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Mal nr 12-144

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande
KM

SAKEN
Registrering av varumarket MARSTRANDSJULLEN

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 augusti 2012
angaende varumérkesansokan nr 10-09127, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan ater till PRV for fortsatt handlaggning.
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YRKANDEN M.M.

KM har i Patentbesvarsriatten vidhallit sin ansokan om registrering av
varumirket MARSTRANDSJULLEN.

KM har som grund for sin talan hallit fast vid att market 1 sig har for
registrering tillracklig sarskiljningsférmaga for de varor som mérket

avser.

KM har till utveckling av sin talan anfért att PRV har godkant
varumaérkesregistrering av flera varumarken som &ar konstruerade pa
samma séatt som MARSTRANDSJULLEN déribland ORUSTVILLAN,
ORUSTMUST, TJORNHONUNG, MARSTRANDSVILLAN och GULL-
HOLMENSNIPAN. Gullholmen ar ett av vastkustens mest kdnda fiske-
samhéllen och snipan som battyp ar minst lika kidnd som jullen. Dessa
registrerade varumérken dr av samma konstruktion som MARSTRANDS-
JULLEN.

Vidare har KM anfort att orten Marstrand har som alla andra samhéllen
genomgatt stora forandringar genom aren. Allt sedan Oscar II tillbringade
sina somrar hér har orten varit ett sommarparadis och turismen har varit
ett nytt nav 1 samhéallets utveckling. Orten har sedan lange féorknippats
med regattor och segling och med batliv och allt vad som kan ha med detta
att gora som bl.a. batservice och batuthyrning. Det dr dock allméant kant
att orten aldrig varit kénd for att tillverka nagra fritidsbatar. Pa 70-talet
fanns ett fartygsvarv har som tillverkade stora handels- och fiskefartyg i
stal vilket ar det ndrmaste batbyggen man kan komma. Bade Orust och
Tj6rn har ddremot har en lang historik bakom sig som batbyggarorter.
Just pa Orust har man sen1800-talet haft som tradition att bygga jullar

och snipor som fran borjan anviandes for det kustnéra fisket.

DOMSKAL

Markesordet JULLEN, som &r en bendmning pa en battyp dr som PRV
anfort beskrivande for de sokta varornas art. Market ska dock bedémas 1
sin helhet och fragan som Patentbesvarsratten har att ta stédllning till ar
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om kombinationen av markesorden MARSTRAND och JULLEN i sig har
tillracklig sarskiljningsférmaga for de sokta varorna.

Inte enbart att ett varumérke anger den geografiska plats som de sokta
varorna har sitt ursprung i eller tillhandahalls pa utgér hinder mot
registrering. Darutover kravs att den geografiska platsen enligt omsétt-
ningskretsen sédtts samman med de sékta varorna pa grund av sarskilda
egenskaper sasom kvalitet eller att det &r antagligt att ett sadant sam-
band kan komma till stdnd. Angaende sarskiljningsférmagan hos geogra-
fiska namn se EU-domstolens dom i de férenade malen C-108/97 och
C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvarsriattens avgorande 1
mal 10-292 (NACKA FORUM)

Marstrand ar en tatort som ligger pa Marstrandson och kan 1 och for sig
forknippas med marin verksamhet. Orten kan dock, enligt vad som fram-
kommit 1 malet, inte anses vara kand for battillverkning hos omséttnings-
kretsen pa ett sddant satt att man pa grund av egenskaper hos de sokta
varorna omedelbart ser ett samband mellan dessa och ett ursprung fran
Marstrand. Det ar inte heller antagligt att ett sadant samband kan komma
till stand.

Market i sin helhet kan darfor inte anses beskrivande for de sokta varorna
och har darfor tillracklig sarskiljningsférmaga for att registreras som
varumérke. Overklagandet ska ddrmed bifallas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Stefan Svahn (skiljaktig, se protbil. A) och Annika Ryberg, referent.



Prot.bil. A

Patentrattsradet Stefan Svahn ar skiljaktig och anfor féljande.

Inte enbart den omstidndigheten att ett varumérke anger den geografiska
plats som de s6kta varorna har sitt ursprung i eller tillhandahalls pa ut-
gor hinder mot registrering av ett varumérke. Darutover kravs att den
geografiska platsen enligt omséatttningskretsens uppfattning sitts
samman med de sokta varorna t.ex. pa grund av kvalitet eller andra
egenskaper hos de sokta varorna eller att det pa grund av nagon sarskild
omstandighet ar antagligt att ett sadant samband kan komma till stand.
Angaende sarskiljningsférmagan hos geografiska namn se EU-dom-
stolens dom 1 de forenade méalen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing
Chiemsee), Patentbesvarsrattens avgérande 1 mal 10-292 (NACKA
FORUM) samt Forstainstansrattens dom 1 malet T-316/03 (Munich-

FinancialServices).

Julle ar beteckningen pa en battyp med ursprung fran vastkusten. Ord-
delen jullen 1 det sammansatta ordméarket MARSTRANDSJULLEN ar
darmed beskrivande for batar vilket ansékan om registrering avser och

saknar ddrmed sarskiljningsférmaga med avseende pa denna vara.

Av utredningen i malet framgar att Marstrand ar en tatort som ligger pa
vastkusten och ar en popular turistort som praglas av marin verksamhet
sa som fiskeverksamhet, batliv och regattor. Forhallanden som genom-
snittskonsumenterna far anses kianna till. Omséattningskretsen kommer
mot denna bakgrund att uppfatta ett direkt samband mellan varan batar
och ett ursprung fran Marstrand.

Det sokta market MARSTRANDSJULLEN éar déarfor i sin helhet be-
skrivande for den sokta varan och saknar ddrmed for registrering

erforderlig sarskiljningsformaga. Overklagandet ska darfor avslas.
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