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Mal nr 10-122

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelad 1 Stockholm den 9 november 2011

Klagande

C-Store Holding AS

Holbergs plass 7, N-0166 Oslo, Norge
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN
Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen DELI DE
LUCA

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 mars 2010
angaende int.reg. nr 859.999, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
fragan om giltighet av den internationella registreringen av varumarket
DELI DE LUCA ater till PRV f6r fornyad prévning.
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YRKANDE M.M.

C-Store Holding AS har i Patentbesvérsratten vidhallit sin begdran om att
den internationella varumarkesregistreringen DELI DE LUCA ska gélla i
Sverige.

Bolaget har till grund for sin talan aberopat att méarket inte innehéaller
nagot som ar dgnat att uppfattas som efternamnet De Luca samt att
efternamnet De Luca inte ar att anse som egenartat och att anvindningen

av market 1 vart fall inte skulle medfora nackdel for barare av namnet.
Bolaget har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.

DELI ar en internationellt och i1 Sverige mycket kéand och vanlig féorkortning
for delikatesser eller delikatessaffar/delikatessavdelning. Med tanke pa att
de for market avsedda produkterna ar vardagliga varor som konsumenter
manga ganger koper dagligen, ligger det ndrmast till hands att man
associerar DELI med delikatesser och inte med ett personnamn.
Sammantaget torde allménheten uppfatta varuméarket som 1 férsta hand
“delikatesser fran Luca” eller "Lucas delikatesser”. Luca ar en geografisk
bendmning som aterfinns pa cirka 60 platser 1 varlden.

DE LUCA ar inte att betrakta som ett egenartat slaktnamn da namnet ar
enkelt till sin karaktéar och det dessutom finns en rad olika alternativa
associationer som ndmnts. Det kan inte heller anses att C-Store Holding
AS:s anviandning av varumarket skulle medféra nackdel for barare av De
Luca.

SKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att DE LUCA 1 det inter-
nationella méarket DELI DE LUCA 1 forsta hand ar dgnat att uppfattas som
det 1 Sverige forekommande efternamnet De Luca. Vad C-Store Holding
anfort om att ordet deli kan ha innebérden delikatesser eller att Luca kan
ange en geografisk plats medfor saledes inte nagon annan bedéomning.
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Hinder mot registrering av ett varumérke pa den grunden att det innehaller
eller bestar av nagot som ar dgnat att uppfattas som nagon annans efter-
namn foreligger fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 10 § 2 varumérkes-
lagen, endast om namnet ar dgnat att uppfattas som nagon annans
egenartade efternamn och anvindningen av namnet skulle medféra nackdel

for bararen av efternamnet.

PRV hade 1 det 6verklagade beslutet inte anledning att préva vare sig om
De Luca ar ett egenartat efternamn eller om en anvidndning av namnet
skulle medféra nackdel for nagon béarare av namnet. Men det skulle i
forevarande fall sta 1 strid mot instansordningens princip att préva dessa
fragor forst 1 Patentbesvarsratten. Fragan om giltighet 1 Sverige av den
internationella varumérkesregistreringen DELI DE LUCA ska darfor
aterforvisas till PRV for fornyad prévning.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhalligt.



