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Mal nr 12-117

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB, 556032-8881
Box 153, 361 22 Emmaboda

Ombud: Mattias Karlsson, Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Go6teborg

SAKEN
Registrering av varumarket EMMABODA

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 maj 2012
angaende varumérkesansokan nr 11-03254, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan ater till PRV for fortsatt behandling.
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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.

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB (Saint-Gobain) har 1 Patentbesvérs-
ratten vidhallit sin ans6kan om registrering av varuméarket EMMA-
BODA.

Saint-Gobain har som grund for sin talan hallit fast vid att market 1 sig
har for registrering tillracklig sarskiljningsférmaga for de varor som
market avser eller 1 vart fall har forvarvat tillracklig sarskiljningsfor-

maga for de sokta varorna genom anvandning.

Saint-Gobain har till utveckling av sin talan anfort i huvudsak féljande.
PRV som i sitt avslagsbeslut pastod att varorna som varuméarkesansékan
avser typiskt sett vander sig till inte bara professionella anvindare utan
aven konsumenter 1 gemen har gjort en felaktig bedomning av omséatt-
ningskretsen. Omsattningskretsen for de varor som avses omfattar en-
dast professionella anviandare med speciella fackkunskaper, vilket ocksa
framgar av varuférteckningen. Det dr ndmligen fraga om en typ av pro-
dukter som ar avsedda for professionella anvandare av olika glasproduk-
ter for industriell tillampning. Varorna siljs av specifika grossister, eller
av Saint-Gobain direkt, till de mycket specifika och speciella koparna och
anviandarna, sasom glasméstare och arkitekter. Den genomsnittlige
konsumenten kommer inte 1 kontakt med dessa produkter. Bedomningen
av varumaérkets sarskiljningsforméaga ska goras utifran det skyddsom-

fang som begérs, dvs. i forhallande till de varor som ansékan avser.

Orten Emmaboda ingar 1 Emmaboda kommun. Vissa glasbruk som ligger
1 Emmaboda kommun ingar i det som kallas Glasriket. Det ar dock
viktigt att notera att Glasriket endast omfattar glasbruk som tillverkar
glas med estetisk design som kan bedémas som konstglas eller dekorativa
glasverk och liknande glas fér hushallsdndamal och privat bruk, sa kallat
bruksglas. Glasriket har haft denna fokusering sedan slutet av 1800-talet
och under hela 1900-talet har Glasriket gjort sig kdnt for just munblast
konstglas och bruksglas av modern design. Den typ av produkter som
bendmns konstglas respektive bruksglas ar alltsa inte densamma som
den typ av glasprodukter som Saint-Gobain tillverkar och marknadsfor.
Det ar inte korrekt, sdsom PRV anfor 1 sitt avslagsbeslut, att Glasriket
och Emmaboda i forsta hand associeras med sadant konstglas men att det



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 12-117 3 (4)

anda ar "rimligt” att konsumenterna kan associera namnet aven till de
varor som ansokan omfattar. Emmaboda associeras av konsumenten
endast med munblast glas for privat bruk och inget annat. Det finns 1
vart fall inget stod for att genomsnittskonsumenten satter EMMABODA 1

samband med de varor som omfattas av den aktuella varuférteckningen.

Om Patentbesvarsratten skulle anse att mérket inte besitter ursprunglig
sarskiljningsformaga sa har EMMABODA 1 vart fall forvarvat sarskilj-

ningsférmaga for de aktuella varorna.

Av den marknadsundersokning som har getts in 1 malet framgéar att
EMMABODA av den relevanta omséattningskretsen, dvs. professionella
anviandare, sammankopplas med Saint-Gobain. PRV har gjort en felaktig
tolkning av marknadsundersékningen. En korrekt tolkning av marknads-
undersokningen ger vid handen att 97 % av (193 av 200) av responden-
terna sammankopplar EMMABODA med Saint-Gobain och de produkter
som Saint-Gobain tillhandahaller. Vidare har 61 % av alla respondenter
uppgett att de anser att EMMABODA ar ett varuméarke, dvs. har sarskilj-
ningsférmaga och som ar forbehallet ett visst foretag.

Ovrig utredning i malet visar dven att EMMABODA har anvénts i en sa-
dan omfattning och under sa lang tid att det forvarvat sarskiljningsfor-

maga for de varor som framgar av den aktuella varuforteckningen.

DOMSKAL

Inte enbart den omstidndigheten att ett varuméarke anger den geogra-
fiska plats som de s6kta varorna har sitt ursprung i eller tillhandahalls
pa utgor hinder mot registrering. Darutéver kravs att den geografiska
platsen enligt omséatttningskretsens uppfattning sitts samman med
speciella egenskaper hos de sokta varorna t.ex. pa grund av kvalitet eller
att det pa grund av nagon sarskild omstandighet dr antagligt att ett
sadant samband kan komma till stand. Angdende sarskiljningsférmagan
hos geografiska namn se EU-domstolens dom 1 de forenade mélen
C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvérs-
rattens avgoérande 1 mal 10-292 (NACKA FORUM).



PATENTBESVARSRATTEN Milnr12-117 4 (4)

Omséttningskretsen for de sokta varorna ar inte begransad till Saint-
Gobains faktiska kundkrets, utan bedoms objektivt utifran de varor som
ansOkan avser. I detta fall utgors omséttningskretsen for de sokta varor-
na dels av professionella anvindare sasom glasméstare, arkitekter och
grossister, dels av slutanvindarna av varorna som 1 detta fall maste an-

ses vara genomsnittskonsumenter.

Det sokta varumaéarkets lydelse utgors av det geografiska namnet Emma-
boda. Emmaboda ar centralort i Emmaboda kommun. Flera glasbruk
ligger 1 kommunen som ingar i det sa kallade Glasriket, en bendmning pa
trakten mellan Vaxjo och Kalmar dar en stor del av de svenska glas-
bruken uppstod.

Aven om orten Emmaboda &r beldgen i Glasriket ar det framst de enskilda
glasbruken som ar kdnda for sin hantverksmassiga framstallning av

konst- och bruksglas med modern design.

Det finns inga hallpunkter for att namnet Emmaboda som angivande av
ett geografiskt omrade eller en plats av omsattningskretsen forknippas
med speciella egenskaper hos sadana glasprodukter som ansékan om
varumarkesregistrering avser. Inte heller ar det antagligt att ett sadant
samband kan komma till stand.

Mot denna bakgrund kan mérket inte anses beskrivande for de sékta
varorna och det foreligger inte heller hinder i1 6vrigt mot registrering som
varumérke. Overklagandet ska darfor bifallas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhéalligt.



