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Mal nr 10-128

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 oktober 2012

PARTER

Klagande

Riksforbundet Barnen Forst, 802420-5554 (innehavare)
Box 48, 151 21 Sédertilje

Ombud: Karim Shamohammadi

Servitutsvagen 1, 4 tr., 145 59 Norsborg

Motpart
Barnen Forst, 802421-7716 (invandare)
Att: Soleyman Ghasemiani, Box 69, 424 22 Angered

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen BARNENFORST (BF)

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 26 mars 2010
angaende vm.reg. nr 374.874, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrdjer det 6verklagade beslutet och avslar

invandningen varvid registreringen av varumarket 374.874
BARNENFORST (BF) ska besta.

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.

Riksforbundet Barnen Forst (org. nr 802420-5554) ("innehavaren”; i
PRV:s beslut angett som Ideella féreningen Barnen Forst) inkom den
30 november 2004 till Patent- och registreringsverket (PRV) med en
ansékan om registrering av varumirket BARNENFORST (BF) for
datorprogram innehallande hemsidor 1 klass 9 och tidskrifter i
pappersform 1 klass 16.

Den 21 mars 2005 inkom Soleyman Ghasemiani, 1 egenskap av uppgiven
ordférande 1 en ideell forening, med en protest mot innehavarens an-
sokan. I protesten angavs bl.a. foljande. Namnet Barnen Forst ar redan
upptaget och har funnits sedan ar 2000 som namnet pa en svensk avdel-
ning av den internationella organisationen med samma namn. Barnen
Forst ar &ven namnet pa Barnen Forsts tidskrift som har utgivningsbe-

Vis.

Efter att PRV registrerat varumarket BARNENFORST (BF) den

16 september 2005 1 enlighet med ansékan, inkom Soleyman Ghasemiani
1 egenskap av uppgiven ordférande i en ideell férening med org. nr
802421-7716 ("invandaren”) med en invandning mot registreringen den

8 november 2005.

Genom det 6verklagade beslutet upphiavde PRV varuméarkesregistre-

ringen.
Yrkanden

Innehavaren har i Patentbesvarsratten hallit fast vid sitt yrkande att
registreringen av varumirket BARNENFORST (BF) ska besta i forsta
hand med oférandrad varuférteckning och i andra hand genom att tid-
skrifter 1 pappersform 1 klass 16 utgar.

Invandaren har bestritt &ndring och dven motsatt sig att registreringen
av varumérket kan besta med den av innehavaren i andra hand gjorda

begriansningen av varuforteckningen.
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Grunder

Innehavaren har till grund f6r sin talan aberopat att varumérket
BARNENFORST (BF) inte har s6kts i ond tro samt att invdndaren inte
anvant nagot kinnetecken som kan forvixlas med varumarket vid

tidpunkten fér varuméarkesansékan.

Invindaren har, som det far forstas, hallit fast vid att varuméarket
BARNENFORST (BF) kan forvixlas med kénnetecknet Barnen Forst
som anvéandes for tidskrifter av nagon annan vid tidpunkten for ansokan,
den 30 november 2004, samt att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten
for ansokan.

Utveckling av talan
Parterna har till utveckling av sin talan anfért bl.a. féljande.
Innehavaren

Det finns och har funnits ett flertal foreningar som agerar under namnet
Barnen Forst. Den 24 augusti 2000 bildades Barnen Forst (org. nr 802409-
7605) (fortsattningsvis kallad féoreningen Barnen Forst) av Karim
Shamohammadi som ocksa foretrdder innehavaren. Innehavaren har med
foreningen Barnen Forsts goda minne registrerat varuméarket. Féreningen
Barnen Forst, som inte foretrads av invidndaren, har inte invant mot regi-
streringen. Mot denna bakgrund har innehavaren anvant kdnnetecknet
BARNEN FORST (BF) i vart fall sedan ar 2000.

Vid tidpunkten for utgivande av aktuell tidskrift, dvs. under ar 2003, var
Soleyman Ghasemiani ordférande i foreningen Barnen Férst och Karim
Shamohammadi sekreterare. Soleyman Ghasemiani &r numera ordféran-
de i invandarféreningen. Invindaren anvénde saledes inte nagot varu-
kénnetecken vid tiden for innehavarens ansékan som ar férvaxlingsbart

med innehavarens kannetecken.

Att en tidskrift med nr ISSN 1652-8859 registrerats har innehavaren inte
haft ndgon kéinnedom om. Fore registreringen utgavs en skrift under

namnet Barnen Forst av foreningen Barnen Forst. Beteckningen Barnen
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Forst ar inte knuten till registreringen. Det ska noteras att ISSN ar
strangt knutet till publikationens unika titel och inte till utgivaren eller
en person. Tidskriften dr darfor inte hanforlig till invidndaren eller en

person.

Varumérkesansokan ingavs saledes utan kinnedom om att en tidskrift

registrerats.

Mot denna bakgrund har registreringen inte sokts i ond tro. Innehavaren
hade vid tidpunkten fér ansékan redan anvéant det registrerade varu-
market och registrerade detsamma med féreningen Barnen Forsts goda
minne. Det foreligger saledes inte nagot registreringshinder och f6ljakt-

ligen saknas skél for upphdvande av varumérkesregistreringen.
Invandaren

Det stammer att Karim Shamohammadi startade den svenska avdel-
ningen av Children First ar 2000. Barnen Forst var emellertid inte nagon
privatstiftelse som han kunde driva 1 all framtid utan en 6ppen och
demokratisk organisation som kunde byta styrelse enligt stadgarna.
Invéndaren hade inte nagot emot registreringen av féreningen Barnen
Forst da den bildades ar 2000.

Det ar ratt att PRV inte ska prova fragan om battre ratt till varumarket
men fragan om uppenbara forfalskningar maste 4nda ha nagon betydelse
vad géller god eller ond tro. Karim Shamohammadi och hans medarbeta-
re har hela tiden handlat i ond tro da de i1 enlighet med stadgarna sus-
penderades ur styrelsen och dagen darefter uteslot sig sjalva nar de
offentliggjorde sin nya organisation som pa persiska stavas "Kodakan
moqgaddamand”, 1 6versattning: "Barn har foretridde”. Pa engelska kallade
de organisationen “Children First Now”.

Karim Shamohammadi kédnde uppenbart till tidskriftens registrering.
Dessutom ar det inte tidskriften som ar invindare mot varumérkes-
registreringen. Tidskriften ar inte privat och dgs inte av varumérkes-

innehavaren, utan den ar och har varit foreningens tidskrift.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 10-128 5 (6)

DOMSKAL

Bestdmmelsen 1 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumarkeslagen ger ett skydd
for den som anviander ett kinnetecken mot att nadgon annan, 1 ond tro, far
registrera ett varuméarke som kan forvaxlas med detta kdnnetecken. Det
fordras att det aberopade kdnnetecknet anvindes vid tidpunkten for
varumaéarkesansokan och att det alltjamt anvands. Bedomingen av om den
som gett in varuméirkesansékan varit 1 ond tro ska goéras vid tidpunkten
for ansokan. (Angaende ansékan om registrering av varumérke i ond tro,
se EU-domstolens avgoérande 1 mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt &
Springli AG).

En forsta forutsattning for att det av invdndaren aberopade kdnnetecknet
Barnen Forst ska vara forvaxlingsbart med innehavarens varumérke
BARNENFORST (BF) ar att kdnnetecknet nér registreringsansékan gavs
in anvindes for att marknadsfora varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag som de som innehavarens marke avser, dvs. dels dator-
program innehallande hemsidor 1 klass 9, dels tidskrifter 1 pappersform i
klass 16. Det ankommer pa invidndaren att visa detta.

Invindaren har aberopat att kinnetecknet Barnen forst har anvants for
tidskrifter.

Innehavaren har bestritt att kinnetecknet anviandes vid tidpunkten for
registreringsansokan, dvs. den 30 november 2004.

PRV har i det 6verklagade beslutet funnit att en tidskrift med namnet
Barnen Forst utgivits under 71 vart fall” ar 2003. Det framgar emellertid
inte av PRV:s beslut hur verket har bedomt anvandningen av kdnneteck-

net vid tidpunkten for registreringsansékan.

Den skriftliga utredning som invindaren gett in till PRV bestar bl.a. av
utdrag ur vad som framstar som ett nyhetsbrev utstallt av bl.a. en orga-
nisation betecknad "Barnen Férst — Sverige”. Aven i 6vrigt innehéaller
utredningen 1 PRV material som maste antas avse olika former av fore-
ningsverksamhet. Denna anvédndning, som for nagons rdkning ma ha
skett av kédinnetecknet Barnen Forst, utgér emellertid inte en kommer-
siell anvandning av kdnnetecknet for tidskrifter.
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Mot innehavarens bestridande har invandaren diarmed inte visat att
kannetecknet Barnen Forst anvindes for tidskrifter vid tidpunkten for
innehavarens ansokan om sitt varumarke och inte heller att kdnne-

tecknet alltjimt anvéands for sadana varor.

Vid denna bedémning féreligger inte hinder i nagon del mot varumarkes-
registreringen BARNENFORST (BF) p4 grund av bestimmelsen i 2 kap.
8 § forsta stycket 4 varuméarkeslagen.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulidr B)

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



