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Mal nr 14-140

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 20 augusti 2015

PARTER
Klagande
UBS

Motpart

Sailon Event AB, 556892-1174

Sankt Mickelsgatan 66, 129 38 Héagersten

Ombud: Pontus Ewerlof och Sara Winther

MAQS Law Firm Advoktbyra AB, Box 7009, 103 86 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen SAILON

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 oktober 2014
angaende varumérkesregistrering nr 513.383, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvarsratten avvisar UBSs yrkande om att Sailon Event AB
interimistiskt ska férbjudas att anvianda kédnnetecknet SAILON.
2. Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

YRKANDEN M.M.
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UBS har vidhallit att registreringen av varuméarket SAILON ska
upphéavas. Hon har dven yrkat att Patentbesvarsratten ska meddela ett
interimistiskt beslut, som Patentbesvarsratten har uppfattat henne, med
innebord att Sailon Event forbjuds att anvidnda kdnnetecknet SAILON
till dess att dom eller slutligt beslut har meddelats 1 malet.

Sailon Event AB har bestritt Andring.

UBS har till grund for sin talan hallit fast vid att varumarket SAILON
avseende batuthyrning, batkryssningar m.m. i klass 39 ar forvaxlingsbart
med det nationella varumérket SAILON 1 visst utforande (nr 364045) och
gemenskapsvarumérket SAILON (nr 11496271) bada avseende bl.a.
klader 1 klass 25 samt med den enskilda firman Sailon Clothes (19
860821-4840 1) som enligt sin verksamhetsbeskrivning ska bedriva
forsaljning av klader.

UBS har vidare till grund for sin talan hallit fast vid att det yngre
varumarket SAILON ar dgnat att uppfattas som det egenartade
efternamnet Sailon, att efternamnet dr ként och att anvidndningen av det
yngre méarket ar till nackdel for henne 1 egenskap av barare av

efternamnet.

Sailon Event har till grund f6r sin talan hallit fast vid att de motstaende

kénnetecknen inte ar forviaxlingsbara.

Bolaget har vidare bestritt att en anvidndning av SAILON med avseende
pa de tjanster som omfattas av registreringen skulle vara till nackdel for

bararen av efternamnet Sailon.

Sailon Event har slutligen anfoért att namnet Sailon inte ar ként.

UBS har till utveckling av talan har anfort bl.a. foljande. De motstaende
kénnetecknen anviands i samma marina bransch. Sailon Events
anviandning av Sailon medfor stérande forvaxlingar med de motanforda
kéannetecknen. Bolaget har dessutom anvéant Sailon férutom med
avseende pa batuthyrning avseende festliga arrangemang vilket har
skapat besviarande kopplingar till de motanférda kédnnetecknen och till



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 14-140 3 (7)

familjenamnet. Bolaget har vidare i1 sin marknadsforing, i planscher och
pa sina yrkesklader, anvant Sailon 1 samma utférande som det dldre
market SAILON 1 visst utférande. Sailon Event har registrerat sitt
varumarke for att fa fordelar av det kinda och egenartade efternamnet
Sailon.

Sailon Event har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.
Overklagandet avser varumérket SAILON som &r registrerat for bat-
uthyrning m.m. i klass 39. UBSs pastaende att bolagets verksamhet sker
1 samma bransch som forsédljning av klader ar svarbegripligt. Det far
anses som narmast otroligt att en kund som séker en arrangor av
seglingsupplevelser eller att en besokare p& batméssan i Alvsjé som ser
Sailon Events monter skulle forvixla foretagets verksamhet med familjen
Sailons efternamn eller kladférsaljning. Det maste vara uteslutet att
nagon som soker efter familjen Sailon eller Sailons kldder skulle forvaxla
detta med ett eventforetag. De nackdelar for bararen av efternamnet som
anforts ar inte av det slag att de utgér hinder mot registreringen.

UBS har i Patentbesvarsratten gett in viss skriftlig bevisning.
DOMSKAL
Interimistiskt forbudsyrkande

Patentbesvarsratten saknar laglig mojlighet att meddela forbud mot
anviandning av ett varuméarke. UBS yrkande om att domstolen
interimistiskt ska férbjuda Sailon Events anvidndning av kdnnetecknet

Sailon ska darfor avvisas.
Risk for forviaxling i varumarkesrattslig mening

Forvaxlingsrisk definieras som en risk for att allmadnheten kan tro att
varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller 1
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band. Bedémningen av
om sadan risk finns ska, som angetts 1 PRV:s beslut, géras genom en
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, med séarskild hansyn tagen till kinntecknenas likhet och
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likheten mellan de varor och tjadnster som de motstaende kdnnetecknen
omfattar.

Forvaxlingsbedomningen da det har gjorts en inviandning i registrerings-
forfarandet sker med utgangspunkt i varumérkena som de ar
registrerade, dvs. 1 den form och avseende de varor och tjanster som
framgar av respektive varu- och tjansteforteckning. I fraga om firmor
sker bedomningen med utgangspunkt i det som framgar av verksamhets-
beskrivningen. Detta innebér att varken det séatt pa vilket tjanster
tillhandahalls under det yngre varumarket SAILON eller det séatt pa
vilket mérket anvéands 1 6vrigt paverkar bedémningen av huruvida det
finns en risk for forvaxling mellan det yngre varumérket och de aldre

kannetecknen.

De aldre varuméarkena SAILON och SAILON i visst utférande avser
klader, fotbekladnader och huvudbonader 1 klass 25 och firman Sailon
Clothes ska bedriva forsaljning av klader. Det yngre varumaérket
SAILON omfattar batuthyrning, batkryssningar och déartill relaterade
tjanster 1 klass 39.

Omséattningskretsen for de klader m.m. och den kladférsiljning som
omfattas av de dldre kédnnetecknen utgors av konsumenter. En stor del av
omséattningskretsen for den batuthyrning m.m. som det yngre

varumérket avser utgors ocksa av konsumenter.

Vid bedémningen av om de motstaende varorna och tjadnsterna liknar
varandra i varumérkesrittslig mening ska alla relevanta faktorer som
hanfor sig till dessa varor och tjanster beaktas. Det galler sarskilt deras
art, avsedda &ndamal, anvidndningsomrade samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra. Andra faktorer som kan
beaktas ar distributionskanalerna for de aktuella varorna och tjansterna.

Batuthyrning och de andra déartill relaterade tjinsterna som det yngre
market omfattar samt klader och kladférsaljning som omfattas av de
aldre kdnnetecknen ar varor och tjanster av olika karaktéar. De har vidare
helt skilda &andamal, de tillhandahalls generellt genom olika
distributionskanaler och de varken konkurrerar med eller kompletterar
varandra. Enbart den omstandigheten att klader och battjanster kan
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tillhandahallas pa t.ex. samma marina méssa racker inte for att

varuslags- eller tjansteslagslikhet ska anses vara for handen.

Eftersom de motstaende kdnnetecknen inte avser samma eller liknande
varor eller tjanster finns det ingen risk for att konsumenterna férvaxlar
det yngre varumérket SAILON med de dldre varumarkena bestaende av
méarkesordet SAILON eller med firman Sailon Clothes. Invindningen kan
déarfor inte bifallas pa denna grund.

Fraga om nackdel for barare av efternamnet Sailon

Enligt 2 kap. 10 § 2 varumérkeslagen (2010:1877) finns det, savitt ar
aktuellt 1 det héar fallet, hinder mot registrering av ett varuméarke som
innehaller eller bestar av nagot som ar dgnat att uppfattas som nagon
annans egenartade efternamn, allmént kdnda konstnidrsnamn eller
likartat namn, om anvindningen av mérket skulle medféra en nackdel
for bararen av namnet. Undantag kan dock goras i fraga om bl.a. namn
med s.k. dubbelbetydelse, dvs. sadana efternamn som ingar i spraket med
en bestdmd annan betydelse t. ex. Berg, Orn eller Frisk (prop.
2009/10:225 s. 196 f., SOU 2001:26 s. 322 samt SOU 1958:10 s. 277).

Begreppet egenartat efternamn i denna bestdmmelse har samma
betydelse som 1 namnlagen (1982:670). Ett efternamn ska, enligt 20 §
tredje stycket, anses som egenartat om det dr dgnat att utmarka
tillhorigheten till en viss slakt.

Aven kravet p& att anvdndningen av kdnnetecknet ska medfora nackdel
for barare av namnet ska tillampas pa motsvarande séatt som 1 20 §
namnlagen (se prop. 2009/10:225 s. 195 ff. och 418). Innebérden av
rekvisitet nackdel far antas innebéra atminstone att anvindningen
medfor en oldgenhet av nagon praktisk betydelse for den som gor
gallande att anviandningen medfér nackdel for honom eller henne. Vid
bedomningen ska dven rent ideella intressen tillgodoses (jfr

NJA 1985 s. 563).

Efternamnet Sailon har endast ett fatal barare 1 Sverige. Som PRV anfort

anses efternamnet Sailon darfor vara ett egenartat efternamn i den
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mening som nu avses. Efternamnet kan inte anses ha en sadan
dubbelbetydelse att undantag fran bestammelsen kan goras.

For att efternamnet Sailon ska utgora hinder mot det registrerade
varumarket SAILON kréavs alltsa att anvidndningen av varumérket

medfor nackdel for efternamnsbararen.

UBS har anfort att hon besvéras av att Sailon Event anvinder
beteckningen SAILON som kidnnetecken i sin ndringsverksamhet och
sarskilt betonat anvidndningen av beteckningen for olika festliga
kringarrangemang i samband med batuthyrning och batkryssningar.

Enbart den omstédndigheten att Sailon Event anvander sitt kédnnetecken 1
naringsverksamhet kan inte anses medfora nackdel fér bararen av
efternamnet 1 lagens mening (jfr NJA 1985 s. 563). De av Sailon Event
tillhandahallna arrangemangen far anses ha ett naturligt samband med
de tjdnster som omfattas av varuméarkesregistreringen. Det har inte
framkommit nagot om dessa arrangemang eller om bolagets anvandning i
ovrigt som objektivt sett kan anses medféra nackdel for UBS. Av
utredningen har inte heller framkommit att UBS, i1 egenskap av
namnhavare, har drabbats av sadan oldgenhet eller obehag att hennes
efternamn ska anses utgora hinder mot registreringen av varumérket
SAILON och ddarmed kunna laggas till grund fér havning av denna.

Den av UBS aberopade omstiandigheten att efternamnet Sailon skulle
vara kant har betydelse endast néar det géller allmént kédnda
konstnarsnamn eller liknande namn. Nagon utredning som styrker att
efternamnet Sailon ar ett allmént kdnt konstndrsnamn har inte lagts

fram.

Overklagandet ska pa grund av vad som anférts ovan avslas.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 14-140 7 (7)

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande
och Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



