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YRKANDEN M.M.

Philip Morris Brands Sarl (Philip Morris) har 1 Patentbesvérsratten
vidhallit ans6kningarna av varuméarkena ORIGINAL CREATION och
MINT CREATION f6r varor i klass 34.

Philip Morris har som grund for sin talan hallit fast vid att méarkena i sig
har for registrering tillracklig sarskiljningsférmaga for samtliga varor

som omfattas av ans6kningarna.

Philip Morris har till utveckling av sin talan, utéver vad som aberopats 1
PRV, anfort bland annat féljande. Bolaget delar inte PRV:s uppfattning
att de sokta méarkena av omsattningskretsen skulle 6versattas till "origi-
nalprodukt” respektive "mintprodukt”.

Miarkena ORIGINAL CREATION och MINT CREATION ger andra asso-
ciationer som inte ar beskrivande for varorna. Det 4r missvisande att be-
teckna en tobaksprodukt eller annan produkt i klass 34 som en “orginal-
produkt” eller en "mintprodukt” och det ar inte avsikten med mérkena.

Eftersom den svenska befolkningen ar kunnig i engelska spraket kommer
omsattningskretsen att uppfatta att uttrycken ORIGINAL CREATION
och MINT CREATION har flera olika betydelser.

Det engelska ordet creation borde inte 1 forsta hand 6versattas till pro-
dukt utan snarare till skapelse, nagot som skapats eller att skapa nagot.
Vidare forknippas creation med kreativa insatser inom design eller form-
givning, till exempel inom mode, varvid uttrycket modekreation anvands.
Framtagandet av till exempel en ny cigarett skulle inte beskrivas som en
cigarettkreation. Det engelska ordet original kan ha betydelsen original
(sarling) och denna mening ar inte beskrivade for varorna. Det engelska
ordet mint borde ndrmast 6verséttas till mynt, platsen for myntframstall-

ning, 1 skick som ny eller nytillkommen.

PRV har inte tagit hansyn till den del av omséattningskretsen som foku-
serar pa markenas helhetsintryck och inte lagger nagon konkret innebord
1 de separata orden.
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Merparten av omséattningskretsen kommer, om man alls uppfattar att
begreppen har en tydlig spraklig innebord, att se de som suggestiva ut-
tryck som antyder att det &r odefinierade nyskapelser av nagot slag.

ORIGINAL CREATION och MINT CREATION éar nyskapade uttryck som
uppstatt genom att tva ord, som normalt inte sdtts samman inom det
aktuella produktomradet, kopplas ithop. Sddana uttryck besitter sarskilj-

ningsférmaga.

Vidare bor beaktas att PRV ansag att varumarket INTENSE CREATION
agde sarskiljningsférmaga och registrerade den 4 november 2011 detta
marke, nr. 501518, for varor 1 klass 34. De nu aktuella mirkena maste

anses dga minst lika hog grad av sarskiljningsforméaga som INTENSE
CREATION.

DOMSKAL

Ordet creation kan pa svenska oversattas till bland annat produkt eller
skapelse. Uttrycket kan darmed beskriva arten av de varor som de

aktuella ans6kningarna avser.

Det engelska ordet original kan 6versétts till ursprunglig eller original
och mint kan 6versattas till mynta eller mint, bendmningar som kan
beskriva de aktuella varornas art, kvalitet eller egenskaper.

De ord, som méarkena bestar av, kan alltsa var for sig beskriva de aktuella
varornas art, kvalitet eller egenskaper. Att orden dven kan ha andra be-

tydelser medfor inte nagon annan bedémning.

I detta fall har orden satts samman till uttrycken ORIGINAL CREA-
TION respektive MINT CREATION. Sammanséittningarna ger dock inte
upphov till ett helt nytt intryck skilt fran det intryck som enbart en

sammansattning av orden ger och forstarker darmed inte deras distink-
tivitet sammantaget (jfr EU-domstolens dom i mal C-265/00 BIOMILD).

En mojlig 6versattning av uttrycken ar, sdsom PRV anfort, darmed
originalprodukt respektive mintprodukt eller originalskapelse respektive
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mintskapelse. Eftersom begreppen kan vara beskrivande av de aktuella
varornas art, kvalitet och egenskaper saknar de sokta varuméarkena
sarskiljningsforméga for dessa varor. Overklagandena kan darfor inte
bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgérandena har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall,
ordférande och referent, Hakan Sandh och f. patentrattsradet Ulf Hallin.
Enhalligt.



