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Studentgatan 6
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SOKANDE

One Nordic AB
Box 50529
202 50 Malmo

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Studentgatan 6
211 38 Malmo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér delvis ansékan om registrering av varumérke
med ovanstdende nummer med stdd av 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877). Ansokan
avslas for foljande varor/tjinster:

Klass 35: Konsulttjdnster i samband med k6p via telefon ndmligen kundinformation
inom sektorerna energi, elektriska installationer, milj6é samt rérande
entreprenader och service och underhéll inom distributionsniit,
energiproduktion, industrianlédggningar och belysning, tekniska tjénster
sdsom driftskommunikation, elektrisk diagnostik, elkraftverk och automation,
kalibrering och verifiering och métvirdesinsamling.

Klass 37: Byggnation, underhall, inkoppling, service och reparation av anléiggningar for
energiproduktion, energidistribution, elektrisk utrustning och
radiokommunikationssystem, fibernit och master; byggnation, underhall,
service och reparation av anléggningar for belysning, konsulttjénster,
ndmligen professionell expertis inom elektriska installationer.

Féljaktligen ska mérket registreras for resterande tjéinster enligt nedan:

Klass 35: Konsulttjénster i samband med kép via telefon nimligen kundinformation
inom sektorerna trafik och skogliga tjdnster.

Klass 37: Uppftrande/anlédggande av byggnationer; reparation/underhall;
installationstjénster; information avseende konstruktion, underhall,
anldggning och byggnation; byggnation, underhall, service och reparation av
anldggningar for trafikinformation och betalsystem.
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Klass 38: Telekommunikationer; datorstédd Gverforing av meddelanden och bilder;
kommunikation via datorterminaler.

ARENDET

Arendet avser ansékan om varumirkesregistrering av mirket LAPPLANDS ELNAT
avseende f6ljande tjénster:

Klass 35: Konsulttjéanster i samband med kdp via telefon nimligen kundinformation
inom sektorerna energi, elektriska installationer, milj6é samt rérande
entreprenader och service och underhall inom distributionsniit,
energiproduktion, industrianlédggningar och trafik och belysning, tekniska
tjdnster sdsom driftskommunikation, elektrisk diagnostik, elkraftverk och
automation, kalibrering och verifiering, mitvirdesinsamling och skogliga
tjdnster.

Klass 37: Uppforande/anlidggande av byggnationer; reparation/underhall;
installationstjénster; byggnation, underhll, inkoppling, service och
reparation av anldggningar for energiproduktion, energidistribution, elektrisk
utrustning och radiokommunikationssystem, fiberniit och master; information
avseende konstruktion, underhall, anldggning och byggnation; byggnation,
underhall, service och reparation av anldggningar for belysning,
trafikinformation och betalsystem; konsulttjinster, nimligen professionell
expertis inom elektriska installationer.

Klass 38: Telekommunikationer; datorstodd éverforing av meddelanden och bilder;
kommunikation via datorterminale.

PRYV har som hinder for registrering anfort att det sokta mirket saknar erforderlig
sérskiljningsformaga for en del av de sokta tjinsterna.

Sokanden har i huvudsak anfort att de anviinder kénnetecknet LAPPLANDS ELNAT delvis i
Visterbottens l4n och frimst i Norrbottens ldn. Namnet LAPPLAND ir inte ldngre en
beteckning for det geografiska och administrativa omradet som omfattar Norrbottens ldn och
Visterbottens ldn. Ddrmed &r inte kiinnetecknet LAPPLANDS ELNAT beskrivande for de
sokta tjénsterna, vilket skulle varit fallet om kénnetecknet utgjorts av NORRBOTTENS
ELNAT eller VASTERBOTTENS ELNAT.

Vidare har s6kanden hénvisat till tidigare avgdranden i domar innehéllande geografiska
namnangivelser som erhéllit registrering néirmare bestimt NACKA FORUM och
WINDSURFING CHIEMSEE.

SKAL

Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen méste ett varumérke ha sirskiljningsformaga for de varor
och tjénster som det avser.

Av 1kap 5 § forsta stycket varumérkeslagen framgar att ett varukiinnetecken ska anses ha
sérskiljningsférmaga om det kan skilja varor eller tjinster som tillhandahalls i en
néringsverksamhet frin dem som tillhandahalls i en annan.
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Bristande sérskiljningsforméaga kan bero pé att ett varukéinnetecken endast bestér av tecken
eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéindning, virde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for ndr varan eller tjénsten ér
framstilld, eller

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

Bestimmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumirkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumérkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillimpning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varuméarken som saknar sérskiljningsférmaga respektive sddana
mérken som dr beskrivande, det vill sédga varumirken som endast bestar av tecken eller
upplysningar som kan anvindas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.

Niér det giller att bedoma varumérkets beskrivande karaktir ska det faststillas om det ur
mélgruppens synpunkt finns ett tillrdckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjanster som anstkan avser (jfr Forstainstansrittens dom i mal T-311/02,
”LIMO?”, punkt 30).

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

PRV:s BEDOMNING

Enbart den omsténdighet att ett kéinnetecken anger en geografisk plats dér de sokta tjéinsterna
innehar sitt ursprung eller tillhandahalls utgér inte hinder for en registrering se EU-
domstolens mél C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt PBRs avgorande
gillande mél 10-292 (Nacka Forum). Didremot kan till exempel den omstéindigheten att det
geografiska ursprunget ensamt eller tillsammans med ett beskrivande ord anger den avsedda
anvindningen av en tjdnst enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap 5 § varumérkeslagen
utgdra hinder mot en registrering. Se &ven PBRs dom i mal 10-023 (OQRESUNDSTAG) samt
mél 12-037 (MALMO AIRPORT).

Det sokta mérket bestar av lydelsen LAPPLANDS ELNAT. LAPPLAND ir ett landskap i
Norrland. Ordet ELNAT ér ett system av ledningar for éverforing av elektricitet scirskilt frén
kraficentral till forbrukare (Nationalencyklopedin, www.ne.se, dtkomst 2014-12-09). Ordet
LAPPLAND é#r i sammanséttningen med ordet ELNAT #ignat att uppfattas som en
beteckning pé dverforing av el i den del av Sverige som omfattas av landskapet Lappland.
Mirket dr ddrmed beskrivande for ovan ndmnda tjénster da det anger dessas avsedda
anvéndning. Mirket saknar ddrmed for registrering erforderlig sérskiljningsférmaga for
tjéinsterna i de ndmnda klasserna. Hinder mot att registrera mérket foreligger dirfor.

Ansotkan ska ddarmed avslas delvis.
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Beslutat den

Eva Zamel

Camilla Brandt
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill éverklaga beslutet ska ni

gora det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvérsritten” pa 6verklagandet, men skicka det till
PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange f6ljande i 6verklagandet:
* Namn och adress
» Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet 4r felaktigt
» Vilken &ndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader frén beslutets dag. PRV
skickar overklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i riétt tid och PRV
inte sjalv dndrar beslutet pa det sétt som ni begért.



