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INVANDARE

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag .
Arenaslingan 7 Exp. Patent- och registreringsverket

121 77 Johanneshov

2012 -10- 1 1
OMBUD
Wistrand Advokatbyrd Kommanditbolag

Box 11920
404 39 Gdoteborg

INNEHAVARE
Viljagruppen AB
Berzeliigatan 14

412 53 Goéteborg

OMBUD

Foyen Advokatfirma KB
Stora Nygatan 33

411 08 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumédrket TABAC med registreringsnummer 414495, registrerat for
hotell och restauranger, 1 klass 43.

Invéndaren yrkar att registreringen upphévs och anfor som grund att mirket registrerats i ond
tro.

Invandarens utveckling av talan

Till stod for sitt yrkande anfor invédndaren i huvudsak foljande. Invdndaren bedriver sedan ér
2000 hotellverksambhet i fastigheten Stockholm Arena 1. Hotellets lobbyrestaurang har
genom dren kallats TABAC. Innehavaren var tidigare hyresgést till invdndaren avseende
restauranglokaler i hotellet. Genom hyresférhallandet disponerade och drev innehavaren
bland annat hotellets lobbyrestaurang TABAC. Innehavarens nu registrerade méarke &r
identiskt med det for hotellets lobbyrestaurang anvinda kénnetecknet. Som hyresgist har
innehavaren inte haft ndgon sjélvstiandig rétt till varukénnetecknet TABAC. Detta dr
forknippat med hotellets verksamhet. Verksamheten i den aktuella lobbyrestaurangen har
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utgjort en integrerad del av hotellets verksamhet. Omséttningskretsen har inte uppfattat
TABAC som skild fran hotellet. Innehavaren har séledes haft vetskap om invéndarens
anvindning av varukdnnetecknet TABAC vid ansékan om registrering. Mellan parterna har i
flera ar pagétt en tvist 1 anledning av det tidigare hyresforhéllandet. Det 4r mot bakgrund av
denna tvist registreringen av innehavarens mérke far anses ha skett. Inviindaren har aldrig
haft for avsikt att efterge dganderitten till kdnnetecknet TABAC till innehavaren. Invindaren
har inte 6vergett kéinnetecknet TABAC.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invdndningen och anfor i huvudsak
f6ljande. Byggnaden som inrymmer den aktuella restauranglokalen stod klar 1989. Den
davarande fastighetségaren Stockholm Arena AB hyrde samma &r ut restauranglokalen till
innehavaren som Oppnade restaurang under namnet TABAC. Byggnadens hotelldel hyrdes
vid samma tid ut till en frdn fastighetsédgaren fristdende hotelloperatér. Nar namnet TABAC
bérjade anvindas var det sdledes tvé fristdende operatdrer som bedrev restaurang- respektive
hotellverksamhet i lokaler som hyrdes av fastighetsdgaren. Innehavaren bedrev
restaurangverksamhet under namnet TABAC i restauranglokalen fran 1989 till 1 april 2010.
Innehavaren ingér sedan 2003 1 koncernen Profilrestauranger.

Vid Profilrestaurangers forvérv av innehavaren ingick samtliga immateriella rittigheter. 1
samband med forvérvet av innehavaren forhandlade Profilrestauranger med invindaren om
hyresférhallandet mellan invéndaren och innehavaren. Vid dessa forhandlingar framfordes
inga pastdenden om att invéndaren dgde ritten till, eller pd annat sétt forfogade Gver,
varuméirket TABAC. Tvédrtom uppmanades innehavaren av invdndaren att investera i
varumérket TABAC, Syftet med innehavarens registrering av varuméarket TABAC var att
sdkerstilla att restaurangverksamhet som bedrivs av enheter inom koncernen inte férvixlas.

Invédndarens hotellverksamhet och innehavarens restaurangverksamhet bedrevs under ovan
nimnda period i samma byggnad men som separata verksamheter under olika namn. Aven
om det férekom ett visst samarbete mellan innehavaren och invindaren i samband med
marknadsforing har innehavarens restaurangverksamhet alltid marknadsférts som en
sjélvstindig verksamhet under namnet TABAC. Detta framgér av presentationsmaterial som
bifogats. Hyresavtalet mellan parterna rdrande lokalen inneh6ll en bestdimmelse som gav
innehavaren ritt att satta upp skyltar och en skyldighet att underhalla resp. vid avflyttning ta
ned dessa. Hyresavtalet bifogas. I samband med att innehavaren ldmnade lokalen forbjods
invindaren uttryckligen att bedriva verksamhet under namnet TABAC. Under november och
december 2010 forsékrade invindaren skriftligen att inte anvinda TABAC som kénnetecken
for restaurangverksamheten i lokalen, samt att alla element med kénnetecknet tagits bort.

Med undantag for den tid d4 invandaren, i strid med innehavarens uppmaningar, verkade
under namnet TABAC har innehavaren inte ként till att ndgon bedrivit restaurangverksamhet
under namnet TABAC 1 Sverige. Innehavaren har forvirvat ensamritt att anvéinda namnet
TABAC genom inarbetning under drygt 20 &r och har inte registrerat varumérket i ond tro.
Innehavaren har bifogat material for att visa pd sin anvidndning av mérket.

SKAL
Av 2 kap 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen framgér att ett varumiérke inte far registreras
om det kan forvixlas med ett kédnnetecken som anvinds hér i landet eller i utlandet av ndgon
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annan vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvénds, om sékanden var i ond tro
vid tidpunkten for ansékan.

PRV gér foljande bedomning

I forarbetena till varumérkeslagen (prop. 2009/10:225 s.186-187) hénvisas till mal nummer
C-529/07, LINDT, déir motsvarande bestdimmelse om ond tro, i artikel 52.1 b i
varumérkesforordningen har prévats av EU-domstolen. Av denna dom, i punkterna 37 och
38, framgér att vid framgar att vid prévningen om sdkanden varit i ond tro ska en
helhetsbeddmning géras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Sérskilt ska beaktas
den omstindigheten att sékanden vetat om eller borde vetat om att tredje man anvént ett
identiskt eller liknande k&nnetecken for en vara som &r identisk eller av liknande slag, vilket
skulle innebéra en risk for forvaxling med det kdnnetecken som avses i registreringsansokan.
Hénsyn ska éven tas till om sékandens avsikt varit att hindra tredje man fran att fortsétta
anvinda ett sddant kédnnetecken och graden av rittsskydd som tredje mans kénnetecken haft.
Av punkterna 40 t.o.m. 44 i samma dom framgér dock att det emellertid inte i sig dr
tillréckligt att sokanden vetat om eller borde vetat om att en tredje man sedan linge anvinder
ett identiskt eller liknande kénnetecken for att sokanden ska anses vara i ond tro. Hénsyn ska
dven tas till s6kandens avsikt nér registreringsansékan gavs in. Detta ir en subjektiv
omstdndighet som ska faststéllas mot bakgrund av de objektiva omsténdigheterna i det
enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man frén att salufora en vara eller tjanst skulle
saledes kunna vara en indikation pa att sékanden varit i ond tro. Detta ér bland annat fallet,
nér det senare visar sig att skanden inte registrerat ett kiannetecken for att sjilv anvinda det,
utan endast for att hindra tredje man frén att trdda in pa samma marknad.

Det ankommer pa invindaren att visa att innehavaren var i ond tro vid ansékan om
registrering. PRV forutsdtter att mérket dr registrerat i god tro till dess ond tro &r visat.

Utredningen ger vid handen att innehavaren under aren 1989 till 2010 anvént kdnnetecknet
TABAC for restaurangverksamhet som bedrivits inom invéndarens hotellverksamhet. Det
har i drendet inte framkommit nadgot som ger anledning att ifragasétta riktigheten av de
uppgifter som parterna ldmnat om innehavarens méarkesanvéndning. Uppgifterna vinner
ocksd stod av i drendet ingivna handlingar. Det dr ddrmed klarlagt att de kinde till varandras
anvindning fram till den I april 2010. Det &r emellertid inte styrkt att innehavaren ansokte
om registrering enbart i syfte att hindra invéndaren fran att fortsitta anvinda mérket.
Innehavaren kan ha ett befogat intresse att registrera mérket da de denne sjélv varit
anvindare av mérket innan registrering och ddrmed registrerar det i syfte att sjélv
fortsdttningsvis anvinda sig av market. Trots att effekten av registreringen kan bli att den
andra parten hindras att anvinda mérket innebér detta ndédvéndigtvis inte att innehavaren
handlat i ond tro. Innehavaren kan till och med ha haft en befogad anledning att tro att
invéndarens anvandning av mérket upphort i och med att samarbetet mellan parterna
upphdrde. Vid dessa forhéllanden finner PRV inte att invéndaren har visat att innehavaren
var 1 ond tro vid ansékan om registrering av mirket TABAC.

Foljaktligen utgor invdndningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
dérfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stlld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) méanader frdn
beslutsdagen.




