1(5)

Mal nr 11-086

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 19 juni 2012

PARTER

Klagande

EMI Music Sweden AB, 556005-2861

Box 17704, 118 93 Stockholm

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

Motpart

Outpost FX AB, 556678-0674
Drottninggatan 18, 803 20 GAVLE
Ombud: Valea AB

Lindholmspiren 5, 417 56 Goéteborg

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen JULBRASAN

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 februari 2011
angaende vm.reg. nr 402.160, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varumérket JULBRASAN savitt avser magnetiska
databérare och inspelningsbara skivor 1 klass 9.

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.

EMI Music Sweden AB (EMI) har i1 Patentbesvarsriatten vidhallit att
registreringen av varumérket JULBRASAN ska upphévas.

Outpost FX AB (Outpost) har bestritt &ndring. For det fall Patent-
besvarsratten skulle finna att JULBRASAN saknar ursprunglig sarskilj-
ningsférmaga for inspelningsbara skivor i klass 9, har Outpost begransat

varuforteckningen pa sa sitt att inspelningsbara skivor ersatts med
DVD-skivor.

EMI har till grund for sin talan hallit fast vid att varumarket JUL-
BRASAN saknar sarskiljningsférméaga for varor i1 klass 9, daribland
magnetiska databéarare och inspelningsbara skivor.

Outpost har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket JUL-
BRASAN i sig besitter erforderlig sarskiljningsférmaga for de varor i
klass 9 som omfattas av registreringen. Bolaget har vidare aberopat att
market till f6ljd av anvandning i vart fall férvarvat sarskiljningsférmaga
med avseende pa DVD-skivor 1 klass 9.

Parterna har utover vad som aberopats 1 PRV anfért bl.a. féljande.

EMI

PRV har konstaterat att ordet BRASA saknar sirskiljningsférméga for
bl.a. magnetiska databarare och inspelningsbara skivor da det aterger
innehallet pa skivan. Denna slutsats ar korrekt. Det dr en lika korrekt
slutsats att ordet JUL saknar sarskiljningsforméaga for de ifragavarande
varorna da dven detta ord beskriver innehéallet pa en DVD med jultema.
Emellertid konstaterar PRV att det sammansatta ordet JULBRASAN
inte aterfinns i1 svenska ordlistor. Det sammansatta ordet anses vara

nyskapat och darfor inte beskrivande for varorna i klass 9.

Den omstiandigheten att det sammansatta ordet JULBRASAN inte
aterfinns 1 svenska ordlistor innebéar inte 1 sig att ordet ar abstrakt. Det
svenska spraket ar rikt pa sammansatta ord och nybildning pagar
kontinuerligt. Om ett ord 4r sammansatt av kéinda sprakelement och
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enligt sedvanliga normer fér ordbildning utgér den omsténdigheten att
det ar nybildat inte att det inte kan vara deskriptivt. Ordet JULBRASA
ar just ett sddant ord. Det sammansatta ordet ger ingen annan betydelse
utover att de tva orden JUL och BRASA forenats.

Det svenska spraket kédnnetecknas av stor médngd sammansatta ord.
Julen ar en stor hogtid och praglar en del av aret. Forekomsten av mer an
100 sammansatta ord innehallande ordet jul visar detta. Det foreligger
ett befogat behov for envar att anvinda sammansatta ord innehallande
jul 1 dess allméansprakliga betydelse.

Outpost

Det bestrids att varuméarket JULBRASAN saknar sarskiljningsformaga
for varorna 1 klass 9. Ordsammanséattningen (JUL+BRASA) anger varken
varornas art, beskaffenhet, mangd, anviandning, pris, geografiska
ursprung eller tiden for framstallandet. Det faktum att JULBRASA inte
forekommer 1 Svenska Akademiens ordlista trots att dir anges samman-
sattningar med ordet jul 1 mer &n 100 olika former talar till EMI:s nack-
del. Det ar inte ovanligt att det innehall eller delar av innehallet som
kommuniceras genom en mediaprodukt far ge namn at produkten. Detta
ger inte deskriptivitet 1 forhallande till mediet som sadant. JULBRASAN
fungerar utméarkt som varumaéarke for samtliga varor i1 klass 9. EMI:s
argumentation har emellertid endast berort en liten del av de angivna
varorna. I vilken utstriackning ordet brasa eventuellt skulle sakna sar-

skiljningsformaga for fler varor berors inte.

JULBRASAN har toppat forsaljningslistan fér DVD kring jul fyra ar i
rad, totalt 18 veckor, vilket inte skulle varit mojligt utan varuméarkes-
funktionen. Déartill har varuméarket kommit att inarbetas med stéd av
den starka forsédljningen sedan lanseringen 2006.

Férutom PRV har Stockholms Tingsratt i dom den 18 mars 2011, mal nr
T 1141-09, fastslagit att varumarket JULBRASAN har sarskiljningsfor-
maga féor DVD- skivor och att EMI inte kan hdvda nagon ratt att fa an-
vanda kdnnetecknet pa grund av kidnnetecknets beskrivande karaktér
eller pa grund av frihallningsbehov.
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For att frihallningshov ska kunna utgora hinder for registrering ska det
handla om méarken som beskriver en egenskap hos de sékta varorna och
tjansterna. Dessutom ska det finnas ett klart och férutsebart behov hos
konkurrenterna att anvinda exakt det uttrycket for att beskriva egenska-
per hos sina varor. Outposts ensamrétt till JULBRASAN hindrar inte
andra fran att aterge brasor med jultema i olika mediaformat, endast
fran att anvianda JULBRASAN som ett varumérke for dylika produkter.

EMI och Outpost har givit in viss bevisning i malet.

DOMSKAL

Varumérket JULBRASAN avser bl.a. magnetiska databérare och inspel-
ningsbara skivor i1 klass 9. Dessa kan bl.a. innehalla upptagningar av
brasor att visas pa TV eller dator 1 stimningshéjande syfte.

Det sammansatta méarkesordet JULBRASAN ar bildat pa ett for svenska
spraket normalt satt dar forledet JUL- anger vid vilken helg varan lamp-
ligen kan anvéndas, jfr ordet majbrasa vilket finns upptaget i Svenska
Akademiens ordlista.

Varumérket JULBRASAN innehaller ddrmed bestandsdelar som var for
sig kan anvédndas vid beskrivning av de magnetiska databérare och in-
spelningsbara skivor som varuméirket omfattar. Méarket ar 4ven be-
skrivande for DVD-skivor som Outpost begért skydd fér i andra hand. De
ingaende méarkesdelarna kan inte heller anses samverka pa ett sadant
satt att deras distinktivitet sammantaget forstarks, jfr EU-domstolens
domar 1 mal C-265/00 (BIOMILD), punkterna 41 och 43, och C-363/99
(POSTKANTOOR), punkterna 100 och 104.

Utredningen i malet ger inte heller stod for att méarket genom anvand-
ning forvarvat sarskiljningsférmaga for DVD-skivor.

Det sokta méaket ar inte beskrivande med avseende pa 6vriga varor som
omfattas av registreringen. Registreringen ska darfor besta savitt avser

dessa varor.
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Pa grund av det anférda skall registreringen av varuméarket JULBRASAN

hévas i vad den avser magnetiska databarare och inspelningsbara skivor.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



