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Mal nr 11-019

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelad 1 Stockholm den 28 februari 2012

Klagande

AB Stockholm Globe Arenas, 556001-1065

Box 10055, 121 27 Stockholm

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyra AB
Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumirket STOCKHOLMSARENAN

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 november 2010
angaende v.ans. nr 09-03777, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fornyad prévning.
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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.
AB Stockholm Globe Arenas har vidhallit ans6kningen.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta
varumirket STOCKHOLMSARENAN 1 sig besitter for registrering
erforderlig sarskiljningsférmaga for de tjanster som omfattas av
ansOkningen och att det i vart fall genom anvéndning férvarvat sadan

formaga.

Till utveckling av sin talan har bolaget, utéver vad som tagits upp 1 det
overklagade beslutet, anfort bl.a. foljande.

Market foljer en etablerad namntradition och dr uppbyggt pa ett satt som
overensstimmer med en rad registrerade varumérken. Det saknas skal
till varfér market inte skulle uppfattas som namn pa den aktuella anlagg-
ningen och dess verksamhet. Bolaget har givit in en omfattande bevis-
ning om hur méarket anvinds av bolaget och andra samt hur det upp-
fattas som ett namn pa den avsedda anldggningen. Aven om arenan inte
kommer att invigas férrdn 2012 &r namnet 1 hégsta grad i anvandning
sedan lange. Evenemang 1 arenan planeras och bokas aratal 1 forvag.
Beteckningen ar dven firmadominant i ett dotterbolag till Stockholm
Globe Arena Fastigheter AB och har ddrmed befunnits ha erforderlig
sarskiljningsférmaga som firma, vilket 4ven ger beteckningen visst skydd

som varumarke.

AB Stockholm Globe Arenas har aberopat viss ny bevisning i Patent-
besvarsratten, bl.a. artiklar ur dagspress, notiser fran hemsidor samt ett
inslag fran SVT.

SKAL

Ett av de grundlaggande kraven for att ett varumaérke skall kunna
skyddas genom registrering ar att méarket har sarskiljningsférmaga for de

varor eller tjdnster som det avser. Kravet pa sarskiljningsférmaga
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innebér att market skall kunna fungera som individualiseringsmedel pa

marknaden for de varor eller tjinster som méarket avser.

Markeselementet STOCKHOLMS ar, som framgar av PRV:s beslut,
agnat att uppfattas som det geografiska namnet pa kommunen och
Sveriges huvudstad. Och beteckningen ARENA kan, som ocksa framgar
av verkets beslut, uppfattas i betydelsen storre plats iordningstalld for
tavling eller skadespel.

Avgorande for om ett geografiskt namn kan registreras som varumarke
ar huruvida man 1 omsattningskretsen for ndrvarande uppfattar att det
finns ett samband mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de varor
eller tjanster som tillhandahalls med angivande av det geografiska
namnet och den geografiska platsen eller om det ar antagligt att ett
sadant samband kan komma till stand. Angaende registrering av
geografiska namn som varumérke, se EU-domstolens dom 1 mal C-108-
109/97 (CHIEMSEE) och Patentbesvarsriattens dom 1 malen 10-292
(NACKA FORUM).

Bedomningen av om ett geografiskt namn kan sédttas samman med
kvalitet eller andra egenskaper hos de produkter som mérket avser skall
ske med utgangspunkt i forteckningen av varor och tjanster. Nagon
bedémning av huruvida Stockholm sitts samman med kvalitet eller
andra egenskaper som de tjanster som det sokta méarket avser har dock
PRV inte gjort. Det skulle i1 férevarande fall strida mot instansordningens
princip att prova denna fraga 1 Patentbesvarsratten, sarskilt med héansyn
till att den bor innefatta viss granskning.

Vid dessa forhallanden 6vergar Patentbesvarsratten till att prova fragan
om STOCKHOLMSARENAN kommit att uppfattas som ett kdnnetecken
for de tjadnster som det avser. Om sa ar fallet ska ansokan aterforvisas till
PRV for — vid 1 6vrigt oférédndrade forhallanden — den behandling som
erfordras for méarkets registrering. Om sa inte ar fallet, ska ansékan
aterforvisas till verket for provning av fragan om Stockholm séatts
samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de tjdnster som méarket
avser.
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Av utredningen framgar, att det sokta market sedan varen 2008 fatt
tamligen stor uppméarksamhet 1 media, sarskilt 1 dagspress. Inte heller
utredningen i Patentbesvarsratten visar dock, att méarket genom an-
vandning forvarvat for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for
dessa tjanster.

Pa grund av det anférda ska AB Stockholm Globe Arenas ansékan ater-
forvisas till PRV for fornyad provning. PRV ska darvid sarskilt bedéma
om Stockholm — och darmed méarkeselementet STOCKHOLMS — satts
samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de tjdnster som méarket
avser eller om det ar antagligt att ett sddant samband kan komma till
stand.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande,

Jeanette Backvall, referent, och adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhalligt.



