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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varumérke med
ovanstdende nummer med stéd av 2 kap. 18 § varumiérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Arendet avser ansokan om varumirkesregistrering av mirket VERTICAL GARDEN
DESIGN avseende f6ljande varumirke:

VERTICAL
GARDEN
DESIGN

Klass 44: Landskapsarkitekttjénster.

PRV har som hinder for registrering anfort att det sokta mirket dr beskrivande och att det
saknar erforderlig sdrskiljningsférmaga for tjinsterna i klass 44.

Sokanden har i huvudsak anfort att det figurativa utforandet av den aktuella logotypen har en
mycket specifik och detaljerad form. Den férskjutna placeringen av respektive ord
reflekterar oregelbundheten i vixtligheten, dér logo som helhet kan ses som en planta och
var bokstav ett blad och den vertikala placeringen refererar till véxtlighetens vertikala
utbredning.
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SKAL
Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen méste ett varumérke ha sarskiljningsforméga for de varor
och tjanster som det avser.

Av 1 kap 5 § forsta stycket varumirkeslagen framgér att ett varukinnetecken ska anses ha
sdrskiljningsformaga om det kan skilja varor eller tjénster som tillhandahélls i en
niringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan.

Bristande sérskiljningsformaga kan bero pa att ett varukénnetecken endast bestdr av tecken
eller bendmningar som

1. i handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, vérde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjénsten &r
framstilld, eller

2. i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning f6r varan eller tjdnsten.

Bestdmmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumirkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumirkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillimpning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varumérken som saknar sérskiljningsformaga respektive sadana
mirken som dr beskrivande, det vill siga varumérken som endast bestér av tecken eller
upplysningar som kan anvindas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjénsterna.

Betriffande tillimpningen av artikel 3.1 b-c i direktivet har EU-domstolen uttryckt att &ven
om registreringshindren avseende bristande sirskiljningsformaga och beskrivande
varumdrken delvis dr verlappande, s ar hindren oberoende av varandra och ska provas
separat. Det allménintresse som ska beaktas vid provningen av vart och ett av dessa
registreringshinder ska namligen aterspegla olika hénsynstaganden beroende pa vilket
registreringshinder det ar friga om (se bl.a. de forenade malen C- 456/01 P och C- 457/01
P, "Henkel”, punkterna 45-46, samt mal C- 329/02 P, "SAT.1”, punkt 25).

Det allminintresse som ligger bakom kravet pa sirskiljningsforméaga sammanfaller med
varumirkets grundldggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvéindaren varans
eller tjinstens ursprung, sa att det dr mdjligt att utan risk for forvéxling sirskilja denna vara
eller tjanst fran andra med ett annat ursprung (se domen i det ovannédmnda mélet "SAT.17,
punkterna 23 och 27). Att varumérken som dr beskrivande inte far registreras motiveras av
intresset att halla sddana ord och uttryck fria att anvéndas for envar. Det senare
registreringshindret utgér saledes hinder mot att beskrivande ord och uttryck forbehalls ett
enda foretag (se bl.a. de forenade mélen C-108/97 och C-109/97, *Chiemsee”, punkt 25).

Nir det giller att bedoma varumirkets beskrivande karaktér ska det faststéllas om det ur
mélgruppens synpunkt finns ett tillrickligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor/tjanster som registreringsansdkan avser (jfr Forstainstansréttens dom i mal T-
311/02, "LIMO?”, punkt 30).
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PRV gor foljande bedomning

Det sékta mirket innehaller lydelsen VERTICAL GARDEN DESIGN. Vertical garden &r ett
begrepp som anvinds inom omradet for tradgardsdesign/ -anldggande och anger att
tridgarden byggs upp vertikalt istillet for horisontellt. Lydelsen anger siledes innehdll och
syfte med de sékta tjansterna . Foljaktligen finns ett sidant direkt och konkret samband
mellan mirkeslydelsen och de tjinster som ansdkan avser att texten i det sokta mérket &r att
beteckna som beskrivande.

Eftersom det nu aktuella varumérket har en beskrivande innebérd i forhéllande till samtliga
tjanster som ansdkan avser, kommer den berdrda mélgruppen huvudsakligen att uppfatta
varumirket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella
ursprunget. Mirket saknar didrmed for registrering erforderlig sarskiljningsforméga. Markets
figurativa utférande 4r heller inte sa sdrpriglat att mérket dérigenom innehar
sdrskiljningsformaga.

Hinder mot att registrera mérket foreligger dirmed for samtliga varor det avser.

Mot bakgrund av det ovan anftrda avslés ansokan i sin helhet.

2 1 MAY 2014

Beslutat den

Lol

Ingela Hagelelt

# f__/j%c(; . il

Katy Lundqvist
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan dverklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill verklaga beslutet ska ni gora
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvérsritten” pa 6verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 S6derhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:

Namn och adress

Vilket beslut ni éverklagar och drendets nummer
Varf6r ni anser att beslutet dr felaktigt

Vilken éndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvi (2) méinader frén beslutets dag. PRV
skickar verklagandet vidare till Patentbesvirsrétten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det sétt som ni begért.



