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Invandning nr 2013/0155/0001

Registrering nr 515147

INVANDARE

INNEHAVARE

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

ARENDET

Invéndningen avser varumirket VOIZE (i figur) med registreringsnummer 515147,
registrerat for foljande tjéinster:

Klass 41: Framforande av musik; framférande av musik och séng;
framfSrande av musikunderhélining av instrumentgrupper:;
framfSrande av musikunderhélining av vokalistgrupp; konserter
med levande musik; levande musikunderhéllning;
liveupptridanden av ett musikband; liveupptridanden av
musikband; musikalisk underhallning; musikaliska
underhallningstjanster; musikframférande; musikframtridanden;
musikgrupp (underhéllning); musikkonserter; musikproduktion;
musikshower (live); musiktjanster (live); musikunderhéllning;
tjéinster avseende tillhandahallande av musik; underhallning av en
musikgrupp; underhallning av musiker; underhallning erbjuden av
en musikgrupp; underhéllning i form av framféranden av levande
musik; underhallning tillhandahéllen av musiker; underhallning
utférd av en musikgrupp; underhallning utfsrd av musikgrupper;
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underhéllningstjanster utférda av musikgrupp:
underhallningstjénster utférda av en musikgrupp.

Invéndaren yrkar, sa som det far forstas, att innehavarens registrering ska upphiivas och
anfor som grund att mérket dr frvéixlingsbart med det inarbetade kénnetecknet som
invéindaren anvande vid tidpunkten fér ansékan och att innehavaren har varit i ond tro.

Till stéd for sin invéndning anfér invéindarna i huvudsak foljande. ~ och
(invdndarna), tillsammans med innehavaren och startade sommaren 2011
dansbandet VOIZE. Alla fyra ér till lika delar dgare av bandet. Namnet VOIZE ir
ursprungligen ett namn som _ ' kom pa. Loggan ir ritad av ‘. Varumairket
registrerades utan invéindarens vetskap.

Innehavaren bestrider grunden for invéindningen och anfor i huvudsak féljande. Det ir
korrekt att invindarna och innehavaren startade dansbandet VOIZE tillsammans 2011. Att

ensam kom pa namnet VOIZE stimmer ej. Namnet var en kreativ process mellan
alla bandmedlemmarna, i vilket . foreslog Voizes. Det slutgiltiga forslaget VOIZE
kom fran innehavaren. Det #r helt korrekt att ritade loggan. Innehavaren ombads att
registrera mérket for att undvika intréng. Registreringen gjordes med tanke pa att det skulle
vara till gagn for hela gruppen. Vid detta tillfille var det simja i gruppen. Registreringen
skedde alltsé inte i ond tro. Under hésten 2013 uppstod meningsskiljaktigheter i gruppen och

voch, _ slutade i bandet. Innehavaren och var alltid tydliga med att
de ville fortsdtta med bandet och anstilla nya bandmedlemmar. Det fanns dé inga krav pa
ekonomisk ersittning fran inviindarna for att bandet skulle kunna fortsitta spela under
namnet VOIZE.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
4r identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéndningen av

varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anviinder
varumirket och innehavaren av varukiinnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumdrkeslagen, dven ett
varukénnetecken som dr inarbetat, om det inarbetade skyddet giller inom en visentlig del av
landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukéinnetecken anses inarbetat om det hir i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsittningskretsen) 4r kiint som
beteckning for de varor eller tjinster som tillhandahalls under kiinnetecknet.

Frégan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedsmning dir samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt markenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjéinster som mirkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet dr
for handen ska en bedémning av miarkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter goras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena f6rmedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att gora en direkt
jémfSrelse mellan varumirkena utan méste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utforanden (EU-domstolens dom i mél C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).
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Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kdnnetecken som anviindes hir i landet eller i utlandet av nagon annan
vid tidpunkten for anstkan och som fortfarande anvinds, om sékanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansokan.

PRV gor foljande bediomning

Inledningsvis vill PRV framhalla att fragor om bittre riitt till ett registrerat varumirke inte
kan prévas vid det administrativa forfarandet hos PRV. Sadana fragor kan endast tas upp till

provning av allmén domstol, jfr 2 kap. 21 och 22 §§ varumirkeslagen samt 13 kap. 2 §
rittegangsbalken.

Inviéindaren har gjort gillande att innehavarens registrering ér forvixlingsbar med
invéindarens inarbetade varumérke VOIZE i figur. Invindaren har emellertid inte aberopat
nagon ndrmare utredning om vilken stillning som bolagets kiinnetecken har pa marknaden
eller 1 vilken utstriickning omsittningskretsen kinner igen varumarket. Vid dessa
forhdllanden kan det som invéndaren har anfort inte anses visa att denna har en inarbetad
rattighet med vilken innehavarens registrering &r forvixlingsbar. Angéende de
omstédndigheter som kan ha betydelse i detta hiinseende, se EU-domstolens dom i mal C-
375/97, "CHEVY”, punkt 27.

Bestammelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen ger ett skydd for den som
anvénder ett kdnnetecken mot att nigon annan, i ond tro, far registrera ett varumiérke som
kan forvéixlas med detta kinnetecken. Det fordras att det dberopade kinnetecknet anvindes
vid tidpunkten f6r varumérkesanstkan och att det alltjimt anvinds. Bedémningen av om den
som gett in varumérkesansdkan varit i ond tro ska géras vid tidpunkten for ansékan
(angéende ond tro, se EU-domstolens avgérande i mal C-529/07, ”Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli AG”. En forutséttning for att det Aberopade kinnetecknet ska kunna utgéra
hinder mot innehavarens registrering #r att kiinnetecknet, nr registreringsansokan gavs in,
anvindes for att marknadsfora varor eller tjdnster av samma eller liknande slag som de som
registreringen avser. Det dligger invéindaren att visa att sidan anvindning har skett.

Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet skulle beaktas. Den forsta fir om den
omsténdigheten att sékanden vetat om eller borde vetat om att tredje man anvént ett identiskt
eller liknande kénnetecken for en vara som ir identisk eller av liknande slag, vilket skulle
innebira en risk for férvixling med det kéinnetecken som avses i registreringsansskan. Den
andra faktorn dr skandens avsikt nér ansdkan gavs in. Detta ir en subjektiv omstidndighet
som ska faststéllas mot bakgrund av de objektiva omstindigheterna i det enskilda fallet.
Avsikten att hindra tredje man fran att saluféra en vara skulle siledes kunna vara en
indikation pd att sskanden varit i ond tro. Detta #r bland annat fallet nér det senare visar sig
att sbkanden inte registrerat ett kinnetecken for att anvinda det utan endast for att hindra
tredje man frén att tridda in pa samma marknad. Den tredje faktorn 4r graden av rattsskydd
for tredje mans kénnetecken och for det s6kta mérket. Av punkt 40 framgér emellertid att det
inte i sig &r tillréickligt att sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan lange
anvénder ett identiskt eller liknande kénnetecken for att sékanden ska anses vara i ond tro.
Sokanden kan, enligt punkterna 48-49, anses ha haft ett legitimt indamal med att registrera
ett kéinnetecken, nir detta gors i syfte att forhindra att en ny marknadsaktor forsoker utnyttja
kénnetecknet.
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Vad giller mérkes- och tjinsteslagslikhet konstaterar PRV att de motstiende kinnetecknen
dr identiska och att de 4ven avser identiska tjdnster. De motstiende kiinnetecknen &r dirmed
forvixlingsbara.

Utredningen ger vid handen att innehavaren och invindaren under en period gemensamt
anvint market VOIZE som namnet pa en musikgrupp. Detta #r vitsordat av bigge parter. Det
har i malet inte framkommit ndgot som ger anledning att ifragasitta riktigheten av de
uppgifter som parterna limnat om mérkesanvéndningen. Det ir ddrmed klarlagt att de d&
kéinde till varandras anvindning.

Nir ett samarbete upphdr mellan tvé parter och ingen Sverenskommelse triiffats om hur de
varumérkesréttsliga tillgdngarna ska fordelas kan bland annat dessa situationer uppstd; en av
parterna viljer att ga vidare med verksamheten och fortsitter anviindningen av mirket; bada
parter viljer att g vidare med anvéindningen av mirket. I avsaknad av dverkommelse kan en
konkurrenssituation uppsta och lojalitetsplikten hos de biigge parterna upphor didrmed.

Aven om sé skulle vara fallet innebér detta inte att innehavaren ansokte om registrering
enbart i syfte att hindra invédndaren fran att fortsiitta anviinda mirket. Sokanden kan ha ett
befogat intresse att registrera mérket da denna sjilv varit anviindare av mirket innan
registrering och dérmed registrerar det i syfte att sjilv fortséttningsvis anviinda sig av
mirket. Trots att effekten av registreringen kan bli att den andra parten hindras att anvinda
maérket, innebir detta scenario inte nodvindigtvis att sékanden handlat i ond tro. Stkanden
kan till och med haft en befogad anledning att tro att inviindarens anvindning av mirket
upphdrt i och med att samarbetet mellan parterna upphdrde.

Det har i utredningen inte framkommit ndgonting som styrker att innehavaren vid tiden for
anstkan hade for avsikt att exempelvis hindra inviindaren frén att fortsitta anvinda
kénnetecknet eller saluftra sina tjénster, eller att innehavaren i ndgot annat avseende skulle
varit i ond tro vid ansokningstillfillet. PRV gér dérfor bedsmningen att inviindaren inte visat
att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten for ansékan. Vid dessa forhallanden kan
innehavarens varumérke inte upphivas med std av 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumirkeslagen.

Foljaktligen utgdr invindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dérfor avslas.

Beslutat 2015-01-13

Madeleine Bergstrom

Nina Isaksson
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvérsrétten. Om ni vill Sverklaga beslutet ska ni

gora det skriftligen. Skriv “Till Patentbesvirsritten” pa dverklagandet, men skicka det till
PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange f6ljande i 6verklagandet:
¢ Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet #r felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvi (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pa det sitt som ni begirt.



