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OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-09-29 i mal nr PMA 10771-16

Horda Stans AB ansokte hos Patent- och registeringsverket (PRV) om registrering av
ordvarumarket SOUNDFELT for foljande varor:

Klass 17: VVav gjord av polyester for anvandning som isoleringsmaterial; polyesterfleece for
varmeisolering; polyesterfleece for ljudisolering; polyester; ark av polyester [e] fér inslagning
eller forpackning].

Klass 22: Polyestervadd; polyesterfibrer; stoppningsmaterial av polyesterfibrer.

Klass 24: Polyestertextilier; tyger gjorda fran polyester, ej for isolering.

PRV avslog anstkan av det skélet att market — sammansatt av de engelska orden
SOUND (ljud) och FELT (filt) — ansags ha en beskrivande innebord i forhallande till
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de varor som ansokan avsag. Enligt PRV:s bedomning saknade market darfor
erforderlig sarskiljningsférmaga.

Horda Stans AB 6verklagade beslutet till davarande Patentbesvarsratten och yrkade
bl.a. bifall till sin ansdkan om registrering. Bolaget anforde att varumarket inte ar
beskrivande for de varor som ansokan avser. Arendet dverlamnades harefter till Patent-

och marknadsdomstolen.

Genom beslutet den 29 september 2016 bif6ll Patent- och marknadsdomstolen Horda
Stans AB:s dverklagande av PRV:s beslut savitt avsag samtliga varuslag forutom
betriffande “polyesterfleece for ljudisolering” i klass 17. Domstolen ansag att
varumérket var beskrivande for ’polyesterfleece for ljudisolering” men inte i

forhallande till 6vriga varuslag.

PRV har 6verklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att det ska
upphévas savitt avser varuslagen “vav gjord av polyester for anvédndning som

isoleringsmaterial”, ”’polyesterfleece for virmeisolering”, “polyester” samt ™ ark av

polyester [ej for inslagning eller forpackning]”, 1 klass 17.

Horda Stans AB har bestritt andring. Bolaget har, efter 6verklagandetidens utgang, for
egen del yrkat att registrering ska medges dven for varuslaget ’polyesterfleece for

ljudisolering” 1 klass 17.

Parterna har vidhallit vad de tidigare anfort nar det galler fragan om varumarket &r
beskrivande och har sérskiljningsformaga. PRV har i Patent- och marknadsover-
domstolen ocksa framhallit att varorna i klass 17, utéver “polyesterfleece for
ljudisolering”, inbegriper dven andra varor som omfattar akustiska isoleringsmaterial.
Horda Stans AB har har, som bolagets talan far forstas, dven aberopat att varumarket
ar inarbetat och att det darfor i vart fall forvarvat sarskiljningsformaga genom

anvandning.
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Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen féljande
BESLUT (att meddelas 2017-07-03)

1. Patent- och marknadséverdomstolen avvisar Horda Stans AB:s har framstallda
yrkande om registrering for varuslaget ’polyesterfleece for ljudisolering”.

2. Patent- och marknadséverdomstolen avvisar den av Horda Stans AB aberopade
omsténdigheten att varumaérket inarbetats.

3. Patent- och marknadséverdomstolen avslar dverklagandet.

Skalen for beslutet

Ramen for prévningen i Patent- och marknadséverdomstolen

Enligt 3 kap. 2 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar galler som
huvudregel att lagen (1996:242) om domstolsarenden (drendelagen) ska tillampas vid
handlaggning av arenden som inleds genom 6éverklagande av en forvaltnings-

myndighets beslut.

Det ar enbart PRV som har 6verklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut. Horda
Stans AB har darfor i egenskap av motpart inte rétt att — efter éverklagandetidens
utgang — framstélla ett eget yrkande i sjalva saken, utan har endast att ange sin
installning till klagandens &ndringsyrkande (se 7 och 16 §8 arendelagen). Det innebar
att Horda Stans yrkande i Patent- och marknads@verdomstolen om att registrering ska

medges ocksé for ’polyesterfleece for ljudisolering” ska avvisas.

Ny omstandighet

Enligt 3 kap. 9 § lagen om patent- och marknadsdomstolar ska bestdmmelsen i 50 kap.
25 § tredje stycket rattegangsbalken tillampas i d&renden som handlaggs i Patent- och
marknadsoverdomstolen. Det innebar att part i Patent- och marknadséverdomstolen far
aberopa en omstandighet, som inte lagts fram tidigare, endast om parten gor sannolikt
att parten inte kunnat aberopa omstandigheten i underinstansen eller att parten annars

haft giltig ursékt att inte gbra det.
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Horda Stans AB har forst i Patent- och marknadsdverdomstolen aberopat att
varumarket inarbetats under atta till tio ars tid. Detta &r att anse som ett pastaende om
att varumarket genom anvandning forvarvat sarskiljningsformaga. Inarbetning ar en
omstandighet som bolaget hade kunnat aberopa tidigare och bolaget har inte gjort
sannolikt att det haft giltig ursakt for att sa inte har skett. Bolaget ska darfor inte
tillatas att aberopa inarbetning i Patent- och marknads6éverdomstolen.

Utgangspunkter for bedomningen

Av 2 kap. 5 § varumarkeslagen (2010:1877) framgar att ett varumarke som ska
registreras maste ha sarskiljningsformaga for de varor som market avser. Enligt 1 kap.
5 § samma lag ska ett varumarke anses ha sarskiljningsformaga om det kan skilja varor
eller tjanster som tillhandahalls i en naringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i
en annan. | bestimmelsen anges att bristande sérskiljningsformaga kan bero pa bl.a. att
ett varukannetecken endast bestar av tecken eller bendmningar som i handeln visar
varans eller tjanstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning, varde, ursprung eller

andra egenskaper.

De ovan angivna bestdimmelserna svarar mot artikel 4(1)(b) och (c) i varumérkes-
direktivet (Europaparlamentet och Réadets direktiv, EU, 2015/2436 av den 16 december
2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning). | direktivet gors
en tydlig uppdelning mellan varuméarken som saknar sarskiljningsformaga (b) respek-
tive sadana marken som &r beskrivande (c). Som PRV har framhallit i malet ar det
alltsa tva separata registreringshinder. Det forsta hindret svarar mot intresset av att
garantera konsumenten varans eller tjanstens ursprung (se t.ex. EU-domstolens dom
den 16 december 2004, C-329/02 P, SAT.1, punkterna 23 och 27 och dar anmaérkta
avgoranden). Det andra hindret svarar mot intresset av att tecken och upplysningar som
beskriver egenskaper hos varor eller tjanster ska kunna anvandas fritt av alla, det s.k.
frihaliningsbehovet (se t.ex. EU-domstolens dom den 4 maj 1999, C-108/97 och C-
109/97, Windsurfing Chiemsee, punkten 25).
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Patent- och marknadsOverdomstolen konstaterar mot bakgrund av det anforda att
bestammelserna i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumarkeslagen ska tolkas

direktivkonformt.

Huvudregeln &r att varumarken som anger en egenskap hos varorna inte kan
registreras. Hinder mot registrering foreligger redan om varumérket ar potentiellt
beskrivande (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003, C-191/01 P, Doublemint,
punkten 32). Aven nybildade ordkombinationer anses beskrivande i direktivets
mening, om det inte finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och en enkel
summering av dess bestandsdelar (se t.ex. EU-domstolens domar den 20 september
2001, i mal C-383/99 P, Baby-Dry samt den 12 februari 2004, i mal C-265/00,
Biomild, och C-363/99, Postkantoor).

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att varumarket SOUNDFELT ar
beskrivande endast i forhéllande till polyesterfleece for ljudisolering”, men inte for
ovriga varuslag i klass 17 som Horda Stans AB:s ansokan avser. Patent- och
marknadsdverdomstolen ska ta stéllning till om varumarket SOUNDFELT &r

beskrivande i férhallande till de varuslag som omfattas av PRV:s 6verklagande.

Patent- och marknadsdverdomstolens bedémning
I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner Patent- och marknads-
overdomstolen att omsattningskretsen for de aktuella varorna far anses utgoras av

allménheten i stort samt naringsidkare.

Som Patent- och marknadsdomstolen angett &r ordet SOUNDFELT en samman-
séttning av de engelska orden SOUND och FELT, vilka kan dverséttas till orden LJUD
respektive FILT. Patent- och marknadsdverdomstolen delar vidare Patent- och
marknadsdomstolens beddmning att ordet SOUNDFELT i sammansatt form inte i sig
ar ett ord som utgor ett vedertaget uttryck i det engelska spraket. Inte heller kan den

direkta oversittningen "LJUDFILT” anses inga i det svenska spraket.
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Att den aktuella ordkombinationen anspelar pa egenskaper som kan finnas hos
polyestermaterial ar inte tillrackligt for att den ska anses beskrivande. Aven om vart
och ett av de tva orden i ordkombinationen SOUNDFELT kan inga i uttryck som
enligt allmant sprakbruk anvands for att beskriva polyesters egenskaper, funktion eller
avsedda anvandning utgor de, sammansatta till ett ord, inte ett kant uttryck for att
beskriva material av aktuellt slag eller ange deras vésentliga egenskaper. Det galler
sarskilt eftersom ordet SOUNDFELT ar en sammansatt spraklig form som, om den alls
forekommer, ar mycket ovanlig i engelska spraket. Det sammanskrivna ordet kan
darfor inte anses ha en deskriptiv karaktar. (Se sarskilt EU-domstolens dom, Baby-dry,
p. 44-45)

Enligt Patent- och marknadséverdomstolens bedémning ter sig ordkombinationen
SOUNDFELT, i likhet med EU-domstolens bedémning av ordkombinationen Baby-
dry, som en spraklig nyskapelse. Det sammanslagna ordet SOUNDFELT ger ett
helhetsintryck som pa ett avgorande satt distanserar sig fran betydelsen av delarna var

for sig.

Slutsatsen av det anforda ar darfor att det sokta varumarket inte &r beskrivande i
forhallande till de varuslag i klass 17 som omfattas av PRV:s dverklagande. Det finns
alltsa inte skal att véagra registrering for dessa varuslag, trots att de d&ven omfattar

akustiska isoleringsmaterial. Overklagandet ska darfor avslas.

Overklagande

Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsover-
domstolens, beslut inte far dverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent-
och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfér inte 6verklagas.

Ulrika Ihrfelt
Protokollet uppvisat/



