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Mal nr 12-160 och
13-031

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 27 september 2013

PARTER

Klagande

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag, 556455-3062
Arenaslingen 7, 121 77 Johanneshov

Ombud: Erik Ullberg, Wistrand Advokatbyra Goteborg KB
Box 11920, 404 39 Goteborg

Motpart

Viljagruppen AB, 556334-8548

Berzeliigatan 14, 412 53 Goteborg

Ombud: Johan Dahlsj6, JP Advokatfirma i1 Géteborg AB
Gotabergsgatan 20, 411 34 Goteborg

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringarna TABAC och
RESTAURANG ARENA

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 oktober 2012
angaende varuméirkesregistrering nr 414.495 (TABAC) och PRV:s beslut

den 12 december 2012 angaende varuméirkesregistrering nr 416.864
(RESTAURANG ARENA).

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandena.

LC
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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YRKANDEN M.M.

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag har yrkat att Patentbesvarsratten,
ska upphéva registreringen av varuméarkena TABAC och
RESTAURANG ARENA.

Viljagruppen AB har bestritt &ndring.

Stockholm Globe Hotel har som grund for sin talan i Patentbesvarsrét-
ten hallit fast vid att varuméarket RESTAURANG ARENA i sig saknar
sarskiljningsformaga och att kdnnetecknet inte har forvarvat sarskilj-

ningsférmaga genom anvandning.

Stockholm Globe Hotel har vidare hallit fast vid att ansékan om regi-
strering av varumérkena TABAC och RESTAURANG ARENA gjorts i
ond tro enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen.

Viljagruppen har som grund for sin talan i Patentbesvarsriatten hallit
fast vid att varuméarket RESTAURANG ARENA har ursprunglig sar-
skiljningsférmaga samt att det i1 vart fall har forvarvat sarskiljningsfor-

maga genom anvandning.

Viljagruppen har vidare hallit fast vid att ans6kan om registrering av

varumérkena inte har gjorts i ond tro.

Sakforhallanden

Patentbesvarsratten har efter att ha hallit muntlig forhandling i malen
beslutat att handlagga malen gemensamt. Nagra sakforhallanden som

ar gemensamma fér bada malen redovisas darfér har inledningsvis.

Malen ror tva varumérken som anvéants som kédnnetecken for tva re-
stauranger 1 Globenkomplexet 1 Stockholm. Den ena restaurangen finns
1 markplanet 1 anslutning till det hotell som Stockholm Globe Hotel dri-
ver. Det ar for denna restaurang kéannetecknet TABAC har anvants. Det
finns ocksa en annan storre restaurang hogre upp 1 hotellbyggnaden 1
direkt anslutning till sjdlva arenan. For denna restaurang har kidnne-
tecknen Arenarestaurangen respektive RESTAURANG ARENA an-
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véants. Nar Globenkomplexet togs 1 drift 1 slutet av 1980-talet hyrde da-
varande fastighetsdgaren ut hotellokalerna och restauranglokalerna
med separata hyresavtal. Hyresgéster var da en hotelloperatoér avseende
hotellokalerna och det bolag som sedermera blev Viljagruppen AB avse-
ende restauranglokalerna. I samband med omstruktureringar i bérjan
av 2000-talet valde fastighetsdgaren att teckna ett och samma hyresav-
tal for bade hotelldelen och restaurangdelen med Stockholm Globe Hotel
som hyresgéast for bada. Stockholm Globe Hotel har darefter 1 sin tur
hyrt ut restauranglokalerna till Viljagruppen AB. Detta hyresférhal-
lande upphorde den 1 april 2010.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats vid PRV,
sarskilt framhallit féljande.

Stockholm Globe Hotel

Vid ansékningstidpunkten kénde Viljagruppen till Stockholm Globe
Hotels anvandning av kidnnetecknen TABAC och Arenarestaurangen.

Nar Viljagruppen avflyttade i april 2010 fortsatte Stockholm Globe
Hotel att bedriva, och bedriver alltjaimt, den 6vre restaurangen under
namnet Arenarestaurangen. Efter flytten drevs dven restaurangen i

markplan vidare av Stockholm Globe Hotel, under viss tid anvindes
namnet TABAC.

Nar Viljagruppen bedrev sin restaurangverksamhet skedde anviand-
ningen av kdnnetecknen TABAC och Arenarestaurangen till forman for
Stockholm Globe Hotel. Av fast rattspraxis anses varumérkesrétten folja
en vara/tjdnst och ddrmed huvudmannen. Som utgangspunkt har exem-
pelvis en agent eller aterforsiljare ingen sjalvstandig ratt till ett varu-
kannetecken. Skalet till detta ar att varukédnnetecknens funktion framst
ar att vara en garant for varor/tjansters ursprung. Samma resonemang
har baring pa det nu aktuella férhallandet mellan Viljagruppen och
Stockholm Globe Hotel. Viljagruppen har i egenskap av andrahands-
hyresgéast endast haft en inom ramen for hyresférhallandet grundad ratt
att driva restaurangrorelse inom Stockholm Globe Hotels hotell. Om-
sattningskretsen har rimligen uppfattat restaurangrorelsen under va-
rumarket forknippad med Stockholm Globe Hotels hotellverksamhet. I
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avsaknad av sirskild reglering mellan parterna ska diarmed ratten till
varumarkena tillfalla Stockholm Globe Hotel 1 egenskap av upplatare av
ratten for Viljagruppen att bedriva aktuell restaurangrorelse.

I flera ar har det pagatt en tvist mellan parterna med anledning av det
tidigare hyresforhallandet. Viljagruppens ansékningar om registrering
av varumérkena har skett som en reaktion pa denna tvist. Stockholm
Globe Hotel har inte heller kunnat finna nagra tecken pa att Viljagrup-
pen bedriver, eller avser att bedriva, nagon verksamhet under varumér-
kena. Avsikten med registreringarna far darfér endast anses ha varit att
obstruera Stockholm Globe Hotels anvidndning av varumérkena.
Salunda har Viljagruppen ansokt om registrering av varumérkena i ond

tro och forutsattningar att hava registreringarna foreligger.

Viljagruppen

Nar den aktuella byggnaden stod klar ar 1989 hyrde fastighetsagaren ut
lokalerna dels till en hotelloperator och dels till restaurangoperatoéren
Evenemangsrestauranger AB. Evenemangsrestauranger AB blev se-
dermera Viljagruppen. Restaurangoperatoren arbetade fram varumér-
kena och logotyperna. Hotellverksamheten och restaurangverksamheten
bedrevs hela tiden som tva tydligt separata verksamheter. Fastigheten
saldes senare med befintliga avtal av Stadshypotek till en privat aktor.
Nar hyresavtalet skrevs om med den nya fastighetsdgaren, valde fastig-
hetsadgaren att teckna ett och samma hyresavtal for bade hotelldelen och
restaurangdelen med Stockholm Globe Hotel som hyresgést for bada.
Stockholm Globe Hotel har déarefter i sin tur hyrt ut restaurangloka-
lerna till Viljagruppen AB. Viljagruppen var hotat av konkurs och tving-
ades gora vissa eftergifter.

I mars 2010, efter det att hyresavtalet sagts upp, holls ett moéte dar bl.a.
Uwe Loffler, stallforetradare for Viljagruppen och foretradare for Stock-
holm Globe Hotel deras ombud advokaten Per Dalemo var narvarande.
Varumérket TABAC kom pa tal och Per Dalemo framholl att Stockholm
Globe Hotel 6verhuvudtaget inte var intresserade av varuméarket ef-

tersom det kunde associeras till rokning och inte passade bolagets
image. Varuméarket RESTAURANG ARENA skulle Stockholm Globe
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Hotel fundera pa om de ville képa. Nar Viljagruppen flyttade fran loka-
lerna tog de med sig alla kidnnetecken kring verksamheten.

Nar Viljagruppen startade sin restaurangverksamhet under namnen
TABAC och Arenarestaurangen, hade bolag i allménhet inte lika bra
kontroll och 6versyn 6ver sina varumarken. Nar Profilrestauranger for-
véarvade Viljagruppen borjade man se 6ver och arbeta med foretagets va-
rumérkesstrategi. I samband hdrmed borjade man anvidnda namnet Re-
staurang Arena istéllet for namnet Arenarestaurangen. Idag har
Viljagruppen skyddat alla sina varuméarken 1 Europa och 1 Sverige.

Efter att Viljagruppen flyttade fran lokalerna fortsatte Stockholm Globe
Hotel att bedriva verksamheten under Viljagruppens kdnnetecken.
Viljagruppen uppmirksammade Stockholm Globe Hotel pa detta och ef-
ter en tid bytte Stockholm Globe Hotel namn pa restaurangerna.

Stockholm Globe Hotel har aldrig haft ratt att anvinda varumérkena
eller varit involverade 1 den operativa restaurangverksamheten. Stock-
holm Globe Hotel har, med undantag fér den korta tid som de, 1 strid
mot Viljagruppens uppmaningar, verkade under varumérkena, aldrig
bedrivit restaurangverksamhet under dessa. Stockholm Globe Hotel
framforde pastaende om réatt till varumérkena, samt forsokte sjalva re-
gistrera desamma sedan en hyrestvist uppstatt mellan parterna under
2010. Aven om det férekom ett visst samarbete mellan Viljagruppen och
Stockholm Globe Hotel sa var Viljagruppens restaurangverksamhet un-
der varumaérkena en helt sjalvstandig. Restaurangverksamheten stod
genom aren 1 allt vasentligt ensamt for sina drifts- och marknads-
foringskostnader. Nar Viljagruppen lamnade lokalerna 1 april 2010 sa
forbjod man Stockholm Globe Hotel att anvinda de bada varuméarkena
TABAC och RESTAURANG ARENA.

Via e-post den 30 november 2010 och via brev den 23 december 2010
meddelade Stockholm Globe Hotels ombud att Stockholm Globe Hotel
beslutat sig for att inte vidare anvianda varuméarket TABAC som kénne-
tecken for den aktuella restaurangverksamheten samt att alla féremal
med varumarket hade tagits bort.
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Vid Viljagruppens kontroll av Stockholm Globe Hotels hemsida den 7
december 2010 anviande Stockholm Globe Hotel namnet Lobbyrestau-
rangen 1 stillet for TABAC. Vid en liknande kontroll den 17 januari
2012 anvande Stockholm Globe Hotel inte TABAC.

Syftet med Viljagruppens registrering av varumérkena var att saker-
stalla att restaurangverksamhet som bedrivs av enheter inom koncernen
Profilrestauranger inte féorvaxlas med andra foretags restaurangverk-
samhet. Eftersom tvist uppstatt mellan parterna har Viljagruppen dock
valt att avvakta utgangen innan varumérket borjar anviandas igen.
Andra namn har darfor valts till restaurangerna. Viljagruppen har dock
for avsikt att inom kort pa nytt anvdnda varuméarkena som beteckning
for restaurangverksamhet som bedrivs i enlighet med Profilrestaurang-

ers filosofi och varderingar

Hyresavtalet mellan Viljagruppen och Stockholm Globe Hotel rérande
den aktuella lokalen inneholl bestimmelser som gav Viljagruppen ratt
att pa egen bekostnad satta upp skyltar och en skyldighet att
underhalla, respektive vid avflyttning ta ner dessa. Daremot inneholl
hyresavtalet ingen reglering av vad som skulle sta pa skyltarna.
Hyresavtalet innehdll inte heller nagon reglering av rattigheterna till
varuméirket. Att hyresavtalet, som uppréattades av Stockholm Globe
Hotel, saknar reglering av rattigheterna till varumérkena, samt in-
struktioner kring anvindningen av desamma, visar att Stockholm Globe
Hotel vid avtalets tecknande inte ansag sig vara rattighetsinnehavare.

Stockholm Globe Hotel

Viljagruppens slutsatser fran de brev som aberopats 1 malen ar felaktiga
och bestrids. Av breven i fraga framgar att Stockholm Globe Hotels
“aterkallande” av varumarket TABAC endast varit preliminéart. Stock-
holm Globe Hotel har inte forklarat sig avsta fran varumérket. Att
Viljagruppen inte kunnat finna referenser till varumarket TABAC 1 de-
cember 2010 och januari 2012 ar en naturlig féljd av Stockholm Globe
Hotels preliminéra stallningstagande.
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Det bestrids att Viljagruppen forbjod Stockholm Globe Hotel att an-
vianda varumédrkena TABAC och RESTAURANG ARENA vid flytten i
april 2010.

I malet har hallits muntlig férhandling. P4 Viljagruppens begéaran har
Uwe Loffler horts 1 bevissyfte. Parterna har aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten finner inledningsvis, 1 likhet med PRV, att varu-
market RESTAURANG ARENA i sig har erforderlig sarskiljningsfor-
maga for de hotell-och restaurangtjanster i klass 43 som omfattas av re-
gistreringen.

En varuméarkesregistrering far enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 och 28 §
varumaérkeslagen hdvas om det registrerade varumérket kan forvaxlas
med ett kédnnetecken som anvéandes har i landet eller 1 utlandet av na-
gon annan vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvéands, om
sokanden var 1 ond tro vid tidpunkten for ansokan. Det 4r Stockholm

Globe Hotel som ska visa att forutsattningarna 1 bestimmelsen ar upp-
fyllda.

Bestdmmelsen 1 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumarkeslagen har sitt
narmaste ursprung i 14 § forsta stycket 7) 1 den dldre varuméarkeslagen
(1960:644). Den aldre bestammelsen gav ett skydd fér den som forst
tagit ett varumérke 1 bruk. Denne kunde hindra annan som haft vetskap
om den tidigare anvindningen att fa registrering av ett féorvaxlingsbart
varumérke. Nuvarande bestimmelse har utformats i nara anslutning
till EG:s varumarkesdirektiv pa sa sétt att rekvisitet vetskap har ersatts
med rekvisitet att sokanden ska ha varit 1 ond tro. Nagon annan dndring
med avseende pa skyddet for den som forst anvéant ett varumérke har
inte varit avsedd.

I malet ar ostridigt att ar 1989, nér den fastighet 1 vilken de aktuella re-
staurangerna dr inrymda stod fardig, blev rattsliga foretradare till
Viljagruppen forstahandshyresgaster till fastighetsdgaren och hotellde-
len hyrdes ut till ett separat bolag som drev hotellverksamhet. Stock-
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holm Globe Hotel bedriver sedan ar 2000 hotellverksamhet i fastigheten.
Nar fastigheten nagot senare saldes blev Stockholm Globe Hotel forsta-
handshyresgést till lokalerna avseende bade hotell- och restaurangverk-
samhet och Viljagruppen i sin tur andrahandshyresgést.

Uwe Loffler, stallforetradare for Viljagruppen, har uppgivit att verk-
samheterna i fastigheten startades av tva helt skilda bolag. Restaurang-
operatoren, som sedermera blev Viljagruppen arbetade fram de varu-
mérken och logotyper under vilka restaurangerna framdeles skulle bed-
rivas. Genom dessa uppgifter, som inte har ifragasatts av Stockholm
Globe Hotel, star det klart att det var foregangare, fran vilka Viljagrup-
pen kan harleda sin ratt, som forst bérjade anvanda TABAC och Arena-
restaurangen/RESTAURANG ARENA som kédnnetecken for sin restau-
rangverksamhet. Under de kommande aren som Viljagruppen var
andrahandshyresgist till Stockholm Globe Hotel har inte annat fram-
kommit 4n att Viljagruppen bedrev restaurangerna under sina bada
kénnetecken samt att verksamheterna fortsatte att bedrivas separat och
dar respektive foretag stod for sina kostnader. I malet har inte fram-
kommit nagon omsténdighet som medfor att Viljagruppens varumérkes-
anviandning ska tillgodoréknas Stockholm Globe Hotel.

Vid en helhetsbedomning av vad som framkommit i malet, sarskilt med
beaktande av att Viljagruppen arbetade fram de aktuella varumérkena
och anvénde dem i sin egen restaurangverksamhet under hela sin tid
som hyresgést 1 globenfastigheten och att varumérkesansékningarna
skett 1 rimlig anslutning till avflyttningen kan det inte anses visat att
ansokningarna om registrering av de bada varumérkena skett i ond tro.
Forutsattningar foreligger darfor inte att med stod av 2 kap. 8 § forsta

stycket 4 varuméarkeslagen héva registreringarna.

Overklagandena ska darfér lamnas utan bifall.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och Annika Ryberg. Enhalligt.



