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Mal nr 10-259- -
10-268

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 13 oktober 2011

Klagande

Sveriges Utbildningsradio AB, 556195-1996
Tulegatan 7, 113 95 Stockholm

Ombud: GROTH & CO KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumarket EN AVHANDLING - EN DOKTOR m.m.

OVERKLAGADE AVGORANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 31 augusti 2010
angaende v.ans. nr 09-06688-09-06695 och 09-07159 samt 09-07160, se
bilaga 1-10

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrdjer de 6verklagade besluten och visar
ansOkningarna ater till PRV for fornyad prévning.

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.

Sveriges Utbildningsradio AB har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sina
ansokningar om registrering av varumarkena EN AVHANDLING — EN
DOKTOR, EN BOK — EN FORFATTARE, ETT FORETAG — EN CHEF,
EN TAVLA — EN KONSTNAR, ETT PAPPER — EN PROFESSOR, ETT
STATSRAD — EN PORTFOLJ, EN LEDAMOT — EN MOTION, ETT
LAND — EN AMBASSADOR, EN KLASS — EN LARARE samt EN
SKOLA — EN REKTOR.

Till grund f6r sin talan har bolaget hallit fast vid att vart och ett av de
sokta varuméarkena har sarskiljningsformaga for de varor och tjanster det

avser.
Bolaget har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.

PRV:s motivering till avslagen visar snarast att varuméarkena har
suggestiv karaktér. Vid en analys av ett sammansatt méarkes sarskilj-
ningsformaga maste det vagas in bade ordens inneboérd, forhallandet
mellan orden, kombinationen av ord samt hur de framstélls. Och be-
démningen maste utga ifran hur den relevanta konsumentgruppen
kommer att uppfatta varumérket och vad det finns fér alternativ for

andra naringsidkare att beskriva sina varor och tjanster.

Valet av ord och den annorlunda uppstéllningen av orden i de sokta
markena bidrar till att varumérkena uppfattas som kédnnetecken eller
titlar och inte som innehall eller temata for de sokta varorna och
tjdnsterna. Vad t.ex. ett radioprogram med nagot av de s6kta markena
som titel handlar om kan inte utldsas av titeln. ’En avhandling — en
doktor ” utgér exempelvis inte nagot innehall i1 en tidskrift eller en radio-
eller TV-produktion eller 1 ndgon annan av de varor och tjdnster som

market avser.

Dessutom kan det inte finnas nagot frihallningsbehov for de sokta varu-
méarkena. Om andra niringsidkare vill t.ex. anvidnda ordet klass for att
beskriva ett program om skolpolitik, eller ordet statsrad for att beskriva
ett program om politik skulle de s6kta varumérkena inte utgora nagot
hinder.
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Varumérkena uppfyller mycket val kraven pa sarskiljningsforméaga efter-
som de ar konstruerade pa ett sadant satt att de ger associationer till vad
varorna och tjansterna handlar om, vilket ocksa ar vanligt 1 medie-

branschen.

SKAL

En ansékan om registrering av varuméarke ska fr.o.m. den 1 juli 2011,
enligt 2 kap. 18 § varumaérkeslagen (2010:1877), avslas delvis om det
endast foreligger hinder mot registrering med avseende pa vissa varor
eller tjanster. Det innebéar att de varor eller tjanster for vilka det fore-
ligger hinder mot registrering maste preciseras. Det innebar ocksa att
skalen for att det foreligger hinder maste anges med avseende pa dessa
varor eller tjadnster. Angaende partiellt avslag och motivering av beslut,
se EU-domstolens dom 1 mal C-239/05 (BVBA Management).

Patentbesvarsratten anser likt PRV att de s6kta méirkena kan vara
beskrivande t.ex. i samband med media av olika slag. PRV har dock i sina
beslut inte ndrmare preciserat pa vilket satt de sokta méarkena ar be-
skrivande. Det framgar inte heller om, och i sa fall for vilka varor och
tjanster, méarkena ar beskrivande, utéver de varor och tjanster som
omnéamns 1 skdlen. Det skulle 1 férevarande fall sta i1 strid mot instans-
ordningens princip att prova dessa fragor forst 1 Patentbesvarsriatten.
Ansoékningarna bor darfor aterforvisas till PRV for fornyad provning.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 11 (Formulir B)

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



