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YRKANDEN M.M.

RN har i forsta hand yrkat att varuméarkesansékan RADIO NOSTALGI
med ansokningsnummer 12/06545 ska 6verforas pa honom. I andra hand
har han yrkat att ansékan ska 6verforas pa honom vad avser radiosiand-
ningar 1 klass 38 och produktion av radioprogram 1 klass 41. I sista hand
har han yrkat att ansékan ska 6verforas pa honom vad avser radiosiand-
ningar 1 klass 38.

Radio Nostalgie har bestritt &ndring.

Till grund f6r sin talan har RN anfort att han har battre ratt till

varumérket eftersom han sedan lange har anvéant och fortfarande
anvinder beteckningen RADIO NOSTALGI for radiosdndningar.

Radio Nostalgie har anfort féljande till grund for sin talan. RN har inte
nagon inarbetad rattighet till kinnetecknet RADIO NOSTALGI, vare sig
som ordmarke eller det figurméarke som omfattas av varuméarkesansokan.
Eftersom RN:s anvandning inte har avsett det sokta méarket och inte
heller de varor och tjdnster som varumérkesansékan omfattar saknas det

forutsattningar for 6verforing av ansékan pa honom.

Till stod for sin talan har RN anfort 1 huvudsak féljande. Fragan om
battre ratt bor kunna avgoras av PRV eftersom den inte ar oviss. Sedan
aren 1993-1994 har RN och hans férening Studio 95 sant radio. I enlighet
med bestdmmelserna for radiosdndningar har han och hans férening
sedan dess haft tillstand att sédnda radio registrerat hos Myndigheten for
Radio och TV. Orden RADIO NOSTALGI ar registrerade hos myndig-
heten och anvidnds som sdndningsbeteckning och som varuméarke for
sdndningarna som sedan dess gatt ut i etern 1 bl.a. Kungsbacka, Géteborg
och Partille. Sandningarna har natt ut 1 hela Sverige och varlden via
internetstreaming. En logotyp innehallande orden RADIO NOSTALGI
har ocksa anvénts. Verksamheten inkluderar varor och tjdnster i samt-
liga varuklasser som ansoks om av Radio Nostalgie. RN har genom
inarbetning skapat en rattighet till varubeteckningen RADIO
NOSTALGI 1 Sverige i1 de sokta klasserna.
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Radio Nostalgie har ansokt om registreringen i ond tro. Radio Nostalgie
ar ett stort foretag som sdnder musik 1 flera lander och samarbetar med
foretag 1 Sverige. Radio Nostalgie vet med sdkerhet att det finns en myn-
dighet som efter ansékan ger sédndningstillstand. Ett villkor for tillstan-
det ar att man registrerar en av myndigheten godkdnd sdndningsbeteck-
ning. Myndigheten godkdnner inte en ny sindningsbeteckning som lyder
som de som redan finns registrerade. Pa myndighetens hemsida ar det
latt att kontrollera vilka sdndningsbeteckningar som ar registrerade.
Radio Nostalgie har med sékerhet vetat att Radio Nostalgi anvidndes som
sandningsbeteckning och ocksa noterat att RADIO NOSTALGI inte varit
varuméarkesskyddat hos PRV. Héartill far man flera traffar pa RN:s
RADIO NOSTALGI vid en so6kning pa ordkombinationen pa internet. Att
ldmna in en varumérkesansokan som omfattar radioutsdndningar, trots
vetskap om en registrerad sdndningsbeteckning med samma namn,
maste kunna betecknas som ond tro. Om Radio Nostalgie tillats
registrera varumérket kommer RN att bli tvingad att sluta sdnda radio
da han inte kan behéalla sdndningsbeteckningen. RN har dven haft
doménen radionostalgi.se registrerad i stort sett lika lange som

sandningsbeteckningen.

Till stod for sin talan har Radio Nostalgie anfort 1 huvudsak féljande. Det
var ratt av PRV att forelagga RN att viacka talan om battre ratt vid
allmén domstol. Nar RN inte inom forelagd tid gjorde detta var det ocksa
ratt av PRV att fatta det 6verklagade beslutet.

Inget av det av RN ingivna materialet indikerar att han anvander
figurméarket som aterges i ansékan. Han har dven vidgatt detta sjalv.
Daremot verkar RN 1 mindre omfattning ha anvant ett annat figurmarke.
Ansokan om varumarket avser vidare flera klasser medan RN har gjort
gillande att han bara anvant RADIO NOSTALGI for utsandning av
program via radio. Aven denna omsténdighet utgér hinder mot att

ansokan overfors.

Det material som RN har gett in styrker inte att han anvant orden radio
nostalgi som kdnnetecken och varumérke for radioutsdndningar i bl.a.
Kungsbacka, Goteborg och Partille samt att sindningarna gatt ut éver
internet. Det bestrids att RN:s sdndningar skulle ha natt Géteborg och
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Partille i nagon ndmnvard utstriackning. Forutsattningar for 6verféring

av ansokan saknas.

RN har aberopat skriftig bevisning.

DOMSKAL

Enligt 2 kap. 21 § varuméarkeslagen far PRV foreldgga den som pastar sig
ha battre ratt till ett varumérke dn sékanden att viacka talan vid domstol
Inom en viss tid om saken ar oviss. Om talan inte vicks 1 tid, far pastaen-
det lamnas utan avseende vid den fortsatta prévningen av ansékan. Det
ar PRV som avgor om fragan om béattre ratt ska prévas verket eller av
domstol (se prop. 2009/10:225 s. 295 och 426). PRV har darfor haft fog for
att avsla RN:s yrkande om 6verforing av varumérkesansokan da han inte
efterfoljde forelaggandet (jfr A&ven Patentbesvarsrattens dom 1 mal 96-
053).

En strikt 6verprovning av PRV:s beslut kunde sluta har. Ett yrkande om
overforing av en varuméarkesansokan pa grund av battre ratt anses
emellertid kunna framstéllas och provas dven 1 hogre instans (se prop.
2009/10:225 s. 426). Patentbesvarsratten provar darfor aven fragan om
tidigare anvandning av kdnnetecknet som anforts av RN till stod for

yrkandet om 6verforing av ansékan.

Om nagon visar infor Patent- och registreringsverket att han eller hon
har battre ratt till varumérket an sokanden ska verket, enligt 2 kap. 22 §
forsta stycket varumérkeslagen, pa yrkande 6verféra ansékan pa honom
eller henne.

Tidigare anviandning av kédnnetecknet 4r en omsténdighet som kan
konstituera béttre ratt och kan ddarmed utgéra grund for en begaran om
overforing av en varumérkesansokan (se prop. 2009/10:225 s. 426).

Vid prévning av en begédran om 6verféring av varumarkesansokan pa
grund av battre ratt till varumérket uppkommer fragan om vilket krav
pa likhet mellan det sokta méarket och det méarke som anspraket grundas
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pa som ska stallas for att 6verforing ska fa ske. Denna fraga har inte be-
handlats vare sig 1 varumérkeslagens forarbeten eller i tidigare natio-
nella avgéranden pa varumérkesrattens omrade. Eftersom varken varu-
markesforordningen eller varumarkesdirektivet innehéaller bestimmelser
om 6verforing av varumérkesansokan finns det inte heller avgéranden

fran EU-domstolen som rér fragan.

Bestdammelsen 1 2 kap. 22 § forsta stycket varumarkeslagen mdojliggor,
enligt Patentbesvarsriattens uppfattning, en 6verféring av varumérkes-
ansokan 1 de fall dar anspraket grundas pa battre ratt till det varumarke
som ansokan avser. Det bor alltsa rada identitet mellan méarkena. Sa-
dana kriterier som beaktas vid bedomningen av ett kidnneteckens skydds-
barhet eller skyddsomfang bor inte beaktas vid den prévningen (jfr

NJA 2009 s. 695). Vidare géaller 6verforingen ansékan 1 sin helhet. Den
kan alltsa inte begréinsas till vissa av de varor eller tjinster som omfattas
av ansokan (se prop. 2009/10:225 s. 304 och 427).

Det s6kta market RADIO NOSTALGI ar utfort 1 farg och har vissa figura-
tiva inslag. Av utredningen framgar inte att RN har anvént beteckningen
radio nostalgi i det utférande som varuméarkesansokan avser. Den av RN
pastadda tidigare anvindning kan inte anses ha avsett det sékta market.
Han har darfor inte battre ratt till varumérket. RN:s yrkande om
overforing kan darfor inte bifallas enligt nagot av yrkandena.

Ett pastaende om tidigare anvidndning kan ocksa ha betydelse for
registrering av ett varumérke eftersom sadan anvindning kan utgora
hinder mot registrering av en ansdkan enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumérkeslagen. Enligt denna bestdmmelse far ett varumérke inte
registreras om det kan forvaxlas med ett kédnnetecken som anvéndes av
nagon annan vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvands,
om sO6kanden var 1 ond tro vid tidpunkten fér ansékan. Det ankommer pa
PRV i den fortsatta handldggningen av drendet att prova om det finns
nagot hinder mot registrering av det sokta méarket.

Overklagandet ska mot denna bakgrund avslés.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski,
referent. Enhélligt.



