt da klaganden bildades 1
mars 2005. PRV har bortsett fran det faktum att klaganden kunnat an-
vianda varuméarket Scandsail utan att detta har behévt framga av dess
firma. Klaganden gor gédllande att varumarket inte pa nagot satt 6ver-
givits och d4 motparten haft kinnedom om att klaganden anvande varu-
market som ett kédnnetecken foreligger hinder mot registrering enligt

varuméarkeslagen.

Motparten
I det fall klaganden utan vidare ska vinna framgang i1 ett mal angaende

ratten till varuméarket mot motparten, har klaganden forst att fa en dom 1
en faststéillelsetalan angaende battre ratt till varumarket. Nagon sadan
talan har bolaget aldrig vackt. Istallet ingav bolaget en ansékan om upp-
hévande av varumérket till PRV utan att, fér den delen, anslutningsvis

ansoka om en egen registrering av varumaérket.

Det klaganden anfort om det brittiska bolaget och den brittiska dom-
stolens beslut ar inte relevant i férevarande mal eftersom det ar klagan-
den, inte motparten, som bedriver processen. Talan fors inte heller mot
det brittiska bolaget utan mot PRV:s beslut om avslag pa inviandningen
mot varumarkesregistreringen. Dessutom ar det som anférs angaende
den brittiska domstolens beslut inte korrekt. Om klaganden har nagot att
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erinra mot detta beslut har klaganden att fora talan om detta vid den
domstolen.

Utgangen i det av klaganden (genom sin tidigare firma To Sail 1
Marstrand AB) anférda malet 1 Goteborgs tingsratt har ingen paverkan
pa PRV:s beslut. Firman To Sail 1 Marstrand AB utgjorde som PRV
anfort inte nagot hinder mot varumérkesregistreringen. Det nya bolaget
Scandsail Marstrand Event AB, med samma namn som bolaget hade

innan namn- och verksamhetsrockaden, har senare prioritetsdatum.

Vidare stammer det inte att tingsrattsdomen har den rattsféljden att
beslutet att tillata varuméarkesregistreringen ar ogiltigt. For det forsta
omfattades inte medgivandet till IP av det klandrade bolags-
stammoprotokollet. For det andra ar en obehorig styrelses beslut eller
atgarder fram till dess att bolagsstimman undanréjs inte ogiltiga.

Parterna har i1 Patentbesvérsratten aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Inledningsvis konstateras att endast ett yrkande om 6verféring av en
varumirkesansokan kan upptas till provning 1 det administrativa
forfarandet, jfr. 2 kap. 21-22 §§ varumérkeslagen (2010:1877). Yrkandet

om G6verforing av varumérkesregistreringen ska diarmed avvisas.

Vid ett invandningsférfarande prévas om en varumérkesregistrering
felaktigt har beviljats utifran de omstédndigheter som invidndaren abe-
ropar som grund for sin talan (2 kap. 24 § andra stycket 4 samt 2 kap.
28 § varumarkeslagen). De omstandigheter som efter invandning kan
medfora att en varuméarkesregistrering ska upphévas hanfor sig till
hinder som dels 4r motiverade av allmédnna hansyn (absoluta hinder),
dels &r motiverade av att market inte ska sta 1 konflikt med en tidigare
ensamrétt (relativa hinder). Angdende absoluta och relativa registre-
ringshinder, se 2 kap. 4-5 och 7 §§ respektive 2 kap. 8-10 §§ varumaéarkes-
lagen samt prop. 2009/10:225, s. 173 ff.
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Klaganden har aberopat att ett av de bolag som varit antecknat som
innehavare till varumarket SCANDSAIL 1 figur, AB Scandsail Event
Travel Limited, saknat ratt att bedriva verksamhet, forvarva rattigheter
eller vara part i foreliggande mal enligt ett avgérande fran en brittisk
domstol, och att registreringen av varumarket darmed ska upphévas.

De omstidndigheter som klaganden aberopat saknar betydelse fér bedom-
ningen om registreringen av varumarket SCANDSAIL i figur ska upp-
héavas pa grund av att det foreligger nagot absolut eller relativt registre-

ringshinder enligt varuméarkeslagen.

Klaganden har vidare hallit fast vid att registreringen av varumarket
SCANDSAIL i figur ska upphévas pa grund av att det foreligger en risk
for forvaxling mellan detta méarke och klagandens tidigare och nuvarande
firma Scandsail Marstrand Event AB samt att det medgivande som PRV
lagt till grund for sitt beslut att registrera varumarket SCANDSAIL i
figur var ogiltigt. Klaganden har dessutom anfort att kinnetecknet
Scandsail Marstrand Event AB, oavsett den firmaéndring som registre-
rats 1 Naringslivsregistret, aven fortsédttningsvis har anvéants av klagan-
den och inte pa nagot satt 6vergivits samt att motparten kéant till detta.

Av Naringslivsregistret framgar att den av klaganden tidigare registre-
rade firman Scandsail Marstrand Event AB dndrades till To Sail 1
Marstrand AB den 13 december 2007 samt att klagandens nuvarande
firma, som aterigen ar Scandsail Marstrand Event AB, registrerades den
17 mars 2011. Ansékningsdagen for varuméarket SCANDSAIL i figur ar
den 10 juni 2007.

Nar klagandens firma dndrades till To Sail 1 Marstrand AB den

13 december 2007 forlorade firman sin egenskap av dldre rattighet som
kunde utgora hinder mot varumérkesregistreringen. Den firma som
klaganden har registrerat den 17 mars 2011 har en senare prioritetsdag
an varuméarket SCANDSAIL i figur och utgor darfér inte nagon aldre
rattighet. Att den nuvarande firman &r likalydande med den tidigare
firman samt de omstédndigheter som klaganden anfort betraffande
orsakerna till firmabytet medf6ér inte nagon annan bedémning. Klagan-
den har inte aberopat nagon utredning for att visa att kédnnetecknet
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Scandsail anvandes efter &ndringen 1 Naringslivsregistret den
13 december 2007.

Mot denna bakgrund har klaganden inte visat att bolaget innehar en
aldre rattighet som kan utgora hinder mot varumérkesregistreringen

varfor fragan om medgivande saknar betydelse.

Med hansyn till det anférda ska 6verklagandet inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande,
och f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon

Bergman, referent. Enhélligt.



