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Mal nr 16-064

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 6 juli 2016

PARTER
Klagande
LPB

Motpart
Lilla Lyckliga Gatan (14) AB
Osterlanggatan 43, 461 30 Trollhéttan

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen LYCKLIGA GATAN

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 februari 2016
angaende varumaéarkesregistreringen nr 524276, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
fragan om upphédvande av varumérkesregistreringen LYCKLIGA
GATAN ater till PRV for fornyad provning.

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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BAKGRUND

Lilla Lyckliga Gatan (14) AB ansokte den 11 november 2014 om registre-
ring av varumérket LYCKLIGA GATAN. Varumarket registrerades av
PRV den 20 april 2015 for klader i klass 25.

LPB inviande mot registreringen av varumérket och anférde 1 huvudsak
foljande. Logotypen ar stulen fran hans kédnnetecken LYCKLIGA GATAN
1 Stromstad. Att ta ett val inarbetat foretagsnamn och gora det till sitt
eget dr anmarkningsvart da det tydligt framgar av tidigare
korrespondens att namnet var i bruk innan Lilla Lyckliga Gatan AB
ansOkte om skydd. Dessutom var bolaget vdl medvetet om att han hade
namnet vilket var orsaken till att ”"Lilla Lyckliga Gatan” valdes. Han
hade inarbetat sitt kinnetecken i fyra ar innan Lilla Lyckliga Gatan AB
kopierade det genom sin butik Lilla Lyckliga Gatan. Att bolaget fornekar
kédnnedom om LYCKLIGA GATAN i1 Stromstad ar inte trovardigt.

Lilla Lyckliga Gatan AB anférde 1 huvudsak foljande. Lilla Lyckliga
Gatan AB kédnde inte till LPB:s butik 1 Stromstad innan bolaget Lilla
Lyckliga Gatan AB startades. LPB har dndrat farg pa sin butiks skylt till
rosa och vitt vilket ar de farger som Lilla Lyckliga Gatan AB har pa sin
butiksskylt. Detta framgar av fotografier som tagits pa LPB:s skylt 1
oktober/november 2014. Hennes forsta kontakt med LLPB var i oktober
2014.

Genom beslut den 3 februari 2016 avslog PRV LPB:s invidndning med
motivering att LPB inte hade visat att hans kinnetecken LYCKLIGA
GATAN var inarbetat 1 en betydande del av landet nar Lilla Lyckliga

Gatan AB ansokte om registrering av sitt varumérke och att det dldre
kannetecknet saledes inte utgjorde hinder mot registreringen.

YRKANDEN

LPB har vidhallit sitt yrkande om att varumarket LYCKLIGA GATAN
ska upphévas.

Lilla Lyckliga Gatan AB har bestritt A&ndring.
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Som grund for sin talan 1 Patentbesvarsratten har LPB, som
Patentbesvarsratten har uppfattat honom, vidhallit att varumérket
LYCKLIGA GATAN ér forvaxlingsbart med hans inarbetade kédnnetecken
LYCKLIGA GATAN samt att varumarket i1 vart fall ar forvaxlingsbart
med kdnnetecknet LYCKLIGA GATAN som han anvinde vid tidpunkten
for ans6kan om varumérkesregistreringen vilket innehavaren hade kdnne-

dom om och da var 1 ond tro.

Lilla Lyckliga Gatan AB har till grund for sin talan, som Patentbesvérs-
ratten uppfattar bolaget, hallit fast vid att det dldre kédnnetecknet

LYCKLIGA GATAN inte ar inarbetat och att bolaget inte var i ond tro
nar ansokan om registrering av varumérket LYCKLIGA GATAN gavs in.

LPB har till utveckling av sin talan anfért i huvudsak féljande.

Han har dokumenterat att han var férst med namnet och logotypen
LYCKLIGA GATAN. Namnet Lilla Lyckliga Gatan har inte nagon som
helst paverkan pa hans rorelse. Det har inte heller hans kédnnetecken
LYCKLIGA GATAN pa Lilla Lyckliga Gatans AB:s omséttning. Bada ar
sma, lokala aktorer. Att tvingas byta namnet som man varit férst med
medf6ér omkostnader for skyltar, logotyper, pasar och marknadsforing
samt forklaringar till alla kunder om orsaken till namnbytet etc. Det ar
oacceptabelt. Lilla Lyckliga Gatan AB kan 1 stédllet anvinda kdnneteck-
net LILLA LYCKLIGA GATAN. Karnfragan dr om det ska vara tillatet
och godkant av PRV att nagon stjél ett annat foretags inarbetade butiks-
namn och aberopar ratten till det.

Lilla Lyckliga Gatan AB har anfért 1 huvudsak féljande.

LPB har dndrat sin logotyp och profilerat sig med samma farger som
Lilla Lyckliga Gatan AB anvander. Detta skedde i samband med
oppnandet av butiken 1 Tanumshedes shoppingcenter vilket var tva ar
efter det att Lilla Lyckliga Gatan AB 6ppnade sin butik. LPB har fran
boérjan haft intentionen att byta sitt butiksnamn till Lycklig. Kunderna
tror att de gillar Lilla Lyckliga Gatan pa Facebook men har istallet gatt
in och gillat Lyckliga gatan. Aven vanner och sliktingar har tagit fel. Vid
upprepade tillfallen har Lilla Lyckliga Gatan AB fatt dementera att
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bolaget driver en butik 1 Tanumshede. Bolaget vill inte forknippas med
LPB:s verksamhet.

SKAL

Ett inarbetat kédnnetecken kan utgéra hinder mot registrering av ett
varumirke om det inarbetade skyddet géller inom en vasentlig del av
landet, se 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumérkeslagen. Fragan om vad
som utgor en vasentlig del av landet maste bedomas 1 det enskilda fallet.
En forhallandevis stor geografisk del av landet maste anses utgora en
visentlig en visentlig del av landet. Aven ett geografiskt sett mindre
omrade bor dock kunna betraktas som en viasentlig del av landet, om
denna del inrymmer en stor del av befolkningen, t.ex. nagot av storstads-
omradena 1 landet (se prop. 2009/10:225 s. 416).

LPB har, som Patentbesvarsratten har uppfattat honom, gjort giallande
att kinnetecknet LYCKLIGA GATAN ar inarbetat 1 Stromstad med
omnejd. Detta omrade kan enligt Patentbesvarsratten inte anses utgora
en vasentlig del av landet. Utredningen visar inte att LYCKLIGA
GATAN ar inarbetat i nagot omrade. LPB:s kédnnetecken LYCKLIGA

GATAN utgor darfor inte hinder mot registreringen pa denna grund.

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen far emellertid ett
varumaérke inte registreras om det kan forvixlas med ett kédnnetecken
som anvands hér i1 landet av nagon annan vid tidpunkten for ansékan och
som fortfarande anvénds, om s6kanden var i ond tro vid tidpunkten for

ansokan.

De omstédndigheter som LPB har anfort som grund for sin invandning far
uppfattas som att han gjort gédllande att varumaéarket ar forvaxlingsbart
med kénnetecknet LYCKLIGA GATAN som han anvinde vid tidpunkten
for ans6kan av varumérkesregistreringen vilket innehavaren hade

kannedom om och var 1 ond tro.

Enligt det 6verklagade beslutet har PRV inte provat yrkandet om hév-
ning med beaktande av bestammelserna 1 2 kap. 8 § forsta stycket 4 om

ond tro. En prévning av fragan om upphévande av registreringen pa
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grund av ond tro forst vid Patentbesvérsratten skulle strida mot instans-
ordningens princip. Arendet ska darfor aterférvisas till PRV fér fornyad

prévning.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande och
referent, Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski.
Enhalligt.



