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Sid 1 (2)

SVEA HOVRATT PROTOKOLL Aktbilaga 43
Patent- och 2024-05-16 Mal nr PMT 708-23
marknadsdverdomstolen Foredragning i

Rotel 0224 Stockholm

RATTEN

Hovrittsrdden Ulrika Thrfelt och Mattias Pleiner samt tf. hovrittsassessorn Maud
Grund

FOREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFORARE

Referenten

PARTER

Klagande

Purefun Group AB, 556687-2577

Box 72

312 21 Laholm

Ombud: Advokaterna Daniel Tornberg och Martin Zeitlin samt jur.kand. Ottilia
Lagergren

Advokatfirman MarLaw AB

Box 3079

103 61 Stockholm

Motpart
Doggy AB, 556055-5129

Doggyvagen 1
447 91 Vargarda

Ombud: Advokaterna Peter Hedberg och Joakim Sanglof
Ramberg Advokater KB

Box 3137

103 62 Stockholm

SAKEN
Varumérkesintrang m.m.; nu frdga om inhdmtande av forhandsavgorande fran EU-
domstolen

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens dom 2022-12-16 i mal nr PMT 16970-21

Patent- och marknadséverdomstolen beslutade den 20 mars 2024 att bereda parterna

tillfélle att yttra sig 1 frdgan om det for att besluta i saken dr nddvéndigt att inhdmta

Dok.Id 2067872

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 08:00-16:30

E-post: svea.avd2@dom.se
WWW.svea.se
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forhandsavgdrande betrdffande tolkningen av unionsrétten. Domstolen gav samtidigt

parterna tillfdlle att yttra sig 6ver de preliminért formulerade frdgorna.

Parterna har yttrat sig.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2024-05-20)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen beslutar att inhdmta ett forhandsavgorande
fran Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 1 fordraget om Europeiska
unionens funktionssétt och att tillstdlla domstolen en begéran om

forhandsavgorande enligt bilaga A till detta protokoll.

2. Patent- och marknads6verdomstolen beslutar att malet ska vila 1 avvaktan pa

Europeiska unionens domstols stidllningstaganden.

Beslutet far inte 6verklagas.

Maud Grund
Protokollet uppvisat /
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SVEA HOVRATT 2024-05-16 Mal nr PMT 708-23
Patent- och

marknadsdverdomstolen
Rotel 0224

Europeiska unionens domstol

Rue du Fort Niedergriinewald

L- 2925 Luxemburg

Luxemburg
DDP-GreffeCour(@curia.europa.eu

BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE

Den héinskjutande domstolen

Svea hovritt, Patent- och marknadsoverdomstolen
Box 2290

103 17 Stockholm

+46 8 561 670 00 (vixel), +46 8 561 675 00
svea.avd2@dom.se

Parterna i det nationella malet

Kiérande: Doggy AB, 556055-5129

Doggyvagen 1
447 91 Vargarda

Ombud: Advokaterna Peter Hedberg och Joakim Sanglof
Ramberg Advokater KB
Box 3137
103 62 Stockholm
+ 46 8 546 546 00 (vixel)
peter.hedberg(@ramberglaw.se, joakim.sanglof(@ramberglaw.se

Svarande: Purefun Group AB, 556687-2577
Box 72
312 21 Laholm

Ombud: Advokaterna Daniel Tornberg och Martin Zeitlin samt jur. kand. Ottilia
Lagergren
Advokatfirman MarLaw AB
Box 3079
103 61 Stockholm
+ 46 8 23 07 35 (vixel)
daniel.tornberg(@marlaw.se, martin.zeitlin(@marlaw.se,
ottilia.lagergren(@marlaw.se

Dok.Id 2051178

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 08:00-16:30

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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Saken i det nationella milet och de relevanta omstindigheterna

1. Parter i malet &r Doggy AB (Doggy) och Purefun Group AB (Purefun).

2. Doggy ér en producent av hund- och kattmat och ska enligt bolagets verksamhets-
beskrivning bl.a. driva tillverkning och handel med foderprodukter och andra
produkter for djur &vensom idka ddrmed forenlig verksamhet. Foderprodukterna

sdljs 1 butiker och pa webbplatser som tillhandahélls av aterforsiljare.

3. Purefun dr en aterforsiljare av produkter till hundigare, daribland hundmat och

hundgodis. Forsdljning sker pa bolagets webbplats under domdnnamnet doggie.se.

Malet i Patent- och marknadsdomstolen

4. Doggy vickte 1 november 2021 talan i Patent- och marknadsdomstolen mot
Purefun. I malet yrkade Doggy, savitt nu ar aktuellt, att domstolen vid vite skulle
forbjuda Purefun att 1 ndringsverksamhet vid forsiljning av djurfoder samt andra
produkter och tillbehor for djur anvinda kidnnetecknet DOGGIE samt forplikta
Purefun att till Doggy utge erséttning med 150 000 kr jamte viss rédnta.

5. Som grund for talan 1 nu relevanta delar gjorde Doggy géllande i huvudsak
foljande. Doggy ér innehavare av bl.a. det nationellt registrerade ordvarumarket
DOGGY 1iklass 31 for djurfoder och foretagsnamnet Doggy AB. Purefun driver
verksamhet under dominnamnet doggie.se. Purefun marknadsfor och séljer olika
produkter och tillbehor till hundar, bl.a. djurfoder och tuggféremal. Verksamheten
bedrivs under kidnnetecknet DOGGIE. Doggy har inte gett Purefun tillstdnd till
denna kénneteckensanviandning. Det réder identitet, eller i vart fall en synnerligen
hog likhet, mellan de varor och tjanster som Doggys varumérken och foretags-
namnet omfattar 4 ena sidan och de tjanster som Purefun tillhandahdller under

kinnetecknet DOGGIE & andra sidan. Sistndmnda kédnnetecken ar dartill
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synnerligen likt Doggys varumérken och foretagsnamn. Purefun gor intrang i
Doggys ensamritt till varumérkena och foretagsnamnet. Det ar skéligt att Purefun

ska betala erséttning om 150 000 kr for utnyttjande av varumirket och foretags-

namnet.

6. Purefun bestred Doggys yrkanden och pastdende om att Purefun gor intrang i
Doggys varumirken och foretagsnamn, eftersom kénnetecknen enligt Purefun
saknar sarskiljningsformaga. I vart fall ar sdrskiljningsformégan enligt Purefun
mycket svag. Vidare ér varuslags- och mirkeslikheten begrinsad, varfor ndgon
forvaxlingsrisk darfor inte foreligger. Enligt Purefun avser forséljningen pa
webbplatsen doggie.se till 6vervigande del andra varor for hundédgare, &n hundmat

och hundgodis.

7. Patent- och marknadsdomstolen bifo1l Doggys yrkanden. Domstolen bedomde
alltsd att det foreldg forvaxlingsrisk mellan Doggys varumérken och foretagsnamn
a ena sidan, och Purefuns kénnetecken & andra sidan, och att Purefun genom
anvandning gjorde intrang 1 Doggys rittigheter. Det fanns enligt Patent- och
marknadsdomstolen darfor forutsattningar att forbjuda Purefun att anvinda sig av

kdnnetecknet och att forplikta Purefun att betala skélig erséttning.

8. Patent- och marknadsdomstolen provade forst om Purefuns kdnnetecken var
forvaxlingsbart med Doggys ordvarumarke, vilket domstolen saledes bedomde var
fallet, och konstaterade dérefter att det inte var frdga om att géra nagon annan

bedomning 1 forhallande till foretagsnamnet.

Malet i Patent- och marknadsoverdomstolen

9. Purefun har 6verklagat Patent- och marknadsdomstolens dom och yrkat att Patent-
och marknadsdverdomstolen ska ogilla Doggys yrkanden. Parterna har i Patent-
och marknadsdverdomstolen 1 allt vdsentligt anfort samma omsténdigheter som 1

Patent- och marknadsdomstolen.
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10. Under méilets handldggning i Patent- och marknadsoverdomstolen har fragor

uppkommit om tolkningen av unionsréitten.

Relevanta bestimmelser i nationell ritt och unionsritten

Svensk rdtt

Varumirkeslagen (2010:1877)

11.

12.

13.

14.

15.

Lagen genomfor bl.a. Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av
den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varuméirkeslag-

stiftning (varumérkesdirektivet).

Enligt 1 kap. 8 § varumiérkeslagen har den som innehar ett foretagsnamn eller ett

annat ndringskidnnetecken ensamritt till kinnetecknet som varukénnetecken.

Vidare anges i 1 kap. 10 § varumédrkeslagen att ensamrétten till ett varukdnne-
tecken enligt 1 kap. 8 § varumérkeslagen innebir att ingen annan én innehavaren,
utan dennes tillstand, i nidringsverksamhet far anvianda ett tecken for varor eller
tjanster, om tecknet ar identiskt med eller liknar varukénnetecknet och anvinds for
varor eller tjinster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for for-
vaxling, inbegripet risken for att anvdndningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvander tecknet och innehavaren av

varukédnnetecknet.

Enligt 8 kap. 3 § varumirkeslagen far domstolen, pa yrkande av den som innehar
ett varukdnnetecken enligt 1 kap. 8 § varumirkeslagen, vid vite forbjuda den som

g0r varumirkesintrng att fortsitta med det.

Enligt 8 kap. 4 § varumérkeslagen ska den som gor varumérkesintrang betala

erséittning for utnyttjandet.
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Lagen (2018:1653) om foretagsnamn

16.

17.

18.

Enligt 1 kap. 1 § lagen om foretagsnamn dr foretagsnamn den bendmning under
vilken en néringsidkare driver sin verksamhet. Enligt tredje stycket i samma
paragraf foljer vidare att bendmningen néringskénnetecken dr den gemensamma

bendmningen for foretagsnamn och sekundéira kiannetecken.

Enligt 1 kap. 2 § lagen om foretagsnamn forvirvar en nédringsidkare ensamritt till

ett foretagsnamn genom registrering eller inarbetning.

Enligt 2 kap. 1 § lagen om foretagsnamn fér ett foretagsnamn registreras endast om
det kan sérskilja innehavarens verksamhet frén andras. Av andra stycket 1 aktuell
bestimmelse framgér att hansyn ska tas till den tid och omfattning som foretags-
namnet har anvénts vid beddmningen av om ett foretagsnamn har sérskiljnings-
formaga. Vidare framgar att om foretagsnamnet bestar enbart av en allmén
bendmning pa verksamhetens art eller pa en 1 verksamheten utbjuden vara eller
tjanst eller om foretagsnamnet utgors enbart av ett allmént anvént ortsnamn eller
liknande, ska foretagsnamnet i och for sig inte anses ha sirskiljningsférmaga. Om
en sadan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk férening eller
forkortning av en sddan beteckning ingar i foretagsnamnet, ska det vid

beddmningen bortses fran denna beteckning.

Unionsrdtt

Fordraget om Europeiska unionens funktionssitt (FEUF)

19.

Av artikel 34 och 35 FEUF framgar att kvantitativa import- respektive export-
restriktioner samt dtgidrder med motsvarande verkan ska vara forbjudna mellan

medlemsstaterna.
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20.

Enligt artikel 36 FEUF ska bestdmmelserna i artikel 34 och 35 FEUF inte hindra
saddana forbud mot eller restriktioner for import eller export som grundas pa hinsyn

till intresset att skydda bland annat industriell och kommersiell dganderitt.

Varumirkesdirektivet

21.

22.

23.

24.

Enligt artikel 1 tillimpas varumérkesdirektivet pa varumirken avseende varor eller
tjanster vilka i en medlemsstat &r foremal for registrering eller ansokan om

registrering som bl.a. individuellt varumarke.

Av artikel 5.1 b) foljer att ett varumérke inte ska registreras eller ska, om det ar
registrerat, kunna ogiltigforklaras om det pd grund av sin identitet eller likhet med
det dldre varumirket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjinster
som ticks av varumirkena foreligger en risk att allménheten forvédxlar dem,

inbegripet risken for att varumérket associeras med det dldre varumarket.

Av artikel 5.4 a) framgar att medlemsstater far foreskriva att ett annat i forvarvs-
verksamhet anvént tecken utgor hinder mot registrering av ett yngre varumaérke,
om det har forvirvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av det yngre
mairket och tecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvindningen av det yngre
varumarket. Av artikel 5.4 b) iv) framgar vidare att anvindningen av ett varumarke
far forbjudas med stdd av en annan &ldre rittighet dn de réttigheter som avses i

punkten 2 och led a i punkten 4 och sérskilt en industriell riattighet.

Enligt artikel 10.1 ger registreringen av ett varumérke innehavaren en ensamrétt.
Enligt artikel 10.2 b) ska innehavaren av ett registrerat varumérke ha ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet, for varor
eller tjanster, anvinda ett tecken om tecknet ar identiskt med eller liknar
varumirket och anvénds for varor eller tjénster som dr identiska med eller liknar de

varor eller tjdnster for vilka varumarket ar registrerat, om detta kan leda till
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25.

forvixling hos allmédnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumérket. Av artikel 10.3 d) foljer vidare att anvindningen av tecknet som firma-
eller foretagsnamn eller som del av firma- eller foretagsnamn far sérskilt forbjudas

med stdd av punkten 2.

Enligt artikel 39.1 ska de varor och tjanster for vilka en varumarkesregistrering
soks klassificeras 1 enlighet med det klassificeringssystem som faststallts 1
Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av
varor och tjanster vid registrering av varumérken. Av artikel 39.2 f6ljer vidare att
sOkanden tillrdckligt tydligt och exakt ska ange de varor och tjinster for vilka
skyddet soks for att behoriga myndigheter och ekonomiska aktorer enbart utifran

den informationen ska kunna avgdra omfattningen av det skydd som soks.

Skiilen till att domstolen frigar om tolkningen av unionsritten

Det korsvisa skyddet

26.

27.

Enligt varumérkeslagen har innehavaren av ett foretagsnamn ensamrétt till detta
som varukdnnetecken. Detta innebir t.ex. att anvdndningen av ett varukidnnetecken,
som dr forviaxlingsbart med nagon annans foretagsnamn, kan utgora intrang i den
varumarkesréttsliga ensamrétten till foretagsnamnet (det s.k. korsvisa skyddet).
Den som innehar ett varumarke eller ett annat varukdnnetecken har, enligt

1 kap. 3 § lagen om foretagsnamn, pa motsvarande sitt en ensamratt till

kénnetecknet som ndringskdnnetecken.

Niér en part gor géllande att anvindningen av ett varukénnetecken gor intrang 1 det
varumérkesskydd som foljer av registreringen av ett foretagsnamn ar det alltsa
bestdmmelserna i varumérkeslagen som ska tillimpas 1 intrdngsfragan. Den
svenska varumirkeslagen genomfor varumérkesdirektivet. Aven om foretags-

namnsréitten inte pa samma sitt som varumarkesrétten dr harmoniserad pd EU-niv4,
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28.

hamnar diarmed frdgor rorande foretagsnamn genom det korsvisa skyddet inom det

harmoniserade omrédet.

Négon bestimmelse om korsvist skydd motsvarande 1 kap. 8 § varumérkeslagen
finns inte 1 varuméarkesdirektivet. Daremot framgar av artikel 5.4 a) i varumarkes-
direktivet att medlemsstater far foreskriva att naringskdnnetecken (i direktivet
bendmnt “ett annat 1 forvarvsverksamhet anvént tecken”) kan utgdra hinder mot
registrering av ett yngre varumérke om tecknet ger innehavaren ritt att forbjuda
anviandningen av det yngre varumérket. Det anges daremot inte 1 direktivet under
vilka forutséttningar som innehavaren av ett foretagsnamn kan ges ritt att hindra

anviandningen av ett kinnetecken som varumirke.

Den varumdrkesrdtt som foljer av ett registrerat foretagsnamn

29.

30.

Registreringen av ett foretagsnamn innebér att innehavaren av foretagsnamnet per
automatik dven far ett skydd sa som om det vore ett registrerat varumirke. Enligt
nuvarande ordning i nationell rétt finns det inte nagot krav pa att en niringsidkare
ska ha anvént sitt foretagsnamn som varukénnetecken for att kinnetecknet ska vara
skyddat som varukinnetecken. Aven om exempelvis ett foretagsnamn éver huvud
taget inte har anvénts som varukdnnetecken, har innehavaren av foretagsnamnet
alltsa dnda ett skydd mot att nagon annan anvinder ett varukdnnetecken som ar
forvaxlingsbart med foretagsnamnet. Skyddet kan i ett sddant fall sdgas gélla for

foretagsnamnet som potentiellt varukdnnetecken.

Den varumirkesritt som foljer av ett registrerat foretagsnamn géller dock endast
inom den bransch eller det verksamhetsomrade som anges i1 den verksamhets-
beskrivning som bolaget har registrerat tillsammans med foretagsnamnet.
Verksamheten ska vara angiven till sin art och sa tydligt beskriven och avgrinsad
att den létt kan forstas av den som vill ha information om foretaget. Det racker
saledes inte att i verksamhetsbeskrivningen till exempel ange att bolaget ska

bedriva handel, utan det maste i sa fall &ven anges vilka slags varor som bolaget
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31.

32.

33.

ska handla med. Bolaget maste alltsa ange den eller de rorelsegrenar inom vilka
bolaget ska utdva sin verksamhet. Négra andra krav pa utformningen av
verksamhetsbeskrivningen, likt det klassificeringssystem eller krav pa tydlighet

och exakthet som géller for registrerade varuméirken, finns déremot inte.

Nir ett varukdnnetecken stills mot ett foretagsnamn bedoms saledes varu- och
tjansteslagslikhet utifrdn om varukdnnetecknet avser varor eller tjdnster med
anknytning till den verksamhetsbeskrivning som har registrerats for foretags-
namnet. Eftersom det inte uppstillts ndgot krav pd anvindning av foretagsnamnet
som varukdnnetecken skulle ordalydelsen av den svenska bestimmelsen 1

1 kap. 8 § varumérkeslagen kunna anses ge uttryck for ett vidare varumérkes-
rattsligt skydd genom registrering av ett foretagsnamn @n en registrering av ett

varumarke.

Eftersom det inte heller finns ndgot klassificeringssystem eller uttryckliga krav pa
klarhet och precision for verksamhetsbeskrivningar skulle det 1 ett forvaxlingsfall
dven kunna uppsté en situation dér det dr svarbedomt vilka slags varor eller tjénster
som ska stillas mot varandra i en varu- eller tjansteslagslikhetsbedomning.
Bedomningen far da i realiteten goras pé s sitt att varorna eller tjansterna bedoms
i forhéllande till den bransch som foretagsnamnet anvinds i. Aven denna sir-
reglering i forhallande till varuméarkesritten har betydelse for foretagsnamnets
varumarkesrattsliga skyddsomfang och skulle kunna anses ge uttryck for ett vidare
varumarkesrattsligt skydd genom registrering av ett foretagsnamn dn en

registrering av ett varumérke.

Kravet pa verkligt bruk dr en grundforutséttning for varumirkesskydd enligt
direktivet. Fragan uppkommer dérfor om direktivet utgor ett hinder mot att i
nationell rétt ge ett varumérkesrittsligt skydd for ett foretagsnamn utan att det
anvéinds som ursprungsbeteckning for varor och tjénster. P4 motsvarande sitt

uppkommer fragan om det varumérkesrittsliga skyddet far avse varu- och
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34.

35.

tjansteslag som omfattas av en verksamhetsbeskrivning men dér det inte skett

ndgon reell anvindning inom det omrade som verksamhetsbeskrivningen avser.

En sddan nationell reglering skulle kunna medfora att det i princip gér att kringga
kravet pa att tydligt och exakt ange de slags varor eller tjanster for vilka ett
varumérkesskydd soks. Att en medlemsstat tillerkénner en niringsidkare ett
varumérkesskydd i vidare omfattning eller pa andra villkor 4n vad som foreskrivs i
varumérkesdirektivet skulle saledes kunna skapa hinder for andra naringsidkare att
sdlja varor eller tjanster over granserna pa grund av att de i en medlemsstat pastés
gora intradng i varumirkesrittigheter som inte dr unionsrattsligt grundade. Detta kan
ddarmed péaverka den fria rorligheten for varor och tjanster. Det kan ifragaséttas om
en nationell reglering som avviker frdn varumirkesdirektivet, som 1 aktuellt fall,

skapar hinder for niringsidkare att agera griansoverskridande.

For att Patent- och marknadsoverdomstolen ska kunna besluta 1 méalet behdver

domstolen svar pa nedanstaende fragor.

Tolkningsfragorna

36.

Fragorna ror tolkningen av varumaérkesdirektivet och ar foljande.

1. Ar det forenligt med bestimmelserna i varumirkesdirektivet, sirskilt
artikel 1 och 5.4, i forhallande till fordraget om Europeiska unionens
funktionssédtt och unionsréttens grundliggande princip om fri rorlighet for
varor och tjdnster, att i nationell rétt ha en ordning som innebdr att en dldre
rattighet till ett foretagsnamn kan utgéra grund for att forbjuda anvindning
av ett yngre varukénnetecken inom hela det verksamhetsomrade for vilket
foretagsnamnet &r registrerat och utan att det stills krav pa att foretags-

namnet maste ha anvénts for att sérskilja varor eller tjinster?
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2. Om svaret pa frdga 1 r nej, dr det d& forenligt med varumarkesdirektivet
och unionsritten i Gvrigt att ett foretagsnamn, som i och for sig anvands
som kénnetecken for att sdrskilja vissa slags varor eller tjanster inom det
verksamhetsomrade for vilket foretagsnamnet ar registrerat, utgoér grund for
att forbjuda anvandning av ett yngre varukénnetecken inom andra varu-

eller tjinsteslag &n de som foretagsnamnet anvands som kdnnetecken for?

P& Patent- och marknadsoverdomstolens vagnar

Ulrika Thrfelt Mattias Pleiner Maud Grund

Hovrittsrad, ordférande Hovrittsrad Tf. hovrittsassessor, referent



