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YRKANDEN M.M.

Agricultural and Processed Food Products Exports Development
Authority (APEDA) har yrkat att Patentbesvarsratten, med dndring av
PRV:s beslut, upphaver varumérkesregistreringen BAMIYAN DODI
SILLA BASMATI RIS.

DA har beretts tillfdlle att yttra sig, men har inte avhorts.

APEDA har som grund for sin talan hallit fast vid att varumarket ar
agnat att vilseleda allmédnheten om de avsedda varornas art, kvalitet
och geografiska ursprung samt att varumérket saknar sarskiljningsfor-

maga for de varor som mérket avser.

APEDA har till utveckling av sin talan 1 huvudsak anfért foljande.
Market BAMIYAN DODI SILLA BASMATTI RIS saknar erforderlig sér-
skiljningsformaga. BASMATI utgor en geografisk ursprungs-beteckning
som betecknar ett unikt sorts ris som odlas och produceras 1 en speciell
region 1 den indiska subkontinenten Indus-Gangesslatten, nedanfor
Himalayas fot och som stréicker sig genom Indien och Pakistan. Ordet
ris ar ocksa ett deskriptivt element 1 varumaéarket eftersom varuforteck-
ningen som omfattas av registreringen dven inkluderar ris. Sadana ord
kan inte registreras som varumérke. Den omstandigheten att varu-
market dessutom innehaller andra ord gor inte market tillrackligt sar-
skiljande, eftersom orden basmati och ris &r mycket framtradande 1
varumérket och det dr endast dessa ord som omséttningskretsen 1
Sverige rimligen kan forstd. Ddrmed &ar inneborden av dessa ord det som

kommunicerar nagot av betydelse féor konsumenten.

Basmati utgor, som ovan ndmnts en valkdnd geografisk ursprungsbe-
teckning som ska forstas i den betydelse som art. 22.1 1 TRIPS-avtalet
ger begreppet geografiska ursprungsbeteckningar, dvs. traditionella
namn som "Basmati", "Pashmina", "Feta" och "Cava". Det finns inte
nagot geografiskt omrade 1 Indien eller Pakistan som heter Basmati.
Det finns emellertid en sarskild region ddr man odlar basmatiris. Varu-
market BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS ar saledes dgnat att
vilseleda allmanheten eftersom det innefattar elementet BASMATI RIS.

Det finns inte nagon som helst garanti for att varuméarkeshavaren ser
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till att riset — som varuméirkeshavaren avser att fora ut pa den svenska
marknaden — har sitt ursprung i den region dar basmati odlas i Indien
och Pakistan.

Varumaérket dr dessutom dgnat att vilseleda pa foljande séatt. Innehava-
rens registrering bestar av frasen BAMIYAN DODI SILLA BASMATI
RIS. Det forsta ordet BAMIYAN ar en geografisk plats 1 Afghanistan
som ar vil kénd via media 1 Sverige som platsen dar de uraldriga
Buddhastatyerna en gang fanns. Som ovan anforts anvisar de tva sista
orden BASMATI RIS en sarskild sorts ris som ar val kant for att odlas 1
Indien och Pakistan. APEDA gor gédllande att anviandningen av ordet
BAMIYAN, en geografisk plats i Afghanistan, tillsammans med anvand-
ningen av det val kinda BASMATI, kommer att leda till forvaxling hos
allménheten och darfor ar det registrerade méarket dgnat att vilseleda
allménheten 1 fraga om varornas geografiska ursprung och kvalitet.
Basmatiris odlas uppenbarligen inte 1 BAMIYAN.

Market ar ocksa vilseledande och missvisande vad géaller de 6vriga varor
som omfattas av registreringen, eftersom dessa uppenbarligen inte av-
ser och inte har nagot samband med basmatiris. Anvandningen av
market som sadant skulle 1 den aktuella ans6kan vara missvisande
samt dgnat att vilseleda och att skapa forvaxling i fraga om geografiskt
ursprung. Innehavaren av varumérket forséker uppenbarligen knyta an
till den goda renommé och den mycket hoga kvalitet som férknippas
med basmati som geografisk ursprungsbeteckning.

I andra ldnder — inom och utanfor EU — har féretag ansékt om registre-
ring av varumérken innefattande BASMATI. Dessa ansékningar har
avslagits. Den omstidndigheten att market dven innehaller BAMIYAN
DODI SILLA ar inte tillrackligt for att bota dessa brister.

APEDA har vidare aberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKAL

DA:s marke avser dagligvaror och omsattningskretsen utgors mot

bakgrund darav av konsumenter i allménhet.
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Som PRV konstaterat anger de 1 market ingaede orden BASMATI RIS
en viss sorts ris och dr ddrmed beskrivande och saknar séarskiljningsfor-
maga for 1 vart fall varuslaget ris. En registrering av méarket leder inte
till nagon uppenbar risk fér ovisshet om att denna del av méarket inte
kan skyddas ensam for sig for varuslaget ris.

Det finns inga hallpunkter for slutsatsen att en beaktansvard del av om-
sattningskretsen kanner till och darmed uppfattar det inledande ordet
BAMYIAN som en geografisk plats och &n mindre att man férknippar

denna plats med ursprunget for de varor som registreringen omfattar.

Orden DODI SILLA har savitt framgar av utredningen i malet ingen
kéand betydelse for omsattningskretsen. De kan darfor inte frankénnas
betydelse vid bedomning av méarkets sarskiljningsférmaga.

Med hansyn till vad som anforts om de 1 market ingaende orden vilka
inte ar beskrivande sa kan méarket som helhet fungera som angivande
av ett kommersiellt urprung for de varor som det avser och sarskilja

detta fran ett annat kommersiellt ursprung fér varor av liknande slag.

Vid dessa fohallanden foreligger inte skél att hdava registreringen pa den

grunden att market saknar sarskiljningsformaga for de varor det avser.

For att en varumarkesregistrering ska upphéavas pa grund av att varu-
méarket anses dgnat att vilseleda allmédnheten krivs att det kan konsta-
teras ett faktiskt vilseledande eller en tillrackligt allvarlig risk for att
konsumenterna ska vilseledas, se punkt 47 1 EU-domstolens dom 1 mal
C-259/04 (ELIZABETH EMANUEL). Att varumérket skulle komma att
anvindas pa ett satt som ar dgnat att vilseleda allmédnheten 1 fraga om
varornas art, kvalitet eller geografiska ursprung kan alltsa inte férut-
sattas utan att konkreta omstandigheter talar for detta.

Som angetts ovan far det anses klarlagt att BASMATI RIS av konsu-
menterna uppfattas som beteckning pa ris av ett visst slag. Ddrmed kan
till utgangspunkt fér bedomningen om market ar vilseledande tas den
omstédndigheten att konsumenterna dven forvantar sig vissa for denna
typ av ris speciella egenskaper. Detta géller oavsett om man &ven upp-
fattar att riset har ett visst geografiskt ursprung.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr12-126 5 (5)

Om market anvands for ris, eller andra varor som konsumenterna for-
véantar sig ska innehalla ris t.ex. konditorivaror eller godsaker och riset
inte utgors av basmatiris, kan det innebéra att market ar vilseledande.
Det har dock inte framkommit nagon omstandighet 1 malet som talar for
att varumarket skulle komma att anvindas pa det sattet.

Naér det géaller 6vriga varor som varumérket ar registerat for kan det
inte forutsiattas att omsattningskretsen utgar fran att t.ex. kaffe, te,
senap och kryddor, innehaller ris 6verhuvudtaget.

Av det anforda foljer att varuméarket inte kan anses vara vilseledande 1
fraga om nagon av de avsedda varornas art, kvalitet eller geografiska

ursprung.

Sammanfattningsvis kan inte varumarket BAMIYAN DODI SILLA
BASMATIRIS upphéivas pa nagon av de grunder som aberopats av
APEDA. Overklagandet ska darfor avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhéalligt.



