1(4)

Mal nr 11-094

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelad 1 Stockholm den 7 maj 2012

Klagande

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB
194 86 UPPLANDS VASBY

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumarket Marabou m i visst utférande

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 februari 2011
angaende v.ans. nr 02-02098, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fornyad prévning.
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YRKANDEN M.M.

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB (Kraft) har i
Patentbesvarsratten vidhallit ansékningen.

Kraft har till grund f6r sin talan hallit fast vid att bokstaven m i det
sokta varuméarket Marabou m 1 visst utférande 1 sig besitter erforderlig
sarskiljningsférmaga for de varor och tjadnster som omfattas av
ansOkningen for att market ska kunna registreras utan nagon disclaimer
for bokstaven m. I vart fall har bokstaven m genom anvandning

forvarvat sadan formaga.

Bolaget har vidare aberopat att det 1 PRV motanférda varumérket
MARABOU PP (vm. reg. 220347) numera avforts ur varumérkesregistret
och inte ldngre utgér hinder mot ansékningen.

Kraft har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats vid PRV,
anfort bl.a. féljande. Forevarande ansékan ingavs redan 2002. Under
tiden som gatt har det skett en viss utveckling av praxis néar det galler
uppfattningen om registrerbarheten hos rena bokstavskombinationer och
enskilda bokstéaver. Det senaste steget 1 denna utveckling har kommit till
uttryck 1 EU-domstolens beslut i mal C-265/09. Denna dom har legat till
grund for godkédnnande av tecknet ? som gemenskapsvarumérke med
resultat att &ven andra medlemsstater 1 EU, daribland Danmark,
numera anser att en enda bokstav generellt sett kan vara registrerbar
som varumarke. OHIM har ocksa tidigare godkant och registrerat
enskilda bokstaver utforda 1 vanligt typsnitt som varumérke utan nagon
form av visad inarbetning. I detta fall avser ans6kan bokstaven m1 ett
sarskilt typsnitt med ordet Marabou 1 ett annat typsnitt 1 ett mindre
utforande och placerat ovanfor den vanstra stapeln pa bokstaven m.
Varumaérket ar saledes utformat med viss fantasi och uppvisar i sin
helhet en klar och tydlig séarpragel dar ett ord och en bokstav
kombinerats pa ett ovanligt satt. Mot bakgrund av det anférda bor
varumarket i det utférande som framgar av ansékan kunna godkénnas

utan disclaimer for bokstaven m.

Kraft har vidare aberopat viss bevisning for att kinnetecknet m ar
inarbetat.
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SKAL

Av PRV:s varumérkesregister framgar att registreringen av det
motanférda varumarket MARABOU PP (vm. reg. 220347) den 3 oktober
2011 avforts ur registret pa grund av underlaten foérnyelse. Detta
varumarke utgor darfor inte langre hinder mot registrering av det sokta
market.

Det sokta market bestar av det sdrskiljande ordet Marabou samt
bokstaven m 1 visst utforande. Bokstaven m har en framtradande

placering i mérket.

Som hinder mot registreringen av varumarket Marabou m i visst
utférande har PRV anfort att en enskild bokstav saknar
sarskiljningsférmaga och att Kraft inte medgivit att bokstaven m 1

market undantas fran skydd genom en disclaimer.

Enligt 2 kap. 12 § forsta stycket varuméarkeslagen (2010:1877) far en
bestandsdel av ett varumérke som inte kan registreras ensam for sig
uttryckligen undantas fran skyddet vid registrering om det finns en
uppenbar risk for att registreringen av méarket leder till ovisshet om
ensamrittens omfattning.

Av EU-domstolens rattspraxis framgar att det alltid maste goras en
konkret bedomning av ett varumaérkes sarskiljningsférmaga 1 forhallande
till de varor eller tjdnster som avses 1 ansokan (se EU-domstolens
avgorande 1 mal C-265/09 P, BORCO-Marken-Import Matthiesen, p. 35
med hénvisningar). Detta maste dven gilla betriaffande fragan om en
bestandsdel i ett mérke kan registreras ensam for sig.

Avgorande dr om bokstaven m i mérket dr beskrivande for nagon eller
nagra av de varor och tjanster som mérket avser och, om sa inte ar fallet,
om bokstaven 1 méarket dr d4gnad att ensam uppfattas som ett kdnne-
tecken for dessa produkter. (Betraffande sdrskiljningsférmagan hos
enbokstavsmérken, jfr Patentbesvarsriattens avgéranden i mal 09-125,
bokstaven e 1 figur, och mal 09-142, bokstaven S 1 visst utférande).
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PRV har inte uttryckligen prévat om bokstaven m ar artangivande eller 1
ovrigt beskrivande for nagon av de varor och tjdnster som méarket avser
eller narmare angivit varfor bokstaven m helt saknar sarskiljningsfor-
maga for dessa produkter. For det fall bokstaven m inte ensam for sig
kan registreras for nagon eller nagra av varorna eller tjdnsterna upp-
kommer fragan om det finns en uppenbar risk for att registreringen av
market leder till ovisshet om ensamréattens omfattning vilket darmed kan
medfora ett behov av en disclaimer. PRV har inte heller prévat om
bokstaven m genom anviandning forvarvat for registsrering erforderlig

sarskiljningsférmaga.

Pa grund av det anforda och da det ar lampligast att dessa fragor provas
av PRV som forsta instans ska ansékningen visas ater till verket for

fornyad provning.

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



