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SVEA HOVRATT DOM Mal nr

Patent- och 2024-05- PMT 13910-23
marknadsdverdomstolen Stockholm

Rotel 020116

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens dom 2023-10-04 i mal nr PMT 18097-22, se bilaga A

PARTER

Klagande

A. Rice & Spice AB, 559377-4531
Poststugan Box 654

211 52 Malmo

Ombud: Jur.kand. C.O.
Independia Law Firm AB
Torsgatan 79

113 37 Stockholm

Motpart

Yaran Trading AB, 556849-9510
Larktradsgatan 4

213 63 Malmo

Ombud: Advokaten M.F.
Advokatbyran Gulliksson AB
Box 739

220 07 Lund

SAKEN
Hévning av foretagsnamn

PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Patent- och marknadsoverdomstolen faststéller Patent- och marknadsdomstolens

domslut.

2. A. Rice & Spice AB ska ersitta Yaran Trading AB for dess rittegangskostnad i
Patent- och marknadsoverdomstolen med 47 880 kr avseende ombudsarvode samt

rinta pa beloppet enligt 6 § rdantelagen fran dagen for denna dom tills betalning sker.

Dok.1d 2047913

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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YRKANDEN M.M.

A. Rice & Spice AB har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska ogilla
Yaran Trading AB:s kdromél. A. Rice & Spice har vidare yrkat att Patent- och
marknadsdverdomstolen ska befria A. Rice & Spice frin skyldigheten att ersétta
Yaran Tradings réittegangskostnad i1 Patent- och marknadsdomstolen och forplikta

Yaran Trading att i stéllet ersétta A. Rice & Spices rittegdngskostnad dar.

Yaran Trading har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom &ndras.

Parterna har yrkat erséttning for sina rattegdngskostnader i Patent- och marknadsover-

domstolen.

Malet har avgjorts utan huvudférhandling, vilket parterna inte anfort ndgon invdndning

emot.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har aberopat samma omsténdigheter och utvecklat sin talan pa samma satt
som 1 Patent- och marknadsdomstolen. Utredningen dr densamma som i Patent- och

marknadsdomstolen.

PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS DOMSKAL

Inledning och provningsordning

Huvudfragan i malet dr om det foreligger registreringshinder for foretagsnamnet A.
Rice & Spice AB (Foretagsnamnet). Yaran Trading har som grund for sin talan
aberopat att det foreligger forvaxlingsrisk mellan Yaran Tradings varumérken och
Foretagsnamnet samt att anskan om registrering har skett 1 ond tro. A. Rice & Spice
har invént att A.A. har ritt att anvinda sitt eget namn vid registrering av

Foretagsnamnet, samt att A.A. enligt ett forlikningsavtal som ingicks
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den 29 november 2018 har en invdndningsfri ratt gentemot Yaran Trading att registrera

Foretagsnamnet.

Patent- och marknadsdverdomstolen tar forst stéllning till om det foreligger forvéx-
lingsrisk mellan Foretagsnamnet och Yaran Tradings varumérken. Om sé ér fallet, har
domstolen dérefter att prova A. Rice & Spices anforda motfakta om att registre-
ringshinder 4nda inte foreligger pa grund av A.A.s. ritt att anvidnda sitt per-sonnamn i
ndringsverksamhet eller att det 4beropade forlikningsavtalet ger en ratt att registrera
ett Foretagsnamn innehallande ordet ”A.”. Slutligen provar domstolen frdgan om

ansokan om registreringen har skett 1 ond tro.

Forvixlingsbedomning

Den forsta fragan som Patent- och marknadséverdomstolen ska ta stédllning till &r alltsd
om Foretagsnamnet dr forviaxlingsbart med Yaran Tradings varumirken. Som Patent-
och marknadsdomstolen konstaterat dr Yaran Tradings varumérken dldre réttigheter i
forhallande till Foretagsnamnet. Patent- och marknadséverdomstolen gor inte ndgon
annan beddmning &n Patent- och marknadsdomstolen i fradgorna om branschlikhet och
omsittningskretsen for de varor som de i malet aktuella kinnetecknen avser. Patent-
och marknadsdverdomstolen instimmer ocksa 1 underinstansens bedomning att Yaran

Tradings varumirken far anses ha en normal sérskiljningsformaga.

Vad giller kdnneteckenslikheten delar Patent- och marknadsdverdomstolen under-
instansens beddmning att det foreligger en viss visuell och fonetisk likhet mellan
kénnetecknen genom att de innehaller ordet ”A.”. I Yaran Tradings bada varu-mérken
ar ordet ”A.” dominerande bestdndsdel. Néar det géller Foretagsnamnet innehéller det
dock, utéver ordet ”A.”, tilldgget "Rice & Spice” som saknas 1 Yaran Tradings
varumidrken. Genom att tilldgget “Rice & Spice” uttalas pa engelska och rim-mar med
en dubbel innebdrd har det enligt Patent- och marknadséverdomstolen en
sloganliknande karaktér, vilket bidrar till att 1 viss mén sirskilja Foretagsnamnet 1 for-
hallande till Yaran Tradings varumérken. Trots detta kan emellertid Foretagsnamnets

forsta led, ”A.”, ge intrycket att de produkter som forsiljs av det bolag som innehar
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Foretagsnamnet har samma kommersiella ursprung som de produkter som séljs under
Yaran Tradings varumirken. Det foreligger ddrmed en risk for att anvdndningen av
Foretagsnamnet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan A. Rice &

Spice och Yaran Trading.

Vid den helhetsbedomning som ska goras finner Patent- och marknadsdverdomstolen,
1 likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att Foretagsnamnet registrerats trots att
det forelegat en risk for forvdxling med Yaran Tradings varumérken, det vill sédga en
sddan omsténdighet som avses 12 kap. 4 § 2 jamford med 3 § 2 lagen (2018:1653) om
foretagsnamn. Darmed uppkommer fragan om de motfakta som A. Rice & Spice har

aberopat innebér att registreringen likvil ska besta.

Ritten for A. Rice & Spice att anvinda ”A. som kiinnetecken

Rdtten att anvdinda personnamn i néringsverksamhet
Patent- och marknadsdverdomstolen provar forst invindningen om att A. Rice &
Spice trots forvaxlingsrisken har ritt till registrering av Foretagsnamnet pa grund av

stéllforetrddaren A.A.s. rétt att anvinda sitt personnamn i ndringsverksam-het.

I artikel 14 1 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14
juni 2017 om EU-varumérken begrinsas ensamrétten till ett EU-varumaérke pé sa sitt
att innehavaren inte har rétt att forhindra en tredje man att i niaringsverksamhet
anvinda sitt namn i enlighet med god affarssed om tredje man &r en fysisk person. En
mot-svarande reglering finns i 1 kap. 11 § varumarkeslagen (2010:1877).
Anvindningen av ett personnamn i naringsverksamhet kan alltsd under vissa
forhéllanden vara tillaten trots risk for forvaxling med ett registrerat varumérke; det

utgor da inte nadgot varu-markesintrang.

For de registreringshinder som rdknas upp i 2 kap. 3 och 4 §§ lagen om foretagsnamn

finns inte ndgon motsvarande inskrdankning som kan ge en ritt att registrera ett fore-
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tagsnamn i de situationer som omfattas av inskrankningen av ensamritten till ett varu-
mirke. Det saknas alltsa rittsligt utrymme for att beakta rétten till anviandning av per-
sonnamn enligt varumarkesritten vid provningen av registreringshinder enligt lagen

om fOretagsnamn.

Det forhallandet att Foretagsnamnet innehéller A.A.s. personnamn medfor saledes
inte att registreringen kan besté trots forvéaxlingsrisken i forhallande till Yaran

Tradings varumérken.

Rdtten att anvinda "A.” vid registrering av foretagsnamn p.g.a. avtal

Under omstédndigheter som ndrmare framgar av den 6verklagade domen — och som é&r
ostridiga i mélet — har A.A. och A. Invest AB, & ena sidan, samt A.L. och Yaran
Trading, & andra sidan, den 29 november 2018 tréffat ett forlikningsavtal som reglerar
bl.a. anvéndning av kidnnetecken som innehéller ordet ”A.”. A. Rice & Spice har gjort
gillande att Yaran Trading ddrvid medgivit A.A. en rétt att anvdnda "A. " vid
registrering av foretagsnamn. Yaran Trading har invént att forlikningsavtalet inte ska
tolkas sa att Yaran Trading medgivit eller godtagit ndgon sddan anvéndning, utan att

forlikningsavtalet endast anger vissa uttryckliga anvandningsvillkor.

Forvaxlingsrisk utgor inte ett hinder mot registrering av ett foretagsnamn om den som
innehar den dldre rattigheten medger registreringen (2 kap. 7 § lagen om foretags-

namn).

Parterna ir alltsd oense vad forlikningsavtalet innebér 1 fraga om rétten att anvinda
"A. " vid registrering av foretagsnamn. Som Patent- och marknadsdomstolen har
konstaterat saknas forutséttningar for att faststilla en gemensam partsavsikt. I stéllet
behdver en avtalstolkning utifrdn en samlad helhetsbeddmning goras, varvid hdnsyn
fér tas till avtalets ordalydelse och samtliga 6vriga omstdndigheter (se t.ex. R. och R.
Allmin avtalsritt, JUNO, version 12, s. 184 och 190). Forliknings-avtalet tréffades
inom ramen for en tidigare varumérkestvist vid domstol, och det bor séledes tolkas

aven 1 denna kontext.
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Inledningsvis kan pépekas att fraigan om foretagsnamn inte var aktuell i den tvist i
vilken forlikningsavtalet slots. Fragan har séledes inte uttryckligen berorts 1 forlik-
ningsavtalet. Patent- och marknadséverdomstolen instimmer i underinstansens bedom-
ning att den i avtalet reglerade rétten till anvéindning av ordet "A. " avser forséljning av
ris samt begriansas av de sdrskilt angivna och mycket detaljerade villkoren. Dessa
villkor kompletteras i avtalet med exempel pa hur ordet "A. " fir anvindas vid ut-
formningen av rissdckar. Enligt forlikningsavtalet &r medgivandet till anvéindning av
ordet "A. " i ndringsverksamhet saledes begrinsat och ror tilldten anvdndning av ordet
pa forpackningar. Avtalsvillkorens ordalydelse reglerar alltsa inte fragan om

registrering av ett foretagsnamn som innehaller ordet ”A.”.

A.Rice & Spice har argumenterat for att det faktum att forlikningsavtalet ingicks med
ett foretag som hade ordet "A. " i namnet (A.A. Invest AB) innebér att Yaran Trading
medgett anvindning av ordet i foretagsnamn. Patent- och marknadséverdomstolen
anser att sjdlva undertecknandet av avtalet inte kan tillmétas ndgon sjilvstindig
betydelse i sammanhanget. Avtalet innehaller inte nagon uttrycklig forpliktelse for
A.A. Invest AB att dndra foretagsnamn. Med beaktande av den foregdende tvisten,
avtalets 4ndamaél, dess systematiska uppbyggnad samt vad som framstar som en rimlig
och fornuftig reglering av parternas mellanhavanden, tolkar Patent- och
marknadsoverdomstolen avtalet sa att Yaran Trading i och for sig genom avtalet
godtog att A.A. Invest AB beholl sitt foretagsnamn och fick anvénda detta i
ndringsverksamhet. Ett medgivande enligt 2 kap. 7 § lagen om féretagsnamn ska
emellertid avse sjélva registreringen av foretagsnamnet, inte endast anvéndning av
kénnetecknet. Att Yaran Trading godtog A.A. Invest AB:s fortsatta anvdndning av sitt
foretagsnamn ar darfor, enligt Patent- och marknadsover-domstolens mening, inte en
omstdndighet som leder till att det kan anses foreligga ett medgivande for ett annat
bolag, A. Rice & Spice, att registrera ett foretagsnamn som &r forvéaxlingsbart med
varumirkena. I likhet med Patent- och marknadsdomstolen anser saledes Patent- och
marknadsoverdomstolen att det forhéllande att forliknings-avtalet ingétts med ett
foretag vars namn inneholl ordet "A. " inte kan tolkas som en medgiven ratt for A. Rice

& Spice att registrera sitt foretagsnamn.
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Vid en helhetsbedomning av de redovisade forhallandena finner Patent- och mark-
nadsoverdomstolen saledes, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att forlik-
ningsavtalet inte kan tolkas s att det uttryckligen eller underforstatt innebar en

medgiven ritt for A.Rice & Spice att registrera ett foretagsnamn innehéllande ordet

,’A 2

Fragan om registrering i ond tro

Nir det slutligen géller frdgan om ond tro instimmer Patent- och marknadsover-
domstolen 1 Patent- och marknadsdomstolens bedomning att A.A. vid tidpunkten for
ansOkan om registrering av Foretagsnamnet varit medveten om Yaran Tradings

varumérkesrattigheter.

For att en registrering av ett varumirke ska anses ha gjorts 1 ond tro forutsétts dock
dven, utdver vetskap om att ndgon annan anvénder ett forvaxlingsbart kdnnetecken, att
sokandens avsikt vid registreringen varit att pa ett sétt som inte ar forenligt med god
affarssed skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en sirskild
tredje man, att erhalla en ensamritt for andra andaméal én de som omfattas av ett varu-
mérkes funktion. (Se C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, EU:C:2009:361,
p. 41 och C-104/18 P, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, EU:C2019:724 p.

46.) Samma innebord 1 begreppet ond tro giller vid registrering av foretagsnamn.

A.A. har i forhor under sanningsforsidkran uppgett att han hade en 6nskan att anvénda
sitt eget namn vid forsdljning av ris och att han ville vara lojal med och f6lja
forlikningsavtalet. Enligt Patent- och marknadséverdomstolen har det inte fram-
kommit ndgot stod for att A.A.s. avsikt varit illegitim pa sadant sédtt som ar en
forutséttning for att ond tro ska kunna foreligga. Till skillnad fran Patent- och
marknadsdomstolen anser Patent- och marknadsdverdomstolen att registreringen inte

kan ségas ha gjorts for att pa ett illojalt sétt delta 1 konkurrensen.
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Slutsatser

Sammanfattningsvis har Patent- och marknadséverdomstolen funnit att det vid regi-
streringen av Foretagsnamnet foreldg en forvéixlingsrisk 1 forhallande till Yaran
Tradings varumérken och att denna forvaxlingsrisk alltjimt foreligger. Vidare har
Patent- och marknadséverdomstolen inte ansett att A. Rice & Spice trots att det
forelegat forvaxlingsrisk haft ritt att registrera Foretagsnamnet pa grund av en ritt att
anvinda personnamn 1 niringsverksamhet eller till foljd av att forlikningsavtalet ska
ses som ett medgivande frdn Yaran Trading. Det finns darfor skél att hiva
registreringen av Foretagsnamn. Déremot har Patent- och markandséverdomstolen
bedomt att det inte funnits nagot registreringshinder pa grund av att ansékan om

registrering gjorts 1 ond tro.

Vid denna bedémning har Yaran Trading i Patent- och marknadsdomstolen medgett
A Rice & Spices yrkande om att Foretagsnamnet ska fa sta kvar i registret under tre

manader.

Patent- och marknadsdomstolens domslut ska saledes faststéllas.

Rittegingskostnader

Vid denna utging ska A.Rice & Spice ersétta Yaran Trading for dess réttegangs-
kostnad i Patent- och marknadsdomstolen enligt vad som framgar av Patent- och mark-

nadsdomstolens dom.

A Rice & Spice ska dven forpliktas att erséitta Yaran Trading for dess rittegangs-
kostnad i Patent- och marknadsdverdomstolen. Vad Yaran Trading yrkat i erséttning
for rittegdngskostnad hér far med hinsyn till mélets art och omfattning beddmas som

skéligt.



Sid 9
SVEA HOVRATT DOM PMT 13910-23
Patent- och marknadsGverdomstolen

Overklagande

Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadséverdom-
stolens domar inte far overklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Denna dom far déarfor inte 6verklagas.

I avgorandet har deltagit hovrittsrdden Ulrika Beergrehn, Ulrika Thrfelt, referent, och
Sara Ulfsdotter.





