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Mal nr 10-150

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 29 februari 2012

Klagande
MI

SAKEN
Registrering av varumérket PILSNER SODERTELJE BRYGGERI
AKTIEBOLAG SODERTALJE i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 april 2010
angaende v.ans. nr 08-05828, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fortsatt handlaggning.
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REDOGORELSE FOR SAKEN OCH FRAMSTALLT YRKANDE

MI anscékte den 17 juni 2008 om registrering av ett figurvarumarke,
inneh&llande bl.a. beteckningen SODERTELJE BRYGGERI
AKTIEBOLAG, avseende bl.a. 6l 1 klass 32. Genom det 6éverklagade
beslutet avslog PRV ansékningen samt anférde att det sokta market var
forvaxlingsbart med SODERTALJE BRYGGERI, en bifirma till M&lar-
bryggeriet AB, 556677-3239, samt att mirket genom beteckningen
SODERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG var vilseledande. I det nyss-
namnda hinseendet anférde verket, att beteckningen hade en "klar
firmakaraktéar” och att den ddarmed var d4gnad att bibringa omsatt-
ningskretsen en felaktig uppfattning angaende varornas och tjdnsternas
kommersiella ursprung, eftersom MI inte var innehavare av denna

“firma”.

MI har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sin ansékan om registrering av
figurvaruméirket innehallande bl.a. SODERTELJE BRYGGERI
AKTIEBOLAG.

Till grund for sin talan har han, som det far forstas, hallit fast vid att det
sokta méarket inte ar vilseledande samt som en ny omstandighet aberopat
att MalarBryggeriet AB forsatts 1 konkurs.

Domstolen har forordnat att malet skall avgoras 1 plenum under del-
tagande av domstolens samtliga lagfarna ledamoter.

DOMSKAL

Inledningsvis konstaterar Patentbesvarsratten att det av Naringslivs-
registret framgar, att MalarBryggeriet AB, med bifirma Sédertéalje
Bryggeri, forsattes 1 konkurs den 23 september 2009 och att konkursen
avslutades utan 6verskott den 20 maj 2010 1 f6ljd varav bolaget ar upp-
16st. Den motanférda bifirman kan ddrmed inte ldngre utgéra hinder mot
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registrering det sokta varumérket.
Fragan i malet &r da om méarket ar 4gnat att vilseleda allménheten.

Ett varumarke far enligt 2 kap 7 § 2 varumérkeslagen (2010:1877), VmL,
som tradde 1 kraft den 1 juli 2011, inte registreras om det dr dgnat att
vilseleda allménheten 1 fraga om varans eller tjdnstens art, kvalitet,
geografiska ursprung eller nagon annan omstidndighet. Bestimmelsen
har ersatt 14 § forsta stycket 2 1 varumérkeslagen (1960:644) 1 vilken
stadgades att ett varumérke inte fick registreras om det var dgnat att
vilseleda allménheten.

Av forarbetena till VmL framgar, att bestimmelsen motsvarar 14 § forsta
stycket 21 1960 ars lag, men att den anpassats ytterligare till ordalydel-
sen 1 artikel 3.1 g 1 EU:s varuméarkesdirektiv (2008/95/EG), som legat till
grund for dessa bestdmmelser. Angaende utformningen av bestimmelsen,
se SOU 2001:26 s. 437, Ds 2008:28 s. 148 f och prop. 2009/10:225 s. 180 f.

Bestdmmelsen 1 14 § forsta stycket 2 1 1960 ars lag tog enligt de ur-
sprungliga forarbetena framst sikte pa ett vilseledande av allménheten
med avseende pa vissa egenskaper hos en vara eller tjanst, exempelvis
dir ett marke var dgnat att framkalla en oriktig uppfattning om art,
beskaffenhet, médngd, anviandning osv., se SOU 1958:10 s. 279 {f. och
prop. 1960 nr 167 s. 112 f.

I det betdnkande som lag till grund fér 1960 ars lag anférdes att bestam-
melsen borde tillampas med varsamhet och att registrering inte skulle
vagras med mindre det var uppenbart att market 1 fraga maste komma
att vilseleda allménheten — forslaget till bestammelsen inneh6ll dock inte
nagot rekvisit med denna innebord. Under departementsbehandlingen
andrades bestimmelsens lydelse sa att det uttryckligen angavs att
market uppenbarligen skulle vara dgnat att vilseleda allmadnheten. Se
hartill SOU 1958:10 s. 279 £. och prop. 1960 nr 167 s. 112 f.

I samband med att EU:s varuméarkesdirektiv (89/104/EEG) genomfordes
den 1 januari 1993, togs kravet pa att méarket uppenbarligen skulle
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vilseleda allménheten bort. I forarbetena till A&ndringen anfordes att
artikel 3.1 g i direktivet hade motsvarande inneboérd som 14 § forsta
stycket 21 1960 ars lag, med det undantaget att direktivet inte inneholl
nagot krav pa att det skulle vara uppenbart att méarket ifraga skulle
komma att vilseleda allménheten, jfr Ds 1992:13 s. 96 f och se prop.
1992/93:48 s. 74 f.

I praxis har fragor om forbud mot registrering pa grund av vilseledande 1
forsta hand provats med avseende pa vissa egenskaper hos de varor eller
tjanster som méarket avsett, sarskilt egenskaper kopplade till geografiskt
ursprung, se bl.a. 99-005 (KIVIKS REGAL CALVADOS i figur), 00-334
(ALASKA 1 figur), 04-078 (JIKI Monte Carlo), 06-332 (JRESUNDS-
UNIVERSITETET i figur) och 07-231 (OXFORD).

Angaende praxis fore den 1 januari 1993 da risken for vilseledande skulle
vara uppenbar, se Hogsta forvaltningsdomstolens domar i mal RA 1968
ref. 23 (DrPepper), RA 1980 2:46 (CHINA SEAS) och RA 1984 2:71
(ANGELO LITRICO ROMA i visst utférande). Angaende sarskiljningsfor-
maga hos geografiska namn, se EU-domstolens dom i de férenade malen
C-108/97 och 109/97 (Windsurfing Chiemsee) och Patentbesvarsrattens
dom i mal 10-292 (NACKA FORUM).

Héarutover har fragor om vilseledande aktualiserats bl.a. med avseende
pa kommersiellt ursprung i fall dar ett varumérke innehallit nagot som
ensamt for sig eller tillsammans med andra markeselement haft karaktar
av att vara en firma, exempelvis genom forekomsten av en associations-
beteckning sasom AB, fastdn nagot subjekt med denna firma inte funnits
eller innehavaren av varumaéirket inte varit foretradare for denna firma,
se bl.a. 91-330 (LE MALIZIOSE & COMPANY), 93-128 (INSTITUT
ESTHEDERM 1 figur), 94-233 (BOTANICAL TRUST CO i figur), 02-503
(Forsstrom Svenska HF AB) och 09-149 (Ab initio init).

En avgorande skillnad mellan de nu ndmnda fallen &r, att vilseledandet
angaende vissa egenskaper hos varor eller tjanster, uppstar redan genom

kopplingen mellan varuméarket och de varor eller tjdnster som det avser,
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medan vilseledandet angaende kommersiellt ursprung i praktiken
forutsatter att market anviands pa ett visst sdtt med avseende pa de varor
eller tjanster som det avser. I det senare fallet uppstar saledes knappast
nagot vilseledande med mindre innehavaren anvinder méarket pa ett satt

som gor marknadsféringen otillborlig.

Till skillnad mot 1960 ars lag innehaller VmL inte nagon bestammelse
om férbud mot anvindning av vilseledande varukidnnetecken. Anvand-
ningen av vilseledande varukénnetecken regleras i stillet helt och hallet i
den marknadsrattsliga lagstiftningen, se SOU 2001:26 s. 354 f. och prop.
2009/10:225 s. 287 f. En naringsidkare far salunda enligt 10 § marknads-
foringslagen (2008:486) vid marknadsforing bl.a. inte anvianda sig av fel-
aktiga pastaenden eller andra framstédllningar som ar vilseledande 1

fraga om néringsidkarens egen eller nagon annans naringsverksamhet.

I anslutning héartill kan konstateras att det inom ramen for registrerings-
forfarandet ar mojligt att beakta hur ett marke faktiskt har anvéants pa
marknaden, under forutsdttning att utredningen innehaller tillrackliga
hallpunkter for detta. Men 1 praktiken ar det knappast mojligt att be-
déma hur ett marke kan komma att anviandas i de avseenden som ar av
betydelse vid bedomning av vilseledande angaende kommersiellt ur-
sprung. Utrymmet for en saklig provning av om en framtida anvandning

av ett marke ar vilseledande ar saledes ytterst begransat.

Av det anforda foljer, att enbart den omstandigheten att ett varuméarke
innehaller ndgot som har karaktéar av att vara en firma normalt inte kan
anses utgora en tillracklig hallpunkt for slutsatsen att méarket ska anses

vara vilseledande.

Enbart den omsténdigheten att MI:s figurvarumérke innehaller
mérkesorden SODERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG medfér i sig
inte att market kan anses vilseledande. Inte heller har i malet fram-
kommit nagon annan omstandighet som medf6r att hans méarke kan an-

ses vilseledande. Vid denna bedémning ska det éverklagade beslutet
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undanrdjas och MI:s ansokan aterforvisas till PRV for erforderlig
behandling.

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



