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Mal nr 08-123

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 7 december 2010

PARTER

Klagande

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
Calle 73 No. 8-13, Bogota, Colombia

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart
Kaffé Express Sverige Colombia HB
Hokardangens Plan 3, 123 56 Farsta

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen KAFFE EXPRESS
COLOMBIA CAFE COLOMBIA i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 april 2008
angaende vm.reg. nr 376.946, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar fragan
om upphivande av varumérkesregistreringen Kaffe Express Colombia
CAFE COLOMBIA i figur ater till PRV for fornyad provning.
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YRKANDEN M.M.

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia (Federacion Nacional)
har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att registreringen av

varuméarket Kaffe Express Colombia CAFE COLOMBIA i figur ska
upphévas.

Kaffé Express Sverige Colombia HB har forelagts att yttra sig 6ver
overklagandet, men har inte yttrat sig 1 malet.

Till grund f6r sin talan har Federacion Nacional hallit fast vid att
varumérket Kaffe Express Colombia CAFE COLOMBIA i figur ar
vilseledande eftersom det "kolliderar” med den skyddade geografiska
beteckningen Café de Colombia samt att market ar forvaxlingsbart
med bolagets gemenskapsvarumérke 1185990 Café de Colombia 1
figur.

Federacion Nacional har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.
De bada motstaende méarkena ar skyddade for kaffe. Varuslags-
identitet foreligger ddrmed. Den mest i6gonenfallande textinslaget 1
det yngre market utgors av orden CAFE COLOMBIA. Pa grund av
den stora likheten mellan textinslagen far man utgar fran att
omséattningskretsen kommer att forvaxla uttrycken. Texten Café de
Colombia 1 bolagets mérke utgoér en av EG-kommissionen skyddad
geografisk ursprungsbeteckning. PRV har helt bortsett fran detta
skydd vid forvaxlingsbedomningen. Det dr av underordnad roll vid
forvaxlingsbedomningen att de motstaende mérkena innehéaller
figurmoment som inte uppvisar nagra direkta likheter. Av artikel 14 1
EG-férordningen 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och
ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel framgar
att en varuméarkesansokan ska avslas om méarket enligt ansékan
motsvarar nagot av de fall som avses 1 artikel 13, dvs. om bruket av
market innebér ett utnyttjande av det anseende som &r knutet till en
skyddad geografisk beteckning. For att nagon ska kunna anvéanda
beteckningen Café de Colombia i samband med forséaljning eller
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marknadsféring kravs organisationens tillstand vilket beror pa de
kontroller som maste goras for att sidkerstilla att beteckningen Café
de Colombia bara anvéands fér de produkter som uppfyller uppstéallda
kvalitetskrav och 6vriga anvandningsvillkor. Av avgorandet 65/2010
fran "the Commercial Court i Oviedo, Spanien framgar att domstolen
funnit att anvindningen av PARMESANO f6r riven ost ar dgnad att
fora tankarna till den skyddade geografiska ursprungsbeteckningen
Parmigiano Reggiano och anvidndningen utgor darfér en krankning av
det skydd som beviljats for sistndmnda beteckning. Da den aberopade
domen bygger pa en tillampning av samma EU-férordning som ska
tillampas 1 forevarande mal maste den spanska domen tillméatas hog
véagledningseffekt.

SKAL

Den fraga som forst bor provas 1 malet ar, med hansyn till hur
Federacion Nacional lagt upp sin talan, om varumérket Kaffe Express
Colombia CAFE COLOMBIA ér vilseledande pa grund av att det
innehaller nagot som ar dgnat att uppfattas som beteckningen CAFE
DE COLOMBIA vilken enligt kommissionens forordning (EG) nr
1050/2007 och radets forordning (EEG) nr 510/2006 utgor en skyddad
geografisk ursprungsbeteckning.

PRV har 1 sitt beslut endast konstaterat att det av varuférteckningen
till det yngre méarket framgar att de varor som omfattas kommer fran
den angivna regionen (Colombia) och att mérket ddrmed inte dr dgnat
att vilseleda allménheten angaende varornas geografiska ursprung.

Det framgar emellertid inte av PRV:s beslut huruvida verket prévat
om det yngre market innehaller nagot som ar dgnat att uppfattas som
den for Federacion National skyddade ursprungsbeteckningen och, 1
sa fall, om det pa den grunden foreligger hinder mot registrering. Med
hénsyn till instansordningsprincipen bor dessa fragor prévas av PRV
som férsta instans. Arendet ska dérfér aterforvisas till verket for

fornyad provning.
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I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhalligt.



