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Mal nr 11-068

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 10 februari 2012

Klagande
DB

SAKEN
Registrering av varumirket HOTEL GRAND - GRAND HOTEL,
OSTERSUND

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 januari 2011
angaende v.ans. nr 10-00128, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvarsriatten undanréjer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fortsatt handlaggning.

2. Patentbesvéarsratten avslar yrkandet om muntlig férhandling.
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YRKANDEN M.M.

DB har 1 Patentbesvéarsratten vidhallit ansékningen samt anhallit om att
muntlig forhandling halls i méalet.

Till grund f6r sin talan har han hallit fast vid att det s6kta varumarket
HOTEL GRAND - GRAND HOTEL, OSTERSUND i sig besitter for
registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for sadan hotellverksamhet
1 klass 43 som omfattas av ansékningen och att det i vart fall genom

anviandning forvarvat sadan formaga.

DB har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV, anfort
bl.a. féljande. Ortsangivelsen OSTERSUND &r dgnad att sarskilja detta
hotell och denna byggnad fran 6vriga “grand hotel” 1 Sverige.

DOMSKAL

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
innebér att market skall kunna fungera som individualiseringsmedel pa

marknaden for de varor eller tjinster som méarket avser.

Markesordet OSTERSUND ér, som framgar av PRV:s beslut, dgnat att
uppfattas som det geografiska namnet pa kommunen. Och beteckningen
HOTEL GRAND - GRAND HOTEL kan, som ocksa framgar av verkets
beslut, uppfattas i1 betydelsen stort hotell. Méarkesorden kan darmed fran
olika utgangspunkter anvandas vid marknadsféring av varor och

tjanster.

Avgorande for om ett geografiskt namn kan registreras som ett
varumérke ar huruvida man i omséattningskretsen fér narvarande
uppfattar att det finns ett samband mellan kvaliteten eller andra
egenskaper hos de varor eller tjanster som tillhandahalls med angivande
av ett geografiskt namn och den geografiska platsen eller om det ar
antagligt att ett sadant samband kan komma till stand. Bedomningen av
om ett geografiskt namn kan sittas samman med kvalitet eller andra
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egenskaper hos de produkter som méarket avser skall ske med utgangs-

punkt 1 féorteckningen av varor och tjanster.

I malet har inte framkommit att OSTERSUND sétts samman med
kvalitet eller andra egenskaper hos de tjinster som det sékta méarket
avser. Inte heller har framkommit att det pa grund av nagon sarskild
omstandighet ar antagligt att ett sadant samband kan komma till stand.
Angaende registrering av geografiska namn som varumarke, se EU-
domstolens dom 1 mal C-108-109/97 (CHIEMSEE) och Patentbesvars-
rattens dom 1 mal 10-292 (NACKA FORUM).

Det finns vidare gott om exempel pa kinnetecken bildade av en
sammansattning av beteckningen Grand Hotel/ Hotel Grand jamte ett
geografiskt namn, vilka uppenbarligen fungerar som kénnetecken for
tjanster avseende bl.a. hotellverksamhet utan att hindra andra 1 deras
marknadsforing.

Det sokta market HOTEL GRAND - GRAND HOTEL, OSTERSUND,
bedomt i sin helhet, kan med hénsyn till vad som ovan anforts inte anses
sakna sarskiljningsféormaga for sadan hotellverksamhet 1 klass 43 som
det avser. Det foreligger darfor inte hinder mot registrering pa av PRV
anforda skal.

Vid denna utgang ar en muntlig forhandling uppenbart utan betydelse for
bedémningen 1 malet. Yrkandet om muntlig férhandling skall darfor
avslas.

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



