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PRV avslog ansokan av det skalet att varumarket ansags sakna saval ursprunglig som
forvarvad sarskiljningsformaga. PRV ansag dels att varumarket hade en beskrivande
innebaord i forhallande till de tjanster som ansokan avsag, dels att den utredning som

presenterats inte gav stod for att varumarket genom anvandning forvérvat nddvandig

sarskiljningsformaga.

Stiftelsen dverklagade PRV:s avslagsbeslut till Patentbesvarsréatten — som vid ikrafttra-
dandet av patent- och marknadsdomstolsreformen den 1 september 2016 6verlamnade
arendet till Patent- och marknadsdomstolen — och yrkade bifall till sin ansékan om
registrering. Stiftelsen anforde att varumarket hade saval ursprunglig som forvéarvad
sarskiljningsformaga. Stiftelsen hanvisade bl.a. till registreringspraxis fran PRV

rérande varumarken inom samma tjansteomrade med liknande semantisk uppbyggnad.

Genom beslutet den 15 november 2016 bif6ll Patent- och marknadsdomstolen
stiftelsens dverklagande. Domstolen konstaterade att tidigare registreringspraxis
inneburit att exempelvis Kérlfonden, Hjarnfonden, Barnhjarnfonden, Smartfonden,
Cancerfonden och Barnrattsfonden registrerats som varumérken for liknande tjanster.
Enligt domstolen visade detta att varumarken med denna struktur fungerar som
individualiseringsmedel for aktuella och liknande tjanster. Ordkénnetecknet

BARNFONDEN beddmdes darfor ha for registrering nddvandig sarskiljningsformaga.

PRV har dverklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att det ska upp-
hévas alternativt att arendet ska aterforvisas till Patent- och marknadsdomstolen for
fornyad provning. Myndigheten har vidhallit de skal som I&g till grund for det
ursprungliga avslagsbeslutet och lagt till bl.a. foljande. Bestammelserna 1 kap. 5 § och
2 kap. 5 § varumarkeslagen svarar mot artikel 4.1.b och c i Europaparlamentets och
radets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 om tillnarmningen av med-
lemsstaternas varumarkeslagstiftning. Sasom direktivet ar utformat utgor artikel 4.1.b
och ¢ tva oberoende registreringshinder som ska provas separat. Utformningen av

1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumarkeslagen skiljer sig visserligen at fran motsvarande
bestammelser i direktivet eftersom nagon uppdelning mellan beskrivande varuméarken

respektive sadana som saknar sarskiljningsformaga inte har gjorts. De svenska
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bestammelserna ska dock tolkas direktivkonformt. Att ordmarket &r beskrivande utgor
darfor ett oberoende registreringshinder som ska prévas separat. Som en f6ljd av att
ordmaérket ar beskrivande saknar det ocksa med nédvéandighet sarskiljningsformaga.
Vidare bor fragan huruvida ett marke ar registreringsbart avgoras utifran forut-
sattningarna i lagen och de principer som foljer av praxis. Omstandigheten att jam-
forbara marken har registrerats tidigare kan darfér inte paverka bedomningen av det
aktuella mérkets registrerbarhet. Under alla forhallanden ifragasatter PRV om det
overklagade beslutet ar tillrackligt utforligt motiverat i ljuset av de fragestallningar

som &rendet ger upphov till.

Stiftelsen har bestritt &ndring och har till stéd for sin installning anfort bl.a. foljande.
Vid beddmningen av om ett varumarke har sarskiljningsformaga ska registrerings-
myndigheterna och domstolarna beakta samtliga relevanta omstandigheter. En sadan
omstandighet &r vad som i praktiken fungerar som varukannetecken inom en viss
bransch. De aktuella tjansternas karaktér gor att uppmérksamhetsgraden hos den
relevanta omséttningskretsen ar ovanligt hog. Ordmérket BARNFONDEN kan inte
anses som beskrivande utifran malgruppens uppfattning av market. Det finns darfor
inte heller nagot frihallningshehov for ordkombinationen. Under alla férhallanden har
PRV tidigare beviljat registrering for ett antal ordméarken med liknande semantisk
uppbyggnad. Detta visar att ordméarken med den struktur som BARNFONDEN har

fungerar for insamlingstjanster.

Efter foéredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen féljande

BESLUT (att meddelas 2018-02-14)

Patent- och marknadsdverdomstolen upphéver Patent- och marknadsdomstolens beslut

och faststéller Patent- och registreringsverkets beslut.
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Skalen for beslutet

Utgangspunkter for bedomningen

Av 2 kap. 5 § varumarkeslagen (2010:1877) framgar att ett varumarke som ska
registreras maste ha sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster som market avser.
Enligt 1 kap. 5 § forsta stycket samma lag ska ett varuké&nnetecken anses ha sar-
skiljningsférmaga om det kan skilja varor eller tjanster som tillhandahalls i en
naringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan. | bestammelsens andra
stycke 1 anges att bristande sarskiljningsformaga kan bero pa bl.a. att ett varukanne-
tecken endast bestar av tecken eller bendmningar som i handeln visar varans eller
tjanstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning, vérde, geografiska ursprung eller

andra egenskaper.

De ovan angivna bestdmmelserna svarar mot artikel 3.1.b och c i varumérkesdirektivet
(Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar). Dessa artiklar har éverforts
ofdrandrade till artikel 4.1.b och c i det nya varumarksdirektivet (Europaparlamentets
och radets direktiv, EU, 2015/2436/EU av den 16 december 2015 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumaérkeslagstiftning). Det senare direktivet har visserligen tratt
i kraft men ska inte, savitt avser bl.a. artikel 4, vara inforlivat forran senast den

4 januari 2019 (se artiklarna 54.1 och 56 i direktivet) och har annu inte genomforts i
svensk ratt. (Se forslag till svenskt genomférande i SOU 2016:79, som dock inte
innehaller nagra forslag till andringar i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumarkeslagen.)
Hanvisningarna i det foljande avser darfor 2008 ars varumarkesdirektiv.

Varumarkesdirektivet innehaller en tydlig uppdelning mellan varuméarken som saknar
sarskiljningsformaga (artikel 3.1.b) respektive sadana marken som ar beskrivande
(artikel 3.1.c). Visserligen framgar det av artikel 2 i direktivet att ett grundlaggande
krav for att ett tecken ska kunna utgdra ett varumarke &r att det kan sérskilja ett
foretags varor eller tjanster fran andra foretags. Omstandigheten att ett varukéanne-

tecken allmant sett ar dgnat att utgora ett varumarke innebar dock inte nédvandigtvis
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att kannetecknet ocksa har den sarskiljningsformaga som avses i artikel 3.1.b i for-
hallande till en bestamd vara eller tjanst (se sarskilt dom den 29 april 2004, Henkel,
C-456/01 P och C 457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 32, som avser de identiska
bestammelserna i varumarkesforordningen). Av fast praxis fran EU-domstolen framgar
ocksa att de registreringshinder som behandlas i artikel 3.1.b och ¢ i varumarkes-
direktivet ar oberoende av varandra och ska tillampas separat, &ven om de i viss man
Overlappar varandra (se dom den 8 maj 2008, EUROHYPO, C-304/06 P,
EU:C:2008:261, punkt 54 med vidare hénvisningar samt Patent och marknadséver-
domstolens beslut den 3 juli 2017 i drende PMOA 8938-16).

Av EU-domstolens praxis foljer vidare att registreringshindren i artikel 3.1.b och c i
varumarkesdirektivet ska tolkas mot bakgrund av det alimanintresse som ligger bakom
respektive hinder (se EUROHYPO, punkt 55, med vidare hanvisningar). Det forsta
registreringshindret, dvs. avsaknad av sarskiljningsformaga, svarar mot intresset av att
varukannetecknet ska garantera konsumenten eller slutanvandaren varans eller
tjanstens ursprung (se sérskilt Henkel, punkt 34, samt domar den 8 april 2003, Linde,
C-53/01 och C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 40, och den 16 september 2004, SAT.1,
C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 23). Det andra hindret, dvs. beskrivande kanne-
tecken, svarar mot intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper
hos varor eller tjanster ska kunna anvandas fritt av alla, det s.k. frihallningsbehovet (se
sérskilt dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97,
EU:C:1999:230, punkt 25, och Linde, punkt 25).

I enlighet med artikel 2 i varumarkesdirektivet innehaller aven den svenska varu-
markeslagen det grundlaggande kravet att ett varuméarke ska ha sarskiljningsformaga
(se 1 kap. 4 § varumarkeslagen). Varumarkeslagen innehaller daremot inte den upp-
delning av registreringshindren som aterfinns i artikel 3.1.b och ¢ i varumérkes-
direktivet mellan varuméarken som saknar sarskiljningsférmaga och sadana som é&r
beskrivande. Systematiken i varumarkeslagen medfor att fragan om ett varukanne-
tecken &r beskrivande i stallet blir en del i beddmningen av om k&nnetecknet har

sarskiljningsformaga (se 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumarkeslagen).
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Begreppet sérskiljningsformaga i varumarkeslagen har alltsa en vidare innebérd an vad
som foljer av direktivet och EU-domstolens praxis. Denna skillnad har tagits upp i
betankandet av 2015 ars varumarkesutredning, men har hittills inte resulterat i nagra
forslag till &ndringar av de svenska bestammelserna. Enligt utredningen bedéms
bestammelserna i varumérkeslagen uppfylla direktivets krav. (Se SOU 2016:79 s. 259,
se ocksa prop. 2009/10:225 s. 165)

Direktiv ar bindande for medlemsstaterna med avseende pa det resultat som ska
uppnas med direktivet (se artikel 288 tredje stycket EUF-fordraget). Nar en domstol
tolkar nationell ratt &r den skyldig att i den utstrdckning det &r mojligt tolka den
nationella ratten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte sa att dess resultat
uppnas. (Se dom den 26 februari 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84 och aven t.ex.
dom den 29 april 2004, Bjornekulla, C-371/02, EU:C:2004:275, samt Hettne, EU-
rattslig metod, 2 uppl. 2011, s. 188 ff.) Som Patent- och marknadséverdomstolen
konstaterat i ett tidigare avgorande innebar det att de aktuella bestimmelserna i 1 kap.
5 § och 2 kap. 5 § varumérkeslagen ska tolkas direktivkonformt (se Patent- och
marknadsoverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i arende PMOA 8938-16).

Utgangspunkten &r alltsa att bestammelserna i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varu-
markeslagen ska tolkas direktivkonformt. En forutsattning for en direktivkonform

tolkning &r dock att de nationella bestammelserna ger ett sadant utrymme.

Av 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumarkeslagen framgar att sddana
beskrivande moment som avses i artikel 3.1.c varumarkesdirektivet — som svarar mot
det s.k. frihaliningsbehovet — kan fa till foljd att ett varumarke inte far registreras. Av
ordalydelsen framgar vidare att detta registreringshinder &r alternativt till det
ytterligare registreringshinder som anges i 1 kap. 5 § andra stycket 2 i varumarkes-
lagen. Bestammelsen ar alltsa utformad pa sa satt att vart och ett av dessa olika
registreringshinder kan tillampas sjalvstandigt. Att bristande sérskiljningsformaga i
varumarkslagens mening &ven omfattar den sndvare innebord av begreppet som foljer

av artikel 3.1.b i varumarkesdirektivet och som syftar till att garantera konsumenten



7

SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMOA 10702-16
Patent- och marknadstverdomstolen

eller slutanvandaren varans eller tjanstens ursprung foljer av 2 kap. 5 § forsta stycket

varumaérkeslagen.

Mot denna bakgrund bedémer Patent- och marknadséverdomstolen att den svenska
varumarkeslagen ger utrymme for en oberoende och separat tolkning av de
registreringshinder som aterfinns i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varu-
markeslagen. Bestammelserna kan och ska alltsa tolkas direktivkonformt i enlighet
med artikel 3.1.b och ¢ i varumarkesdirektivet och EU-domstolens praxis (se

hanvisningarna ovan).

Samtidigt ar det tydligt att varumarkesdirektivet, pa satt som EU-domstolen slagit fast,
har en annan systematisk utformning av registreringshindren som ger begreppet sér-
skiljningsformaga en snavare betydelse an enligt svensk ratt. Enligt Patent- och
marknadséverdomstolen gar det inte att bortse fran att olika betydelser av ett sa pass
grundlaggande begrepp som sarskiljningsformaga medfor en otydlighet och en risk for
tillampningsproblem. Fragan om att férandra den svenska terminologin i varumarkes-
lagen for att den pa ett mer tydligt satt ska stiamma 6verens med direktivets terminologi
ar emellertid en fraga for den svenska lagstiftaren.

Fragan om ordmarket ar beskrivande

PRV har i sitt beslut att vagra registrering, liksom i sitt 6verklagande, sarskilt fram-
hallit att varuméarket BARNFONDEN utg6r en beskrivning av de tjanster som ansokan
avser. Patent- och marknadsdverdomstolen provar darfor forst om ordmaérket for den
relevanta omséttningskretsen beskriver en egenskap hos de tjanster som ansokan avser

pa ett sddant satt att det bor fa anvandas fritt av andra organisationer och foretag.

Enligt Patent- och marknadséverdomstolen far omsattningskretsen for de aktuella
tjansterna — i enlighet med vad PRV fort fram — anses omfatta saval konsumenter i
allméanhet som professionella aktorer. Utgangspunkten &r att ett kannetecken ska anses
som beskrivande om det &r rimligt att anta att omséattningskretsen kommer att uppfatta
kannetecknet som en beskrivning av varorna eller tjnsterna (se dom den 10 mars
2011, 1000, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 50). Om sambandet mellan betydelsen
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av ordmarket och de varor eller tjanster som ansokan avser ar sa direkt och konkret att
omséttningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar det som en
beskrivning av varorna eller tjansterna talar det for att market &r beskrivande (se domar
den 20 juli 2004, LIMO, T-311/02, EU:T:2004:245, punkt 30, den 30 november 2004,
Nurseryroom, T-173/03, EU:T:2004:347, punkt 20, den 2 april 2008, STEADY-
CONTROL, T-181/07, EU:T:2008:86, punkt 36 samt Kur m.fl., European Trade Mark
Law, Oxford, 1 uppl. 2017, s. 108). 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 Patent- och
marknadsoverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i drende PMOA 8936-16 med dar

gjorda hanvisningar till EU-domstolens domar).

Hinder mot registrering foreligger redan om atminstone en av tecknets potentiella
betydelser &r beskrivande for de berdrda varorna eller tjansterna (se domar den

23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkt 32 och den 12
februari 2004, Biomild, C-265/00, EU:C:2004:87, punkt 38). Det kravs inte att
kannetecknet faktiskt anvands i beskrivande syfte vid tidpunkten for registrerings-
ansokan. Det ar tillrackligt att kannetecknet kan anvandas for sadana andamal (se
Doublemint, punkt 32, Biomild, punkt 38 och 1000, punkt 38, med vidare

hanvisningar).

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att ordméarket BARNFONDEN ér en
grammatiskt korrekt sammanséttning av orden “barn” och ”fond”, som inte kan anses
som nagon nybildad ordkombination dar det finns en tydlig skillnad mellan
nybildningen och en enkel summering av dess bestandsdelar. Som PRV har framhallit
betyder ordet “fond” egendom eller kapital som har reserverats for nagot sérskilt
andamal eller undantagits fran omedelbar forbrukning. Enligt allmént sprakbruk kan
ordet ”barnfond” anvéndas for att beteckna fondering av medel for vdlgérande dnda-
mal till férman for barn. Det kan ocksa noteras att ordkombinationen finns upptagen i
Svenska Akademiens ordlista (14 uppl. 2015) och Svensk Ordbok (Svenska
Akademien, 2009). De tjanster som anstkan avser omfattar penninginsamlingar for

vélgorande andamal. Sambandet mellan ordmarkets allmansprakliga betydelse och de
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tjanster som ansokan avser ar enligt Patent- och marknadséverdomstolen sa direkt och
konkret att domstolen beddmer att omséattningskretsen omedelbart och utan vidare
eftertanke uppfattar kdnnetecknet som en beskrivning av tjansterna. Ordmarket bor
darfor inte forbehallas nagon med ensamrétt, utan kunna anvandas fritt av andra

organisationer och foretag.

Stiftelsen har hanvisat till att tidigare registeringspraxis rérande varumarken inom
samma tjansteomrade med liknande semantisk uppbyggnad bor medféra att dven
stiftelsens ansokan om registrering av BARNFONDEN bor godtas. Denna tidigare
registreringspraxis harror fran PRV. Det framgar inte vilka skal PRV haft for att
bevilja varumarkesregisteringarna i de aktuella fallen. Visserligen har en registrerings-
myndighet, pa grund av likabehandlingsprincipen, en skyldighet att beakta beslut om
liknande registreringsansokningar. Men tidigare registreringsbeslut &r inte bindande
ens for registreringsmyndigheten. (Se beslut den 12 februari 2009, Bild digital och
ZVS, C-39/08 och C-43/08, EU:C:2009:91, punkterna 15-18.) Tidigare praxis fran
PRV paverkar alltsa inte Patent- och marknadsoverdomstolens bedémning av att det

aktuella ordmérket &r beskrivande for de tjanster ansokan avser.

Sammanfattningsvis beddmer Patent- och marknadséverdomstolen att ordmérket
BARNFONDEN beskriver tjansternas art pa ett sa tydligt satt att det inte bor forbe-
hallas ndgon med ensamrétt. Det foreligger alltsa hinder mot registrering av ordmérket
som varumarke enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumérkeslagen.
Fragan ar da om market anda ska fa registreras darfor att det har forvarvat
sarskiljningsformaga genom anvandning (se 1 kap. 5 § tredje stycket varumarkeslagen,

som svarar mot artikel 3.3 i varumarkesdirektivet).

Fragan om ordmarket har forvarvat séarskiljningsformaga

Varukannetecken som &r beskrivande kan enligt 1 kap. 5 8 tredje stycket varumar-
keslagen forvarva sarskiljningsformaga genom anvandning. For att avgora om
kannetecknet har forvarvat sadan sarskiljningsférmaga maste ratten gora en samlad
beddmning av de uppgifter som kan visa att kannetecknet lampar sig som identifika-

tionsmedel for att faststalla att den aktuella varan eller tjansten kommer fran ett visst
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foretag. Sarskild hansyn ska tas till bl.a. den marknadsandel som varuk&nnetecknet
innehar, hur ofta, hur lange och pa hur stort geografiskt omrade varukénnetecknet har
brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det och den andel av
omséttningskretsen som tack vare kannetecknet kan ange att varan eller tjansten
kommer fran ett visst foretag. (Se Windsurfing Chiemsee, punkterna 49 och 51.) Det ar
innehavaren, dvs. stiftelsen, som maste bevisa att kannetecknet har forvarvat
sarskiljningsformaga (se dom den 19 juni 2014, Oterbank, C-217/13 och 218/13,
EU:C:2014:2012, punkterna 68-70).

Stiftelsen har till stod for att ordmarket har forvarvat sarskiljningsférmaga aberopat
omfattande utredning i form av bl.a. annonsering, faddertidningar, verksamhets-
berattelser och brev till potentiella bidragsgivare. Av utredningen framgar att market
under aren 19922014, har anvants vid annonsering och reklamutskick. Det framgar
ocksa att foretradare for stiftelsen vid olika tillfallen har uttalat sig i bl.a. dags-
tidningar. Enligt Patent- och marknadséverdomstolen har stiftelsen dock inte
presenterat nagon utredning som pa ett mer konkret sétt visar i vilken omfattning
kannetecknet har marknadsforts, vilka resurser som har lagts ned pa marknadsforing,
vilken marknadsandel k&nnetecknet innehar eller hur stor del av omséttningskretsen
som uppfattar kannetecknet som ett sarskiljande kannetecken. Vid dessa forhallanden
har stiftelsen inte lyckats bevisa att ordmérket BARNFONDEN har forvarvat for
registrering nédvandig sarskiljningsformaga i forhallande till de tjanster som ansokan

avser.

Eftersom Patent- och marknadséverdomstolen har kommit fram till att ordmérket
BARNFONDEN éar beskrivande for de sokta tjansterna och eftersom stiftelsen inte har
lagt fram utredning som visar att kannetecknet forvarvat sarskiljningsformaga finns det
hinder mot att registrera kannetecknet som varumarke for de sokta tjansterna. PRV:s
Overklagande ska darfor bifallas och Patent- och marknadsdomstolens beslut ska

upphévas.
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Overklagande

Det saknas skal att géra undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadséverdom-
stolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om pa-

tent och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Rikard Samuelsson

Protokollet uppvisat/



