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Mal nr 08-165

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 augusti 2010

Klagande

Firma Cukiernicza SOLIDARNOSC - rok zalozenia 1952 Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin, Polen

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen ZLOTY
ORZECH

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 maj 2008
angaende int.reg. nr 881.148, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvéarsratten beslutar att inte inhadmta forhandsavgérande
fran EU-domstolen.

2. Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet 1 sjdlva saken.

ak
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlaviagen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Firma Cukiernicza Solidarnosc - rok zalozenia 1952 Sp. z 0.0 (klagande-
bolaget) har i Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att den inter-
nationella registreringen nr 881.148 ZLOTY ORZECH skall géalla i
Sverige. Bolaget har vidare yrkat att ett forhandsavgérande inhamtas
fran EU-domstolen 1 fragan om det s.k. slaktnamnshindret 1 14 § forsta
stycket 4 varumérkeslagen ar férenlig med EU-réatten.

Klagandebolaget har till grund for sin talan i sjdlva saken aberopat att
varumirket ZLOTY ORZECH inte innehaller nagot som ar att uppfatta

som annans slaktnamn.

Till stod for yrkandet om inhdmtande av ett forhandsavgérande har
bolaget, som det far forstas, anfort att det ar tveksamt om slaktnamns-
hindret ar forenligt med bestdmmelserna i artikel 4.4 ¢ 1 varumérkes-
direktivet (2008/95/EG).

Till utveckling av talan har klagandebolaget anfort bl.a. foljande.

PRV har ansett att ordet ORZECH 1 market dr dgnat att uppfattas som

ett 1 Sverige forekommande sldktnamn. Denna bedémning ar orealistisk
med tanke pa att market som helhet har betydelsen guldnét eller gyllene
not. Denna betydelse ar suggestiv i forhallande till de varor som téacks av

den internationella registreringen.

Visserligen ar det troligt att bara en mindre del av den svenska om-
sattningskretsen fullt ut forstar innebérden av de polska orden ZLOTY
ORZECH, men da ordet ZLOTY ar val kiant bland den svenska allmén-
heten som namnet pa en utlandsk valuta kommer méarket att ge upphov
till andra associationer én till ett slaktnamn. Detta understryks dess-

utom av att det bara finns en enda barare av efternamnet 1 Sverige.

En ren identitet mellan ett markesord och ett slaktnamn racker inte for
att slaktnamnet skall utgora ett hinder. Utéver en bokstavsméssig sam-
stammighet bor det finnas nagon sorts inneboende slaktnamnskaraktar
hos det gemensamma ordet. Forekomsten av en sadan slaktnamns-

karaktar maste da rimligen bedéomas med utgangspunkt fran svenskt
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sprakbruk och svenska traditioner. ORZECH har inte nagon inneboende
karaktar av svenskt slaktnamn och d& det bara finns en béarare av
namnet 1 Sverige kan ordet knappast heller ha blivit sdrskilt kdnt som

slaktnamn genom anvandning.

Ordet ORZECH kan knappast ha formagan att "utmérka tillhorigheten
till en viss sldkt”. Det finns inga tecken pa att den enda person i Sverige
som bar namnet ORZECH driver naringsverksamhet, &n mindre inom
konfektyromradet, varfér en anvindning av varumérket ZLOTY
ORZECH 1 Sverige knappast kan leda till nagon nackdel for namn-

bararen 1 fraga.

Sett som helhet dr det uteslutet att varuméarket ZLOTY ORZECH latt
skulle kunna férvaxlas med slaktnamnet ORZECH. Foljaktligen kan
anvandningen av klagandebolagets varumérke inte forbjudas med stod
av 20 § namnlagen. Detta innebar 1 sin tur att ett vidhallande av slakt-
namnshindret i forevarande fall inte ar férenligt med artikel 4.4 c 1 varu-
markesdirektivet.

Klagandebolaget har numera registreringsskydd 1 Sverige for mérket
ZLOTY ORZECH genom den beviljade gemenskapsregistreringen nr
6771364. Det skulle vara mycket olyckligt om bolagets mérke blev
foremal for tva helt motstridiga registreringsbeslut.

DOMSKAL

Hinder mot giltighet 1 Sverige av en internationell registrering av ett
varumarke foreligger, som PRV anfort, enligt 54 § andra stycket jamfort
med 14 § forsta stycket 4 varumérkeslagen (VmL), bl.a. om market
innehaller nagot som &ar dgnat att uppfattas som annans slaktnamn.
Bestdmmelsen innebér enligt sin lydelse att alla efternamn som har ett
skydd enligt namnlagen kan utgoéra hinder mot registrering av ett

varumirke, om namnet inte asyftar nagon sedan linge avliden.

Skyddet for efternamn i namnlagen &ar av tva olika slag; ett administra-
tivt skydd som regleras i 13 § namnlagen och ett judiciellt skydd som
regleras i 20 § namnlagen. Det administrativa skyddet innebéar ett skydd
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mot att den som i namnréttslig mening saknar behorighet till namnet far
namnet — eller ett med namnet latt forvaxlingsbart namn — godként som
nytt efternamn for sig. Det judiciella skyddet innebar att ensamrétten till
ett efternamn kan laggas till grund for ett forbud for annan att anvanda
namnet — eller ett med namnet latt forvaxlingsbart namn — som efter-
namn eller som kdnnetecken 1 naringsverksamhet. Det administrativa
skyddet omfattar bl.a. efternamn som nagon bér eller har ratt att bara,
medan det judiciella skyddet endast géller egenartade efternamn, dvs.
namn som ar dgnade att utméarka tillhorigheten till viss slédkt.

I praxis har bestdmmelsen 1 14 § forsta stycket 4 VmL tillampats sa att
alla personer folkbokforda i Sverige har ett skydd mot registrering av
varumirken som innehaller ndgot som &ar dgnat att uppfattas som deras
efternamn, se Patentbesvarsrattens dom 1 mal 96-850 (Batt). Det s.k.
slaktnamnshindret har med andra ord, 1 enlighet med sin lydelse,
tillampats med avseende pa bade sadana efternamn som atnjuter ett
administrativt skydd och sadana som ocksa atnjuter ett judiciellt skydd.

Av artikel 4.4 ¢ 1 varuméarkesdirektivet foljer att EU:s medlemsstater far
ha bestammelser om att ett varuméarke inte far registreras om anvand-
ningen av varumarket far forbjudas med stod av en annan aldre rattighet
an ett varumérke eller ett annat i1 forvarvsverksamhet anvant tecken.
Det kréavs inte att det finns uttryckliga regler om att anviandningen av ett
varumdirke som innehaller eller bestar av nagot som kan uppfattas som
ett varumérke kan forbjudas, utan det har ansetts tillrackligt att rattig-
heten 1 fraga kan laggas till grund for ett sadant forbud. Angaende inne-
héallet 1 direktivet, se prop. 2009/10:225 s. 194 f£.

Patentbesvarsratten har i flera avgéranden provat fragan om
tillampningen av det s.k. sliktnamnshindret, bl.a. i pleniméalet 98-512
(figurmérke innehallande efternamnet Hummel). Av detta avgérande
foljer att det inom ramen for den gallande lagstiftningen inte finns ut-
rymme for en begransning av slaktnamnshindret till att endast avse
egenartade efternamn. Angaende tillimpningen av slaktnamnshindret,
se ocksa domstolens domar i bl.a. mal 04-326 och 04-333
(HUMMELEXTREME respektive HUMMELPREMIUM for vilka
Regeringsritten beslutat att inte meddela provningstillstand). I

anslutning hartill kan ndmnas, att regeringens forslag till ny varu-
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markeslag innebéar att sliktnamnshindret skall begrénsas till att avse
endast egenartade efternamn, se prop. 2009/10:225 s. 193 f.

Slaktnamnshindret 1 varumérkeslagen star alltsa inte 1 6verens-
staimmelse med regleringen i varumérkesdirektivet. En nationell domstol
far, savitt nu ar 1 fraga, enligt artikel 267 andra stycket i EUF-férdraget,
inhamta ett forhandsavgorande fran EU-domstolen angaende tolkningen
av varumaéarkesdirektivet, om den nationella domstolen anser att ett
sadant avgorande dr nédvandigt for att doma 1 saken. Med hénsyn till att
det inte rader nagon tvekan om hur varumarkesdirektivet skall tolkas 1
detta avseende finns inte skél att begara nagot forhandsavgoérande.

Orzech ar, som PRV konstaterat, ett 1 Sverige forekommande sldktnamn.
Namnet bars for narvarande, enligt vad utredningen 1 malet visar, av en
person. Klagandebolaget har inte pastatt att det har nagon behérighet 1
namnrattslig mening till namnet. Fragan ar alltsd om markesordet
ORZECH, sa som det forekommer 1 market, 4r dgnat att uppfattas som
slaktnamnet Orzech.

I praxis har féljande grupper av ord ansetts inte vara dgnade att
uppfattas som slaktnamn fastdn de bars som sddana: 1. vanliga ord 1
svenskan, 1 de 6vriga nordiska spraken och i de stora varldsspraken, 2.
ord som i forsta hand ar férnamn, 3. namn pa mytologiska gudar och
gudinnor och liknande namn, 4. ord som framst uppfattas som
geografiska namn, 5. namn som blivit inarbetade som kénnetecken, och
6. namn som till sin bildning avviker i sa hog grad fran slaktnamn att de
inte uppfattas som sadana. Se hartill Claés Uggla 1 NIR 1994 s. 97 f och
SOU 2001:26 s. 317 f.

Markesordet ORZECH har, enligt vad klagandebolaget upplyst, be-
tydelsen "not” pa polska. Kdinnedomen om ordets betydelse torde dock,
som bolaget anfért och som PRV funnit, vara begrénsad i den svenska
omséattningskretsen. Att markesordet ORZECH, enligt vad som nyss
sagts, har en primér, annan betydelse pa polska, medfér darmed inte att
dess karaktar av slaktnamn trader i bakgrunden, jfr Patentbesvérs-
rattens avgorande 1 mal 91-471 POLSKI FIAT.
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Det kan hallas for visst att det har 1 landet finns en kdinnedom om att
ZLOTY ar beteckningen pa Polens valuta. Daremot finns inte nagot
underlag for slutsatsen att nagon annan betydelse hos ordet skulle vara
kand har. Att ZLOTY ar beteckningen pa Polens valuta medfor dock inte
att slaktnamnskaraktaren hos markesordet ORZECH trader 1 bak-
grunden, sarskilt som de varor 1 form av konditorivaror och konfektyr
("pastry and confectionery”) som méarket avser som sadana saknar

anknytning till beteckningen pa valutan.

Pa grund av det anforda skall 6verklagandet avslas 1 sjalva saken.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsradet Per Carlson, ordférande och
referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Erika
Lunell. Enhéalligt.



