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Mal nr 11-031

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 januari 2012

Klagande

Diligentia AB, 556467-1641

103 50 Stockholm

Ombud: Marcus Ateva,

Advokatfirman Konsultbyran féor Marknadsratt AB
Sveavigen 31, 111 34 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumarket DANDERYDS CENTRUM

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 november 2010
angaende v.ans. nr 09-10178, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansokan ater till PRV for erforderlig behandling.
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YRKANDE M.M.

Diligentia AB har i Patentbesvérsratten vidhallit sin ansékan om registre-
ring av varumarket DANDERYDS CENTRUM.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att méarket 1 sig besitter
for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for de tjanster som det

avser.

Bolaget har till utveckling av sin talan, utéver vad som antecknats 1 PRV:s
beslut, anfoért 1 huvudsak foljande.

PRV:s bedomning att varumérket anger en specifik plats eller var tjans-
terna ska tillhandahallas ar felaktig eftersom det aldrig funnits nagot
Danderyds centrum och alltjamt inte finns nagot sddant. Danderyd &r en
relativt stor kommun och har fyra centra, Morby centrum, Stocksunds
torg, Djursholms torg och Eneby torg. Danderyds centrum maste darvid
narmast betraktas som ett fantasiord och maste uppfattas som ett varu-
mérke snarare dn en plats. Varumérket identifierar sokandens kopcent-
rum inom vilket det kravs tillatelse for att bedriva naringsverksamhet.

Nagot frihallningsbehov foreligger saledes inte.

Det finns ett flertal exempel pa registrerade marken som ar skapade 1
samma tradition och som innehaller en ort/stad med tillagget centrum. Det
finns saledes utrymme for naringsidkare att fa skydd for beteckningar som
uppfattas som varumérken trots att de skiljer sig fran varumérken i tradi-
tionell bemérkelse (vél sdrskiljande marken). Beteckningar som anviands
for arkitektoniska komplex ges normalt just pa grund av sin fysiska for-
ankring namn som associerar till byggnadens fysiska form eller plats.
Teoretiskt 4r sddana namn beskrivande. Trots det kan de 1 praktiken
mycket val fungera ursprungsangivande och utgora till fullo skyddsvarda
méarken. Exempel pa sadana marken &r GLOBEN, SKANSEN och KISTA
GALLERIA. Att tjansterna tillhandahalls inom ett geografiskt avgriansat
omrade kan inte foranleda att varuméarket per automatik saknar sarskilj-
ningsférmaga eftersom varor och tjanster normalt tillhandahalls pa en
eller flera bestdmda platser.
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Aven om det skydd som innehavarna av mindre sirskiljande varumarken i
praktiken erhéaller ar tdmligen begransat, tillerkdnns de genom registre-
ring 1 vart fall en ensamrétt som motiverar de investeringar som gors 1
forhallande till kdnnetecknet.

Diligentia AB har 1 Patentbesvarsratten aberopat viss ny utredning.

DOMSKAL

Miarkesorden DANDERYDS CENTRUM ér 1 forsta hand dgnade att upp-
fattas som bendmning pa centrum i1 Danderyds kommun, Stockholms lan.
Markesorden DANDERYDS CENTRUM anger ddrmed, sa som PRV an-
fort, var de sokta tjansterna kan tillhandahallas.

Enbart den omstdndigheten att ett varumérke anger den geografiska plats
som de sokta tjdnsterna har sitt ursprung 1 eller tillhandahalls pa utgor
dock inte hinder mot registrering av ett varumarke. Darutover kravs att
den geografiska platsen enligt omsattningskretsens uppfattning satts sam-
man med kvalitet eller andra egenskaper hos de sékta tjansterna eller att
det pa grund av nagon sarskild omstédndighet dr antagligt att ett sadant
samband kan komma till stand. Angaende sarskiljningsférmagan hos
geografiska namn, se EU-domstolens dom i mal C-108/97 och C-109/97
(Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvarsrattens avgérande 1 mal 10-
292 (NACKA FORUM).

I malet har inte framkommit att DANDERYD satts samman med kvalitet
eller andra egenskaper hos de tjanster som det sokta market avser. Inte
heller har framkommit att det pa grund av nagon séarskild omsténdighet ar
antagligt att ett sadant samband kan komma till stand. Det foreligger
darfor inte hinder mot registrering pa de av PRV anférda skélen.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



