1(4)

Mal nr 10-292

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 december 2011

Klagande

Rodamco Sverige AB, 556201-8654
Box 7846, 103 98 Stockholm
Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumirket NACKA FORUM

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 september 2010
angaende v.ans. nr 10-02433, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och
aterforvisar ansokan till PRV for erforderlig behandling.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Rodameco Sverige AB (Rodamco) har i forsta hand vidhallit sin ans6kan om
registrering. I andra hand har bolaget begirt registrering av mérket for de
varor och tjanster som det avser, men med en disclaimer for méarkesordet
NACKA. I sista hand har bolaget begért registrering av market med
disclaimer for méarkesordet NACKA och med en begriansning av varu-

forteckningen pa sa séatt att klasserna 16 och 41 utgar.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket NACKA
FORUM besitter for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfért i huvudsak féljande. Da
Rodamcos tidigare varumidrken FORUM NACKA har registrerats utan
hénvisning till att de skulle sakna sarskiljningsférmaga borde registre-
ring dven kunna ske for NACKA FORUM, déar orden endast har bytt
plats. Ordet forum har enligt Svenska Akademiens Ordlista betydelsen
“behorig domstol; plats for debatt el. framférande av idéer”. Ordet an-
vands inte for att beskriva berérda varor och tjdnster och har inte den
betydelsen att dessa 1 sig tillhandahalls pa viss plats. Berérda konsumen-
ter kommer inte att uppfatta att market ar beskrivande pa sa séitt som
anges 1 PRV:s beslut, utan snarare suggestivt. Det finns inte nagot fri-
hallningsbehov for ordet forum for berérda varor och tjanster. NACKA &r
1 sig uppenbart féremal for underforstadd disclaimer men for klarhets

skull medges en disclaimer fér detta ord.

DOMSKAL

Patentbesvirsrattens mal ror tillimpningen av bestammelsen 1 2 kap. 5 §
jamford med 1 kap. 5 § andra stycket 1 varuméarkeslagen (2010:1877).
Den sistndmnda bestammelsen bygger pa artikel 3.1 ¢ 1 EU:s varu-
markesdirektiv. EU-domstolen har i1 de forenade malen C-108/97 och C-
109/97 (Windsurfing Chiemsee) lamnat ett forhandsbesked om hur denna

artikel skall tolkas med avseende pa geografiska ursprungsbeteckningar.

Den svenska rattstillampningen syftade tidigare till att halla namn pa

geografiska platser fria sa att alla som hade ett behov av det kunde ange att
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deras varor eller tjanster hade sitt ursprung i en viss plats. Den tolkning
EU-domstolen anvisat syftar ndrmast till att halla namn pa geografiska
platser fria for att de skall kunna anvindas som skyddade geografiska
ursprungsbeteckningar. Angaende tidigare svensk praxis m.m., se
Patentbesvarsrattens dom i mal 00-334 (Alaska 1 figur).

EU-domstolens tolkning innebér bl.a. att bestaimmelsen skall tillimpas sa,
att geografiska namn skall kunna brukas som geografiska ursprungs-
beteckningar, i syfte att lyfta fram kvaliteten eller andra egenskaper hos
varor eller tjanster (jfr EU-domstolens dom punkterna 26 och 30). Vid
prévning av om ett geografiskt namn kan sittas samman med kvalitet eller
andra egenskaper, skall en bedomning goras av huruvida namnet enligt
omsattningskretsens uppfattning har ett samband med den berérda
kategorin av varor eller om det 1 framtiden ar “troligt” eller "rimligt” att ett
sadant samband kan komma till stand, se domstolens dom punkterna 31

och 37 samt dess svar punkt 1.

Hinder mot registrering av ett geografiskt namn féreligger alltsa inte enbart
av det skalet att en vara eller en tjanst har sitt ursprung i eller tillhanda-
héalls pa den plats som namnet anger. Avgorande ar 1 stéllet huruvida man i
omsattningskretsen for ndrvarande uppfattar att det finns ett samband
mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de varor eller tjinster som
tillhandahalls med angivande av ett geografiskt namn och den geografiska
platsen eller om det ar rimligt att ett sddant samband kan komma till

stand.

I forhallande till tidigare fast svensk praxis har EU-domstolens dom med-
fort en pataglig forandring nar det géller méjligheterna att registrera
geografiska namn som varumérken. Och det &r uppenbart att EU-dom-
stolens tolkning av bestimmelsen tar sin utgangspunkt i en annan ratts-
tradition 4n den svenska. Innehallet 1 denna rattstradition har ndrmare
utvecklats 1 generaladvokatens forslag till avgorande 1 EU-domstolens mal,

se forslaget punkterna 33-54.

Att det skall vara rimligt att ett samband av detta slag kan komma till
stand svarar ndrmast mot det 1 svensk processriatt anvinda beviskravet
antagligt, jfr Ekelof m.fl., Rattegang, Fjarde héaftet, sjunde uppl., 2009 s.

84 f. Med detta beviskrav ar det enligt Patentbesvirsrattens mening inte
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tillrackligt att det inte kan uteslutas att ett samband av detta slag skall
kunna komma till stand. Det fordras i stéllet att det foreligger nagon
sarskild omstédndighet som kan laggas till grund for en sadan slutsats, jfr
Patentbesvarsrattens dom 1 mal 01-410 (NEVADA i visst utférande).

Markesordet NACKA éar, som framgar av PRV:s beslut, 4gnat att uppfattas
som det geografiska namnet pa kommuncentrum i Nacka kommun. Och
markesordet FORUM kan, som ocksa framgar av verkets beslut, uppfattas i
betydelsen en plats eller ett sammanhang déar nagot utspelas eller laggs
fram. Vart och ett av markesorden kan ddarmed fran olika utgangspunkter

anviandas vid marknadsforing av varor och tjanster.

Bedomningen av om ett geografiskt namn kan sédttas samman med kvalitet
eller andra egenskaper hos de produkter som market avser skall ske med
utgangspunkt i forteckningen av varor och tjanster. I malet har inte fram-
kommit att NACKA sétts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos
de varor och tjanster som det sokta méarket avser. Inte heller har fram-
kommit att det pa grund av nagon sarskild omstandighet dr antagligt att ett
sadant samband kan komma till stand.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande,
tillika referent, och Jeanette Béackvall, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt

adjungerade ledamoéterna Jon Bergman och Caroline Lundgren.
Enhalligt.



