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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varumirke med
ovanstidende nummer med stéd av 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Arendet avser ansskan om varumérkesregistrering av mérket ITALIENEXPRESSEN for
kurirtjdnster; varuleveranser; varuleverans via postorder; paketleverans; information rérande
transport av varor; transport (ej passagerartransport) till lands, i luften och pa vatten;
transport av olika slag av varor; information rérande transport (ej passagerartransport)
levererad via direktanslutning via en datoriserad databas eller via Internet, inklusive
sparnings- och uppfoljningstjinster for frakt i klass 39.

PRV har anfort som hinder for registrering anfort att det sékta mérket #r beskrivande och att
det saknar erforderlig sarskiljningsformaga for samtliga tjdnster som denna ansckan avser.

Stkanden har i svaromal bestridit den bristande sirskiljningsférmagan bland annat genom att
hénvisa till att mérket bestér av ett pahittat ord.

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

Av 1kap 5 § forsta stycket varumérkeslagen framgér att ett varuk#énnetecken ska anses ha
sdrskiljningsférmaga om det kan skilja varor eller tjinster som tillhandahalls i en
néringsverksamhet frdn dem som tillhandahalls i en annan.

Bristande sirskiljningsférméga kan bero pa att ett varukénnetecken endast bestér av tecken
eller bendmningar som

Box 530, 826 27 Séderhamn (Besbkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797

WWW.prv.se



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

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

2. 1 dagligt sprikbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning f6r varan eller tjénsten.

Bestimmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varuméirkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumérkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillimpning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varuméirken som saknar sérskiljningsformaga respektive sidana
mérken som dr beskrivande, det vill siga varumérken som endast bestar av tecken eller
upplysningar som kan anviindas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.

Nir det giller att beddma varumérkets beskrivande karaktédr ska det faststillas om det ur
mélgruppens synpunkt finns ett tillréckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjanster som ansokan avser (jfr Forstainstansréttens dom i mal T-311/02,
"LIMO”, punkt 30).

Enligt EU-domstolens réttspraxis medf6r omsténdigheten att ett ordmérke dr beskrivande for
vissa varor eller tjdnster att varumérket dven saknar sdrskiljningsférmaga for dessa varor
eller tjanster (se bl.a. EU-domstolens dom i mél C-265/00, "BIOMILD”, punkt 19 samt i mél
C-363/99, “POSTKANTOOR?”, punkt 86).

PRV:s BEDOMNING

Det sokta mérket bestar av lydelsen ITALIENEXPRESSEN vilket forstis som en snabb
transport eller leverans i eller till Italien. I forhallande till samtliga tjénster anger lydelsen
dédrmed art och avsedd anvindning avseende de tjénster som ansdkan avser. Féljaktligen
finns ett sédant direkt och konkret samband mellan mérkesordet och de tjénster ansékan
avser att mérket &r att beteckna som beskrivande.

Eftersom det nu aktuella varumarket har en beskrivande innebord i forhéllande till samtliga
tjdnster som ans6kan avser, kommer den berérda malgruppen huvudsakligen att uppfatta
varumérket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella
ursprunget. Mérket saknar ddrmed for registrering erforderlig sérskiljningsforméaga.

Hinder mot att registrera mérket foreligger dérfor betrdffande samtliga tjdnster det avser.
Vad stkanden har anfort foranleder ingen annan bedémning.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska ansdkan avslas i sin helhet.
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsratten. Om ni vill Gverklaga beslutet ska ni géra
det skriftligen. Skriv ”Till Patentbesvérsritten” pa 6verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange f6ljande 1 6verklagandet:
e Namn och adress
o Vilket beslut ni dverklagar och drendets nummer
e Varfor ni anser att beslutet 4r felaktigt
e Vilken dndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pé det sitt som ni begirt.



