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Mal nr 09-317

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 28 april 2011

PARTER

Klagande

Swedbank AB

105 34 Stockholm

Ombud: Karin Nordborg, Essen International AB
Kungsbron 2, 111 22 Stockholm

Motpart

Arena Distribution S.A.

Impasse des Ecureuils 2, 1763 Granges Pacot, Schweiz
Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen SWEDBANK ARENA

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 augusti 2009
angaende vm.reg. nr 393.003, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet utom savitt
avser varor 1 klasserna 25 och 28, till foljd varav det registrerade
varumirket SWEDBANK ARENA (vm.reg. nr 393003) ska besta for
varorna 1 klass 16 och tjansterna 1 klasserna 35, 36, 39, 41 och 43-45.

EE
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.

Swedbank har i Patentbesvarsréitten i forsta hand vidhallit sitt yrkande
att registreringen av varumiarket SWEDBANK ARENA ska besta med
den varuforteckning som omfattas av det 6verklagade beslutet. I andra
hand har bolaget begriansat varu- och tjansteforteckningen genom att
stryka varorna i klasserna 25 och 28.

Arena Distribution S.A. har férelagts att yttra sig men inte besvarat
forelaggandet.

Swedbank har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets varu-
marke SWEDBANK ARENA inte ar forvaxlingsbart med nagot av de
motanférda varuméarkena ARENA (vim.reg. nr 139833 och 166094) med
avseende pa de varor och tjadnster som omfattas av yrkandena. Bolaget
har vidare, sasom det far forstas, hallit fast vid att kinnetecknet ARENA

inte ar val ansett for nagon av de varor som omfattas av registreringarna.

Swedbank har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats i PRV,
anfort bl.a. foljande.

Swedbank ar en av de storsta finansiella aktérerna pa den svenska
marknaden. Den spontana kdinnedomen om méarket SWEDBANK, enligt
en kdinnedomsmétning fran 2008, ar 72 procent bland konsumenterna
och 78 procent bland féretag. Genom betydande marknadsinsatser har
SWEDBANK blivit ett av Sveriges starkaste varumérken med ett mycket
gott renommé. Swedbank dr huvudsponsor till den nya nationalarenan

som nu byggs 1 Arenastaden Solna.

I forevarande fall foreligger varuslagslikhet mellan de motstaende
markena endast avseende varor 1 klass 25 och gymnastik- och sport-
artiklar i klass 28. SWEDBANK ARENA och ARENA ger helt olika
helhetsintryck. SWEDBANK é&r den inledande och dominerande delen av
market. Saval visuellt som fonetiskt &r SWEDBANK det framtréddande
elementet. Den lexikaliska betydelsen av arena ar ”storre plats iordning-
stalld for tavling eller skadespel oftast med insyn fran alla hall, ibland
inklusive askadarutrymmen”. Ordet arena sjalvstandigt far anses ha en

hogst begransad sarskiljningsformaga for sportklader i klass 25 och
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gymnastik- och sportartiklar i klass 28 da ordet anger den geografiska
plats dar anvindningen av varorna sker varfor de motstaende markena
ARENA kan anses sakna eller i vart fall ha en svag sarskiljningsférmaga
for de aktuella varorna. Som PRV konstaterat har Arena Distribution
S.A. inte visat att mérkena har férvarvat nagon storre sarskiljningsfor-
maga genom anviandning. Med héansyn till betydelsen av ordet arena har
ordet inte ensamt sédrskiljningsférméaga for underhallningstjanster, sport-
och idrottsaktiviteter eller kulturverksamhet 1 klass 41.

Pa grund av allminhetens stora kdinnedom om méarket SWEDBANK
associeras market SWEDBANK ARENA till foretaget Swedbanks arena.
Att stora foretag namnger arenor ar vanligt bade 1 Sverige och utom-
lands. I kombination med ordet SWEDBANK uppfattas darfor ARENA
som ett beskrivande tillagg. Detta giller &ven nidr market anvands for
varor 1 klasserna 25 och 28.

DOMSKAL

Patentbesviarsratten finner, lika med PRV, att markesordet ARENA 1
Arena Distributions motanférda dldre varumérken far anses vara be-
skrivande for tjinster som har samband med idrottsanldggningar och
1drottsaktiviteter. Méarkesordet kan dock inte anses beskrivande eller pa
annat satt vara 1 avsaknad av sarskiljningsférméaga med avseende pa
bl.a. de klader och sportartiklar som omfattas av de motstaende varu-
markena. Arena Distribution, som underlatit att yttra sig 1 malet, har
inte visat att méarkesordet ARENA genom anvandning erhallit ett storre
skyddsomfang an det, som genom dess ursprungliga kinneteckenskraft,

foljer av respektive registrering.

Sa som PRV anfort foreligger det varuslagslikhet mellan de klader och
sportartiklar 1 klasserna 25 respektive 28 samt sport- och idrottsaktivi-
teter 1 klass 41 som det yngre market SWEDBANK ARENA avser a ena
sidan och de sportkldader och sportartiklar som det motanférda varu-
méarket ARENA (vm.reg. nr 139833) omfattar i1 klasserna 25 respektive
28 a den andra. I 6vrigt kan det emellertid inte anses féreligga nagon
likhet 1 varumarkesrattslig mening mellan de varor respektive tjanster

som de motstaende markena avser.
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Swedbanks varuméarke utgors av de bada markesorden SWEDBANK och
ARENA, vilket sistndmnda ord ocksa utgor det nyssndmnda aldre mot-
anforda kdnnetecknet.

I férbindelse med klader, som inbegriper sportklader, och sportartiklar
for vilka markesordet ARENA har kdnneteckenskraft behaller ordet en
kénnetecknande stallning, jfr EU-domstolens dom i mal C-120/04,
Medion AG. Vid dessa forhallanden ar varumarket SWEDBANK ARENA
med avseende pa de varor och tjadnster som omfattas av yrkandet i forsta
hand forvaxlingsbart med det dldre méarket ARENA.

I samband med sport- och idrottsaktiviteter framstar emellertid ordet
ARENA som en beskrivande beteckning som ar underordnad ordet
SWEDBANK och saknar ddarmed kédnneteckenskaraktiar. Med hansyn
héartill ar det yngre varumarket SWEDBANK ARENA inte forvaxlings-
bart med det dldre market ARENA med avseende pa de varor och tjanster
som omfattas av yrkandet i andra hand.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



