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YRKANDEN M.M.

Laboratoire Garnier & Cie (Garnier) har i Patentbesvarsriatten vidhallit

sin ansokan.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta mérket
NORDIC ESSENTIALS inte ar forvaxlingsbart med gemenskapsvaru-
market ESSENTIALS (reg. nr 5027974).

Garnier har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

PRV har tidigare beviljat registrering féor en méngd varuméarken vari
delelementet ESSENTIALS ingar och vilka, i likhet med det sokta
market, sasom inledande del 1 varumaéarket har ett element som har
motsvarande sarskiljningsférmaga som NORDIC, sdsom exempelvis
NATURE ESSENTIALS, CAREFREE ESSENTIALS, PURE
ESSENTIALS och ORGANIC ESSENTIALS. Dessa varuméarken ar
registrerade for identiska eller liknande varor som det sokta mérket.
Dessa omstéandigheter tyder snarast pa att ordet ESSENTIALS saknar
eller har mycket liten sarskiljningsférmaga.

Vidare har bolaget vid tidigare ansokningar om varumaérken som inne-
haller ESSENTIALS av PRV forelagts att inféra en disclaimer for just
ordet ESSENTIALS (sasom till exempel registreringen av MATRIX
ESSENTIALS). Ordet ESSENTIALS ar mycket vanligt forekommande
som delelement i olika varumarken. Skyddsomfanget fér det motanforda
varumérket som endast bestar av ordet ESSENTIALS maste antas vara
snavt och begréansat till 1 princip identiska méarken for identiska varor.

PRV:s bedomning att ESSENTIALS skulle utgora det dominerande
elementet 1 varuméarket NORDIC ESSENTIALS &r inte korrekt da ordet
NORDIC ar det inledande elementet 1 varumérket och praxis fastslar att
inledande element 1 ett varumérke har storst paverkan pa helhetsin-
trycket. Endast det faktum att det motanférda varumérket ingar som
helhet ar inte tillrackligt for att varuméarkena ska anses vara lika
varandra. For det fall att likhet mellan méirkena dnda anses foreligga

maste denna emellertid bedéomas sasom mycket ringa.
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Vad avser varuslagslikheten ar de aktuella varorna olika till sin art, har
olika syften, har olika funktioner, helt olika anvidndningsomraden, till-
handahalls péa olika férséaljningsstéllen och har helt skilda emotionella
och personliga associationer for konsumenten. Det enda som férenar de
aktuella varorna ar att de innehaller doftande substanser, vilket inte ar
tillrackligt for att konstatera att de ocksa ska anses likna varandra.

NORDIC ESSENTIALS avser varor av exklusivt slag med en hog pris-
niva som innebar att inkop féregas av noggranna 6verviaganden till
skillnad mot varorna som motanfort varumérke avser vilka betingar ett
relativt lagt pris och utgor vardagliga inképsvaror utan narmare 6ver-
viaganden infor inkop.

Den inneboende sarskiljningsférmagan hos gemenskapsvarumarket
maste anses vara mycket begriansad i forhallande till de aktuella varorna
och eftersom det saknas minsta indikation pa att market ens anvénts,
medfor detta att skyddsomfanget for det motanférda gemenskapsvaru-

market maste vara mycket begransat.

DOMSKAL

Det sokta market NORDIC ESSENTIALS avser bl.a. parfymer 1 klass 3.
Det motanforda gemenskapsvaruméarket ESSENTIALS omfattar parfym-
preparat for luft 1 samma klass samt apparater och instrument, alla for
parfymering, rening och uppfriskning av luft, delar och komponenter till
alla ndmnda varor 1 klass 11.

Visserligen finns vissa olikheter mellan de varor som respektive méarke
avser, framst 1 det att de varor som det motanférda market omfattar inte
anvands for kropps- eller skonhetsvard. Mellan parfymer m.m. 4 ena
sidan och parfympreparat for luft m.m. a den andra finns dock, som PRV
ocksa anfort, den likheten att de dr kemisk-tekniska produkter som
innehaller doftdmnen.

Omsiéttningskretsen avseende de aktuella varorna far anses utgoras av
konsumenter 1 allménhet. Det maste dock beaktas att képarna av
parfymer och kosmetika kan férvantas vara markesmedvetna och darmed
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sarskilt uppmarksamma pa varornas kommersiella ursprung (se
Patentbesviarsrattens dom 1 mal 05-423 DOFF).

Garnier har inte visat att essentials kommit att utgéra en 1 varumérkes-
rattslig mening sedvanlig eller beskrivande beteckning for t.ex.
parfympreparat for luft som det motanférda méarket ar registrerat for.

Markesordet ESSENTIALS kan dock hérledas till bl.a. det engelska ordet
essential med betydelsen viasentlig m.m. Ordet essential kan 1 denna
betydelse inte anses vara beskrivande for de varor som de motstaende
markena avser. Genom sin hiansyftning pa nagot vasentligt far ordet

narmast sigas ha en suggestiv karaktéar pa varor av det aktuella slaget.

Markesordet NORDIC i1 Garniers méarke ar utan tvekan dgnat att
uppfattas 1 sin betydelse nordisk och kan ddrmed anvindas for att
beskriva varor med anknytning till parfymer som det sokta méarket avser.
Angaende distinktiviteten hos geografiska namn som varumérke, se EG-
domstolens dom 1 mal C-108-109/97 (CHIEMSEE-fallet) och
Patentbesviarsrattens dom 1 mal 00-334 (ALASKA).

Vid dessa forhallanden far den framtriadande delen av Garniers mérke,
sa som PRV funnit, anses vara ordet ESSENTIALS, vilket ord &ar
identiskt med det motanférda dldre gemenskapsvarumarket
ESSENTIALS.

I betraktande av att markesordet ESSENTIALS har en kédnnetecknande
stallning 1 Garniers méarke finner Patentbesvéarsriatten vid en helhets-
bedomning av de motstaende mérkena att Garniers varuméarke NORDIC
ESSENTIALS ar forvaxlingsbart med det motanforda gemenskapsvaru-
market ESSENTIALS, 1 vart fall pa sa satt att allmdnheten kan tro att
de varor som markena avser kommer fran foretag med ekonomiska band.
Angaende betydelsen av ett ord med kédnnetecknande stallning, jfr EU-
domstolens avgorande 1 mal C-120/04, Medion AG, p. 37.

Overklagandet ska pa grund av det anférda avslas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



