PRV YTTRANDE

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET 2020-02-12 Dnr: AD-411 2020/105

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Angaende yrkande om skadestand fran
Gatusmak AB (7495-19-4.3.2)x

Genom remiss den 7 januari 2020 har Patent- och registreringsverket (PRV)
anmodats att inkomma med ett yttrande angdende ovannamnda yrkande om
skadestand. Till stod for yrkandet pastas att PRV har agerat felaktigt och
forsumligt i sin myndighetsutévning genom att bevilja registrering av
varumérket "BASTARD BURGERS”, reg.nr. 537446.

Anspraket

Gatusmak AB (vidare Gatusmak) har yrkat ersattning med 1 886 355 kr
jamte ranta enligt 4 § 3 st. rantelagen fran 20 december 2019 till dess att
betalning sker.

| ovanstaende kostnader ingar:
1. SEK 408 160:- kostnad for rattslig radgivning:

e 86 300:- hantering av frdgan med A&N

e 87 450:- ansdkan om registrering av Bronx mérkena och
forvarvande av domannamn www.bronxburgers.com

e 177 730: - &rendet mot staten genom PRV (det aktuella

arendet)

e 2400: - avgift férundersokning PRV (avser markena
BRONX)

e 9000: — avgifter for varumarkesansokningar till PRV (avser
méarkena BRONX)

e 450: - avgift for havning av forvéaxlingsbar rattighet till PRV
(avser méarket BRONX BURGER BAR)

e 38 320:- utlagg for kop av doménnamnet
www.bronxburgers.com

2. SEK 18 563:- - réattslig utredning utférd av Synch
SEK 200 000:- - interna kostnader
4. Leverantorskostnader:

e 7900 kr - nya skyltar

e 20500 kr - bestélld inredning

e 28000 kr - &ndringar av webbsajten

w

5. SEK 231 232: - lansering av varumarket Bronx Burger.

6. SEK 972 000: - utebliven vinst
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Gatusmak yrkar ersattningsansprak pa sammanlagt 1 886 355 kr. PRV vill
uppmaérksamma att summering av ovan anférda kostnader ger ett belopp
1879 845 kr.

Ersattningsanspraket far anses grundat pa bestammelsen i 3 kap. 2 §
skadestandslagen.

Arendet
Nedan aterges relevanta delar av handelseforloppet i kronologisk ordning:

e 2013-09-13, PRV registrerar varumarket "ZBASTARD” ingivet av
A&N Restaurang AB (vidare A&N) for foljande tjanster:
utskankning av mat och dryck i klass 43. Registreringen far
nummer 514706.

e 2016-11-30, En ans6kan om registrering av varumarket "BASTARD
BURGERS” inkommer till PRV. Ansokan, ingiven av Gatusmak,
avser restauranger, restaurangtjanster, servering av mat och dryck,
snabbmatsrestauranger i klass 43.

e 2017-02-02, PRV granskar ansokan materiellt utan att hitta nagra
registreringshinder. | férhallande till ldre registrerade varumarken
med giltighet i Sverige gor handlaggaren en sokning med
granskningsverktyget Acsepto i tjansteklassen 43. S6kningen
omfattar aven korsklasserna 29-33, 39, 41, 42, 44, dvs. klasser som
innefattar varor och tjanster som kan anses vara av liknande slag
som tjansterna klassade i klass 43.

e 2017-02-02, PRV registrerar varumarket ingivet av Gatusmak under
nummer 537446.

e 2019-07-05, Gatusmak tar emot ett varningsbrev fran A&N -
innehavaren av tidigare registrerade varumarket BASTARD med
registreringsnummer 514706.

e 2019-08-12, Gatusmak och A&N nér en Gverenskommelse och
traffar ett samexistensavtal.

e 2019-12-20, Gatusmak anméler PRV:s registrering av varumarket
med registreringsnummer 537446 till Justitiekanslern, med en
begaran om skadestand (detta arende).

Tillamplig bestdammelse i varumarkeslagen

Enligt 2 kapitlet 8 § forsta stycket punkt 2 far ett varumarke inte registreras
om det ar identiskt med eller liknar ett dldre varukannetecken for varor eller
tjanster av samma eller liknanden slag, om det finns en risk for forvaxling.

Forvaxlingsrisken mellan tva varumarken ar en funktion av & ena sida den
grad av likhet som rader markena emellan och & den andra sidan den grad av
likhet som rader mellan de varor/tjanster som tillnandahalls under respektive
marke. En tredje faktor av betydelse vid en forvéxlingsbeddmning &r ett
markes sarskiljningsformaga. Ju starkare det dldre market ar, desto storre ar
risken att konsumenterna tror att det finns ett samband mellan de tva
markena. Vid bedomningen av forvéaxlingsrisken behdver man ocksa ta
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stallning till om det finns nagra delar i market som har svag eller ingen
sarskiljningsformaga; sadana delar far da mindre inverkan pa risken for
forvaxling. Ett exempel pa sddana delar ar ord som pa nagot satt beskriver
de aktuella varorna eller tjansterna. Vid beddmningen av forvéaxlingsrisken
tas hansyn till hur en tankt genomsnittlig konsument uppfattar markena.

Som PRV forstar Gatusmaks argumentation hos Justitiekanslern bygger den
pa att registrering av varumarket 537446 aldrig skulle skett eftersom den
tidigare registreringen med nummer 514706 borde ha ansetts utgdra ett
hinder mot registrering, sésom anges i ovan namnda bestammelse.

PRV:s handléggning av varumérkesansokan

Vid granskningen av en ansdkan om registrering av ett varumaérke uppréttas
en promemoria, i vilken bl. a. eventuellt forvaxlingsbara &ldre registrerade
néringské&nnetecken anges. Med hjalp av ett sarskilt datorprogram, Acsepto,
genomfors en automatiserad sokning i databaserna for nationella
varumarken, internationella varumarken (enligt Madridprotokollet) med
giltighet i Sverige samt EU-varumarken. Handlaggaren har mojlighet att
manuellt editera de av Acsepto foreslagna sokkriterierna. Den mgjligheten
innebdr att en viss materiell bedémning utfors redan vid det stadiet av
granskningen. Syftet med mojligheten att editera sokkriterierna ar att fa fram
den mest relevanta traffbilden och pa sa vis astadkomma en effektiv och
processekonomisk handlaggning av ett varumarkesérende.

En sokning som genomfors med Acsepto resulterar i en lista 6ver ansokta
och registrerade &ldre varumérken som potentiellt skulle kunna bedémdas
vara forvaxlingsbara med det sokta market, en s.k. bruttolista. Handldggaren
har dérefter mojlighet att sortera listan efter olika faktorer. Ett vanligt
forekommande stt att sortera listan ar i fallande grad av likhet baserat pa
markeslikhet och klasstillnérighet av de varor och tjanster for vilka mérket
soks registrerat. Da anges eventuella identiska marken for varor eller tjanster
i samma klasser hogst upp i listan. Sddana marken ges likhetsgraden 100%.
Listan fortsatter darefter i fallande skala och avslutas pa sa satt att marken
med likhetsgrad understigande 45% inte tas upp.

Handl&ggaren beddmer vilken eller vilka av de aldre rattigheter som anges i
bruttolistan som, i varumarkeslagens mening, anses vara forvaxlingsbara
med det sokta market. Dessa fors darefter till ovan ndmnda
granskningspromemoria och slutligen &ven till det féreldggande som skickas
till sokanden, om den preliminéara bedémningen star fast. Den s.k.
bruttolistan skrivs normalt inte ut pa papper men sparas i en sarskild databas.

PRV:s utredning

| det aktuella ansokningsarendet har handlaggaren, sa vitt nu ar av intresse,
pa sedvanligt sétt tagit fram en bruttolista avseende varumarken med en
lydelse som liknar BASTARD BURGERS. Programmet Acsepto har
foreslagit en automatisk likhetssokning enligt foljande verbala kriterier:
BASTARD, BURGERS, BASTARDBURGERS. Handlaggaren har
manuellt tagit bort orden BASTARD och BURGERS som, enligt
handl&ggarens beddmning, icke relevanta sokningskriterier i det fallet.
Tréfflistan av denna sokning omfattar 18 positioner. Den tidigare
registreringen 514706 aterfinns inte pa den aktuella bruttolistan.
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Den ansvarige handl&ggaren har i efterhand redogjort sitt resonemang vid
granskningen av det aktuella mérket. Handldggaren har gjort en bedémning
redan vid editering av Acsepto. Orden BASTARD och BURGERS hade
blivit borttagna manuellt av handlaggaren med anledning av de inte var for
sig har sarskiljningsférmaga for de tjanster som market avser.

Samma beddmning har handlaggaren gjort vid granskningen av méarkena
med registreringsnummer 537449 och 545332, som &r ocksa framhallna i det
aktuella skadestandsarendet. Det framgar av bruttolistan for s6kning
géllande mérket 545332 att den tidigare registreringen BASTARD inte ger
samma associationer som Gatusmaks marke. Det &r vért att notera att samma
handlaggare har kommit fram till samma slutsatser vid bedémningen, trots
att det ar mer an ett ar mellan de tva ans6kningarna. Det innebar att
bedémningen som gjordes senare ar baserad pa samma grunder.

PRV:s beddmning av granskningen

Bedomningen av sarskiljningsférmagan hos ordelement BASTARD ér det
vasentliga i det aktuella &rendet. Enligt gallande praxis kan marken som
besitter for svag sarskiljningsformaga inte utgora hinder for registrering pa
grund av forvaxling (jfr EU- domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, pkt
22-23).

Den ansvarige handldggaren har redogjort i efterhand att lydelsen
BASTARD kan uppfattas pa olika sétt beroende pa om det lases pa svenska
eller engelska. Den svenska betydelsen &r att det rér sig om en blandning av
tva olika saker, medan den engelska betydelsen fungerar mer som ett
skallsord eller nagonting som ar mycket bra.

Néar handlaggaren tolkar likheten mérkena emellan sa uppfattas bastard
ensamt enbart som ett skéllsord eller en blandning av tva saker. BASTARD
BURGERS tolkas pa helt annat satt, det tolkas som en bra javla burgare i
sin helhet alternativt en mixburgare. | detta fall beddmde handl&ggaren att
det tidigare registrerade varumarket BASTARD besitter en svag
sarskiljningsformaga. Det konstaterandet paverkade sedan bedémningen av
forvéaxlingsrisken som helhet. Enligt handldggarens uppfattning &ar
sarskiljningsformagan av det tidigare market BASTARD sa lag, att
ensamrétt till ordet inte borde ges dverhuvudtaget.

Vid rattstillampning och helhetsbedémningar finns det ofta utrymme for
olika uppfattningar eller beslut som var for sig kan anses rimliga, i den
mening att de i vart fall inte kan pastas vara direkt felaktiga. Det faktum att
handlaggaren argumenterat for sin bedémning och resonerat pa samma sétt i
bada arendena tyder pa att det inte har forekommit vardsloshet vid
handlaggning av market BASTARD BURGERS. Enbart det faktum att
innehavaren av det &ldre méarket gor en annan bedémning av det aldre
markets skyddsomfang betyder forstas inte att PRV brustit i
handlaggningsrutinen vid hanteringen av den aktuella
varumarkesregistreringen.
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PRV:s uppfattning om skadestandsanspraket

Av 3 kap. 2 § skadestandslagen foljer bl.a. att staten skall ersatta en ren
formogenhetsskada som vallats genom fel eller forsummelse vid
myndighetsutdvning i verksamhet for vars fullgérande staten svarar.

Som framgar av foregaende avsnitt nekar PRV till att verkets handlaggning
av varumarket BASTARD BURGERS har inneburit sadant fel eller
forsummelse som kan féranleda skadestandsskyldighet for staten.

Av praxis framgar att det for skadestandsansvar inte ar tillrackligt att en
myndighet eller en domstol har gjort en felaktig beddmning av en ratts- eller
bevisfraga eller kan kritiseras for sitt stallningstagande i en fraga dar det har
funnits utrymme for en skonsmassig bedémning. Endast rena forbiseenden
av en bestdammelse eller uppenbart oriktiga bedéomningar anses utgora fel
eller forsummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadestandslagen (jfr
NJA 1994 s. 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862 och NJA 2013 s. 842
och 1210).

| det aktuella &rendet kom handldggaren fram till slutsatsen att ordet
BASTARD besitter en svag sarskiljningsférmaga. Som namnts ovan innebéar
gallande praxis att marken som besitter for svag sérskiljningsférmaga inte
kan utgdra hinder for registrering pa grund av forvaxling. Beddmningen
innebdr inte att PRV har avvikit fran de normala granskningsrutinerna,
sasom Gatusmak pastar. Olika uppfattningar kan forekomma och bor anses
vara rimliga. Att bedémningen i det aktuella fallet inte ryms inom grénsen
for vardsloshet styrks av det framtagna resultatet av den s6kning som
utférdes mer &n ett ar senare av samma handlaggare. Vid ett senare tillfalle
kom handldggaren fram till samma slutsatser kring forvéaxlingsbarheten
mellan BASTARD och BASTARD BURGERS, trots att det tidigare mérket
BASTARD da aterfanns i trafflistan. Det som Gatusmak beskriver i sitt
hypotetiska scenario, ndmligen att hindret hade identifierats om sdkningen i
databasen hade genomforts med sokordet BASTARD, stammer darmed inte.

For det fall Justitiekanslern anda skulle finna att PRV handlat felaktigt eller
forsumligt pa sadant satt som i och for sig skulle kunna ligga till grund for
skadestandsskyldighet, vill verket framhalla foljande.

Om varumarkesregistreringen &r ett resultat av fel eller forsummelse vid
myndighetsutdvning, skall staten ersétta en ren formdgenhetsskada som
uppkommit for innehavaren. Endast sadana kostnader som &r direkt
hanforliga till den felaktiga registreringen &r darvid erséttningsgilla.

Det bor noteras att enligt samexistensavtalet mellan Gatusmak och A&N
forbinder sig Gatusmak att inte anvanda mérket BASTARD BURGERS i
Skane lan. Gatusmaks registrering har darmed verkan i resten av Sverige
och anvénds for narvarande i olika regioner. Enligt PRV bor ett eventuellt
skadestand jamkas i motsvarande man.

Kostnader for réattsliga utredningar
PRV vill ifragasatta om skadestandet ska omfatta kostnaden for rattsliga
radgivning fran advokatbyran Synch, namligen 18 563 kr. Gatusmak fick

redan vid en forsta konsultation av juristbyran IPQ en bedémning av den
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rattsliga situationen och méjliga I6sningar. Det saknades indikationer pa att
en andra konsultation skulle leda till en annan slutsats. Dérefter har
Gatusmak anlitat en tredje advokatbyra, Westerberg & Partners
Advokatbyra AB, och fatt en ytterligare rattslig bedomning som inte skiljer
sig fran de som givits av IPQ och Synch. Det &r svart att avgora utifran den
bifogade kostandsrékningen vilket belopp som avser den specifika
kostanden hos Westerberg & Partners Advokatbyra AB. Det ar aven vart att
notera att utredningen som genomfordes av Synch omfattar tre marken som
Gatusmak innehar. Det aktuella skadestandsarendet avser endast ett av de tre
madrkena som utredningens resultat tar stallning till. Enligt PRV:s
uppfattning har Gatusmak genererat onddiga kostnader genom att bestalla
tre rattsliga utredningar avseende samma fragestallning fran tre olika
juristbyraer. Ett eventuellt skadestand bor darfor jamkas i motsvarande man.
PRV overlamnar till Justitiekanslern att bedoma skaligheten av yrkat belopp
betraffande kostnader for utredningarna.

Ombudsarvoden

PRV anser att kostnaderna for ombudets arbete kring hantering av fragan
med A&N om 86 300 kr samt hantering av det aktuella &rendet mot staten
om 177 730 kr inte ar tillrackligt tydligt framstéllda. Det bifogas endast en
kostandsrakning betraffande de ovan namnda kostnaderna. Nagon
specifikation eller faktura pa nedlagt arbete har inte presenterats, varvid
PRV i helhet bestrider de yrkade beloppen.

Kostnader i samband med etablering av nya varuméarken

PRV bestrider ersattningsskyldighet for samtliga kostnader som avser
atgarder relaterade till etablering av nya varumérken, de s.k. Bronx-
markena.
Till dessa kostnader hor bland annat:

e avgift for forundersokning (2 400 kr),

e ansOkningsavgifter (9000 kr),

e ombudsarvode for ansdkan om registrering av Bronx markena och

forvarvande av domannamn (87 450 kr),

e nytt domannamn (38 620 kr),

e lanseringsevent (totalt 231 232 kr),

e nya skyltar (7 900 kr),

e andring pa Gatusmaks webbplats (28 000 kr).

Det saknas ett adekvat orsakssamband mellan PRV:s hantering av
varumérket BASTARD BURGERS och ovan namnda kostnader. Om PRV
hade avslagit ansdékan om registrering av mérket BASTARD BURGERS
hade Gatusmak behovt etablera ett nytt/nya varumérke for att fortsatta
verksamheten pa dnskat vis. Gatusmak bekraftar detta i sin anmalan (jfr pkt
80). Det dr dven vart att notera att Gatusmak har planerat att expandera sin
verksamhet utomlands. | ett uttalande for Aftonbladet har Simon Wanler,
Gatusmaks VD, uttryckt sina funderingar betraffande om ordet bastard
skulle kunna anvandas pa alla marknader (jfr bifogad artikel fran
Aftonbladet). De atgarder som Gatusmak redovisar hade darmed vidtagits
aven i det fall PRV gjort en korrekt bedémning av mérket BASTARD
BURGERS. Det kan saledes konstatera Gatusmak mycket sannolikt haft
liknande kostnader &ven vid det hypotetiska scenariot. Denna sannolikhet
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forstarks genom den av Gatusmak planerade expansionen utomlands, vilken
hade inneburit etablering av ett annat marke.

Enligt PRV:s uppfattning &r vissa av de angivna kostnaderna omotiverat
hdga, exempelvis det totala beloppet for lanseringseventet. Det var
Gatusmaks eget val att anordna det kostsamma eventet och spendera stora
summor for att finansiera det. PRV ifragasatter om det var nodvandigt i syfte
att minimera skadan, sdsom Gatusmak pastar. Sa lange atgarderna kan
bedémas som adekvata, vidtas de pa den skadestandsskyldiges risk.

Bestéllda inredningen

Vidare bestrider PRV ersattningsanspraket om 20 500 kr for de av Gatusmak
bestéllda varor och inredning som inte kunde avbestéllas. Som PRV har
papekat tidigare; anvandningsforbudet av market BASTARD BURGRERS
galler endast i Skane. Gatusmak driver sin verksamhet inom hela Sverige
och har sina restauranger i flera lan utanfor Skane. Alla varor och
inredningselement innehallande méarket borde saledes kunna atervandas i en
annan av Gatusmaks lokaler. Ett eventuellt skadestand i denna del bor darfor
jamkas i motsvarande man.

Interna kostnader

PRV bestrider ersattningsanspraket om 200 000 kr for det arbete som utforts
av marknadsansvariga hos Gatusmak samt hantering av forhandlingen med
A&N och hyresvarden. Gatusmak uppskattar att dessa atgarder har
sammanlagt tagit 200 timmar. Med tilldmpningen av en standardmassig
kostnadsnorm om 1 000 kr per timme uppgar den kostnaden till 200 000 kr.
De ovan beskrivna arbeten utforts, vad ombudet uppgivit, av anstéllda av
Gatusmak som erhaller 16n. Det ska darfor betraktas som eget arbete. Enligt
skadestandslagen skall ersattning endast omfatta en ren formadgenhetsskada
som uppkommit for innehavaren. Eget arbete som inte motsvarar sérskilda
utgifter ar i princip inte erséattningsgillt (jfr NJA 1983 s. 209 och NJA 1989
s. 251).

Utebliven vinst

Som PRV redan framhallit hade Gatusmak, i det fall PRV hade avslagit
ansokan att registrera mérket BASTARD BURGERS, behovt etablera
ett/flera nya varumarken. Det ar darfor svart att avgora om Gatusmak hade
kunnat 6ppna sin nya restaurang som planerat. Atgarder som hade behévt
vidtas och etablering av nya varumarken hade kunnat vara tidskrévande.
Dessutom far anspraket anses vara ytterst hypotetiskt. Gatusmak har inte
styrkt det estimerade vinstbortfallet genom att presentera det ekonomiska
resultatet for de tva forsta manaderna efter 6ppningen av restaurangen. En
eventuell utebliven vinst kan bero pa andra orsaker &n hanteringen av
varumarkesansokan.

PRV vill aterigen uppmarksamma att varumarket BASTARD BURGERS
fortfarande &r registrerat och i bruk i hela Sverige, bortsett fran ett lan.
Gatusmak far inte anvanda market i Skane men har verksamhetsstéllen dar
varumarket anvands p& manga platser i landet. PRV 6verlamnar darfor till
Justitiekanslern att bedéma skéligheten av yrkat belopp betréffande
kostnader for utebliven vinst.
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Skulle Gatusmak komma att framstalla nya yrkanden om ersattning ser PRV
gérna att verket bereds mojlighet att yttra sig Over detta.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektdren Peter Strombéck. I den
slutliga handlaggningen har chefsjuristen Magnus Ahlgren, enhetschefen vid
design- och varumarkesavdelningen Hakan Ekdahl samt avdelningsjurist vid
design- och varumarkesavdelningen Monika Nowicka (féredragande)
deltagit.

Peter Strombéack
Monika Nowicka

Bilaga:

1. Utdrag fran Aftonbladets hemsida
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