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Summary

The concept of bad faith in trademark law is found both in Swedish national
law and in Union law. In everyday speech, bad faith is understood as
someone acting with an evil or dishonest attitude or intention, but in
trademark law it has a broader meaning. In the context of trademark law,
bad faith is found both as a ground for refusal and as a ground for invalidity
of an already registered trademark. The concept is not defined within the
legal text, which is why it has been formulated through case law, a
development that is constantly ongoing. The first decision in which the
European Court of Justice came to rule on the interpretation of the term was
published in 2009 and since then, subsequent decisions have come to further
develop the meaning of the term. Based on these, certain themes can be
found, and cases of bad faith can be divided into seven different types where
different factors and circumstances appear to be more or less important for
the assessment which the essay illustrate and systematize. Factors such as
the applicant's intention with the application of registration and knowledge
of a previous confusingly similar trademark are factors that are of great
importance in the assessment. Circumstances such as business
considerations that gave rise to the application also form an important part

of the assessment of an application submitted in bad faith.

In recent years, two decisions have changed the view of how the concept
should be interpreted. After these, it became clear that Swedish law no
longer reflected its predecessor under EU law, which is why an amendment
to the Swedish Trademark Act was necessary. In the comparison of whether
the change of the Swedish provisions on bad faith, especially 2 chapter § 7
second paragraph of the Trademark Act (2010: 1877), are compatible with
its predecessors under Union law, the thesis lands in the conclusion that,
based on its wording, there is nothing in the Swedish Trademark Act that is
contrary to Union law. From the available case law, it seems that there is

room to apply the Swedish provisions in accordance with how the European
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Court of Justice and the General Court state that the concept of bad faith

should be interpreted.



Sammanfattning

Begreppet ond tro inom varumaérkesritten aterfinns bade i svensk nationell
ritt och inom unionsrétten. I dagligt tal forstds ond tro som att ndgon agerar
med en ond eller ohederlig instéllning eller avsikt men inom
varumirkesrétten innehar det en bredare betydelse. I varumérkesrattsliga
sammanhang aterfinns ond tro bade som ett registreringshinder och som
ogiltighetsgrund for upphévande av ett redan registrerat varumérke.
Begreppet saknar definition i lagtexten, varfor det har kommit att utformas
genom praxis, en utveckling som dr stindigt pagédende. Det forsta
avgorandet i vilket EU-domstolen kom att uttala sig om tolkningen av
begreppet kom 2009 och direfter har efterfoljande avgéranden kommit att
vidareutveckla begreppets betydelse. Utifran dessa kan vissa teman utldsas,
dels kan fallen av ond tro delas in i sju olika typer dir olika faktorer och
omstandigheter framstar som mer eller mindre relevanta for bedomningen
vilka denna uppsats belyser och systematiserar. Faktorer som sdkandens
avsikt med ansdkan om registrering och kdnnedom om ett tidigare
forvaxlingsbart varumarke utgdr faktorer som tillméts stor vikt i
bedomningen. Omstindigheter som de affarsmissiga overviganden som
foranlett anskan utgor likasé en viktig del i beddmningen av om en

ansoOkan ldmnats in 1 ond tro.

Pa senare ar har sérskilt tvd avgéranden kommit att férandra synen pa hur
begreppet ska tolkas. Efter dessa stod det klart att den svenska rétten inte
langre speglade sin unionsrittsliga foregangare, varfor en dndring av den
svenska varumirkeslagen var nddvindig. I bedomningen av om dndringarna
av de svenska ond tros-bestimmelserna, sérskilt 2 kap. 7 § andra stycket
varumirkeslag (2010:1877), ar forenliga med dess unionsréttsliga
foregangare landar uppsatsen i slutsatsen att det inte, utifran dess
ordalydelse finns ndgot i den svenska varumérkeslagen som strider mot

géllande unionsrétt. Av den praxis som finns att tillgd verkar det som att det



finns utrymme att tillimpa de svenska bestimmelserna i enlighet med hur

EU-domstolen och tribunalen uttalat att de ska tolkas.
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Séger man begreppet “ond tro” har nog de flesta en uppfattning om vad
detta innebdr, ndgon agerar pa ett sitt som inte dr forenligt med allmén
moral och sedvanliga uppforandekoder. En liknande betydelse kan
tillskrivas begreppet dven inom varumarkesritten dér gransen for en smart
respektive en otilldten renommésnyltning av en annans varumérke kan vara
otydlig. I syfte att forhindra otillborliga registreringar av varuméarken som
pa olika sitt strider mot allmén moral och soker underminera det
unionsrattsliga varuméarkessystemet har bestimmelserna om ond tro
formulerats. Att registrera ett varumérke som ar mycket likt ett vélként
varumirke i syfte att snylta pa dess renommé¢ eller lamna in aterupprepade
ansokningar om registrering av samma varumdirke utan avsikt att anvinda
varumirket utgdr typexempel pé registreringar som hindras genom

bestimmelserna om ond tro inom EU:s varumérkesritt.!

Samtidigt som det finns legitim varumirkesanvindning, finns det saledes
ocksa illegitim séddan. Generellt kan ségas att bestimmelserna om ond tro
avser att triffa ansokningar som sker i syfte att kringgad varumérkesréttens
syften, sdrskilt dir registrering skett utan att det funnits ett syfte att anvéinda
varumirket.> Genom bestimmelserna om ond tro ar det mojligt att bade

hindra registrering och upphéva redan registrerade varumérken.?

! Jfr. tribunalens dom av den 14 maj 2019, Neymar, T-795/17, EU:T:2019:329; Tribunalens
dom av den 8 maj 2014, SIMCA, T-327/12, EU:T:2014:240; Tribunalens dom av den 7 juli
2016, LUECO, T-82/14, EU:T:2016:396.

2 Tsoutsanis (2010), s. 3; Tribunalens dom av den 21 april 2021, MONOPOLY, T-663/19,
EU:T:2021:211; Domstolens dom av den 12 september 2019, Koton, C-104/18 P,
EU:C:2019:724.

3 Jfr. artikel 4(2) respektive artikel 5(4)(c) Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
2015/2436 av den 16 december 2015 respektive artikel 59(1)(b) Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumiérken.

6



Varumérken fyller en nyckelroll i det kommersiella systemet dér logotyper
och andra typer av kdnnetecken utgor vardefulla tillgangar.* I synnerhet
fyller de en sérskiljande funktion och guidar konsumenter for att dessa
effektivt ska kunna orientera sig bland varor och tjénster frén olika

ndringsidkare.’

EU:s varumérkeslagstiftning bestir av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken,
fortsdttningsvis EU-VMF, och Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
2015/2436 av den 16 december 2015, fortsdttningsvis EU-VMD. Den forra
reglerar EU-varumirken, det vill siga de varumirken som registreras inom
hela EU genom det unionsrittsliga forfarandet, medan den senare
harmoniserar varumirkesritten i medlemsstaterna, vilken reglerar den

svenska varumirkeslagen (2010:1877), fortsdttningsvis VmL.6

Begreppet ond tro saknar definition i EU:s varumaérkeslagstiftning vilket
resulterat i att begreppet fatt sin utformning genom EU-réttslig praxis.
Utformningen i praxis har visat att definitionen av begreppet dr dynamisk
och dess omfing har breddats alltmer genom praxis. Den tidigare
uppfattningen att det krdvdes att det fanns ett tidigare identiskt eller
liknande varumarke med vilket det foreldg en forvéixlingsrisk visade sig

nyligen vara felaktig.”

Efter EU-domstolens uttalanden under 2019 och 2020 stod det klart att den
svenska varumirkeslagen inte ldngre speglade den EU-rittsliga forstaelsen
av begreppet.® Den 1 juli 2021 trddde dérfor en dndring av bestimmelsen
om ond tro i Varumérkeslag (2010:1877) i kraft for att béttre spegla den
unionsrittsliga forebilden.’ Den nya bestimmelsen har dnnu inte provats i

Patent- och marknadsdverdomstolen, PMOD, men har blivit foremal for

4 Pila & Torremans (2019), s. 34; Tsoutsanis (2010), s. 3.

5 Levin & Hellstadius (2019), s. 387.

¢ Pila & Torremans (2015), s. 364.

7 C-104/18 Koton p. 43, 45; PMT 18167-18.

8 Jfr. PMT 18167-18.

® SFS 2020:545 Lag om éndring i varumirkeslagen (2010:1877).
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provning i Patent-och marknadsdomstolen, PMD.!? De senaste arens
rittsutveckling har dessutom givit upphov till flertalet artiklar och dven
examensuppsatser som behandlar &mnet. Flera av dessa behandlar
forhallandet mellan den tidigare svenska ond tros-bestimmelsen och den
EU-rittsliga foregéngaren, varfor det nu ar lampligt att titta pa resultatet.!!

Detta leder vidare till uppsatsens syfte och frigestillning.

1.2 Syfte och problemformulering

Mot bakgrund av de senaste arens réttsutveckling &mnar forevarande
uppsats att utreda hur det unionsréttsliga begreppet “ond tro” inom

varumirkesrétten ska forstas och tillampas.

For att uppfylla syftet ska foljande fragestdllningar besvaras:

1. Vilka faktorer och omstdndigheter tas i beaktande i beddmningen av
om ond tro foreligger och hur forhaller de sig till varandra?

2. Vad finns det for typer av ond tro och beddéms de likadant av EU-
domstolen?

3. Viger bada parters intressen lika tungt vid en beddmning av ond tro?

4. Utgor den svenska varumadrkeslagen ett tillfredsstéllande
genomforande av EU-riétten pa si sitt att den speglar EU-VMD och
EU-domstolens uttalanden om hur bestimmelser om ond tro ska

tillampas?

10 Jfr. exempelvis PMT 20547-20 och PMA 19727-21 som behandlas under avsnitt 3.2.2.

' Se avsnitt 1.5 Forskningslige. Jfr. exempelvis blogginlégg pa The IPKat av Eleonora
Rosati fran den 20 augusti 2021, [Guest post] SkyKick’s back with a bad faith shocker from
the Court of Appeal of England and Wales, https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/guest-
post-SkyKicks-back-with-bad-faith.html, hamtad 2022-05-10; The Trademark Reporter,
Bad Faith vol 111, no. 2, Mars-April 2021, p. 586-592, Heinonline; LeGros, Jessica,
Trademark Filing: Avoiding Bad Faith Post-SkyKick, Managing Intellectual property, 285,
2020, p. 14-17. HeinOnline; Khuchua, Tamar, Facing the 'Bad Faith’ — the Challenges and
Tools to Combat the Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law, Nordic
Journal of European Law, 2020, s. 107-127.



1.3 Metod och material

1.3.1 EU-réttslig metod

1.3.1.1  Allméant

Da ond tro &r ett unionsrattsligt begrepp som ska tolkas uniformt inom hela
unionen dr EU-domstolens uttalanden vigledande bade for den
unionsrittsliga och nationella varuméarkesritten.!? Fér besvarandet av
fragestéllningarna ett till fyra, med tyngdpunkt pa fraga ett till tre,

genomfors en rittsutredning utifrdn en EU-réttslig metod.

Den EU-rittsliga metoden &r ndra beslidktad med den rittsdogmatiska, men
bygger pd en annan kéllhierarki. EU-réttens kéllor delas upp i bindande och
icke bindande rattskillor. Till den forstndmnda hor exempelvis primérritt,
bindande sekundirritt, internationella avtal och allménna réittsprinciper. I
princip ordnas EU-domstolens och tribunalens réttspraxis till dessa. Icke
bindande sekundirritt, som kan beskrivas som végledande, utgors av
forarbeten, generaladvokatens forslag till avgdranden och den EU-réttsliga
doktrinen.!> EU-VMF och EU-VMD ér att betrakta som bindande réttsakter
i form av sekundirrétt, dd de utfardas av institutionerna enligt artikel 288

FEUF.

Négot ska séigas om generaladvokatens forslag till avgorandes
rittskéllevéirde eftersom det under avsnitt 2.1 ”Varumirkets funktioner”
hénvisas till tre forslag av det slaget. Inledningsvis kan konstateras att
generaladvokatens forslag till avgdérande inte utgér nagon dom och darfor
inte kan tillméatas motsvarande réttskéllevirde. Det dr endast i den
utstrdckning domstolen i den efterfoljande domen hénvisar till
generaladvokatens argumentation eller det klart framgér av domen att den
foljer generaladvokatens argument och synpunkter det kan tillmitas ett

rittskéllevirde jamforbart med efterfoljande dom. Exakt vilket

12 Domstolens dom av den 27 juni 2013, Malaysia Diary, C-320/12, EU:C:2013:435.
13 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 40-42.
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rittskéllevéirde forslagen bor tillmétas i det fall det inte hénvisas till i den
efterfoljande domen é&r inte faststillt. Hettne och Otken Eriksson menar att
forslagen bor tillmétas ldgre rattskillevirde dn tribunalens domar. '
Forfattarna framhéller dock att forslagen ofta innehéller en mer omfattande
argumentation som belyser fler aspekter av malet &n den efterfoljande
domen. Manga generaladvokater har dessutom expertkunskaper, med lang
erfarenhet, varfor deras personliga synpunkter och forslag kan viga tungt.!®
Séledes bedoms forslagen inneha tillrdckligt hogt réttskdllevarde for att
fungera som végledning i avsnittet om varumarkets funktioner. Att det
hénvisas till ett forslag till avgdrande, i stéllet for den efterfoljande domen
har saledes sin forklaring i att det forra ar erbjuder en mer omfattande

redogorelse.

1.3.1.2 EU-domstolen

Merparten av de killor som ligger till grund for denna uppsats utgors av
EU:s réttspraxis. Eftersom de skrivna bestimmelserna inom EU-rétten i
ménga fall dr kortfattade och mélinriktade, vilket dven ska visa sig vara
fallet med ond tros-bestammelsen, bidrar EU-domstolens praxis till tolkning
av reglerna. Vid tillimpningen av de skrivna rittskéllorna &r det déarfor
nddvindigt att beakta réttspraxis, det vill sdga att gora en

prejudikatstolkning.!®

Till skillnad fran tribunalen avgdr inte EU-domstolen till dem hénskjutna
rittsfall i sak. EU-domstolen meddelar forhandsavgdranden, som utgor
végledning for de nationella domstolarna i tolkningen av EU-réttsliga
bestimmelser. Domstolens domar maste forstds mot bakgrund av bade
tidigare och senare avgoranden som anknyter till de bestimmelser som ar
foremal for tolkning. Varje nytt fall utgor en lénk i en kedja av mal som

maste studeras som en helhet.!” Uttalandena i avgérandet C-529/07 Lindt'®

14 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 56.

15 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 117-118.

16 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 49.

17 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 37, 42, 50.

8 Domstolens dom av den 11 juni 2009, Lindt, C-529/07, EU:C:2009:361.
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har exempelvis kommit att utvecklas genom C-104/18 Koton och C-371/18
SkyKick.!” EU-domstolens praxis dr och utgor den enskilt viktigaste

rittskidllan i besvarandet av uppsatsens samtliga fragestéllningar.?’

1.3.1.3 Tribunalen

EU-domstolen &r 6verordnad tribunalen, varfor dess uttalanden atnjuter ett
hogre prejudikatvirde dn tribunalens. Tribunalens avgoranden tillerkdnns
dock visst prejudikatvirde och innehar en forhdllandevis stark stdllning som
rattskalla. I det fall det finns ett uttalande fran tribunalen, och det saknas ett
uttalande 1 den aktuella fragan frdn EU-domstolen, vager tribunalens
uttalande tyngre 4n andra rittskéllor.?! Flera av de faktorer och typer av ond
tro som presenteras i det f6ljande har tillkommit genom tribunalens
avgoranden och bidrar med ytterligare vdgledning i hur ond tro ska forstés

inom unionsritten.>?

1.3.1.4 Nationella domslut

I avsnitt 4.1 gors en utblick till Storbritannien och The Court of Appeal,
fortsdttningsvis CoA, och dess tolkning av EU-domstolens uttalanden i
forhandsavgorandet SkyKick. Aven om Storbritannien nu limnat EU, ir
EU-domstolens uttalanden i SkyKick bindande for de brittiska
domstolarna.?* EU-domstolen har delegerat genomf6randet och
tillimpningen till de nationella domstolarna och det har faststillts att det &r
en skyldighet for nationella domstolar att samarbeta lojalt med EU-
domstolen.?* Dérfor bor 4ven medlemslandernas nationella domslut ha sin

plats dven i ett arbete om ett EU-réttsligt begrepp. EU-réttens

1Y Domstolens dom av den 29 januari 2020, SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45.

20 Domstolens dom av den 12 september 2019, Koton, C-104/18 P, EU:C:2019:724.

2l Hettne & Otken Eriksson, s. 56; EU-rittens killor och rickvidd, Europaparlamentet,
himtad 2022-02-23.

22 Jfr. exempelvis tribunalens dom av den 21 april 2021, MONOPOLY, T-663/19,
EU:T:2021:211.

23 Jfr. Avtal om Forenade konungariket Storbritannien och Nordirlands uttride ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2019/C 384 1/01), artikel
86.2 som fastslar att EU-domstolen hade jurisdiktion att meddela forhandsavgoranden pa
forfragningar fran brittiska domstolar som ldmnades in innan §vergangsperiodens slut. Av
artikel 126 samma avtal framgar att dvergédngsperioden upphorde den 31 december 2020.
24 Dom av den 27 februari 2007, Segi mot radet, C-355/04 P, EU:C:2007:116, p. 38.
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decentralisering innebér dessutom att det dr nodvéndigt att acceptera att EU-
ritten skapas i samspelet mellan nationella och europeiska instanser, varfor
den nationella tilldmpningen &r intressant, &ven om fragan om vilket, om ens
ndgot, réttskdllevdrde ett sddant uttalande har inom unionen terstar. Hettne
och Otken Eriksson framhaller att alltmer av EU-rdttens utveckling sker i de
nationella domstolarna.?> Av dessa anledningar har jag valt att, trots att dess
status som réttskdlla inom EU éar oviss, inkludera ett kort referat av CoA:s
uttalanden i SkyKick. CoA:s uttalanden &r inte pd ndgot sitt bindande for
EU-domstolen, men det kan tillfora ytterligare en dimension till uppsatsen
att se hur EU-domstolens forhandsavgoérande i C-371/18 SkyKick kommit
att tolkas 1 nationell rétt, &ven om dess virde synes marginellt for en studie
av EU-riétten. Utblicken tillfér dessutom en annan syn pa domstolens
forhandsavgorande och pekar pa argument och andra svagheter i analysen

av gillande ratt.

Det ska betonas att det handlar om en utblick, avsikten &r inte att genomfora
en renodlad komparation. Aven om domslutet bygger pa en annan
rittstradition, &r det fortfarande intressant eftersom det ror tolkning av ett
EU-rittsligt begrepp pa vilket det foreligger krav pa direktivkonform
tolkning.

1.3.1.5 Doktrin

Tillgangen till doktrin i form av artiklar och blogginldgg som behandlar ond
tro inom EU far ségas vara god. Saledes nyttjas ett antal artiklar och
blogginldgg i syfte att nyansera och tolka EU-domstolens praxis. Dédremot &r
tillgdngen till tryckt litteratur desto mindre. ”Ond tro” behandlas visserligen
ofta sdsom eget underavsnitt i doktrinen, men den enda tryckta skrift som
fullt d4gnas &t begreppet dr Tsoutsanis “Trade Mark Registrations in Bad
Faith” frdn 2011. Den publicerades sdledes efter forhandsavgorandet i C-

529/07 Lindt, men innan i princip innan all dvrig praxis som behandlas i

25 Hettne & Otken Eriksson s. 31, 34.
12



uppsatsen. Anviandningen av denna i forevarande uppsats har séledes varit

begrédnsad.

Aven om EU-domstolens forhandsavgéranden i C-104/18 Koton och C-
371/18 SkyKick kommit att innebéra vissa fordndringar i forstaelsen av
begreppet ond tro dr doktrin som publicerats innan 2018 av fortsatt relevans.
Detta eftersom EU-domstolen och tribunalen fortsatt hanvisar till tidigare
praxis, sdrskilt C-529/07 Lindt. Uttalanden C-104/18 Koton och C-371/18
SkyKick adderar till tidigare uttalanden i C-529/07 Lindt snarare &n utgdr
dndring av etablerad praxis. Doktrinen i friga maste dock 14sas med senare
avgoranden i dtanke, men kan utgora goda kéllor for analys av tidigare

stallningstaganden.

1.3.2 Raittsdogmagisk metod

For besvarandet av den fjarde fragestdllningen avseende den svenska ond
tros-bestimmelsen, fordras ytterligare en metod utover den EU-réttsliga.
Detta eftersom det avsnittet krdver en analys utifran den klassiska
rittskélleldran i1 besvarandet av fragestillningen. Forarbeten 1 form av DS
2020:13 Stérkt skydd for geografiska beteckningar och tydligare regler vid
registrering av varumirken och foretagsnamn i ond tro utgoér tillsammans
med prop. 2020/21:125 med samma namn, Varumaérkeslag (2010:1877),
remissinstansernas svar och tva fall frin PMD grunden f6r avsnitt 3.2. Ond
tro i svensk rétt.?® Eftersom kéllorna foljer av den traditionella
rittskilleldran sker beddmningen av begreppets betydelse enligt VmL
utifran en rittsdogmatisk metod. Metodvalet ger mdjlighet att dels faststélla

géllande rétt, dels tillater den en argumentation de lege feranda i den mén

26 Patent- och marknadsdverdomstolen har &nnu inte uttalat sig i ndgot mal avseende ond
tro sedan den nya formuleringen trddde i kraft. Daremot har 4 mal rérande ond tro tagits
upp i Patent-och marknadsdomstolen. I samtliga fall har parterna hévdat att det forelegat en
forvaxlingsrisk, i tvd av fallen, PMT 7372/20 och i PMT 6353/21 har forlikning nétts, och
domstolen har darfor inte uttalat sig i fraigan om ond tro. Dessa utelédmnas dérfor i denna
uppsats, men de tva ovriga fallen refereras till i avsnitt. 3.2.2.
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argumenten 4r en utveckling av analysen av géllande ratt.?’

Eftersom den svenska lagidndringen tridde i kraft sd sent som i juli 2021 ar
denna del av uppsatsen mer begrdnsad i forhdllande till den del som avser
ond tro inom EU-riitten. Tillgdngen till avgdranden fran PMD och PMOD ir
begrinsad, dir avgdranden fran PMOD saknas helt. Aven juridisk doktrin

som behandlar ond tros-bestimmelsen efter 2021 &rs lagéndring saknas.

1.3.3 Terminologi

I behandlingen av EU:s réttspraxis bendmns samtliga varumérken som EU-
varumdrken, dven de som tidigare 16d under termen gemenskapsvarumérke
innan terminologin dndrades genom Lissabonfordraget av den 13 december
2007 om éndring av fordraget om Europeiska unionen och fordraget om
uppréttandet av Europeiska gemenskapen (EU:s officiella tidning 2007 C
306/1).%8

I uppsatsen forekommer begreppen faktorer” respektive “omstindigheter”
sarskilt 1 kapitel 4 och 5. Denna terminologi foljer av EU-domstolens och
tribunalens praxis, men hur dessa ska forstas och forhéller sig till varandra
framgar inte explicit av EU-domstolens och tribunalens avgdranden.
Generellt kan sdgas att de tre bedomningsgrunder som raknas upp i C-
529/07 Lindt, genomgaende bendmns som “faktorer” i efterfoljande praxis,
medan senare praxis, framforallt fran tribunalen generellt talar om
“omstiandigheter”. Det finns dock exempel pé avgdranden fran tribunalen
dér nya bedomningsgrunder dnda bendmns som “’faktorer” och inte
“omstindigheter”, som i T-132/16 VENMO.?* An mer komplicerat blir det
nér det ocksa finns exempel pa avgdéranden dér begreppen anvinds
synonymt, exempelvis i T-T-663/19 MONOPOLY dér det anges att ’de
faktorer som rdknas upp dér [i C-529/07 Lindt, forfattarens anméarkning]

27 Sandgren (2018), s. 49.

28 Jfr. Justitiedepartementet, Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94, En
oversyn av EU:s varumérkessystem, 2013-04-30, s. 5.

2 T-132/16 VENMO, p. 46, 52.
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endast dr exempel pa omsténdigheter som kan beaktas vid beddmningen av
huruvida den som ansdkt om registrering var i ond tro nér ansdkan om
varumarkesregistrering gavs in”.>° Samtidigt finns det ocksd exempel som
indikerar att det dr tva skilda begrepp, exempelvis i C-529/07 Lindt dar det
uttalas att ”sokandens avsikt dr en subjektiv faktor som maste beddmas mot
bakgrund av de objektiva omstindigheterna”.3! Saledes &r det svart att

urskilja ndgot monster i praxis.

Begreppet “omstindighet” verkar, enligt praxis kunna forstés pa tva sitt,
dels som att det utgor en enskild faktor, som faktorn kinnedom om ett
tidigare varumairke, dels som att det utgér en omstdndighet som é&r relevant i
bedomningen av om en enskild faktor foreligger. Exempelvis att foregdende
forhandlingar mellan s6kanden och klaganden kan vara av betydelse for
bedomningen av faktorn sokandens avsikt. Den forra kan exempelvis utlésas
ur C-529/07 Lindt. Det far dock ségas sta klart att en faktor med sékerhet &r
en grund pd vilken ond tro kan bedémas. Huruvida en ”omstindighet” utgor
en faktor i EU-domstolens eller tribunalens mening, maste utldsas utifran
det sammanhang i vilket det anvénds. I méinga fall dr det mojligt att se till en
omsténdighet som grund for en faktor, men dven som en enskild faktor i sig.
I férevarande uppsats har jag f6ljt EU-domstolens och tribunalens
bendmningar av de olika bedomningsgrunderna och sdledes anvént “faktor”
for de bedomningsgrunder som bendmnts sd av EU-domstolen och
tribunalen, och ”omstdndighet” for de som bendmns sa av desamma. Dérav
anvinds bada begreppen i fragestillningen. I de avslutande slutsatserna i
kapitel 5 forstads omstidndigheter generellt som grunder pé vilka faktorer kan

beddmas.

39 T-663/19 MONOPOLY, p. 36.
31 C-529/07 Lindt, p. 42.

15



1.4 Avgransningar

Detta arbete behandlar den EU-rittsliga och svenska nationella
varumirkeslagstiftningen. Aven om den svenska varumirkeslagen baseras
pa EU-rdtten, som i sin tur har sin grund i internationella 6verenskommelser
i form av Pariskonventionen for industriellt réittsskydd, och
Madridoverenskommelsen den 14 april 1981 om den internationella

registreringen av varumérken utelimnas en ndrmare behandling av dessa.

Som ska visa sig senare i denna uppsats uppkommer ofta frdgor om
anvindning och hur ként det aktuella varumairket &r pa marknaden i
bedomningen av om en ansdkan ldmnats in i ond tro. Dylika bevisfrdgor och
hur dessa ska métas behandlas inte ndrmre i denna uppsats.
Anviandningskravet forklaras kortfattat avsnitt 2.4. i syfte att underlétta
forstaelsen av foljande avsnitt, men en ndrmare redogorelse 6ver hur denna

beddmning genomfors uteldmnas.

Fragan om bevisborda uppkommer i vissa réttsfallsreferat. Eftersom
uppsatsen i forsta hand avser att utkristallisera och systematisera faktorer
relevanta for bedomningen, intar frigan om bevisbdrda en underordnad roll
1 detta arbete. Bevisbordan behandlas kort sérskilt i avsnitt 5 1 besvarandet
av fragan om faktorernas relation till varandra men é&r inte foremal for en

djupare analys.

Slutligen ska det noteras att avsnittet om dndringen i VmL, fokuserar pa
fordndringarna och praxis efter dndringen. Syftet dr inte att genomfora en
fullstdndig utredning av ond tro i svensk rétt. Darfor avser
praxisgenomgangen avgdranden som tillkommit efter dndringen 2021 ars

dndring av VmL.
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1.5 Forskningslage

I kolvattnet av EU-domstolens uttalande i C-371/18 SkyKick-malet har
dmnet kommit att diskuteras flitigt i juridisk doktrin, i huvudsak i form av
artiklar och blogginldgg. Fallet har bevakats, dven efter att malet atervisats
till den brittiska nationella domstolen.?? S& sent som i februari 2022 holl
ECTA, ett natverk med 1500 medlemmar som syftar till att informera om

immaterialritt inom EU en paneldiskussion om dmnet.*?

Det finns tre examensuppsatser fran varen 2020, samt en uppsats fran 2021
som behandlar &mnet ond tro sedan EU-domstolens uttalanden 1 C-371/18
SkyKick och C-104/18 P Koton.** Gemensamt for dessa &r syftet att
faststilla gillande rétt och jimforelsen av EU-domstolens tolkning av

begreppet i forhéllande till den tidigare ond tros-bestimmelsen.

Vad giller tillgdngen till litteratur kan foljande ségas, &ven om EU-
domstolen uttalade sig i C-371/18 SkyKick under 2020, &r réttsfallet att
bedoma forhallandevis nytt. Som tidigare uppsatsforfattare podngterat dr
tillgdngen till tryckt litteratur som behandlar ond tros-begreppet sedan det
kommit att vidgas av EU-domstolen genom C-371/18 SkyKick begrinsad.®

Vanligtvis dgnas ett kortare avsnitt i juridiska skrifter om europeisk

32 Jfr. exempelvis blogginligg p& The [PKat av Eleonora Rosati fran den 20 augusti 2021,
[Guest post] SkyKick’s back with a bad faith shocker from the Court of Appeal of England
and Wales, https://ipkitten.blogspot.com/2021/08/guest-post-SkyKicks-back-with-bad-
faith.html, hdmtad 2022-05-10; The Trademark Reporter, Bad Faith vol 111, no. 2, Mars-
April 2021, p. 586-592, Heinonline; LeGros, Jessica, Trademark Filing: Avoiding Bad
Faith Post-SkyKick, Managing Intellectual property, 285, 2020, p. 14-17. HeinOnline;
Khuchua, Tamar, Facing the 'Bad Faith’ — the Challenges and Tools to Combat the
Blocking Strategies of the Firms in the EU Trade Mark Law, Nordic Journal of European
Law, 2020, s. 107-127.

33 ECTA, ECTA ALICANTE ROUND TABLE - ECTAPOLY: TESTING THE LIMITS
OF GOOD FAITH!, hdamtad 2022-05-04.

34 Den forsta I ond tro om ond tro?” av Johannes Ramberg ir en examensuppsats frin
juristprogrammet vis Stockholms universitet, den andra &r forfattad av Stina Living, ”Ond
tro 1 varumaérkesrétten: En undersdkning huruvida ond tros-bestdmmelsen i
varumérkeslagen ar forenlig med varumarkesdirektivet” fran Linkdpings universitet, den
tredje dr ”Ond tro som absolut registreringshinder inom varumérkesréatten” av William
Kvistmo vid Uppsala universitet och slutligen ”Bad Faith in Trade Mark Applications” av
William Stréomland vid Lunds universitet.

35 Se Ramberg (2020), s. 14.
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immaterialritt som Pila och Torremans “European Intellectual Property
Law” och Levin och Hellstadius ”Larobok i1 immaterialritt” at ond tro, men
det ror sig 1 regel om en dversiktlig genomgéng.” Trade Mark Registrations
in Bad Faith” av Tsoutsanis dr som angivet under avsnitt 1.3.1.5 Doktrin,
ensam i sitt slag om att vara en tryckt skrift som uteslutande behandlar ond
tro. Boken publicerades dock 2010 och &r séaledes forfattad efter C-529/07
Lindt men innan ménga av de fall som behandlas i kapitel 4. Avseende
tillgdngen till juridisk doktrin i form av artiklar och blogginldgg i

forhallande till tidigare uppsatser, fir denna séigas vara nagot bittre.

Det huvudsakliga nyhetsvérdet i denna uppsats ligger framst i diskussionen
kring ond tro enligt VmL och den brittiska tolkningen av EU-domstolens
forhandsavgorande 1 SkyKick. Avseende redogorelsen de lege lata dr det
oundvikligt att redogoérelsen avseende rittsfallsreferaten i1 visst man liknar
tidigare examensuppsatsers genomgéngar av rattsldget. Ddremot finns
utrymme att landa 1 olika slutsatser avseende vilka faktorer och
omstandigheter som anses relevanta. Likasa grundar sig identifieringen av
de olika typerna av ond tro pa skonsmaéssiga bedomningar, varfor det ar
naturligt att slutsatserna kring dessa skiljer sig 4t mellan olika

uppsatsforfattare.

1.6 Disposition

Kapitel 2 och 3 syftar till att ge ldsaren bakgrundsforstaelse till senare
kapitel. Kapitel 2 Grundldggande varumdrkesrdtt behandlar delar av
varumdrkesrétten som &r grundldggande for forstielse av efterfoljande
kapitels réttsfallsreferat fran EU-domstolen och tribunalen. Kapitel 3
Introduktion till ond tro ger dérefter en dvergripande forklaring av
begreppet inom EU-rétten och den svenska inforlivningen av detsamma 1

VmL.
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Kapitel 4 Faktorer och omstdndigheter i ond tros-bedémningen utgors
framst av rattsfallsreferat frain EU-domstolen och tribunalen, samt en kort
utblick till CoA:s domslut i SkyKick. Det ska noteras att réttsfallen inte
presenteras i kronologisk ordning, utan presenteras efter de faktorer och
omstindigheter de behandlar.?® Kapitlet utgor bas for den avslutande
diskussionen och besvarandet av samtliga fragestéllningar. Avseende
besvarandet av den fjérde fragestéllningen, utgdr kapitel 4 tillsammans

redogorelsen for den svenska lagregeln i kapitel 3 bas for diskussionen.

Den avslutande diskussionen fors i kapitel 5 Sammanfattande slutsatser, dér
slutsatser frén kapitel 4 jamfors tillsammans fungerar som basis i
besvarandet av uppstillda fragestéllningar. Kapitlet avslutas med avslutande

kommentarer.

36 Lisaren kan komma att uppmérksamma att den indelning som foljer av kapitel 4 inte &r
identisk med den som senare presenteras i kapitel 5. Beslutet har sin bakgrund i att en sadan
uppdelning skulle komma att bli allt for detaljerad. Ett rattsfall kan behandla flera faktorer
och typer av ond tro varfor det inte lampar sig att dela in kapitlet utefter den kategorisering
som presenteras i efterfoljande kapitel.
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2 Grundlaggande

varumarkesratt

2.1 Varumarkets funktioner

2.1.1 Allmant om funktionerna

Ett &terkommande begrepp 1 domskélen till EU-domstolens avgoranden
relaterade till ond tro &r “varumaérkets funktion”. I prévningen av om ond tro
foreligger dterkommer domstolen ofta till diskussionen om ett varumarke
har registrerats och anvénds i enlighet med dess grundlédggande
funktioner”. Med det forstds att varumirket registreras for ett visst syfte som
ar 1 enlighet med de mal som stélls upp i skdl 16 EU-VMD och skil 11 EU-
VMF vilka anger att varumérkets huvudsakliga funktion ar att ange varans
eller tjanstens ursprung. 3’ Ett tydliggérande av vad som avses med
begreppet “varumirkets funktion” ar darfor av vikt for forstaelse av
rittsfallsreferaten fran EU-domstolen och tribunalen i det foljande. I
efterfoljande avsnitt behandlas de funktioner som kommit att identifieras
genom EU-domstolens praxis, ursprungsangivelse-, kommunikations-,

investerings- och marknadsforingsfunktionen.

2.1.2 Sarskilt om ursprungsangivelsefunktionen

Ett varumérkes huvudsakliga syfte dr att fungera som en garanti av varans
eller tjanstens kommersiella ursprung. Séledes fyller det &ven en funktion
som individualiseringsmedel, dér naringsidkare kan skilja de egna
produkterna fran produkter som salufors av konkurrenten.

Sarskiljningsfunktionen &r lika viktig ur konsumentens synvinkel, eftersom

37 Pila & Torremans (2019), s. 345-346.
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denna medfor att konsumenten kan gora rétt kop och undvika att bli

vilseledd.?®

Néra sammankopplad med funktionen att indikera ursprung ar varumairkets
garantifunktion. Det registrerade varumérket mojliggor for innehavaren att
kontrollera kvaliteten pa varorna.>® Genom att en produkt siljs under ett
visst varumérke, fungerar det som en garanti for att varan produceras och
distribueras under 6vervakning av en sérskild néringsidkare som svarar for
produktens kvalitet.*? Varumirkesskyddet erbjuder séledes ett unikt skydd
for foretagets goodwill som skapas i relationen med konsumenten. Det
formedlar information om innehavarens varor eller tjdnster, och

konsumenten kan forlita sig pa den informationen.*!

Tidigare praxis frin EU-domstolen har lagt tonvikt vid varumérkets
funktion som ursprungsangivelse och har, som tidigare angetts, i flera
avgoranden beskrivits som varumirkets grundldggande funktion.*? T det fall
tredje part anvander varumirket foreligger en risk att funktionen att agera

som ursprungsangivelse paverkas negativt.*

38 Domstolens dom av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, EU:C:1978:108,
p. 7; Domstolens dom av den 17 oktober 1990, CNL SUCAL mot HAG, C-10/89,
EU:C:1990:359, p. 13; Domstolens dom av den 12 november 2002, Arsenal, C-206/01,
EU:C:2002:651, p. 48; Pila & Torremans (2019), s. 345-346; Boggild & Staunstrup (2016),
s. 17-18; Arnestal (2018), s. 65.

3 Boggild & Staunstrup (2016), s. 18.

40 Domstolens dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, p. 28;
Domstolens dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, p. 30; C-206/01
Arsenal, p. 48.

41 Pila & Torremans (2019), s. 345-346; Boggild & Staunstrup (2016), s. 17-18.

42 Beggild & Staunstrup (2016), s. 18; Forslag till avgorande av generaladvokat Ruiz-
Jarabo Colomer foredraget den 13 juni 2002 i C-206/01 Arsenal Football Club plc mot
Matthew Reed, EU:C:2002:373, p, 47-48; se d4ven Arnestal (2018), s. 65 not 93 och déri
angivna hinvisningar.

43 Beggild & Staunstrup (2016), s. 18; Domstolens dom av den 11 september 2007, C-17/06
Celine, EU:C:2007:497, p. 27.
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2.1.3 Sarskilt om kommunikations-, investerings- och

marknadsforingsfunktion

Varumérkets funktion som ursprungsangivelse har visserligen betonats som
dess “essentiella funktion”,** men innehéllet och omfattningen av dess andra
funktioner, det vill sdga kommunikations-, investerings- och
marknadsforingsfunktionen har kommit att betonas mer i praxis.* Ett
varumirke formedlar alltid ursprung, men 6vriga funktioner dr avhingiga

innehavarens anvéndning av varumarket.*¢

Marknadsforingsfunktionen ror innehavarens intresse av att informera och
overtyga konsumenten genom att bruka sitt varumérke i reklam.
Varumirkesinnehavaren ér saledes berdttigad att forhindra att ett
kénnetecken som é&r identiskt med det egna varumirket anvands for
identiska varor och tjdnster i reklamkampanjer eller en del i en

forséljningsstrategi utan medgivande.*’

Investeringsfunktionen avser innehavarens intresse att forvirva eller
bibehélla ett rykte som kan attrahera konsumenter och som kan géra dem till
trogna kunder. Investeringsfunktionen kan dverlappa
marknadsforingsfunktionen, men skiljer sig at i den mening att det inte
enbart dr genom reklam innehavaren kan anvénda varumérket for att
forvdrva eller bibehalla ett gott rykte. Andra kommersiella tekniker kan

anvéndas for att uppna eller bibehalla detsamma.*®

44 Skil 16 EU-VMD och 11 EU-VM; C-102/77 Hoffmann-La Roche, p. 7; C-10/89 CNL
SUCAL mot HAG, p. 14.

4 Domstolens dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, p. 58;
Domstolens dom av den 23 mars 2010, Google, de forenade mélen C-236/08 och C-238/08,
EU:C:2010:159 p. 77.

46 Domstolens dom av den 22 september 2011, Interflora, C-323/09, EU:C:2011:604, p. 40.
47 Beggild & Staunstrup (2016), s. 19; Forslag till avgorande av den 3 december 2008 av
generaladvokat Juliane Kokott i C-59/08 Copad EU:C:2008:672, p. 50; C-236/08-C-238/08
Google, p. 91-92.

48 Domstolens dom av den 25 juni 2018, Mitsubishi, C-129/17, EU:C:2018:594, p. 36; C-
323/09 Interflora, p. 60—62; Arnestal (2018), s. 91.
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Kommunikationsfunktionen ar varumarkets formaga att formedla varans
eller tjanstens egenskaper och dess kommersiella ursprung.** Genom
varumairket kan det spridas upplysningar om varan. Det sker antingen
genom beskrivande uppgifter som ingér i det registrerade
varumidrkesnamnet eller figurvarumairket, eller genom “ackumulerade”
upplysningar som tillkommer genom marknadsforing och reklam.’® Arnestal
menar att detta skulle kunna vara sddant som ger uttryck for varans eller
foretagets image sdsom kvalitet, tillforlitlighet och allvar, eller mer specifikt

som stil, lyx eller kraft.>!

2.2 Syftena med EU-VMF och EU-VMD

Varumérkesritten dr harmoniserad inom EU, dir samtliga medlemsldnders
nationella varuméirkeslagstiftning grundas pa EU-VMD. Medlemsldndernas
varumirkeslagstiftning innehéller saledes liknande bestimmelser. Avseende

regleringen pa europeisk niva reglerar EU-VMF unionsvarumaérken.>?

Direktivet och forordningen har antagits med samma syfte, att framja och
skapa en vilfungerande inre marknad dér det ska vara létt att forvdrva och
skydda varumérken inom unionen. Smé och medelstora foretags tillvéxt och
konkurrenskraft ska sérskilt gynnas.>® Det anges i skélen till EU-VMD att
ett registrerat varumérke endast bor skyddas i den utstrackning det faktiskt
anvénds, och i det fall ett tidigare registrerat varumaérke inte anvénts i
praktiken, bor inte dess innehavare kunna motsitta sig eller ogiltigforklara
ett yngre varumarke. °* Ett gemensamt varumérkessystem inom unionen har
ansetts vara en forutsittning for en vélfungerande gemensam europeisk

marknad. Likasa fraimjar det samhandel och integration.>®> EU:s

4 Beggild & Staunstrup (2016), s. 19.

50 Forslag till avgorande av den 10 februari 2009 av generaladvokat Paolo Mengozzi i
mél L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:70, p. 54.

5! Arnestal (2018), s. 95.

52 Hellstadius (2020), s. 61-62.

33 Skil 8 EU-VMD; C-320/12 Malaysia Diary, p. 35.

54 Skl 32 EU-VMD.

55 Levin & Hellstadius (2019), s. 389-390.
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varumdrkesritt syftar sarskilt till att bidra till systemet med en icke
snedvriden konkurrens. Genom varumérkesregistreringar tillats foretagen
locka till sig kunder genom att garantera en viss kvalitet pd sina varor eller
tjanster eftersom de egna varorna eller tjdnsterna kan sarskiljas frén varor
och tjénster med annat ursprung. Séledes kan konsumenten utan risk for

forvéxling sérskilja varor fran en naringsidkare fran en annan.>¢

2.3 Anvandningskravet

Underlaten anvindning utgdr liksom ond tro en grund for hiivning.’” Aven
om det utgdr en enskild ogiltighetsgrund, aktualiseras fragor relaterade till
anvindningskravet dven i vissa fall av ond tro, varfor en forklaring kan vara

vérdefull for 6kad forstielse av efterfoljande rattsfallsreferat.

Ett varumérkesskydd kan fornyas i odndlighet, till skillnad fran 6vriga
immaterialritter. Darfor finns mdjlighet till hdvning av ett varumirke om
innehavaren inte inom fem ar efter registrering gjort verkligt bruk av sitt
varumirke for de varor och tjanster det registrerats for. Det géller d&ven
varumirken som en géng varit ibruktagna, men som inte langre anvénds. I
EU-VMF édterfinns reglerna om havning i artikel 18 och artikel 58 och i EU-
VMD i artikel 16 och 19.%8

For att ett varumarke ska anses taget i verkligt bruk krévs att innehavaren
anvént varumérket i normala aktiviteter vid marknadsforing. Det kan vara

tillrdckligt att anvinda varumérket i reklam eller andra PR-atgérder eller

%6 Skil 31 EU-VMD; Skil 11 EU-VMF; Se éven domstolens dom av den 14 september
2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrén, C-48/09 P, EU:C:2010:516, p. 38 och domstolens
dom av den 11 april 2019, OKO-Test Verlag, C-690/197, EU:C:2019:317, p. 40; C-104/17
P Koton, p. 45.

57 Se 3 kap. 2 § VmL; artikel 16 och 19 EU-VMD; artikel 18 och 58 EU-VMF.

58 Levin & Hellstadius (2019), s. 497; EU-domstolens dom av den 14 juni 2007, Héupl, C-
246/05, EU:C:2007:340, p. 53-55; For vidare ldsning, se d&ven NJA 2006 s. 7, Blockbuster;
Direktivbestimmelserna har dven inforlivats i den svenska varumérkeslagen genom 3 kap.
2 § VmL och 3 kap. 4 § VmL, hdavning av varumérket som helhet respektive partiell
hévning.

24



forberedande. Aven en lokalt begrinsad, mindre anviindning kan utgéra

verkligt bruk i den mening som avses i direktivet.>

5 Levin & Hellstadius (2019), s. 497; EU-domstolens dom den 11 mars 2003, Ansul, C-
40/01, EU:C:2003:145, p. 37; NJA 1987 s. 33 Budweiser mot Budvar; EU-domstolens dom
den 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, p. 37; EU-domstolens
dom den 11 maj 2006, Sunrider, C-416/04 P, EU:C:2006:310, p. 70; Fér mer om verkligt
bruk, se Levin & Hellstadius (2019), s. 498-500.
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3 Introduktion till ond tro

3.1 Begreppet ond tro

3.1.1 Absoluta och relativa registreringshinder och ogiltighetsgrunder

Inledningsvis ska begreppet ond tro introduceras nirmare, for att i senare
avsnitt brytas ner 1 for bedomningen relevanta omstiandigheter och faktorer.
Begreppet ond tro aterfinns bade i EU-VMD och EU-VMF. Det finns som
ett absolut och relativt registreringshinder och ogiltighetsgrund i artikel 4(2)
EU-VMD respektive artikel 5(4)(c) EU-VMD. Som absolut
ogiltighetsgrund aterfinns det i EU-VMF i artikel 59(1)(b).%°

Artikel 4(2) EU-VMD

Ett varumdrke ska kunna forklaras ogiltigt om den
sokande gjorde sin ansokan om registrering av
varumdrket i ond tro. Varje medlemsstat far ocksa

foreskriva att ett sadant varumdrke inte ska registreras.

Absoluta registreringshinder motiveras av allménna intressen och innebar
exempelvis att varumirken som strider mot goda seder och allmén ordning
inte fir registreras. Relativa registreringshinder motiveras av att det sokta
varumarket inte far st i konflikt med en tidigare réttighet.!
Bestdmmelserna om relativa och absoluta registreringshinder &r
uttdmmande, med foljden att medlemsstaterna inte far infora andra

registrerings- eller ogiltighetsgrunder dn de som listas i direktivet. Vissa av

grunderna dr dock frivilliga for medlemsstaterna att genomfora, bland annat

60 Huruvida den finns som relativ ogiltighetsgrund i forordningen dr omdiskuterat, se
exempelvis Khuchua (2020) Facing the ”Bad Faith” — The Challenges and Tools to Combat
the Blocking Strategies of the Firms in the EU trade Mark Law, s. 110.

61 Prop. 2020/21:125 5. 21.
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ond tro som relativt registreringshinder och ogiltighetsgrund, artikel 5(4)(c)
EU-VMD.5?

Ond tros-begreppet saknar definition i EU:s lagtext varfor dess betydelse
kommit att utformas genom EU:s praxis. Sedan EU-domstolens uttalande i
C-529/07 Lindt har begreppet kommit att formas genom réttspraxis, men
fragor om dess exakta omfang aterstér fortfarande.®® De tre faktorer som
formulerades av EU-domstolen 1 C-529/07 Lindt utgjorde startpunkten i
domstolens senare analyser av ond tros-fall.** Det ér faktorer som relaterar
till sokandens avsikt, hur ként det tidigare varumérket ar och sokandens
kannedom om det tidigare varumarket.® 1 efterféljande rattsfall har
domstolen uttalat att andra faktorer utdver de som faststélldes i C-529/07
Lindt, endast 4r acceptabla i den mén de adderar till de som faststélldes i

namnda rittsfall.®®

3.1.2 Tillampning av ond tros-bestammelsen i medlemsstaterna

Begreppet ond tro ska tolkas uniformt inom unionen, vilket EU-domstolen
faststillde i C-320/12 Malaysia Diary Industries.®” Av likhetsprincipen
foljer att begreppet ska ges en sjélvstindig och enhetlig tillimpning inom
hela EU.%® I tolkningen tas sammanhanget och mélet med den aktuella
lagstiftningen i beaktande.®® Eftersom EU-VMF och EU-VMD tillsammans
fullgdr unionens varumarkeslagstiftning och syftar till att uppna samma maél,
ska det tolkas pd samma sitt inom EU-VMD och EU-VMF. Saledes

sékerstills en enhetlig réttstillimpning.’®

62 Prop. 2020/21:125, s. 21.

63 Hadrousek (2021), s. 1.

64 Hadrousek (2021), s. 2.

65 C-529/07 Lindt, p. 54.

% Tribunalens dom av den 8 maj 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240; Tribunalens dom
av den 16 juni 2015, LLRGS, T-306/13, EU:T:2015:382; Hadrousek (2021), s. 2-3.

67 C-320/12 Malaysia Diary.

%8 Fragan gillde artikel 4.4 g i direktiv 2008/95 (nuvarande artikel 5.4. ¢ EU-VMD) som
var frivillig for medlemsstaterna att infora.

69 C-320/12 Malaysia Diary, p. 25-26, se dven diri angiven hinvisning till dom av den 22
september 2011, C-482/09, Budéjovicky Budvar, EU:C:2011:605, p. 29.

70 C-320/12 Malaysia Diary, p. 35.
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3.20nd tro i svensk ratt

3.2.1 Gallande ratt

De svenska reglerna om ond tro som registreringshinder och
ogiltighetsgrund aterfinns i 2 kap. 7 § andra stycket VmL respektive 3 kap.
1 § forsta punkten VmL och motsvaras av artikel 4(2) EU-VMD och artikel
59(1)(b) EU-VMF. Den nya utformningen dr mer generell an den forra och
innebdr att ond tros-bestimmelsen sorteras som ett absolut

registreringshinder.
2 kap. 7 § andra stycket VimL

Ett varumdrke fdr inte heller registreras om ansékan om

registrering gjordes i ond tro.

3 kap. 1 § forsta punkten VmL
En registrering av ett varumdrke far hivas om

1. mdrket har registrerats i strid mot denna lag

3.2.2 Ond tro i svensk nationell praxis efter 2021 ars andring

I PMT 20547-20 provade PMD den nya utformningen av ond tro i
forhéllande till lag (2018:1653) om foretagsnamn som dr avsedd att omfatta
motsvarande situationer som regleringen i varumérkeslagen. PMD hénvisar
till uttalandena i propositionen och menar att begreppet tar sikte pa ndgon
form av illvilja eller affdrsméssig otillborlighet och att de omstandigheter
som foreldg vid registreringstidpunkten ligger till grund for beddmningen.
Omstiandigheter som sérskilt ska beaktas &r om sokanden kénde till eller

borde ha ként till att ndgon annan anvinder ett identiskt eller liknande

28



kdnnetecken for identiska eller liknande varor eller tjdnster och om
sOkandens avsikt med registreringen var att hindra tredje man fran att
anvinda det sokta kidnnetecknet. Det kan dven aktualiseras om sdkanden
haft for avsikt att skada annans intressen 1 strid med god afférssed eller haft
for avsikt att erhalla ensamritt i strid med varumérkets grundliaggande

funktioner. 7!

I det aktuella mélet hade det inte framkommit nagra omsténdigheter som
talade fOr att svarandebolaget kant till eller borde ha kant till
kdrandebolagets ndringskénnetecken. Inte heller hade det framkommit andra
omstindigheter som indikerade att svarandebolaget agerade med onda
avsikter eller i illojalt syfte eller att det av ndgot annat skil forelag ond tro
vid ansokningstidpunkten varfor det anségs saknas forutsittningar att hiva

foretagsnamnet pa grund av ond tro.”

I PMA 19727-21 forklarar PMD att begreppet ond tro r ett sjilvstindigt
unionsrattsligt begrepp som ska tolkas enhetligt. Det uttalas att begreppets
innebord och tillimpningsomrade ska bestimmas med hédnsyn till det
sammanhang i vilket bestimmelsen forekommer och de mél som
efterstrivas dirmed.” En helhetsbedomning ska goras mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer, exempelvis sokandens vetskap om ett tidigare
kédnnetecken, avsikten med ansokan och sarskilt om sokanden haft for avsikt

hindra den andre frin att fortsitta anvinda kinnetecknet.”

Vidare listas omstdandigheter som hdndelsernas kronologi, graden av réttsligt
skydd for tredje mans kidnnetecken, om ett visst handlande upprepas och de
affarsmassiga dverviganden som ldg bakom registreringen som exempel pa

relevanta for beddomningen av ond tro.”

"L PMT 20547-20s. 7.

72 PMT 20547-20, s. 6-7.

3 C-320/12 Malaysia Diary Industries, p- 25-29.

74 C-320/12 Malaysia Diary Industreis p. 35-37; C-529/07 Lindt, p. 40-42 och 53; PMA
19727-21s. 5.

5 Domstolens dom den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08,
EU:C:2010:311, p. 42-52; T-327/12 SIMCA p. 40; PMA 19727-21 s. 6.
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PMD inleder med att konstatera att beddmningen av parternas kdnnetecken
ar liknande och avser liknande tjdnster. Dérefter faststéller domstolen det
visat att sokanden vid tidpunkten visste om intervenientens anvéndning av
ett liknande kénnetecken for tjénster som liknar de ansdkan avsdg. Da
s6kanden varit medlem i intervenientens forening vilken bar ett namn likt
det omtvistade namnet, fann domstolen det osannolikt att sokandens intresse
for varumarket skulle ha uppkommit oberoende av intervenientens
anvindning av ett liknande kdnnetecken. Vid en sammantagen bedomning
av dessa omsténdigheter och med beaktande av att ndgot legitimt &ndamél
med registreringen inte framkommit, fann domstolen att registreringen skett

i ond tro.”®
3.2.3 Skal for andringen

I juni 2020 publicerades DS 2020:13 Starkt skydd for vissa geografiska
beteckningar och dndringar i den kdnneteckensrittsliga regleringen av ond
tro dér en dndring av ond tros-begreppet i VmL framfordes som pakallad.
Med hénvisning till EU-domstolens domar i C-104/18P Koton och C-371/17
SkyKick menade utredningen att begreppet ska tolkas brett och att
tillampningsomradet har utvidgats i forhéllande till tidigare praxis. Med
anledning av detta ansags det finnas anledning att se over de svenska
bestimmelserna om ond tro och ge dem en mer generell utformning. Som
skél angavs sérskilt att en mer generell, direktivnira utformning kunde
underldtta tolkningen av reglerna. Vidare framfordes det att en generell
bestimmelse skulle underlitta hindrandet av otillborliga
varumirkesregistreringar. I forhallande till tidigare reglering skulle den nya
f4 ett mer omfattande tilldimpningsomréde, som till en hogre grad én den
tidigare bestimmelsen kan hindra registreringar dir mer allménna intressen

berors. 77

76 PMA 19727-21 s. 6-7.
77 DS 2020:13, s. 29-30; Se diri angivna hinvisningar till prop. 2009/10:225 s. 179 f. och
2017/18:267 s. 141 f.
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I den efterfoljande propositionen prop. 2020/21:125 Stérkt skydd for
geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av
varumirken och foretagsnamn i ond tro” foreslogs en bestimmelse likt den
som presenterades i DS 2020:12.78 T propositionen angavs terigen att de
nya rattsfallen innebar att begreppet ska tolkas forhallandevis brett, och att
tillampningsomradet har utvidgats i forhdllande till vad som kunnat uttolkas
ur tidigare praxis.” PMD och senare PMOD hade dessutom, i PMT 17167-
18 ABU KASS konstaterat att den tidigare svenska ond tros-bestimmelsen i
VmL stod i strid med hur EU-domstolen forklarat att begreppet skulle

tillampas.®

Tidigare hade ond tros-bestimmelsen i 2 kap. 8 § VmL sorterats som ett
relativt registreringshinder, dir en forvéixlingsrisk med ett tidigare
varumirke var en forutséttning for att ond tro skulle kunna anvéndas som

registreringshinder eller ogiltighetsgrund.

2kap. 8§ 4 VmL (2018:1877)

VEtt varumdrke fdr inte registreras om varumdrket ...

[..]

4. kan forvixlas med ett kinnetecken som anvdindes hdr i
landet eller i utlandet av nagon annan vid tidpunkten for
ansokan och som fortfarande anvinds, om sokanden var i

ond tro vid tidpunkten for ansokan %!

Remissinstanserna vilkomnade en fordndring i VmL, dér ond tro skulle
komma att inféras som ett absolut hinder, men menade att det dven borde

behéllas som ett relativt hinder. PRV menade att det skulle behéllas som ett

8 Prop. 2020/21:125 s. 22.

7 Prop. 2020/21:125, s. 20, 22.

80 PMT 17167-18.

81 SFS 2018:1652, Lag (2018:1652) om dndring i varumérkeslagen (2010:1877).
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relativt registreringshinder, medan Advokatsamfundet menade att det vore
lampligt att fora in att relativa hinder fortsatt utgor hinder for registrering.®?
Ond tro kan inte sorteras som antingen ett absolut eller ett relativt hinder,
utan hor till bdda, menade PRV. Till stod for pastaendet framholls det att
ond tro ofta uppmérksammas genom att ndgon invéinder mot en
varumirkesregistrering. Att endast ordna ond tro som ett absolut
registreringshinder skulle begridnsa mojligheterna att traffa
samexistensavtal, eftersom det rent lagtekniskt inte gar att samtycka till ett
absolut registreringshinder menade PRV.®* Andra remissinstanser pekade pé
vikten av att klargdra definitionen av ond tros-begreppet i forarbetena till

lagandringen, for att fordndringen inte skulle fa oforutsdgbara effekter.®*

Regeringen ansdg att ond tro som relativt registreringshinder ar frivilligt for
medlemsstaterna att infora och att behélla ond tro som relativt
registreringshinder skulle skapa en 6verlappningssituation da det nya,
absoluta registreringshindrets tillimpningsomride &r brett. Risken for
tillampningsproblem talade emot att behélla det relativa registreringshindret
enligt regeringens mening. Regeringen framforde dessutom att det med den
nya bestdmmelsen finns utrymme for parterna att triffa verenskommelser,
dven i frdga om de absoluta registreringshindren, d4 det ar mojligt for den
klagande parten att aterkalla sin invdndning. Endast da det foreligger
sarskilda skal, far invandningsforfarandet genomforas, 2 kap. 27 och 28 §§
VmL.*

82 Advokatsamfundets remissyttrande till prop. 2020/21:125, s. 2.

8 Remissyttrande PRV, s. 2.

8 Stockholms universitets remissyttrande till prop. 2020/21:125, s. 2.
85 Prop. 2020/21:125, s. 23.
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4 Faktorer och omstandigheter i

ond tros-bedomningen

4.1 Allman vetskap, sokandens avsikt,

tidigare rattighet

4.1.1 C-529/07 Lindt

Grunden till prévningen av ond tros-fall faststélldes av EU-domstolen
genom C-529/07 Lindt som var det forsta mal dar EU-domstolen kom att
tillfrdgas om ond tro. Avgorandet dr betydelsefullt eftersom det har blivit

vigledande for bedomningen i efterfoljande réttspraxis.®¢

Grunden till tvisten i det aktuella malet var tva liknande guldklddda
paskharar som saluforts av chokladtillverkarna Lindt och Franz Hauswirth
under decennier. De bdda hararna hade samexisterat pA marknaden under en
langre tid, nér Lindt kom att soka varumérkesskydd for sin hare och dérefter

stimma sin konkurrent for varumérkesintrng pa grund av forvaxlingsrisk.’’

Den nationella domstolen gick pa Lindts linje och menade att det forelag
forvaxlingsrisk mellan de bdda tillverkarnas harar da de bade till form och
farg liknade varandra. Samtidigt fanns det flera andra aktorer verksamma pa
den inre marknaden som salufoérde liknande paskharar. Franz Hauswirth
vickte genkdromal och yrkade att varumairket skulle ogiltigforklaras da
Lindt varit i ond tro, i den mening som avsags i ddvarande artikel 51(1)(b)
RADETS FORORDNING (EG) NR 40/94 av den 20 december 1993 om

gemenskapsvarumérken, fortsattningsvis forordning 40/94(nuvarande artikel

8 Schwarcz (2015), s. 117.
87 (C-529/07 Lindt, p. 9-14; Phillips, No simple test for bad faith bunnies, The IPKat,
hiamtad 2022-02-02.
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59.1 b EU-VMF) nér ansdkan om registrering av det tredimensionella

varumirket limnades in.®®

Den nationella domstolen vilandeférklarade malet och hianskot ett antal
tolkningsfragor till EU-domstolen. Sarskilt om en sokande ska anses vara i
ond tro om denne vid tidpunkten for ansdkan hade vetskap om att en
konkurrent i en medlemsstat anvénde ett identiskt eller liknande
kénnetecken, vilket innebar att det skulle foreligga en risk for forvixling,
och syftet med ansdkan var att kunna hindra konkurrenten fran att fortsétta
anvinda kénnetecknet. Vidare 6nskade den nationella domstolen svar pd om
s0kandens syfte att hindra en konkurrent frin att anvinda ett identiskt eller
liknande kénnetecken samt om ett varumirkes rykte eller grad av vélkiandhet

har betydelse vid bedomningen.®

Domstolen fastslog att det vid en beddmning av om sdkanden varit i ond tro
madste goras en helhetsbeddmning av samtliga relevanta faktorer” i det
enskilda fallet. De tolkningsfragor som hénskéts till EU-domstolen landar 1
tre faktorer som domstolen utvecklar ndrmare. For det forsta, en allmdn
vetskap om att en konkurrent salufor en identisk eller liknande produkt kan
leda till en presumtion om att &ven sdkanden haft vetskap om ett sédant
anvindande. Langre anvindande ger storre sannolikhet att sokanden haft
vetskap om konkurrentens identiska eller liknande produkt. Omsténdigheten
att sokanden haft kinnedom om det tidigare varumairket &r dock inte ensamt
tillréckligt for att en sokande ska anses ha handlat i ond tro.”! Hur vilként
ett kdnnetecken dr nér en ansokan om registrering av ett EU-varumérke ges
in dr en ytterligare faktor att ta hénsyn till, en hog grad av kinnedom kan
rattfardiga sokandens intresse att skaffa ett béttre réttsligt skydd for sitt

kiannetecken.??

88 C-529/07 Lindt, p. 11-17, 20.

8 (C-529/07 Lindt, p. 21.

%0 For anviindning av begreppen “faktorer” och ”omstindigheter”, se avsnitt 1.3.3
Terminologi. I C-529/07 Lindt bendmns de bedomningsgrunder som utkristalliseras som
”faktorer”, ddrav samma terminologi i detta réttsfallsreferat.

91 C-529/07 Lindt, p. 38-39.

92 C-529/07 Lindt, p. 51-52.
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For det andra, sokandens avsikt d& registreringsansdkan gavs in. Det dr en
subjektiv omstidndighet som ska faststéllas mot bakgrund av de objektiva
omstandigheterna i det enskilda fallet. Har avsikten varit att hindra tredje
man fran att salufora en vara, kan det utgora en sddan omsténdighet som
talar for att sokanden varit i ond tro.”* Var syftet med varuméarkesansokan
varit att hindra tredje man frén att trida in p4 samma marknad, snarare &n att
sjilv anvinda det registrerade varumérket, kan dven det indikera att
sokanden varit i ond tro.* I det fallet fyller varumarket inte sin
grundldggande funktion att sérskilja varor och tjanster som harstammar fran

olika néringsidkare.”®

For det tredje, att tredje man sedan ldnge anvént ett kannetecken for en vara
som &r identisk eller av liknande slag, och att detta kdnnetecken atnjuter ett
visst réttsligt skydd genom inarbetning, ér ytterligare en omsténdighet och
faktor som beaktas vid provningen av om s6kanden varit i ond tro.
Sokanden skulle dd kunna utnyttja de rattigheter som foljer av ett registrerat
EU-varumarke, i1 syfte att illojalt konkurrera med en annan aktor pé
marknaden som anvinder ett kdnnetecken vilket genom inarbetning
forvdrvat ett visst réttsligt skydd. Att flera tillverkare pa marknaden
anvander identiska eller liknande kdnnetecken, utesluter dock inte att
sOkanden haft ett legitimt indamal med registreringen. Legitima skil kan
exempelvis foreligga da en ny marknadsaktor forsoker utnyttja kédnnetecknet
genom att kopiera sokandens utformning och att en ansékan om

varumarkesskydd lamnas in i syfte att forhindra att detta fortgér.”¢

Slutligen anger EU-domstolen att varumérkets karaktér kan vara ytterligare
en faktor att beakta i beddmningen av om ond tro foreligger. Med detta
forstas som att i det fall kinnetecknet i frdga utgdr en varas hela form och

utformning, dr det en faktor som talar for att sokanden varit i ond tro

93 C-529/07 Lindt, p. 40-43.
94 C-529/07 Lindt, p. 44.
93 C-529/07 Lindt, p. 45.
%6 C-529/07 Lindt, p. 46-49.
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eftersom konkurrenternas frihet att vilja form och utformning begrénsas av
tekniska eller kommersiella faktorer. Da kan konkurrenter hindras fréan att
salufora inte bara identiska eller liknande kénnetecken, utan dven

jamforbara varor.”’

4.1.2 C-104/18 P Koton

Drygt 10 ar efter C-529/07 Lindt kom ar 2019 C-104/18 P Koton som var
det fOrsta av tva rattsfall som pa kort tid kom att tydliggdra ond tros-
begreppets tillimpningsomrade och sdrskilt uppfattningen om
forvaxlingsriskens plats i ond tros-bedomningen. Fallet rorde ans6kan om
registrering av ett figurvarumirke, dér sokanden sokt varumérkesskydd for
ett figurvarumirke innehéllande det stiliserade ordet ’KOTON” i klasserna
25, 35 och 39 enligt systemet for att klassificera varor och tjénster i
samband med ansdkningar om EU-varumirken, Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjénster vid registrering av
varumirken av den 15 juni 1957, Niceklassificeringen. Koton Magazacilik
Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (Koton), invinde mot den sokta registreringen
och anforde att det sokta varumérket var forvaxlingsbart med deras tidigare
figurvarumairke registrerat for klass 25 och 35. Invéindningen lyckades
avseende klasserna 25 och 35, men sokandens varumirke kom att registreras
i klass 39. Koton ansokte da om ogiltigforklaring av det registrerade
varumirket pa grunden att registrering skett i ond tro. Dé fallet nddde EU-
domstolen hade denna att ta stéllning till frigan om det krivs att det ror sig
om identiska varor eller tjénster for att ond tro ska kunna anvéindas som

ogiltighetsgrund.”®

EU-domstolen konstaterar inledningsvis att i det fall ett begrepp i EU-VMF
inte definieras, ska begreppets betydelse och rickvidd faststillas i enlighet
med dess normala betydelse i vanligt sprdkbruk med beaktande av det

sammanhang i vilket det tilldimpas. I varuméarkesrittsliga ssmmanhang

97 C-529/07 Lindt, p. 50.
%8C-104/18 P Koton, p. 11-18.
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utgors detta av afférslivet. Vidare maste begreppet tolkas mot syftena med
EU-VMD och EU-VMF, vilket bland annat ar att uppritthélla den inre
marknaden. Vidare konstaterades det att ond tro i normalt sprakbruk

forutsétter att det foreligger en ohederlig instdllning eller avsikt.”

Vidare resonerade domstolen att om det framgér av relevanta och
samstdmmiga uppgifter att en innehavare av ett EU-varumaérke “inte har
ingett en ansdkan om registrering av detta varumaérke 1 syfte att pd ett lojalt
sétt delta 1 konkurrensen, utan med avsikten att, pé ett sdtt som inte r
forenligt med god affarssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten
utan att avse en sirskild tredje man, att erhdlla en ensamrétt for andra
dndamal dn de som omfattas av ett varumérkes funktion, till exempel den

9100 4

grundldggande funktionen att ange ursprung”'?’ dr forordningens absoluta

ogiltighetsgrund om ond tro tilldimplig.

Finns en allmén kdnnedom om tredje mans anvéndning av ett
forvaxlingsbart kidnnetecken i en annan medlemsstat kan det presumeras att
det finns en allmin kénnedom inom den berdrda ekonomiska sektorn om ett

sddant anvindande.!°!

Vad avser fragan om forvéxlingsrisk framhaller domstolen att det inte dr
framgar av C- 529/07 Lindt att forekomsten av ond tro endast &r reserverad
till de fall da det finns ett identiskt eller liknande kinnetecken pa den inre
marknaden med vilket det foreligger en forviaxlingsrisk.!%? Domstolen
menar att det snarare kan finnas situationer dir en ansdkan om registrering
av ett varumérke anses ha ldmnats in i ond tro, trots att det vid tidpunkten
for ansokan inte fanns ndgot identiskt eller liknande kénnetecken som
anvindes for varor som var identiska eller av liknande slag pa den inre

marknaden d& ansokan gavs in.!% Den absoluta ogiltighetsgrund som avses i

99 C-104/18 Koton, p. 43, 45.

100 C_104/18 Koton, p. 46.

101 C-104/18 Koton, p. 50; C-529/07 Lindt, p. 39 och 53.
102 C-104/18 Koton, p. 51.

103 C-104/18 Koton, p. 52.
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artikel 51(1)(b) i1 forordning 40/94 (nuvarande artikel 59(1)(b) uppstiller pa
intet sdtt ndgot krav pé att den som inviander mot en varumérkesregistrering
ar innehavare av ett dldre varumérke for identiska eller liknande varor eller

tjdnster.!%

I det fall det dr faststdllt att tredje man anvénde ett liknande eller identiskt
kinnetecken for varor eller tjdnster som &r identiskt eller av liknande slag,
ska det provas huruvida den som ansokt om registrering haft kinnedom om
det dldre kidnnetecknet. Kénnedom om ett tidigare liknande eller identiskt
kéannetecken ér dock endast att beakta som en omstindighet bland andra.!%
Finner domstolen att risk for forvixling saknas, kan andra faktiska
omsténdigheter utgdra sddana “relevanta och samstimmiga uppgifter” som

visar att sokanden varit i ond tro.!%

4.1.3 C-371/18 SkyKick

EU-domstolens forhandsavgdrande i SkyKick-malet skérpte kraven for vad
som krévs for att ond tro ska anses foreligga.'%’ 1 det aktuella malet var
mediebolaget Sky innehavare av flera nationella och EU-varumirken
innehallande ordet ”’sky”. Varumirkena anvéndes for varor och tjdnster som
horde till dess huvudsakliga verksamhetsomraden tv-sidndningar, telefoni
och hoghastighetsinternet, men var dven registrerade for varor och tjénster
som datorprogramvara och datortjinster for hdmtning av data enligt klass 9
och 38 Niceklassificeringen. Varumérkena anvindes dock inte for produkter
for migration mellan plattformar for elektronisk post eller molntjénster, och
inte heller fanns det ndgra omstandigheter som tydde pé att det fanns planer
pa att anvinda varumirkena for sddana tjinster i framtiden. Sky véckte talan
om intrdng mot det brittiska IT-bolaget SkyKick, vars huvudprodukter vid
tidpunkten var mjukvarutjdnster och olika molntjénster, och gjorde géllande

varumirkesintrang. Talan grundades pa Skys registrering av de aktuella

104 C-104/18 Koton, p.53.
105 C-104/18 Koton, p. 55.
106 C-104/18 Koton, p. 56.
107 Khuchua (2020), s. 117.
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varumirkena for klass 9 och 38 enligt Niceklassificeringen.'%® SkyKick
ingav ett genkdromal om upphdvning av de aktuella varumirkena, och
gjorde gillande att varumérkena inte specificerats med tillrdcklig klarhet

och precision.!?”

Den brittiska domstolen kom att vilandeforklara mélet och hinskdt ett antal
tolkningsfragor till EU-domstolen, bland annat foljande avseende ond tro:
5. Om enbart det forhdllandet att ans6kan om registrering av ett
varumérke ldmnas in utan avsikt att anvénda det for de angivna
varorna eller tjénsterna kan utgora ond tro, och ddrmed
registreringshinder eller ogiltighetsgrund'!®
6. Om ogiltigheten ska vara total eller partiell i det fall sokanden hade
for avsikt att anvinda varumirket med avseende pa vissa av de
angivna varorna eller tjdnsterna men utan avsikt att anvinda
varumirket med avseende andra av de angivna varorna och

tjdnsterna'!!

Med hénvisning till tidigare uttalanden forklarar EU-domstolen att
ogiltighetsgrunden om ond tro ar tillimplig om det framgéar av relevanta och
samstdmmiga uppgifter att innehavaren av ett EU-varumaérke har ingett en
ansokan om registrering med avsikten att 1) skada tredje mans intressen
eller 2) utan att avse en sérskild tredje man, erhélla en ensamrétt for andra

iandamal 4n de som omfattas av ett varumérkes funktion.!!?

Att sokanden inte hade ndgon ekonomisk verksamhet som motsvarade de

varor och tjénster varumarket registrerats for vid tidpunkten for ansokan kan

108 C-371/18 SkyKick p. 29-31; Den hinskjutande domstolen preciserar inte anger inte en
sdrskild forordning eller ett sarskilt direktiv i frigorna som stills till EU-domstolen.
Tilldmplig ratt faststdlls darfor av EU-domstolen till artiklarna 7 och 51 foérordning 40/94
och artikel 3 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar, se p. 48—53.

109 C-371/18 SkyKick, p. 32.

110 C-371/18 SkyKick, p. 47.

11 C-371/18 SkyKick, p. 47.

112 C_371/18 SkyKick, p. 75; C-104/18 P Koton, p. 46.
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inte presumera att ond tro forelag.!'> Domstolen betonar att den som
ansoker om att registrera ett varumérke inte dr skyldig att ange eller ens
kédnna till hur det sokta varumérket kommer anvdndas. Denne har fem ar pa
sig att anvinda varumirket i enlighet med dess grundlaggande funktion.
Ond tro kan dock anses foreligga dd sokanden saknat avsikt att anvdnda
varumérket for de varor och tjdnster som avses med registreringen eftersom
en sadan registrering inte kan motiveras med de syften som anges i EU-

VMF och EU-VMD. 14

EU-domstolen menar att i det fall sokanden avsdg att anvinda varumarket
for endast vissa av de varor och tjinster registrering sokts for, ska
registreringen kvarsta i dessa delar, men ogiltigforklaras avseende de klasser

sokanden inte haft for avsikt att anvinda varumaérket.!!3

Efter EU-domstolens forhandsavgoérande dterforvisades malet till
Storbritannien och kom sedermera att provas vid Court of Appeal,

fortséttningsvis CoA, som meddelade dom i juli 2021.!16

I tolkningen av EU-domstolens uttalanden menar CoA att EU-domstolen
inte uttryckligen svarar pé fragan om det direkt utgdr ond tro att registrera
ett varumadrke utan avsikt att anvdnda det for de varor och tjanster
registrering sokts for. Ddaremot menar CoA att det dr underforstatt att det
inte dr ond tro enbart pd den grund att registrering sokts utan intention att
anvinda varumirket. For att ond tro ska anses foreligga, kravs det att
avsaknaden av intention kombineras med andra objektiva, relevanta och
stadigvarande omstindigheter som tyder pa att ond tro forelegat vid

tidpunkten da ansokan ldmnades in.!!”

113 C.371/18 SkyKick, p. 78.

114 C.371/18 SkyKick, p. 76-77.

115 C.371/18 SkyKick, p. 79.

116 Sky Ltd & Ors v SkyKick, UK Ltd & Anor (Rev2) [2021] EWCA Civ 1121 (26 July
2021).

17 Court of Appeal, SkyKick, p.71.
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I prévningen menar CoA att det dr viktigt att skilja pa en sokande som soker
varumérkesskydd for en specifik klass av varor och tjinster, utan avsikt att
anvianda varumiérket for de sokta klasserna, och en s6kande som soéker
varumérkesskydd for en klass som &r bredare dn vad denne faktiskt avser att
anvinda varumirket for. I det forsta fallet finns en potentiell indikation att
ond tro foreligger, medan det i det senare fallet dr fullt i enlighet med god

tros-beskrivningen av sokandens anvindning och avsedda anvindning.!!8

Det framhélls att det dr viktigt att ge sokanden ett omfattande spelrum innan
det ska anses att en ansdkan ldmnats in i ond tro. Som ett ytterligare skél att
tillata en generds bedomning anges att varuméarkesansokningar ofta laimnas
in av ombud, vilka inte ska dldggas skyldigheten att sétta sig in i klientens
exakta affarsplaner innan ansdkan om registrering lamnas in. Kronologin
och samtliga omstdndigheter som talar for att sokanden hade affarsméssig
anledning att registrera kénnetecknet for de aktuella varorna och tjénsterna
ska beaktas. Syftet med ansdkan ska vara att legitimera skydd av den
faktiska och potentiella utvecklingen av ett varumarke.!!® Ett pdstiende om
att en ansokan har ldmnats in i ond tro ska sdledes behandlas med

forsiktighet. 12

I beddmningen av om ond tro foreligger, maste de olika faktorerna tillmétas
olika vikt beroende pé vilka klasser varumérkesskydd sokts for. En
avsaknad av avsikt att anvéinda utgor inte i sig sjdlvt en grund som
automatiskt resulterar i ond tro. Avsaknad av avsikt att anvénda i
forhallande till vissa av varorna eller tjansterna som faller inom en viss
kategori, medfor inte att det kan hévdas att sokanden inte hade for avsikt att
anvinda varumirket i forhéllande till andra varor och tjénster som faller
inom den aktuella kategorin. Alla kategorier méste beaktas sjilvstindigt.
Fragan om legitimt intresse maste ocksd beaktas och bedomas olika i

forhallande till olika klasser. 12!

18 Court of Appeal, SkyKick, p. 77.
119 Court of Appeal, SkyKick, p. 79.
120 Court of Appeal, SkyKick, p. 78.
121 Court of Appeal, SkyKick, p. 110.
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CoA beddmde att objektiva fakta i det aktuella malet visade att det kunde
foreligga badde goda och onda avsikter med ans6kan om registrering av de
aktuella varumirkena. Mélet med ansdkningarna ansags dverensstimma
med varumérkets huvudsakliga funktion, att indikera ursprung. Domstolen
menade sig ha funnit legitima anledningar att ansdka om varumirkesskydd
kopplade till Skys expansion och ddrmed 6nskan att skydda sitt varumaérke,
vilket ansdgs vara ett acceptabelt skél att ansoka om brett varumérkesskydd.
Att varumirket var vélként var en bidragande faktor till att CoA landade i

denna slutsats.?2

Mot bakgrund av EU-domstolens uttalanden om partiell ond tro, ogillades
SkyKicks péstdende om att varumérkesregistreringen skulle hévas i sin
helhet. CoA forklarade att en hel kategori inte kan forklaras ogiltig pa basis
av att det foreladg ond tro i relation till endast vissa av varorna och tjénsterna

som faller inom den aktuella kategorin.!??

Varumérkets rykte och hur kint det ar varierar i forhallande till vilka varor
och tjinster som avses, exempelvis dr varumérket ”Sky” olika ként i
forhéllande till blekningsmedel respektive datormjukvara.'?* I forhallande
till vissa varor och tjinster, menade domstolen att Sky saknat avsikt att
anvinda varumirket och det fanns ingen forutsebar utsikt att anvénda
varumdrket i relation till dessa, ”[the] no prospect of use conclusion”, pa
svenska ungefar “’slutsatsen om avsaknad av avsikt att anvdnda”. Dessutom
var ansokningen om varumaérkesskydd for ett brett omféng av varor och
tjanster en del av en uttéinkt strategi. Svarigheten med anvéndningen av
’slutsatsen om avsaknad av avsikt att anvidnda” ligger i att huruvida den
finner att ond tro foreligger eller ej, varierar beroende pa vilka varor och
tjanster som dr foremal for provning. Sky hade varit oférmdgna att

tillhandahalla en rationell forklaring till varfor det var pakallat att skydda

122 Court of Appeal, SkyKick, p. 106; Se domstolens uttalande i C-529/07 Lindt.
123 Court of Appeal, SkyKick, p. 109.
124 Court of Appeal, SkyKick, p. 110.
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varumdrket dven i forhallande till blekmedel. Detta géllde ddremot inte 1
forhallande till datormjukvara, dér SkyKick invént att Sky inte hade for
avsikt att anvdnda varumaérket i forhallande till alla typer av datormjukvara.
Den omsténdigheten, menar dock CoA utgdr inte en sddan relevant, objektiv
indikation pé att ond tro forelegat. Att registrera ett varumérke dér avsikten
ar att endast anvénda det for en eller ett fital av de varor eller tjinster som
faller inom en viss kategori dr inte mer 4n att bedoma som en indikation pa

att ond tro foreligger.'?

CoA menar att det dr naturligt att en s6kande inte har vetskap om hur dess
nédringsverksamhet inom den aktuella kategorin kommer utvecklas under de
néstfoljande fem ar efter att ansdkan om registrering ldmnats in. En sddan
sOkanden kan inte anklagas for att ha ldmnat in en ansdkan i ond tro.
Avsaknaden av en kommersiell strategi for hur varumérket ska anvéndas vid
tidpunkten da ansdkan lamnas in, kan inte konstituera ond tro, eftersom
strategin att anvénda kénnetecknet for endast en eller ett fatal av de varor
eller tjanster som ingér i den klass varumérkesskydd soks for, &r i enlighet

med mélen med EU-VMF.!26

4.1.4 Slutsats

For det foljande ska det pAminnas om att CoA:s uttalanden kring tolkningen
av ond tro dr del av nationell rétt och saledes dr det inte klart att detta &r den
korrekta tolkningen av hur ond tros-begreppet ska forstas och tillimpas. Det
utgdr dock en viktig dimension 1 bedomningen, och kan sitta EU-
domstolens uttalanden i ett annat ljus. Vidare ska konstateras att de faktorer
och omsténdigheter som presenteras i det foljande &r relevanta for
diskussionen av en annan faktor, varfor en faktor eller omsténdighet i vissa

fall kan behandlas under flera underavsnitt.

125 Court of Appeal, SkyKick, p. 112-113.
126 Court of Appeal, SkyKick, p. 116-117.
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Ml & intresseavvigning

Inledningsvis ska konstateras att utgadngen i C-529/07 Lindt tar fasta pa
syftet med EU-VMF och EU-VMD, att forhindra illojal konkurrens och
uppna en sund inre marknad. Genom uttalandena i C-529/07 Lindt och
sarskilt C-104/18 Koton antas en flexibel approach till hur begreppet ska
tolkas dér stor vikt laggs vid vad som Overensstimmer bédst med syftena
med EU-VMD och EU-VMF. Syftena med lagstiftningen och den
intresseavvigning som ska ske 1 avgoérandet av hur ond tro ska tolkas intar
saledes en central roll i bedomningen. Som angivet i 2.2 Mélen med EU-
VMF och EU-VMD stadgar skél 32 EU-VMD att ett registrerat varumérke
endast bor skyddas i den utstrackning det faktiskt anvinds, och i det fall ett
tidigare registrerat varumairke inte anvénts i praktiken, bor inte dess
innehavare kunna motsitta sig eller ogiltigforklara ett yngre varumirke.
Foljsamheten av detta stillningstagande kan ifragasattas, sirskilt efter
uttalandena i C-371/18 SkyKick dér sokandens intressen far véga sérskilt
tungt. An tyngre viiger sbkandens intressen i det fall CoA:s tolkning av
uttalandena i C-371/18 SkyKick dr korrekta. Fragan dr hur och ens om CoA
beaktat denna intresseavvigning eftersom det i den brittiska domen uttalas
att sokanden vid tidpunkten for ansdkan inte kan aldggas skyldighet att veta

hur varumirket kommer anvindas, eller ens ha ndgon sédan plan.

Enligt min mening &r det sdrskilt pdkallat att frin EU-domstolens sida
tillhandahalla fler riktlinjer kring hur vigledande malen med lagstiftningen
ska vara i en ond tros-beddmning. I mitt tycke later CoA genom sitt domslut
sOkandens eller innehavarens intressen véga ldngt tyngre én intervenientens,

vilket inte kan ha varit avsikten med varumérkeslagstiftningen om ond tro.

Det som mojligtvis skulle kunna tala for en generds tolkning av legitimt
intresse och avsikt att anvénda r att det finns mdjlighet for intervenienten
att hdva varumirkesregistreringen efter fem &r, men bara under forutséttning
att varumadrket inte anvinds. Det ska dessutom tilldggas att upphévningen da
sker pa basis av en annan ogiltighetsgrund och inte bestimmelsen om ond

tro. Frdgan dr darfor hur tungt denna mojlighet bor viga i en sddan
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avvigning och om det ens dr mojligt att vidga in mdjligheten att hdva
varumirket pa en annan ogiltighetsgrund i bestimmandet av hur ond tro ska

tolkas.

Sokandens avsikt

Genom EU-domstolens avgorande i C-371/18 SkyKick tillhandahalls ett
fortydligande av hur faktorn sokandens avsikt som introduceras i C-529/07
Lindt ska forstas. Tillimpningen av ond tros-begreppet skérps till att 1
princip endast omfatta de situationer dir registrering sker enbart i syfte att
utestinga andra fran marknaden som i C-529/07 Lindt eller situationer dir
avsikten dr uppenbart ond. I CoA framhalls att EU-domstolen inte
uttryckligen anger om sdkandens avsikt ensamt kan ligga till grund for ond
tro. Av tidigare C-104/18 P Koton, C-529/07 Lindt framgér det visserligen
inte explicit att det inte finns ndgon faktor som ensamt, automatiskt innebar
att ond tro foreligger. Uttalandena om att det ska genomforas en
helhetsbedomning skulle dock kunna indikera att det inte finns ndgon grund
som automatiskt innebdr att en ansdkan ldmnats in i ond tro. I
helhetsbedomningen ingar att beakta konsekvenserna av att landa i den ena
eller den andra slutsatsen dir ledning tas i vad som &r mest gynnsamt for att
uppna malet med en vélfungerande inre marknad. Samtidigt, ska det visa sig
i senare fall att sokandens avsikt dr en faktor som viger mycket tungt i

bedémningen. '’

Avsaknaden av ett uttryckligt svar medfor att CoA landar i slutsatsen att en
ansdkan om registrering av varor och tjanster utan avsikt att anvinda
varumérket for de varor och tjinster de registrerats for utgor en potentiell
indikation pé ond tro. Jag delar inte CoA:s tolkning, eftersom EU-domstolen
aterkommande uttalat att en registrering méste vara forenlig med
varumirkets grundldggande funktioner, darfor bor den korrekta
uppfattningen vara att det foreligger krav pa att varumaérket faktiskt anvinds

i forhallande till de varor och tjdnster det registrerats for.

127 Se 4.3.2 T-663/19 MONOPOLY och dir efterfoljande slutsatser i avsnitt 4.3.3 Slutsats.
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Ett ytterligare fortydligande av vad som utgor en tillricklig “avsikt att
anvénda” vore onskvirt. En tolkning av detta gors av CoA, men fragan ér
om detta en korrekt tolkning av EU-domstolens uttalande? Sarskilt mot
bakgrund av att EU-domstolen betonar att syftet med EU-VMD och EU-
VMF ska vara végledande.

Kommersiellt forsvarbart

Domstolen ldgger dven stor vikt vid vad som &r kommersiellt forsvarbart,
vilket verkar underkastas en for sokanden forhallandevis generds
bedomning. Det betonas sérskilt att en niringsidkare inte kan veta hur
dennes verksamhet ska komma att utvecklas. Sammantagna uttalanden i
C-529/07 Lindt, C-104/18 P Koton och C-371/18 SkyKick tyder pd att det i
princip ska vara uppenbart att det saknas en avsikt att anvinda for att

registreringen inte ska godkénnas.

CoA:s pastaende att en avsaknad av avsikt att anvénda utgdr en potentiell
indikation pé att ond tro foreligger, i kombination med CoA:s uttalande att
en sOkande aldrig kan aldggas att vare sig beritta eller i forvég planera exakt
vad denne ténker anvinda sitt varumérke for, innebédr en ldngtgdende
tolkning av EU-domstolens uttalanden som dr gynnsamma for sdkanden.
Skulle detta vara en korrekt tolkning av EU-domstolens uttalanden om hur
ond tros-begreppet ska tolkas innebar att det att det ligger klaganden en
stor borda att visa att ansdkan ldmnades in i ond tro. I princip krévs att det
foreligger uppenbara omstiandigheter som indikerar att s skett. Exempelvis
att det kan visas att det finns en tredje man som lider skada, eller att ansdkan

ldamnats med ett syfte som i sin helhet dr ont.

CoA uppstiller séledes hoga krav pa den som vill hindra en registrering
eller ogiltigforklara ett redan registrerat varumaérke pa grund av ond tro. I
det fall CoA:s tolkning av EU-domstolens uttalande ar korrekt ar det
aterigen nodvéndigt att EU-domstolen tillhandahaller ytterligare riktlinjer

avseende forstaelsen av nir det ska anses vara kommersiellt forsvarbart att
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limna in en ansdkan om varumirkesregistrering. Aterigen uppkommer
fragan om hur vil denna gynnsamma tolkning dverensstimmer med EU-
domstolens uttalanden om att tillimpningen ska ta ledning i syftena med
EU-VMD och EU-VMF. Risken nér det ska beaktas att begreppet ska
tillampas 1 affarslivet, dr som det visat sig dven i forhdllande till faktorern
sOkandens avsikt att innehavarens intressen tilldts viga oproportionerligt
mycket tyngre in tredje mans intressen i den intresseavvidgning som &r

pékallad.

Slutligen ska noteras att det i CoA dven uttalas att det ska genomforas olika
bedomningar i forhdllande till de olika typerna av varor och tjanster.
Huruvida EU-domstolen stir bakom denna tolkning framgar inte av praxis,
men det dr tinkbart att den ingér i den helhetsbeddmning som é&r pakallad

enligt praxis.!?®

Forvixlingsrisk

Den sista faktorn att behandlas ndrmre i detta avsnitt dr frigan om
forvaxlingsrisk. Att det skulle foreligga ett krav pa forvixlingsrisk med ett
tidigare identiskt eller liknande kénnetecken visade sig vara en vil utbredd
missuppfattning bland EU:s medlemsldander. Genom C-104/18 P Koton
klargjordes att domstolens uttalanden 1 C-529/07 Lindt inte alls skulle tolkas
sa generellt som tidigare uppfattats bland de nationella domstolarna. Fran att
forvaxlingsrisk betraktats som ett absolut krav for att en ansokan skulle
kunna anses inlimnad i ond tro ska det nu beaktas som en faktor bland
andra som kan vara av relevans for bedomningen. Genom avgdrandet i C-
104/18 P Koton breddades med andra ord ond tros-begreppets
tillampningsomrade kraftigt.

Aven om C-104/18 P Koton klargjorde att det inte foreligger nigot absolut
krav pa forvixlingsrisk for att ond tro som registreringshinder och

ogiltighetsgrund ska kunna tilldimpas, aterstar vissa fragetecken. EU-

128 Se exempelvis C-529/07 Lindt.
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domstolen tillhandahéller inte ndgon forklaring 6ver varfér varor och
tjanster som inte dr forvaxlingsbara med en tidigare registrering kan
blockera registreringar for andra klasser. En tankbar forklaring till slutsatsen
ar risken for renommésnyltning och att domstolen beaktar att innehavaren
kan komma att vilja anvinda sitt varumairke for ytterligare varor och tjinster
utdver de som angetts i ansokan 1 framtiden. Vid beddmning av om en
ansokan ldmnas in i ond tro, méste dock de bakomliggande

intresseavvigningarna héllas i minnet.

Tva forstaelser av ond tro

Genom C-104/18 P Koton presenteras tva alternativa typfall i vilka en
domstol eller behdrig myndighet kan finna att en ansékan ldmnats in i ond
tro. Antingen ska det framgé av relevanta och samstammiga uppgifter att
syftet med ansokan inte varit att pa ett lojalt satt delta i konkurrensen pa
marknaden, utan syftet har varit att underminera tredje parts intressen pa ett
sdtt som inte dverensstimmer med érliga affairsmetoder. Alternativt har
intentionen varit att erhalla en exklusiv réttighet, for andra syften én att
anvénda registreringen pa ett sddant sétt som &r i enlighet med ett
varumérkes grundliggande funktioner. Den senare kan exemplifieras genom

senare refererade rittsfall.!?®

Avgorandet C-529/07 Lindt utgdr exempel pd den forsta typen, det vill séga
att ans6ka om varumaérkesskydd i syfte att stinga ute konkurrenter. I det hér
fallet foreligger det en avsikt hos s6kanden att anvinda varumirket i
enlighet med varumairkets grundldggande funktioner. Samtidigt finns det

tydliga inslag av bedrégligt beteende i ansdkan.

I C-104/18 P Koton'®? anges att i det fall en ansokan om registrering ingetts
utan syfte att pa ett lojalt sétt delta i konkurrensen men med avsikten att
skada tredje mans intressen eller erhélla en ensamrétt for andra &ndamal dn

de som omfattas av ett varumérkes funktion, dr ogiltighetsgrunden om ond

129 Se avsnitt 4.3.2 T-663/19 MONOPOLY.
130.C-104/18 P Koton, p. 46.
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tro tillamplig. Detta kan forstds som att det foreligger krav pé att det ska
finnas en klar avsikt att anvéinda varumérket for samtliga de varor och
tjanster registrering soks for, vilket i sddana fall skulle innebéra att den
tolkning CoA gjorde i C-371/18 SkyKick &r felaktig. Alternativt kan det
forstas som CoA tolkar C-371/18 SkyKick, att sdvida det inte finns en ond
avsikt, utgor det inte ond tro att limna in en ansdkan for en bredare varu-och
tjansteforteckning, om det finns en avsikt att anvéinda det aktuella
varumérket i framtiden for de varor och tjénster registrering soks for. Om
det dr den korrekta tolkningen av av uttalandet i Koton, blir det svart att se i
vilka fall en domstol eller behdrig myndighet faktiskt skulle kunna finna att
ond tro foreldg innan feméarsperiodens utgang. Ond tro blir i sddana fall en
tandlos ogiltighetsgrund, eftersom sokanden kan réttfardiga en bred varu-
och tjansteforteckning genom att pasté att denne inte vet hur verksamheten
kommer utvecklas, och inte heller ar skyldig att tillhandahélla ndgon

verksamhetsplan eller forklaring.

Partiell ond tro

Vad giller fragan om partiell ond tro & EU-domstolen kortfattad nir den
konstaterar att det star klart av artikel 59(3) EU-VMF att grunden for
ogiltighet endast géller i forhdllande till vissa av de varor och tjénster
varumarket soks registrering for.!3! Det tycks vara en rimlig slutsats,
eftersom en total ogiltigforklaring skulle utgdra en orimligt hird

bestraffning.

Faktorerna i forhdllande till varandra

De omsténdigheter och faktorer som presenteras som relevanta i ovan
refererade réttsfall kan sammanfattas enligt foljande: 1) en allmén vetskap
om att en konkurrent salufor en identisk eller liknande produkt, 2)
sokandens avsikt med ansokan, 3) tredje mans anvéndning av sitt
kénnetecken som é&r registrerat for en vara som &r identisk eller av liknande

slag, 4) varumirkets karaktir, 5) beaktande av att begreppet tillimpas 1

131 C-371/18 SkyKick, p. 79.
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affarslivet, 6) syftena med EU-VMD och EU-VMF, 7) forvaxlingsrisk.
Dessa dr mer eller mindre vanligt forekommande, men utgdr samtliga
exempel pa faktorer och omsténdigheter som kan ligga till grund for
bedomningen. Dessa utgors huvudsakligen av faktorer som ér generella, och
som har ett brett tillimpningsomrade, sirskilt de tre forsta som presenteras i
C-529/07 Lindt. Aven om EU-domstolen inte uttryckligen anger att dessa
innehar en sérstéllning, formar de de facto stommen i ond tros-
beddmningen, vilket underbyggs genom senare referat som dven utvecklar

dessa faktorer ndrmre.

De tre faktorer som presenteras i C-529/07 Lindt; 1) sokandens vetskap om
tredje mans anvéndning av ett liknande eller identiskt kénnetecken, 2)
sOkandens avsikt att hindra tredje mans fortsatta anvéindning och slutligen 3)
graden av rittsskydd for de aktuella kdnnetecknen, utgors av tvé subjektiva
och en objektiv omstiandighet som relevanta i beddmningen. Frdgan om
faktorn sokandens avsikt aterkommer i samtliga refererade rittsfall, vilket
torde tyda pa att den utgor en viktig faktor i beddmningen eftersom den
verkar vara relevant i ménga av de fall dér det pastas att en ansokan ar

inlamnad 1 ond tro.

Redan i det forsta réttsfallet om ond tro, C-529/7 Lindt, fasts 6vervigande
vikt vid de subjektiva faktorerna som baseras pa omsténdigheter hinforliga
till sokandens instillning och handlande. Samtidigt 4r det tydligt att EU-
domstolen 6ppnar upp for att introducera ytterligare faktorer och
omstandigheter som relevanta i beddmningen, genom betoningen pa att det
ska genomf0ras en helhetsbedomning av samtliga relevanta omstindigheter
i det enskilda fallet. Redan hir faststills det att det ar ett begrepp som ska
komma att fa ett brett tillimpningsomrade, dar det kan bli svart att stilla upp
fasta faktorer och omstdndigheter som ska provas i varje fall av ond tro. De
faktorer som listas, bade i C-529/07 Lindt och efterfoljande praxis &r att
betrakta som faktorer som kan anvéndas i beddmningen, snarare dn faktorer

som ska anvindas i bedomningen. Foreligger inga av de faktorer som réknas
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upp 1 C-529/07 Lindt utgdr det saledes inte hinder mot att en domstol eller

behorig myndighet trots allt kan finna att en ansdkan ldmnats in i ond tro.

Avslutningsvis kan konstateras att de faktorer och omsténdigheter som
beaktas i bedomningen till 6vervdgande del dr subjektiva, tillsammans med
betoningen pa att provningen ska forankras i afférslivet, sétter tonen for ond

tros-begreppets framtida utveckling.

4.2 Ohederlig installning

4.2.1 C-528/18 P Outsource2india

2008 registrerade ett tyskt foretag figurvarumaérket ”Outsource2India” hos
Europeiska Unionens Immaterialrittsmyndighet, EUIPO. Fem ar senare
ansokte det indiska foretaget Flatworld, om att den tyska
varumirkesregistreringen skulle hévas pa grund av att ansdkan ldmnats in i
ond tro i enlighet med artikel 51(1)(b) RADETS FORORDNING (EG) NR
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken,
fortséttningsvis forordning 207/2009 (nuvarande artikel 59(1)(b) EU-VMF).
Vid registreringstillfallet hade det tyska foretaget for avsikt att ingd ett
affarsforhallande med Flatworld, som hade anvént varumarket
outsource2india innan det tyska foretaget ansokt om registrering. Tribunalen
ansdg att det inte var visat att syftet med registreringen varit att snylta pa
Flatworlds varumérke. Det var snarare en deskriptiv term fri att anvéinda {for
alla aktorer 1 den aktuella sektorn, varfor intentionen att anvanda
Outsource2India inte kunde anses ohederlig. Det var inte utrett att ansdkan
lamnats in 1 bedrigligt syfte, utan det faktum att figurvarumirket innehdll
figurativa element som aldrig anvénts av Flatworld indikerade motsatsen.!?
Fragan i mélet var sdledes om det kunde utgdra ond tro att registrera ett
deskriptivt varumédrke och om tidigare affarsférhallanden kunde utgdra

omstdndigheter relevanta for bedémningen av ond tro.

132 Domstolens dom av den 13 november 2019, Outsource2India, C-528/18 P,
EU:C:2019:961, p. 7-15.
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Omsténdigheten att det tyska foretaget sokt samarbeta med Flatworld och
ingd en afférsforbindelse, och Flatworlds uttryckliga motvilja och
invindningar mot Outsource2Indias anvdndning av det omtvistade
varumairket pa sin hemsida tillsammans med omstdndigheten att
Outsource2India hade ansokt om registrering av ett varumirke som innehdll
en reproduktion av ett element som redan anvéndes av Flatworld medforde

att ansokan ansdgs inldmnad i ond tro.!*3

Aven om varumirket potentiellt var av deskriptiv natur, utgor inte det en
omstdndighet som hindrar att en ansdkan, som ldmnats in under de
omstdndigheter som beskrevs i foregédende stycke, kan anses vara inldmnad i
ond tro. Det giller &ven om domstolen anség att Flatworld inte hade
exklusiv rétt till ”outsource2india”. Trots avsaknaden av en exklusiv
rittighet menade EU-domstolen att det anda var mgjligt att det elementet
tillsammans med figurativa element, kunde registreras som ett EU-
varumirke pa ansokan av en konkurrent till Flatworld. Avgoérande i det hér
fallet var dock att varumaérket Outsource2India registrerats i syfte att
samarbeta med Flatworld, och att ansdkan om registrering av ett varumarke
som inneholl det specifika ordelementet ”Outsource2India” lamnades in kort

efter att Flatworld frantritt samarbetet.!3*

4.2.2 T-33/11 BIGAB

Ytterligare omstédndigheter att beakta i beddomningen av om en ansdkan
ldmnats in i ond tro eller om det finns legitima skal att ansdka om
registrering presenterades i T-33/11 BIGAB. Tribunalen menade att ett sokt
varumirke forvisso kan vara likt ett tidigare registrerat varumarke, men att
en sadan ansokan kan rattfardigas om det ur ett kommersiellt perspektiv
finns skal att ansoka om registrering. Vid den helhetsbedomning som

pakallas enligt artikel 59(1)(b) EU-VMF kan 1) det ifragasatta

133 C-528/18 P Outsource2India, p. 67-68.
134 C-528/18 P Outsource2India, p. 69-70.
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kdnnetecknets ursprung beaktas, 2) dess anvdndning sedan det skapades 3)
samt de affarsméssiga overviganden som fOranlett registreringen av

kiannetecknet som ett EU-varumirke.!33

Avseende varumirkets ursprung lyftes omsténdigheter som tidpunkt for
registrering och ndr varumaérket borjade anvindas av sokanden respektive
intervenienten. Det omtvistade varumérket BIGAB hade anvints sedan
1991, och déarefter, sedan 1999 av intervenienten efter att denne forvérvat
rittigheterna till varumérket. Sokanden borjade dédremot inte anvénda
kdnnetecknet BIGA forrdn 1996, och hade inte registrerat kinnetecknet
sasom varumirke vid den tidpunkt ans6kan om registrering av varumérket
BIGAB gavs in. Mot bakgrund av dessa omstidndigheter landade tribunalen i
slutsatsen att intervenienten varken skapat eller anvént kdannetecknet BIGAB
1 syfte att &stadkomma forvéxling med det redan existerade BIGA och utova

illojal konkurrens. 3

Gillande anviandningen uttalar tribunalen att 6kad marknadsforing och
forsdljning av varor eller tjanster under det aktuella varumarket innan
registreringsansdkan kan tala for att sokandens intention att registrera
varumdrket var god. Saddant handlande talar for att registreringen kan

motiveras utifran en affarsmassig synvinkel.!3

Avseende de affarsméssiga overvigandena menar domstolen att det &r
legitimt att soka varumirkesskydd for varor och tjédnster som marknadsfors
vid tidpunkten dd ansdkan ldmnas in, men god tro kan gélla dven i
forhallande till andra kategorier av varor och tjédnster som sokanden avser att

marknadsfora i framtiden.!3®

135 Tribunalens dom av den 14 februari 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, p. 21-22.
136 7-33/11 BIGAB, p. 22.

1377-33/11 BIGAB, p. 23, 31.

138 7.33/11 BIGAB, p. 25.
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423 T-132/16 VENMO

Omsténdigheten att sokanden inte anvént market vare sig fore eller efter
registrering har presenterats som ytterligare relevant faktor i bedomningen
av ond tro.'** T T-132/16 VENMO foreldg en potentiell konflikt mellan tva
amerikanska bolags liknande varumaérken. Parterna hade forhandlat, men
den ena kom att registrera intervenientens oregistrerade varumirke innan

parterna natt en dverenskommelse. !4

Tribunalen menade att vetskap om en konkurrents tidigare anvandning av ett
liknande eller identiskt varumérke inte i sig sjélvt &r tillriackligt for att dra

slutsatsen att ansdkan ldmnats in i ond tro.!4!

Da det inte hade visats nagon tidigare anvindning kunde det inte anses som
en del i ett strategiskt kommersiellt beteende att ansoka om registrering av
det aktuella varumirket. Aven om varumirket kunde anvindas for att
skydda sokandens tidigare varumérken, fanns det andra, mer logiska
kénnetecken att skydda for att uppnd samma syfte, som inte var identiska
med konkurrentens varumérke.!4? Att sokanden lamnat in en ans6kan utan

att forst meddela motparten, trots att forhandlingar genomforts, ansdgs vara
en ”dold handling”.!4

Det faktum att det ifrdgasatta varumairket inte var kint inom EU nér det
anvindes av motparten som inte ansokt om registrering exkluderade inte att
sokandens motiv kunde anses ohederliga.!** En sokande kunde dérfor inte
hindra en konkurrents intrdde pa marknaden dven om konkurrenten inte
planerade att expandera sin verksamhet utanfor USA inom en néra framtid
eftersom domstolen inte uteslot att denne sd smaningom skulle expandera

verksamheten till EU.!4

139 Se tribunalens dom av den 5 maj 2017, VENMO, T-132/16, EU:T:2017:316.
140 7-132/16 VENMO, p. 1-10.

141 7-132/16 VENMO, p. 48.

142 T7-132/16 VENMO, p. 52-53, 57.

143 T7-132/16 VENMO, p. 62.

144 T7-132/16 VENMO, p. 69; Khuchua (2020), s. 114.

145 7-132/16 VENMO, p. 70-71; Khuchua (2020), s. 114; Matijevic (2017), s. 8.
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Aven om ordningen fér EU-varumirken bygger pa en princip om forsta
ansokan” artikel 8(2) EU-VMF ér det mojligt for en anvindare av ett
oregistrerat mirke inom EU att hindra en ansdkan om registrering av ett
liknande eller identiskt varumérke for liknande eller identiska varor eller
tjdnster genom ond tro.'# Eftersom det i det aktuella fallet var obestritt att
sOkanden hade vetskap om intervenientens anviandning av det identiska
oregistrerade mirket, kunde provningen av hur ként det aktuella
kénnetecknet var och om intervenienten visste eller borde ha vetat att en
tredje part anvénde ett identiskt eller liknande tecken for identiska eller

liknande varor utelimnas.'4’

4.2.4 T-795/17 Neymar

Omsténdigheterna T-795/17 Neymar var att M hade registrerat
ordvarumérket "NEYMAR” i klass 25 kldder m.m. under ar 2013. Tre ér
senare ansokte fotbollsspelaren Neymar om att fi varumaérket upphévt och
menade att ansdkan om registrering ldmnats in i ond tro med stdd i artikel

51(1)(b) forordning 207/2009 (nuvarande artikel 59(1)(b) EU-VMF).!48

Tribunalen upprepade att de faktorer som presenterades i C-529/07 Lindt
endast utgjorde exempel pa omstdndigheter som kan beaktas i ond tros-
beddomningen. Ytterligare faktorer relevanta for beddmningen kan vara 1)
den underliggande kommersiella logiken bakom varumirkesansokan, och 2)
kronologin av event som leder fram till ansokan.'# Tribunalen forklarade att
konceptet ond tro relaterar till s6kandens subjektiva motiv med ansdkan, en
ohederlig intention eller annan ond avsikt. Det innefattar ett beteende som
avviker frn accepterade principer, etiskt beteende eller andra odrliga

affirsmetoder.!°

146 T-132/16 VENMO, p. 67.

1477-132/16 VENMO, p. 68.

148 Tribunalens dom av den 14 maj 2019, Neymar, T-795/17, EU:T:2019:329.

149 7-795/17, Neymar p. 20-22; C-529/07 Lindt, p. 41-42.

150 T7-795/17 Neymar, p. 23; Tribunalens dom av den 7 juli 2016, LUECO, T-82/14, p. 28,
EU:T:2016:396.
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Vidare betonas att det inte kan presumeras att ansdkan 1dmnats in i ond tro 1
det fall en sokande ansoker om registrering av ett marke som bestar av ett
ordelement identiskt med en persons namn, och s6kanden har vetskap om
personens ryktbarhet. Detta innebér inte automatiskt att en ansdkan lamnats

in i ond tro.!d!

I syfte att réittfardiga registreringen forde sokanden fram tre argument; 1)
han hade inte ansokt om varumirkesskydd i syfte att senare anvédnda
registreringen fOr att fora process mot intervenienten 2) ond tro hade bara
forelegat om han hade fortsatt registreringsprocessen och trotsat
intervenientens invdndning, och slutligen 3) att ordelementet "Neymar”
saknade varumérkesréttsligt skydd vid den relevanta tidpunkten. Tribunalen
menade dock att hans argument inte kunde rittfardiga registreringen.!>2
Beddmningen om syftet var ohederligt foljer av det faktum att ansdkan om
registrering lamnades enbart i syfte att skapa en association med

intervenienten namn i syfte att dra fordelar av dess attraktionskraft. '3

I det aktuella mélet faststillde tribunalen att Neymar var vélkénd i Europa
vid tidpunkten for ansdkan, och sokanden kunde saledes inte anses vara
ovetande om vem intervenienten var vid tidpunkten for ansdkan. S6kanden
misslyckades att visa att syftet med ansdkan var en annan n 6nskan att dra

nytta av intervenientens renommé.'>*
4.2.5 Slutsats

Gemensamt for Outsource2India, Venmo, Neymar och BIGAB ir att det i

samtliga finns ndgot inslag av bedrégligt beteende, en ond avsikt.!*> I flera

151'7-795/17 Neymar, p. 52-53.

152 7-795/17 Neymar, p. 54.

153 T7-795/17 Neymar, p. 55-56.

154 T-795/17 Neymar, p. 46.

155 For det foljande ska det noteras att det i T-795/17 Neymar rér sig om ett personnamn
medan det i T-33/11 BIGAB och T-132/16 VENMO rdr sig om ett annat varumérke. Fallen
ror dock samma typ av problem, dér tribunalen dessutom hénvisar till tidigare réttspraxis
(exempelvis C-529/07 Lindt) som rorde varumdrken, varfor domskélen ndmnda réttsfall i
det foljande diskuteras parallellt.
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av dessa kan omsténdigheter som é&r relevanta for bedomningen exempelvis
av faktorerna 1) en allmén vetskap om att en konkurrent salufor en identisk
eller liknande produkt eller 2) s6kandens avsikt som presenterades i avsnitt
4.1 utldsas. Ytterligare omstindigheter som presenteras som relevanta for
beddmningen av ond tro &r 8) tidigare affarsforhéllande eller kontakt mellan
parterna, 9) klagandens uttryckliga motvilja att sokanden ansoker om
registrering av det omtvistade varumaérket, 10) det sokta varumirkets
ursprung, 1°¢ 11) anvindningen av det sokta varumérket sedan det skapades,
12) de affdrsmissiga 6verviganden som foranleder ansdkan!>’ 13) om det
finns andra mer logiska registreringar'>® och slutligen kan 14) den
underliggande kommersiella logiken beaktas.!>® Den senare kan dven séigas

inbegripa tidigare presenterade omstindigheter, exempelvis 8, 10 och 12.

Ett 6vergripande tema bland de omstdndigheter som presenteras som
relevanta i beddmningen &r att de har en néra koppling till sokandens
faktiska handlande och att begreppet tillimpas i afférslivet. De tre
omsténdigheter som presenteras i T-33/11 BIGAB, 1) det ifrdgasatta
kénnetecknets ursprung 2) anviandning av kdnnetecknet sedan det skapades,
samt 3) samt de affarsmissiga dvervidganden som foranlett registreringen av
kdnnetecknet som ett EU-varumirke ger uttryck for den helhetsbedomning
som &r pdkallad enligt C-529/07 Lindt diar omsténdigheter bdde fore och

efter registrering beaktas. Stor vikt ldggs séledes vid sokandens handlande.

I de efterfoljande avgorandet C-528/18 P Outsource2India och T-132/16
VENMO, beaktas foregaende forhandling eller andra kontakter med
intervenienten som omstandigheter relevanta for att bedoma s6kandens
avsikt. Det kommersiella beteendet, och sarskilt om det fanns andra
alternativ for att uppna ett liknande resultat, 1 T-132/16 VENMO:s fall att
ansoka om registrering for andra varumirken, presenteras som relevanta

omstdndigheter. Dessutom breddar tribunalen omstandigheten anvéndning

156 Jfr. avsnitt 4.2.1 C-528/18 P Outsource2India.
157 Jfr. avsnitt 4.2.2 T-33/11 BIGAB.

158 Jfr. avsnitt 4.2.3 T-132/16 VENMO.

159 Jfr. avsnitt 4.2.4 T-795/17 Neymar.
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som presenterades i T-33/11 BIGAB till att &ven omfatta hur varumérket

anvénts fore registrering.

Avgorandet T-132/16 VENMO utvidgar dven bedomningen av
“kéandhetsfaktorn”, den faktor som i tidigare avsnitt bendmnts som 1) och
som utkristalliserades genom C-529/07 Lindt. Genom detta star det klart att,
trots att ett varumérke endast anvénts eller ar kint utanfér EU, kan faktorn
kdnnedom om ett tidigare eller identiskt varumirke anses uppfylld och en
domstol eller behdrig myndighet énda beakta detta i beddmningen. Av
tribunalens argumentation att doma verkar detta stéllningstagande relaterat
till omstandigheten om den kommersiella logiken da den anser det sannolikt
att en verksamhet inom en néra forestdende eller avldgsen framtid kan

komma att expandera till unionen.

De omsténdigheter som tar sikte pd hindelser innan ansdkan ldmnas in som
presenteras i C-528/18 P Outsource2India, T-132/16 VENMO och T-33/11
BIGAB breddas till att omfatta ytterligare situationer i T-795/17 Neymar
dér det i stéllet talas om “’kronologin av event som leder fram till ansdkan”
vilket &r ett bredare uttalande dn “affarsmissiga Overviaganden som foranlett
registreringen” som presenterades i T-33/11 BIGAB. I och med detta gar
man fran den mer subjektiva beddmningen inriktade pa sokandens avsikter,
till att introducera en bedomning som baseras pa mer objektiva
omstindigheter, saker som faktiskt har héint. Aven hir kan tendenser till att
bredda bedomningen till att bli mer formlos utldsas, dir det finns fa

begrinsningar i vilka omsténdigheter som kan beaktas i beddmningen.

Den omsténdighet som presenteras i T-795/17 Neymar tar sikte pa hdandelser
som foregar ansdkan och skulle kunna vara relevanta for beddmningen av
faktorn ”s6kandens avsikt” som presenterades i C-529/07 Lindt. Tribunalens
uttalanden i T-795/17 Neymar innebér en vidgning av vilka omstdndigheter
som kan beaktas i beddmningen. En nyhet som presenteras i T-795/17
Neymar &r att dven vilkdnda namn kan vara relevanta i bedomningen.

Tribunalen for ingen diskussion om huruvida namnet anvénds sdsom
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varumérke, utan konstaterar, utifran de omstdndigheter som presenterades i
fallet att sokanden hade kdnnedom om ett tidigare ’kénnetecken” pa

marknaden med vilket sokandens varumérke kunde forvixlas med.

Aven om de omstiindigheter som presenteras som relevanta i T-795/17
Neymar kan sdgas relatera till den 1 C-529/07 Lindt presenterade faktorn
sokandens avsikt, ger T-795/17 Neymar uttryck for ytterligare en typ av ond
tro. I T-795/17 Neymar soks varumérkesskydd i syfte att snylta pd ndgon
annans renommé da sokanden avser att salufora produkter eller tjinster som
liknar eller indikerar koppling till annan persons kidnda personnamn eller

varumarke.

Det ér svért att se hur en sokande skulle kunna argumentera for att kunna
forsvara sin ansokan da det sokta varumirket motsvarar ett tidigare vilként
varumirke eller namn. Aven om det uttalas att den omstiindigheten inte
automatiskt medfor att ond tro foreligger, verkar det i praktiken som att
faktorerna 1) sdkandens avsikt och 2) hur ként det tidigare varumaérket ar
véager tungt i bedomningen och tillméts dvervigande vikt i forhéllande till
omstdndigheten att ansdkan kan vara “affarsmissigt motiverad”. Av
avgorandet i T-795/17 Neymar verkar avsikten att skapa en association med
intervenientens namn i syfte att dra nytta av dennes renomm¢ tillrdckligt for
att domstolen ska finna att ansdkan limnas in i ond tro. Ar det tidigare
varumdrket eller namnet ként, dr den bevisborda som aligger s6kanden att
visa att ansdkan inte 1dmnats in 1 syfte att snylta pa det tidigare varumérkets

eller namnets renommé hog.

Det saknas en diskussion kring pé vilket sitt tidigare presenterade relevanta
omsténdigheter som den kommersiella logiken, som presenterades i T-33/11
BIGAB och avsikten att anvdnda varumaérket i enlighet med dess
grundldggande funktioner kan ha betydelse for bedomningen. Avsaknaden
leder till slutsatsen att faktorer som sdkandens ohederliga avsikt och
varumdrkets tidigare kdnnedom pd marknaden viger tyngre 4n faktorer som

att en ansokan kan vara affarsméssigt motiverad. Denna slutsats star i strid
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med uttalandena i T-795/17 Neymar om att forvaxlingsrisk med ett tidigare
varumérke (eller personnamn) inte automatiskt innebér att en ansdkan eller
registrering kan hivas pd grund av ond tro. Det &r utan tvivel sa att det
foreldg ett affarsméssigt syfte med M:s registrering av "’NEYMAR”, men
ndgon diskussion kring denna omstandighets virde i en beddmning dér
sOkandens avsikt varit ond fors inte i domskélen. Domstolen tillhandahaller
inte ndgon ytterligare forklaring till varfor sokandens argument inte kan

paverka bedomningen.

Omsténdigheter som att ansdkan om registrering foregatts av forhandlingar
som strandat, ddr en part trots strandade forhandlingar valt att ga vidare och
ansoka om varumérkesrattsligt skydd anses relevanta bade 1 T-132/16
VENMO och det senare C-528/18 P Outsource2India. De utgor viktiga
omsténdigheter i bedomningen om sdkandens kinnedom om det fanns ett
tidigare identiskt eller liknande varuméirke det sdkta varumikret kunde

forvixlas med.

4.3 Aterupprepade ansokningar

4.3.1 T-136/11 Pelikan

Omsténdigheten aterupprepade ansokningar presenterades som relevant for
beddmningen av ond tro i T-136/11 Pelikan dir Pelikan ansokt om
registrering av ett figurvarumirke i klasserna 35 och 39 under &r 2008.
Pelikan var dock sedan ar 1996, innehavare av liknande figurvaruméirken,
registrerade for flera klasser, inklusive klass 35 och 39. Frigan i malet var
dérfor om ett varumirke kunde hévas pd grund av ond tro om s6kanden
ansokt om nyregistrering av ett varumédrke som liknade ett av honom

tidigare registrerat varumérke, for samma typer av varor och tjanster.!°

160 1 jungblad (2019), s. 68.
60



Tribunalen uttalade att &ven om varumaérkena var lika och inte skiljde sig &t
ndmnvért, utgor inte det faktum automatiskt att det anses vara en upprepad
ansokan i ond tro.'®! God tro presumeras tills motsatsen &r bevisad.'®?
bedomningen beaktas dock om det funnits en avsikt att hindra tredje part
fran att trdda in pa marknaden eller om ansdkan sker i syfte att utoka

feméarsperioden for icke-anvindning.!6?

43.2 T-663/19 MONOPOLY

1 T-663/19 MONOPOLY hade Hasbro registrerat ordmérket "’MONOPOLY”
for vissa varor och tjénster enligt Niceklassificeringen. Vid tidpunkten for
ansokan, hade Hasbro redan tre ginger innan ansokt om och registrerat ett
identiskt ordvarumirke. Det ska noteras att Hasbro vid det muntliga
vittnesmalet erként att det varit en uttdnkt strategi att soka varumairken, just

av den anledning att det inte forelegat nagot krav pd att visa anvandning.'®*

Tribunalen fastslog att det visserligen var vanligt att anséka om
varumérkesregistrering for en bred variation av varor och tjanster, men att det
inte dr tillatet att kringgd anvindningskravet genom att endast addera
ytterligare varor och tjénster i nyansdkan. Upprepade ansdkningar om
registrering av tidigare varumérken kan, under vissa omstandigheter, anses
gijorda 1 ond tro bland annat da intentionen varit att kringga
anvindningskravet. Tribunalen fastslog att det &r legitimt for foretag att rikta
sina kommersiella intressen mot utdkade varor och tjénster och att registrera
ytterligare varumiarken for sddana varor och tjénster.'® Det dr déremot inte
tillatet att skicka in upprepade varumérkesansékningar i endast i syfte att

kringga anvindningskravet i artikel 18 och artikel 58 EU-VMF och artikel 16

16! Tribunalens dom av den 13 december 2012, Pelikan, T-136/11, EU:T:2012:689 p. 33-
34.

162 7-136/11 Pelican, p. 57.

163T_136/11 Pelican, p. 27, 66

164 Ett varumirke som inte uppfyller anvindningskravet blir sérbart for en ogiltighetstalan
pa grund av bristande anvéndning efter fem &r i enlighet med artikel 18 och artikel 58 EU-
VMF och artikel 16 och 19 EU-VMD, se avsnitt 2.4. Anvéndningskravet; Le Gros (2020),
s. 15-16.

165 T-663/19 MONOPOLY, p. 64.
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och 19 EU-VMD.!% [ det fall domstolen finner att objektiva omstindigheter
i ett sdrskilt fall skapar en motbevisbar avsaknad av ond tro, aligger det
sOkanden att tillhandahélla en rimlig forklaring av syftet med ansdkan och
den kommersiella logiken som motiverat denna. Eftersom ndgon sddan
godtagbar forklaring inte tillhandahoélls forklarades varumirket ogiltigt
avseende de klasser skydd tidigare erhallits for genom tidigare registreringar

dd ans6kan ansdgs ha ldmnats in i ond tro i de delarna.!®’

LeGros kommenterar T-663/19 MONOPOLY 1 artikeln ”Trademark Filing:
Avoiding Bad Faith post-SkyKick™ och framhaller att det essentiella i
tribunalens uttalande dr att en sokandes beteende kan resultera i att man
finner att en ansdkan ldmnats in i ond tro, inte for att det inte fanns en
genuin intention att anvdnda varumaérket, utan snarare for att det forelag en
ohederlig intention i form av att man ville undgé anvindarkravet.!6®
Matijevic forklarar situationen som att registreringen ska anses gjord i

defensivt syfte, varfor den ska forklaras ogiltig pa grund av ond tro.!®

4.3.3 Slutsats

Genom T-136/11 Pelikan och T-663/19 MONOPOLY introduceras
ytterligare en form av ond tro, upprepade ansokningar. Omstandigheten 15)
att det saknats en avsikt att anvéinda varumérket i forhallande till de varor
och tjénster registrering sokts for, kan liksom manga av de tidigare
presenterade omsténdigheterna relateras till faktorn sokandens avsikt. I
dylika fall framstar provningen som mer standardiserad, &ven om tribunalen
liksom 1 T-795/17 Neymar noterar att omstindigheten att de bdda
varumarkena ar lika, inte automatiskt medfor att det anses vara en ansokan

gjord i ond tro.

166 T-663/19 MONOPOLY, p. 66; Leffler, Monopoly at the Boards of Appeal — Bad faith
concerning re-applications and re-filings (2019), hdmtad 2022-02-07.

167 T-663/19 MONOPOLY, p. 42 EU:20221:211; Domslutet har §verklagats till EU-
domstolen, se Order of the Court, (kammaren som avgdr om overklaganden godkénns) av
den 1 december 2021, C-373/21 P, EU:C:2021:983.

168 e Gros (2020), s. 15.

169 Matijevic (2017), s. 6.
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Provningen inleds genom att skandens avsikt faststills, finner domstolen
att denna var ond, vanligtvis i syfte att utestdnga konkurrenter, &r det upp till
sOkanden att visa att det finns kommersiellt forsvarbara skél att ansdka om
registrering. Den omstidndighet att syftet varit att kringgd anvindarkravet,
verkar 1 princip medfora en presumtion om att ond tro forelegat. Det innebdr
ocksa att faktorn ”sokandens avsikt” aterigen intar en avgorande roll i
beddmningen och verkar vara den faktor som véger tyngst. | bedomningen
kan dven omsténdigheter som presenteras i avsnitt 4.2 Ohederlig instillning

tas i beaktande, sirskilt avseende bedomningen av sokandens onda avsikt.

4.4 Konflikt med tidigare rattighet

441 T-327/12 SIMCA

1 T-327/12 SIMCA hade ordvarumérket ”Simca” registrerats som ett EU-
varumirke for fordon m.m. av J.W. Strax efter registrering lamnade
klaganden PSA in en ansdkan om upphivning pd grund av att ansdkan
ldmnats in i ond tro. PSA menade att J.W:s syfte varit att forhindra
klaganden fran att anvénda sitt internationella varumérke "SIMCA”
registrerat for en varuforteckning exakt verensstimmande med den J.W.
lamnat in i sin ansdkan. PSA hade under 1970-talet upphort med
forsiljningen av fordon under varumérket ”SIMCA”, trots det var
varumairket fortsatt vilkant. J.W. hade under en tid arbetat for PSA och
kédnde till historien bakom varumirket ”SIMCA”, vilket framgick av
skrivelser till PSA. Av ytterligare skrivelser till ett annat foretag framgick
att J.W. letade efter ett varumédrke som inte ldngre var i bruk eller inte hade
registrerats. PSA hade vid aterupprepade tillfillen anmodat J.W. att avsta
fran rétten till det omtvistade varumairket, vilket J.W. svarade pa genom att

krdva ekonomisk ersittning for att avsté frin sitt registrerade varumarke.!”

1707-327/12 Simea, p. 1, 5, 13, 15.
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Eftersom ”SIMCA” anségs inarbetat i relation till motorfordon ansigs
sOkandens intention vara att snylta pa det renommé som foljde av
klagandens inarbetade varumérke.!”! Det var en av J.W. uttalad
afférsstrategi att anvénda ett varumérke som redan hade anknytning till de
varor som avsags 1 registreringsansdkan, exempelvis ett varumirke som inte
langre anvénds. S6kandens agerande ansigs innebdra en avsikt att utnyttja
den omsténdigheten till sin fordel. Antingen genom att dra fordel av dess
renomme¢ eller till och med i avsikt att konkurrera i det fall intervenienten
skulle ateruppta anvéndningen i framtiden. Tribunalen menade att det inte

kunde uteslutas att intervenienten hade en framtida avsikt att dteranvinda

varumirket ”SIMCA”.172

4.4.2 Slutsats

Avgorandet klargor att om det dr uppenbart att syftet med ansdkan varit att
snylta pa en annans varumérke, dr det 1 princip att anse som en ansdkan
inldmnad i ond tro. Omsténdigheten att sokanden forsokt sélja vidare
varumdrket till den réttmitige innehavaren, utgor ytterligare en
omstandighet relevant for beddmningen av ond tro, 16). I bedomningen ar
det forst pakallat att bedoma hur ként varumarket ar, en faktor som
uppstélldes 1 C-529/07 Lindt, for att kunna bedoma om det 6verhuvudtaget
kunde begés renommésnyltning, och dérefter beakta sokandens avsikt.
Uttalandet om intervenientens framtidsplaner kring varumaérket trots att det
slutade anvédndas under 70-talet, ger aterigen, som exempelvis i C-371/18
SkyKick uttryck for en generds tolkning av sokandens avsikt att anvdnda

och kommersiella framtidsplaner.

171 7-327/12 Simca, p. 46, 56.
172 7-327/12 Simca, p. 61-63.
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5 Sammanfattande slutsatser

5.1 Typer av ond tro

Inledningsvis ska konstateras att f6ljande indelning &r ett forslag pa hur de
olika typerna av ond tro och faktorerna relevanta f6r bedomningen kan delas
in. Det dr min subjektiva tolkning av vilka monster och kategoriseringar av

ond tro som dr mdjliga att utldsa utifrdn ovan refererad praxis.

Av praxisgenomgangen ovan har det visat sig att konceptet ond tro ar
bredare dn att endast omfatta avsiktliga registreringar av tredje mans
kinnetecken for identiska eller liknande varor. Vilken typ av ond tro som dr
for handen &r av vikt att bestimma eftersom det styr vilka faktorer som &r
relevanta i beddmningen. Fragan om vilka typer av ond tro som finns ar
ddarmed i hogsta grad relaterad till frigan om vilka omstandigheter som &r
relevanta for bedomningen om ond tro. Av ovan refererade rattsfall har sju

typer av ond tro identifierats.

Den forsta typen kan identifieras genom att ta ledning i C-529/07 Lindt och
bygger pa en avsikt att blockera tredje man. 1 dylika fall kan det foreligga
en avsikt att anvdnda det aktuella varumérket, men den omstandigheten
utgor inte huvudskalet till att ansdkan om registrering ldmnas in. I
bedomningen av en ansdkan av detta slag, kan en sddan réttfardigas om det
trots den onda avsikten finns en avsikt att anvénda det aktuella varumirket i
enlighet med dess grundldggande funktioner, i kombination med att det

finns skl att anse att en sddan ansdkan var kommersiellt forsvarbar.

Den andra typen av ond tro dr nir en ansdkan om registrering ldmnas in for
ett liknande eller identiskt varuméirke, men avseende andra produkter eller
tjdnster, som kan exemplifieras genom C-104/18 P Koton. I dylika fall utgor
omstdndigheten att sokanden hade kdnnedom om ett tidigare kéinnetecken

den enskilt viktigaste faktorn eftersom denna sedermera intar en avgdrande
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roll i beddmningen av s6kandens avsikt. Nérliggande former av ond tro &r
den tredje typen av ond tro, varumdrkeskapning eller den fjdrde typen,
renommeésnyltning, som 1 C-528/18 P Outsource2India eller T-795/17
Neymar. De bada typerna skiljer sig at i den mening att
varumirkeskapningen avser registrering av identiska varumirken, medan
renommeésnyltningen avser registrering av ett liknande kidnnetecken.
Gemensamt for samtliga tre typer av registrering dr att det finns en avsikt att
anvinda varumirket i enlighet med dess grundlidggande funktioner, men att
det finns ett inslag av onda avsikter i ansdkan. Namnda fall skiljer sig &t fran
C-529/07 Lindt pé det sétt att det i det fallet saknas en avsikt att snylta pa en
annan aktors renommé, det huvudsakliga syftet med ansdkan dr snarare att

hindra konkurrentens fortsatta anvindning.

Den femte typen av ond tro ar avsaknad av avsikt att anvinda det
registrerade varumarket i forhdllande till de varor och tjanster det
registrerats for. Denna kan bendmnas som defensiv registrering och kan
illustreras genom C-371/18 SkyKick och T-663/19 MONOPOLY. Strategin
ar ndrmast att se som ett forsok att skydda mot renommésnyltning och
eventuellt forvixlingsbara varumérken, snarare att det finns en ond avsikt i
forhallande till en potentiell tredje man. Registreringen sker saledes i
defensivt syfte och skiljer sig fran situationen i C-529/07 Lindt pa sa sitt att
sokanden inte registrerar i syfte att vicka talan mot en utpekad tredje man. I
dessa fall dr sokandens avsikt med registreringen den mest avgorande
faktorn. Om avsikten inte dr forenlig med méilen med EU-VMF och EU-
VMD, utgor det en stark indikation pé ond tro. Relaterad till denna typ av
ond tro dr dven den sjdtte typen av ond tro, som ocksé utgors av en
varumirkesregistrering dér det saknas avsikt att anvénda det registrerade
varumadrket, men dér syftet ér att sélja vidare registreringen. Den sker
saledes inte 1 defensivt syfte, utan har ett ekonomiskt motiv, exempelvis

somiT-327/12 SIMCA.

Den sjunde typen av ond tro kan utldsas ur T-663/19 MONOPOLY, och kan

forklaras som upprepade ansékningar. Den innefattar situationen dér

66



liknande eller identiska varumérken ldmnas in strax innan femarsperioden
16pt ut i syfte att kringgd anviandarkravet. Min uppfattning 4r att denna typ
av ansOkan genomgar en mer standardiserad bedomning an ovriga typer,
dven om det i domskélen uttryckligen anges att en helhetsbedomning ska
goras.'”? Aven hir viiger faktorn sékandens avsikt tyngst och utgdr i princip
den enskilt avgorande faktorn for bedomningen. Finner domstolen att
ansokan ldmnades in med en ond avsikt, dligger det sokanden att motbevisa
presumtionen genom att tillhandahalla en godtagbar forklaring av de
kommersiella avsikterna med ansokan. Saledes ar det huvudsakligen tva
typer av omsténdigheter som ar relevanta for beddmningen i dylika fall,
atminstone med ledning av T-663/19 MONOPOLY. I de hér fallen dr det
inte heller av relevans att beakta omstindigheter som hur kédnt varumarket
ar, som presenterades i C-529/07 Lindt eller foregaende forhandling som 1

T-327/12 SIMCA.

Beroende pa vilken typ av ond tro som é&r for handen framstar olika faktorer
som mer eller mindre relevanta. I den typen av ond tro dir det dr uppenbart
att sokanden hade en ond avsikt som i1 T-327/12 SIMCA eller T-663/19
MONOPOLY underkastas det fallet en enklare beddmning, mer
standardiserad dn exempelvis C-529/07 Lindt dér syftet 4r att hindra tredje
man. Av T-795/17 Neymar gar det exempelvis att utldsa, att det for
beddmningen av vissa typer av ond tro, dr en ldgre troskel till att nd en
presumtion om att ond tro forelegat vid tidpunkten for ansdkan, som
sOkanden har att motbevisa. Det finns sdledes vissa skillnader 1 hur de olika

typerna beddéms av EU-domstolen och tribunalen.

173 T-663/19 MONOPOLY, p. 38.
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5.2 Faktorerna och omstandigheterna i

forhallande till varandra

Beddmningen av ond tro ska genomgé en helhetsbedomning med beaktande
av samtliga relevanta faktiska omsténdigheter som forelag vid tidpunkten da
registreringsanskan ldmnades in.!”* T denna uppsats har 16 faktorer och
omstandigheter utkristalliserats, flera néra relaterade till varandra.
Pékallandet av en helhetsbeddmning har bdde EU-domstolen, och tribunalen
genom hénvisningar till C-529/07 Lindt varit tydliga med att poédngtera.
Aven om det ir tydligt att sékandens avsikt 4r den faktor som viger enskilt
tyngst i bedomningen, som exempelvis framgér av tribunalens uttalanden 1
T-327/12 SIMCA och T-663/19 MONOPOLY som visat sig genomga mer

standardiserade beddmningar.

Syftet med lagstifiningen

I ett 6vervdgande antal avgoranden frdn EU-domstolen och tribunalen har
uttalandena i C-529/07 Lindt varit vigledande for efterfoljande
beddomningar. Det giller sirskilt EU-domstolens uttalanden om att
bedomningen ska ske i ndra koppling till syftet med lagstiftningen. Det vill
sdga att upprétthalla en vilfungerande inre marknad och bibehalla sund
konkurrens, dven om det 1 mitt tycke har genomforts vissa avsteg fran detta.
Sérskilt sa om CoA:s tolkning av EU-domstolens uttalande om 5)
beaktandet av att begreppet tillimpas i affarslivet ska ges en sa generds
tolkning. I min mening landar dock domstolen oftast i den tolkning som &r
mest rimlig utifrdn de givna omsténdigheterna i det enskilda fallet, och ar
inte frimmande for att utvidga begreppets tillimpningsomrade for att det
ska triaffa uppenbart ohederliga registreringar. Som exempelvis 1 T-795/17
Neymar dir tribunalen finner att ansdkan ldmnats in i1 ond tro fast det
registrerade varumarket varken stélls mot en annan registrering eller ett

inarbetat varumairke utan ett kdnt personnamn. Utvidgningen ligger i linje

174 Jfr. exempelvis C-104/18 Koton, p. 59; C-529/07 Lindt, p. 35.
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med uttalanden som att begreppet ska omfatta beteende som avviker fran

accepterade principer, etiskt beteende eller drliga affarsmetoder.

Sokandens avsikt

Att bedomningen ska ske i nira koppling till affdrslivet kan dven sdgas
illustreras genom den generdsa tolkning av sdkandens verksamhet och hur
denna kan komma att utvecklas, exempelvis genom T-132/16 VENMO.
Aven om klaganden uttryckligen angett att denne inte haft for avsikt att
inom en néra forestdende framtid expandera sin verksamhet utanfor USA,
fann domstolen att det inte var otinkbart att sa dnda skulle ske, och menade
pa den grunden att det foreldg en konflikt med den tidigare réttigheten
anvind i USA. Den generdsa instédllningen till beddmningen av s6kandens
krav pa anvdndning av varumirket visar sig 4ven genom C-371/18 SkyKick
och vilken skdrps i CoA. Min tolkning av C-371/18 SkyKick &r att om det
inte dr uppenbart att sokanden inte haft for avsikt att anvéinda varumérket 1
forhallande till de varor och tjénster det registrerats for, &r det svért for
ndgon annan att visa att ansdkan ldmnats in i ond tro pa grund av att det
saknats en avsikt att anvinda varumairket i forhéllande till de varor och
tjanster det registrerats for. Det ska i princip rora sig om en uppenbart ond
avsikt som 1 T-663/19 MONOPOLY eller en avsikt som underminerar
varumdrkesréttens grundldggande principer. Den néra kopplingen till
affdarslivet medfor ocksa en ventil som kan 1dka en ond avsikt. Det sker
genom att sokanden kan visa att ansdkan var kommersiellt forsvarbar, C-

529/07 Lindt.

CoA uttalar att sokandens intention i sin helhet ska vara oforenlig med
varumirkets funktion eller i syfte att snedvrida konkurrensen. En fraga som
uppkommer dr ddrmed om det verkligen var EU-domstolens avsikt att dess
uttalanden 1 C-371/18 SkyKick skulle tolkas som de gjordes av CoA. Mot
bakgrund av hur EU-domstolen béde i C-371/18 SkyKick och tidigare
rittsfall betonat vikten av att genomfora en helhetsbedomning samt att syftet
med lagstiftningen ska vdgleda bedomningen, har jag svért att forestédlla mig

att det var EU-domstolens avsikt att C-371/18 SkyKick skulle forstds som
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att sokandens avsikt med ansdkan i sin helhet ska vara ond for att en
registrering ska kunna ogiltigforklaras pa grund av ond tro. Om det ska vara
sa hogt stdllda krav pd en ogiltigforklaring blir det i princip verkningslost att
sOka hdva en varumirkesregistrering under de fem ar innehavaren har pé sig
att gora verkligt bruk av varumirket. Fragan dr om det ar rimligt att
principen om fOrsta ansdkan, som tribunalen hinvisade till i T-132/16
VENMO ska viga sa tungt. Av tribunalens uttalanden i T-132/16 VENMO,

verkar det &tminstone inte fran tribunalens sida vara avsikten.!”>

Av ovan anfort avseende sokandens avsikt verkar denna dominera
bedomningen och béde sétillvida att den tillméts stor vikt i bedomningen,
tillika forekomst. I princip alla de omsténdigheter som presenteras under
avsnitt 4.2 Ohederlig instdllning, kan pa nagot sétt sédgas utgdra grund for
bedomningen av faktorn sokandens avsikt. Exempelvis 8) tidigare
affdrsforhallande mellan parterna, 9) klagandens uttryckliga motvilja att
sokanden ansoker om registrering av det omtvistade varumdrket, 12) de
affdrsmdssiga 6vervdganden som foranleder ansokan eller 13) om det finns
andra mer logiska registreringar vilka utkristalliserades genom T-33/11
BIGAB, T-132/16 VENMO och C-528/18 P Outsource2India. Likasa ar
sokandens avsikt den faktor i forhallande till vilken tribunalen diskuterat
och lyft fram flest omstdndigheter som relevanta f6r bedomningen. I princip
samtliga de omsténdigheter som presenterats i ovan refererad praxis gar pa
nagot sitt att knyta till sokandens avsikt. Vilka som anses utgora relevanta
omstandigheter for sokandens avsikt dr dock avhédngigt hur betraktaren

véljer att forstd begreppen faktor respektive omsténdighet.

I det fall en domstol eller behdrig myndighet finner att ansékan ldmnats in
med en ond avsikt dr det upp till sokanden att visa att denne inte lamnat in
ansokan i ond tro. Aven om domstolen inte explicit uttalat att det finns
ndgon omstidndighet som automatiskt medfor att en ansdkan ldmnas in i ond

tro, snarare tvirtom, utgor sokandens onda avsikt respektive med en allmén

175 Se avsnitt 4.1.3 T-132/16 VENMO, p. 67.
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kidnnedom om ett tidigare forvixlingsbart kéinnetecken det ndrmsta
presumtioner vi har att tillga i dagsliget.'’® Ar sékandens avsikt med
ansokan ond, viger det mycket tungt i beddmningen och sdkanden alaggs i
princip att visa att sd inte varit fallet.!”” EU-domstolen menar snarare att det
kan vara ett inslag av ond tro, men baserat pd hur domstolen senare kommer
att utveckla detta utgor sokandens avsikt trots allt en mycket stark indikation

pa att ond tro forelegat. !7®

I det fall domstolen eller den behoriga myndigheten finner att sékandens
avsikt varit ond, kan faktorn den kommersiella logiken inta en ldkande roll

som exempelvis uttalats av tribunalen i T- 33/11 BIGAB.

Avslutningsvis kan sédgas att ond tro dr ett dynamiskt begrepp 1 stindig
utveckling. Ytterligare omstandigheter relevanta for bedomningen
tillkommer sténdigt. Vid beddmning av om en ansdkan l&dmnas in i ond tro
kan generellt sdgas att sokandens avsikt intar rollen som den i sirklass
viktigaste faktorn for bedomningen. Som uttalat av EU-domstolen ska
ledning sokas i milen med EU-VMF och EU-VMD, men dess betydelse i
praktiken #r &nnu oklart. Aven om man pa senare tid Sppnat upp for att fler
registreringar kan komma att upphivas genom ond tro, har kraven pd den
som ansoker om att {4 ett varumérke upphivt kommit att skirpas. Vad giller
omstandigheterna som framst presenteras i praxis dr det svért att utldsa
ndgon hierarki dem emellan, de verkar snarare forhélla sig neutralt till
varandra. Vilka omstidndigheter som blir relevanta for bedomningen av om
en faktor foreligger eller ej beror pé det enskilda fallet. Forhoppningsvis kan
EU-domstolen komma att uttala sig om forstielsen av faktor respektive
omstdndighet, for ytterligare vigledning i frdgan om hur sokandens avsikt

och andra faktorer ska bedomas.

176 Se avsnitt 4.1.1 C-529/07 Lindt, p. 51-52.
177 Jfr. exempelvis T-663/19 MONOPOLY.
178 C-529/07, Lindt p. 43-44; C-104/18 P, Koton p. 41-42
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5.3 Intresseavvagningen i tillampningen av

ond tros-begreppet

Fragan har besvarats l6pande under kapitel 5 eftersom denna i hogsta grad
ar relaterad till utkristalliseringen och systematiseringen av de faktorer och
omstandigheter som &r relevanta for bedomningen av ond tro.
Sammanfattningsvis kan dock sédgas att vad avser balansen mellan
sokandens och tredje mans intressen dr min uppfattning att denna storts av
EU-domstolens avgdrande C-371/18 SkyKick genom vilken det kommit att
uppstillas allt hogre krav pd den tredje man som dnskar upphédva ett
registrerat varumirke. Som tidigare anfort verkar det svart att nd framgang
med ett pastaende att sokanden inte haft for avsikt att anvéinda varuméirket
for samtliga de varor och tjénster varumirket registrerats for. An mer si om
CoA:s tolkning &r korrekt. I praktiken resulterar denna forstaelse av ond tro
1 att bedrivandet av upphévandeprocesser blir forbehéllet resursstarka. Det
ligger inte 1 linje med syftet med EU-VMD och EU-VMF, dér det
uttryckligen anges att sma och medelstora foretags tillvixt och

konkurrenskraft sirskilt ska gynnas.!”

5.40nd troi VmL

Av ovan anfort framgar det klart att ond tro ar ett dynamiskt begrepp som
inte lampar sig for en ndrmare definition i lagtext, eftersom det inte &r
mojligt att forutse vilka omstandigheter som kan komma att vara relevanta
for en sddan bedomning i framtiden. Den ond tros-regeln i 2 kap. 7 § andra
stycket VmL &r mer generellt utformad och tacker saledes in fler situationer
an den tidigare bestimmelsen som utgjorde en relativ registrerings- och
ogiltighetsgrund. Den nya utformningen dr mer dynamisk och kommer med
sin generella utformning att kunna inkludera de flesta av EU-domstolens

kommande uttalanden utan att detta kommer kriva ytterligare dndringar i

179 Se avsnitt 2.2; Skil 8 EU-VMD; Skil 39 EU-VMF; C-320/12 Malaysia Diary.
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varumirkeslagen. En sadan generellt utformad bestimmelse innebér att det
blir mindre forutsidgbart, bade for den som &r innehavare av ett varumirke
och den som vill invinda mot en registrering eller héva ett redan registrerat

varumarke.

Foérutsebarhet

Som Stockholms universitet framholl i sitt remissyttrande, vore det dérfor,
for forutsebarheten onskvirt om begreppet kunde definieras ndrmre i
lagregeln. Det ursprungliga forslaget genomfordes dock och det dr darmed
klart att forutsebarheten far sté tillbaka for den mer generella utformningen.
Medvetenheten om att ond tros-begreppet dr dynamiskt och kan komma att
dndras genom EU-domstolens och tribunalens fortsatta praxis lyser séledes
igenom i utformningen av den svenska lagregeln. En skriven definition i
lagregeln vore varken lamplig eller mdjlig med hanvisning till ovan anfort i
kapitlet. En sddan saknas i EU-VMD samtidigt som begreppet skapas i

praxis, och nya omsténdigheter utkristalliseras stindigt.

Vad avser tillampningen av den nya lagregelns forenlighet med EU-ritten,
finns det &n lite att basera slutsatser kring detta pd. PMD:s uttalande kring
den nya lagstiftningen &r kortfattat, men den provning som genomforts

beaktar de EU-domstolens och tribunalens uttalanden.

Som relativt registreringshinder

Uttalandena i Koton var egentligen inte ett dndrat eller nytt
stéllningstagande frdn EU-domstolen, utan anledningen till att det
klargdrandet kommer forst 10 &r efter Lindt dr att fragan inte stéllts tidigare.
Den omsténdigheten skulle kunna anses underbygga PRV:s invindning om
att ond tro bor behéllas som ett relativt registreringshinder. Det vill séga,
drojde det sa lang tid innan EU-domstolen kom att ta upp en sadan friga,
skulle det kunna indikera att de fall av ond tro som grundas pa
forvaxlingsrisk, utgor en sd overviagande del av ond tros-fallen att det trots
allt borde behallas som ett relativt registreringshinder. En annan friga som

kan stdllas i sammanhanget dr, hur kan EU inte ha sett samma problem som
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man menar sig ha identifierat i forhéllande till den nya ond tros-regeln i 2
kap. 7 § andra stycket VmL i propositionen? Det vill sdga

tillampningssvérigheter och dverlappningssituationer dér det blir svart att
triffa samexistensavtal. Sannolikt har EU beaktat detta i utformningen av
EU-VMD men landat i att finns dvervagande skél for att trots allt behélla
ond tro som bade absolut och relativt hinder, i varje fall ar det upp till var

medlemsstat att bestimma om de vill infora antingen eller, eller bada tva.

Egentligen bor den kritik som riktas mot den nya lagregeln dven kunna
riktas mot den tidigare, som i princip var lika 6ppen, med skillnaden att den
forutsatte forvaxlingsrisk. Det finns séledes grunder pa vilka den svenska
lagregelns utformning kan kritiseras, bland annat utifran risk for bristande
forutsebarhet. Det skulle dock inte vara mojligt for Sverige att utforma den
svenska lagregeln pa ett annat sétt &n vad som foljer av direktivet. Jag tror
att lagstiftaren stéller sig frimmande till att ge den svenska regeln en
annorlunda utformning, sérskilt eftersom man fétt dndra efter att det visat
sig att man stéllt upp hogre krav @n vad som varit pakallat fran direktivets

hall.

Lagregelns 0ppna utformning far sdledes ségas vara ett tillfredsstdllande
genomforande av EU-ritten, eftersom den speglar den EU-réttsliga
foregangaren och har getts en 6ppen utformning sé den i hog grad kan
inrymma efterfoljande europeisk praxis avseende ond tro utan att det krivs
ytterligare lagstiftningsatgarder. Utformningen kan inte kritiseras utifrdn
dess forenlighet med den EU-réttsliga foregangaren, utan svaret pa fragan
om dess forenlighet med den EU-réttsliga forstielsen far sidgas ligga i PMD
och PMOD:s tillimpning av den nya lagregeln. Av den nationella rittspraxis
som finns att tillgd i dagsldget finns det inget som tyder pd att denna inte
skulle f6lja EU-domstolens uttalanden om hur begreppet ska tillampas,

snarare tvartom.
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5.5 Avslutning

Bestdmmelsen om ond tro syftar till att fungera som styrmedel inom
varumirkeslagen for att uppné balans mellan olika intressen. I dagslaget
verkar sokandens intressen viga nagot tyngre i en provning av om en
ansokan ldmnats in i ond tro. Det kan visserligen tyckas vara en rimlig
avvigning eftersom innehavaren till en viss grad maste kunna forsédkra sig
om att det varumérke denne fatt registrerat ska hélla. Utdver det finns ocksa
praktiska fragor att beakta i utformningen av begreppet ond tro. Exempelvis
att det inte enbart beror tva parter i form av behorig myndighet och
sOkanden, utan att det ocksd dr en tredje part som maste bevaka sina

rittigheter.

Det dr uppenbart att det dr svarare for den som med stéd av ond tro vill
invinda mot ett registrerat varumadrke att nd framgéng med en siddan, det ska
1 princip vara uppenbart att ansokan ldmnats in med en ond avsikt. Sékrast
att nd framging med en invéndning &r ndr det ror sig om situationer av
renommésnyltning, upprepade ansokningar eller annat som strider mot goda
seder. Sett till affirsmédssiga dverviganden som faktor dr tillimpningen fran
EU-domstolens och tribunalens sida generds, det tar sig uttryck genom att
domstolen beaktar dven anvdndning utanfér EU. Sa géller &ven om
sOkanden uttryckligen angett att denne inte vid provningstillféllet har for
avsikt att expandera till EU. Att domstolen sjdlv gér denna analys &r
anmarkningsvirt. Det vore intressant att undersoka om denna tendens till
generds tolkning kommit att vidgas pa senare ar, i takt med globalisering

och digitalisering. Det fér bli en fraga for efterfoljande arbeten.
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Bilaga A

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/95/EG
av den 22 oktober 2009 om tillnirmningen av medlemsstaternas

varumairkeslagar
Artikel 4.4 g

4. Vidare fdr en medlemsstat besluta att ett varumdrke
inte ska registreras eller, om det dr registrerat, ska kunna

ogiltigfor klaras i foljande fall: ...
[...]

...2) Om varumdrket kan forvixlas med ett mdrke som
anvdndes i utlandet vid tidpunkten for ansokan och som
fortfarande anvinds ddr, under forutsdttning att sékande

vid tidpunkten for ansékan var i ont uppsdt.

RADETS FORORDNING (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009

om gemenskapsvarumirken
Artikel 51
Grunder for upphdvande

1. Efter ansokan till byran eller pd grundval av ett
genkdromal i mal om varumdrkesintrdang ska de
rdttigheter som tillhor en innehavare av ett
gemenskapsvarumdrke forklaras upphdvda i féljande

fall:

[..]

b) Om varumdrket till foljd av innehavarens dtgdrder

eller passivitet har blivit en allmdn beteckning inom
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handeln for en produkt eller tjdnst for vilken det dr

registrerat.

Artikel 52
Absoluta ogiltighetsgrunder

1. Efter ansékan till byran eller pd grundval av ett
genkdromdl i mdl om varumdrkesintrang ska ett

gemenskapsvarumdrke forklaras ogiltigt i foljande fall:

b) Om sékanden var i ond tro ndir ansékan om

varumdrkes- registrering gavs in.

RADETS FORORDNING (EG) NR 40/94 av den 20 december 1993 om

gemenskapsvarumirken

Artikel 51
Absoluta ogiltighetsgrunder

Efter ansékan till byran eller pd grundval av ett gen
kdromal i mdl om varumdrkesintrang skall ett gemenskaps

varumdrke forklaras ogiltigt:

[..]

b) om sokanden var i ond tro nér ansokan om varumdr

kesregistrering gavs in.
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