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Exp. Patent- och registreringsverket

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar delvis ansékan om registrering av varuméirke
med ovanstdende nummer med stod av 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877). Ans6kan
avslas for foljande varor:

Klass 9: Nedladdningsbar mjukvara i form av mobil applikation fér métning och kontroll;
programvara i form av mobil applikation for berdkning.

Féljaktligen ska mérket registreras for foljande tjénster:

Klass 44: Information och radgivning avseende hilsa.

ARENDET

Arendet avser ansokan om varumirkesregistrering av market PROMILLEKOLL for
nedladdningsbar mjukvara i form av mobil applikation f6r métning och kontroll;
programvara i form av mobil applikation for berékning i klass 9 samt information och
raddgivning avseende hilsa i klass 44.

PRV har som hinder for registrering anfort att det sokta mérket &r beskrivande och att det
saknar erforderlig sdrskiljningsforméga for samtliga varor i klass 9.

Sokanden har i huvudsak anfort f6ljande. Det s6kta mérket kan inte uppfattas av den berérda
omsittningskretsen som endast en upplysning om varornas anvindningsomrade och syfte
utan fér istéllet uppfattas som framfor allt ett suggestivt mirke i forhéllande till de sokta
varorna och tjdnsterna. Det skta mérket bestar av ett nyskapat ord som ingen anvint tidigare
och som enbart har fatt en anvindning genom s6kandens verksamhet. Mirket 4r saledes ett
nytt ord som enbart anvinds for att beteckna just sékandens varor och tjdnster. PRV har
uppenbarligen gjort en enkel sammanfattning av de olika delarna i mérket och kommit fram
till att betydelsen av PROMILLE och KOLL &r “att ha kontroll pd promillehalten”. EU-
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domstolen har i malet BIOMILD (C-265/00) uttalat att ett varumérke som bestar av vissa
delar som kan anses vara beskrivande, &nda kan ges sérskiljningsférméaga om kombinationen
ger ett nybildat ord som har en inneb&rd som ér stérre 4n summan av nimnda delar.
Sokanden menar att det sékta mirket PROMILLEKOLL ir ett sidant mérke dar det
nybildade ordet ger en ny innebdrd som ér stérre dn de ingdende orddelarna och att detta ord
ger ett suggestivt intryck i forhallande till den tinkta omsittningskretsen.

Vidare har s6kanden hénvisat till ett antal tidigare registreringar dér ordet “koll” eller
“kollen” ingér och hivdar att PROMILLEKOLL inte uppvisar mindre sérskiljningsformaga
&n dessa och att PROMILLEKOLL darmed ocksa borde anses ha sirskiljningsférmaga enligt
varumdrkeslagens krav.

SKAL
Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen maste ett varumérke ha sirskiljningsférméga for de varor
och tjanster som det avser.

Av 1 kap 5 § forsta stycket varumérkeslagen framgar att ett varukénnetecken ska anses ha
sdrskiljningsférmaga om det kan skilja varor eller tjinster som tillhandahalls i en
nédringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan.

Bristande sdrskiljningsforméga kan bero pé att ett varukinnetecken endast bestir av tecken
eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviindning, virde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten fér nér varan eller tjdnsten ar
framstilld, eller

2. 1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjinsten.

PRV gor foljande bedomning

Bestdmmelseni 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumérkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumérkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillimpning. I direktivet
g0rs en uppdelning mellan varumérken som saknar sirskiljningsformaga respektive sidana
mérken som &r beskrivande, det vill siiga varumirken som endast bestar av tecken eller
upplysningar som kan anvéndas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.

Nér det géller att bedoma varumérkets beskrivande karaktir ska det faststillas om det ur
maélgruppens synpunkt finns ett tillréckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjdnster som ansgkan avser (jfr Férstainstansrittens dom i mal T-311/02,
”LIMO”, punkt 30).

Det sokta mirket bestar av lydelsen PROMILLEKOLL. I forhéllande till de sokta varorna i
klass 9 anger mirket endast varornas anvidndningsomrade och syfte, det vill séga att ha
kontroll p& promillehalten. Det kan inte anses att mérket ddrutdver innehar ndgot som gér att
omséttningskretsen har anledning att uppfatta den som individualiserande for dessa varor.
PROMILLEKOLL é&r en naturlig sammanséttning av orden PROMILLE och KOLL och kan
inte anses ha ndgon annan innebdrd 4n den att ha kontroll p& promillehalten. Féljaktligen
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finns ett sadant direkt och konkret samband mellan mirkesordet och de varor i klass 9 som
ansokan avser att mirket dr att beteckna som beskrivande.

Enligt EU-domstolens rittspraxis medfor omstindigheten att ett ordméirke #r beskrivande for
vissa varor eller tjdnster att varumérket dven saknar sérskiljningsformaga for dessa varor
eller tjénster (se bl.a. EU-domstolens dom i mal C-265/00, "BIOMILD”, punkt 19 samt i mél
C-363/99, “Postkantoor”, punkt 86). Eftersom det nu aktuella varumérket har en beskrivande
innebord i forhallande till samtliga de varor som anstkan avser, kommer den berérda
maélgruppen huvudsakligen att uppfatta varumérket som beskrivande till sin natur och inte
som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Mérket saknar ddrmed for registrering
erforderlig sérskiljningsférmaga.

Hinder mot att registrera mérket foreligger ddrmed med avseende pa samtliga varor i klass 9.
Vad giiller PRV:s bedémningar i tidigare drenden medftr dessa ingen annan bedémning i
detta drende, da varje drende &r unikt och en bedomning gors fran fall till fall utifrén varje
drendes specifika forutsittningar.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska ansdkan avslas delvis.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsrétten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutsdagen.




