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Mal nr 09-142

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 december 2011

Klagande
Skanska AB

Ombud: GROTH & CO KB
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumarket S 1 visst utférande

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 mars 2009
angaende v.ans. nr 08-06327, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fortsatt handlaggning.

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

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Milnr09-142 2 (4)

YRKANDE M.M.
Skanska AB har i Patentbesvarsratten vidhallit ans6kningen.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta méarket S i
visst utforande 1 sig besitter for registrering erforderlig sarskiljningsfor-

maga for de varor och tjanster som omfattas av ansokningen.

Skanska har till utveckling av talan, utéver vad som arberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

Skanska ar ett mycket valkant multinationellt foretag med svenska
rotter. Det grundades redan 1887 och omsétter idag 139 miljarder kr med
60 000 anstallda runt om 1 varlden. SKANSKA har sedan 1984 varit
koncernens officiella kinnetecken. Typsnittet till logotypen SKANSKA
ar speciellt framtaget for bolaget och borjade anvindas 1999. Redan da
fanns det planer pa att successivt borja anvianda enbart S symbolen som
kéannetecken 1 sig. Det ar det S som anvéands 1 SKANSKA som nu soks
skyddat. Med den genomslagskraft som anvidndningen av ett varumaérke
av ett sa har pass stort multinationellt féretag far torde det sta fullkom-
ligt klart S symbolen uppfattas som ett sarskiljande varumérke av all-
méanheten. En omstéandighet som &ar av betydelse for bedomningen av
sarskiljningsformagan ar att market soks 1 farg. Den bla fargen ar sedan
lang tid férknippad med bolagets kannetecken generellt. Aven en jam-
forelse med tidigare praxis pa omradet stoder att PRV gjort en felaktig
bedomning.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten har i1 sin rattstillampning bedomt att kédnnetecken
bestaende av en enstaka bokstav eller siffra i sig saknat for registrering
erforderlig sarskiljningsférmaga, eftersom endast ett fatal skulle kunna
fa ensamritt till en enstaka bokstav eller siffra vilket 1 sig skulle kunna
ge dem en otillborlig konkurrensfordel, se domstolens domar 1 plenimalen
97-098 (RSL) och 00-244 (LC). Kannetecken som bestaende av en enstaka
bokstav eller siffra har dock kunnat registreras om tecknet i fraga visats
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ha forvarvat sarskiljningsférméaga eller om det haft ett tillrackligt
sarpraglat figurativt utférande.

EU-domstolen har i sin dom den 9 september 2010 1 mal C-265/09 (Borco-
Marken-Import Matthiesen), angaende den grekiska bokstaven &, anfort
att sarskiljningsférmaga hos ett kédnnetecken som bestar av en enda
bokstav ar svarare att faststdlla 4n hos andra ordmérken, se punkterna
37-39. Domstolen har dock inte i denna dom fast avseende vid att skydd
for ett varumarke bestdende av en bokstav eller en siffra skulle kunna ge
innehavaren en otillborlig konkurrensfordel.

Den omstandigheten att nagon erhaller en konkurrensférdel kan med
héansyn hértill inte langre tillmétas en sjalvstandig betydelse vid bedém-
ningen av registrerbarheten hos varumérken bestaende av en enstaka
bokstav eller siffra. Angaende forutsattningarna for att beakta kon-
kurrensfordelar, se vidare EU-domstolens domar den 16 december 2004 1
mal C-404/02 (Nichol’s) punkt 31 och den 10 mars 2011 C-51/10 P
(Agencja Wydawnicza Technopol) punkt 33.

Intresset av att halla vissa beteckningar fria beaktas emellertid genom
att beteckningar som kan anvéndas for att beskriva varor tjanster inte
far registreras som varumérken, med mindre dessa forvarvat séarskilj-
ningsférmaga och darmed kommit att uppfattas som kédnnetecken.
Angaende fragan om frihallningsbehov, se EU-domstolens dom den 4 maj
1999 1 de forenade malen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee)
punkterna 24-37, sarskilt punkt 25.

Avgorande for bedomningen av sadrskiljningsférméagan hos ett varumarke
som bestar av en bokstav eller en siffra dr darmed, liksom for andra kate-
gorier av varumarken, om méarket inom den krets till vilken det riktar sig
1 praktiken kan fungera som ett individualiseringsmedel fér de varor det
avser, se Windsurfing Chiemsee, punkt 46, samt Borco-Marken-Import
Matthiesen, punkt 31 och 33, jamte dari gjorda hdnvisningar.

Ledning fér bedomningen kan hamtas fran det forhallandet att ett varu-
marke som beskriver varors eller tjdnsters egenskaper saknar sarskilj-
ningsformaga i1 forhallande till dessa varor eller tjanster, se EU-dom-
stolens dom den 12 februari 2004 1 mal C-265/00 (Campina Melkunie)
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punkt 19. Ett varumérke kan emellertid sakna sarskiljningsférmaga 1
forhallande till varor eller tjadnster av andra skal &n att det beskrivande,
se den nyssndmnda punkten. Ett s6kt varumérke maste t.ex. vara dgnat
att uppfattas som ett kinnetecken av omséattningskretsen for att uppfylla
kravet pa sarskiljningsférmaga, se EU-domstolens dom den 8 april 2003 1
de férenade malen C-53/01-C-55/01 (Linde m.fl.) punkt 41.

Av det anforda foljer att det inte foreligger hinder mot registrering av det
sokta varumarket i form av bokstaven S 1 ett visst utférande pa de 1 6ver-
klagade beslutet anforda skélen, dvs. att ensamritt normalt inte kan er-
hallas for en bokstav och att méarket inte har ett sa sarpraglat utférande
att det kan registreras som ett figurméarke. Avgoérande ar i stiallet om
bokstaven s dr beskrivande for de varor och tjadnster som market avser
och, om sa inte ar fallet, om market 1 form av bokstaven S 1 ett visst ut-

forande ar dgnat att uppfattas som ett kinnetecken for dessa produkter.

I malet har inte framkommit att bostaven s skulle vara artangivande
eller 1 6vrigt beskrivande for nagon av de varor eller tjadnster som det
sokta market avser. Det sokta méarket har i och for sig en tdmligen enkel
utformning med bokstaven S utférd i ett kraftigt typsnitt och 1 en bla
farg. Utformningen medfor dock att bokstaven avviker fran mer vanligt
forekommande typsnitt. Méarket kan ddrmed inte helt frankadnnas f6r-

maga att kunna uppfattas som individualiseringsmedel.

Pa grund av det anforda ska det 6verklagade beslutet undanréjas och
ansokan visas ater till PRV for erforderlig behandling.

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



