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Mal nr 12-109

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 28 maj 2013

Klagande

ara AG

Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld, Tyskland
Ombud: Rennenkampff & Partner AB

Box 104, 551 13 Jonkoping

SAKEN

Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen A

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 maj 2012
angaende internationella varumérkesregistreringen nr 951.816,
se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
fragan om giltighet 1 Sverige av den internationella varumarkesregistre-
ringen A ater till PRV for fortsatt handlaggning.

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.

ara AG (ara) har vidhallit att den internationella varuméarkesregistre-
ringen av bokstaven A ska medges giltighet 1 Sverige.

ara har till grund for sin talan hallit fast vid att varumarket i sig har
tillracklig sarskiljningsférmaga for de varor som omfattas av registre-

ringen.

ara har till utveckling av sin talan anfort i korthet féljande. Patent-
besvarsrattens praxis gdllande sa kallade enbokstavsmérken, som inne-
bar att avgorande for om ett enbokstavsmérke kan registreras 4r om
bokstaven 1 fraga ar beskrivande for de varor som méarket avser och, om
sa inte ar fallet, om méarket i form av bokstaven ar dgnat att uppfattas
som ett kdnnetecken for dessa produkter, 6verensstimmer inte med
EU-domstolens praxis, se bland annat EU-domstolens dom den

9 september 2010 1 mal C-265/09 (BORCO-Marken-Import Matthiesen)
betraffande den grekiska bokstaven "a". EU-domstolens praxis innebéar
att om det vid en konkret bedomning inte kan visas att market ar be-
skrivande for de sokta varorna sa ar varumérket dgnat att uppfattas som
ett kdnnetecken for de sokta varorna, dvs. registrerbart. Det aktuella
méarket A ar inte beskrivande for de varor som registreringen avser och

ska darfor medges giltighet 1 Sverige 1 enlighet med eu-rattslig praxis.

I det 6verklagade beslutet anfors att bokstaven A, "vanligen anvands for
att ange att nagot ar av battre kvalitet." PRV har dock inte preciserat
detta for just de sokta varorna, vilket kravs enligt EU-domstolens dom
den 9 september 2010 1 mal C-265/09.

Vidare ar det inget som talar for att omséattningskretsen uppfattar ett
varuméarke som bestar av en enda bokstav pa ett annat satt dn de upp-
fattar ett varumérke som bestar av tva eller flera bokstéaver.

Omséttningskretsen harleder varumarket med lydelsen A till varornas
kommersiella ursprung, dvs. till ara. Bokstaven A utgér namligen den
vasentligaste delen av aras firmanamn och tillika housemark ARA.
Varumaéarket ARA ar registrerat i1 ett mycket stort antal lander genom
bl.a. gemenskapsvarumaéarket 233379 ARA, internationella registreringar
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med giltighet 1 Sverige (899177, 858206, 592697) samt svenska varu-
market 213 118, registrerat redan ar 1989, m.fl.. Inom skobranschen ar
ara mycket vilkénda i1 Europa och dven i Sverige. Varumarket med
lydelsen A kan sédgas vara en forkortning och trendigare form av vart
inarbetade housemark "ARA".

OHIM och EU-domstolen har redan tagit stallning till sdrskiljningsfor-
magan hos aras tyska registrering 30335 344/09 av ett marke med lika-
dan utformning som mérket i det nu aktuella malet. Saval OHIM som
EU-domstolen har bekraftat att aras tyska registrering har sarskiljnings-
forméaga, se OHIM:s beslut den 28 juli 2010 betraffande opposition B

157 859 och EU-domstolens dom 1 drende T-174/10.

aras internationella registrering A ar hittills registrerad i Osterrike,
Benelux, Spanien (efter dom 1 hégsta instans), Frankrike, Storbritannien,
Ryssland, Slovenien och USA. ara har dessutom en tysk basic registration
nr 303 35 344 9/09.

DOMSKAL

I sin rattstillampning bedémde Patentbesvarsratten tidigare att kdnne-
tecken bestaende av en enstaka bokstav saknade sarskiljningsférmaga,
eftersom endast ett fatal skulle kunna fa ensamratt till en enstaka bok-
stav vilket skulle ge dem en otillb6rlig konkurrensfordel, se domstolens
domar 1 plenimalen 97-098 (RSL) och 00-244 (L.C). Kédnnetecken be-
stdende av en ensamstaende bokstav kunde dock registreras om de hade
forvarvat sarskiljningsformaga eller hade ett tillrackligt figurativt ut-
forande.

Efter EU-domstolens dom den 9 september 2010 1 mal C-265/09 (Borco-
Marken-Import Matthiesen) angaende den grekiska bokstaven o, har
Patentbesvarsratten funnit att den omstéandigheten att nagon ges en
konkurrensfordel inte ldngre kan tillmétas betydelse vid bedomningen av
registrerbarheten hos varuméarken bestaende av en ensamstaende bok-
stav, se domstolens avgéranden 1 mal 09-125 (e 1 figur) och 09-142 (S 1

visst utférande).
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Avgorande for bedomningen blir darfér om méarket inom omsattnings-
kretsen 1 praktiken kan fungera som ett individualiseringsmedel for de
varor som det avser, dvs. om varuméarket har sarskiljningsférmaga. Varu-
marken som beskriver varor eller tjinster saknar sarskiljningsférmaga 1
forhallande till dessa varor eller tjanster och darmed foreligger det hinder
mot registrering. Ett varumérke kan ocksa sakna sarskiljningsforméaga
aven av andra skél d4n att det ar beskrivande.

Som PRV anfort kan bokstaven A 1 och for sig anvandas for att ange en
viss kvalitet hos en vara, t.ex. A-kvalitet. Ett tecken av detta slag ar dock
beskrivande i1 detta avseende endast om det inom omséattningskretsen ar
agnat att uppfattas sdsom en kvalitetsbeteckning. En forutsattning héar-
for torde 1 praktiken vara, att tecknet anvinds som beteckning for kvali-
tet hos en vara eller att nagon av dess potentiella betydelser pa grund av
nagon sarskild omstiandighet refererar till kvalitet hos denna vara, jfr
EU-domstolens dom den 12 februari 2004 1 mal C-265/00 (Campina
Melkunie BV), punkt 38.

Betraffande varorna leather and imitations of leather, and goods made of
these materials not included in other classes, kan A sdkert lampa sig som
en beteckning pa t.ex. kvalitet. Det framgar emellertid inte att beteck-
ningen A anvinds som kvalitetsbeteckning for varor av detta slag. Inte
heller finns nagot stéd for att konsumenterna skulle uppfatta beteck-
ningen pa det sattet.

Att omsattningskretsen vad géller de 6vriga varorna skulle fa uppfatt-
ningen att bokstaven A 1 forhallande till dessa anger nagon egenskap
t.ex. viss kvalitet, ar inte troligt. Varumarket dr darmed inte att anse
som beskrivande betraffande de sékta varorna varfor hinder mot giltighet
inte foreligger pa den grunden.

Som PRV anfort kan inte helt bortses fran att omsattningskretsen for-
modligen inte dr van vid att uppfatta en ensam bokstav som angivande
av kommersiellt ursprung. Men det har inte framkommit ndgon omstéan-
dighet i malet som ger stod for antagandet att bokstaven A 6verhuvud-
taget inte skulle kunna fungera som individualiseringsmedel fér de varor

som registreringen omfattar.
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Mot bakgrund av det anférda ska 6verklagandet bifallas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Stefan Svahn och Annika Ryberg, referent. Enhalligt.



