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Mal nr 13-020

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 4 juni 2014

PARTER

Klagande

Tanoshimu AB, 556770-7749

Kullagatan 26, 215 67 Malmo

Ombud: Sara Lindeskog

Advokatbyran Gulliksson AB Box 4171, 203 13 Malmé

Motpart

CBM Creative Brands Marken GmbH
Kalandergasse 4, 8045 Ziirich, Schweiz

Ombud: Sara Sparring,

Synch Advokat AB, Box 3631, 103 59 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen HOLY LAMA NATURALS

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 november 2012
angaende varumérkesregistrering nr 413.244, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och férordnar
att varumérkesregistreringen HOLY LAMA NATURALS ska besta.
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104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Tanoshimu AB har yrkat att varumarkesregistreringen HOLY LAMA
NATURALS ska besta.

CBM Creative Brands Marken GmbH (CBM) har bestritt &ndring.

Tanoshimu har som grund for sin talan anfoért att HOLY LAMA
NATURALS inte ar forvaxlingsbart med CBM:s gemenskapsvarumérke
HOLY (nr 4265971) registrerat for varor 1 klass 3.

CBM har som grund for sitt bestridande hallit fast vid att varuméarket
HOLY LAMA NATURALS ar forvaxlingsbart med gemenskapsvaru-
market HOLY.

Tanoshimu har till utveckling av sin talan anfort féljande.

Trots att HOLY ingar i sin helhet i bolagets marke skiljer sig markena at
visuellt, fonetiskt och konceptuellt och ger olika helhetsintryck.

Visuellt skiljer sig markena eftersom Tanoshimus marke innehaller tre
klart urskiljbara ordelement, HOLY LAMA NATURALS. HOLY &r inte
vare sig visuellt eller fonetiskt dominerande 1 férhallande till de andra
elementen och utgor endast ett adjektiv till huvudordet LAMA. HOLY
har i detta sammanhang ingen sjdlvstandig betydelse annat 4n som for-
starkningsuttryck till det sarskiljande LAMA och den semantiska skill-
naden ar avgérande da den medfor att markenas helhetsintryck skiljer
sig helt fran varandra. I forhallande till de varor som omfattas av
registreringen ar elementet LAMA inte mindre sdrskiljande. Det sam-
mansatta sjalvstadndiga elementet ar istallet HOLY LAMA vilket ar ett
etablerat semantiskt uttryck. Paralleller kan dras till andra uttryck som
anvinder ordet HOLY (helig) som ett forstarkande uttryck till substan-
tivet, huvudelementet, sasom HOLY POPE, HOLY SPIRIT, HOLY
BIBLE etc.

Fonetiskt skiljer mérkena sig at eftersom Tanoshimus méarke utéver det
gemensamma ordet HO-LY (innefattandes tva stavelser) 4ven innefattar
stavelserna LA-MA och NA-TU-RAL (fem extra stavelser). Betoningen 1
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HOLY LAMA NATURALS éar pa det andra ordet 1 bolagets sammansatta
méarke, LAMA.

Den sarskiljande sammanséattningen HOLY LAMA medfér ocksa en kon-
ceptuell skillnad i det att méarket konceptuellt knyter an till den tibe-
tanska religiosa traditionen. LAMA &ar ett etablerat semantiskt uttryck
for en tibetansk munk saval pa engelska sasom 1 det svenska spraket.
Svenska Akademiens ordlista och Oxford Online Dictionary refererar till
lama som tibetansk munk. Omsattningskretsen, dvs. den svenska slut-
konsumenten, kommer att forsta och uppfatta det sarskiljande elementet
1 Tanoshimus méarke som HOLY LAMA.

I ett beslut av invdndningsenheten 1 OHIM for gemenskapsregistreringen
nr. 008256381 har samma invandare invant mot bolagets ansékan om
registrering och baserat invindningen pa samma gemenskapsregistre-
ring, nr 4265971 utan framgang. Det finns ingen anledning att anta att
den svenska omsattningskretsen skulle tolka uttrycket pa ett annat satt.

Ett exempel pa kosmetikamarken déar begreppet "holy" anvinds som
forstarkande begrepp ger emellertid varuméarket Holy Land Cosmetics,
som anvands for kosmetika baserat pa Dodahavskomponenter som ocksa

marknadsfors 1 Sverige.

Tanoshimu bestrider att den inneboende séarskiljningsférmagan for
market HOLY i forhallande till de aktuella varorna &ar att anse som
sarskilt stark eller att den skulle innebéra ett storre skyddsomfang. Inte
heller har CBM 1 6vrigt presenterat nagot underlag for att market HOLY
skulle har ett utokat skyddsomfang. Sarskiljningsférmagan ar darfor inte

att betrakta som annat 4n normal.

Mot denna bakgrund finns det inget som talar for att markena kommer
att forvaxlas av omséattningskretsen eller att denna kommer att uppfatta
det som att det finns en affarsméssig association mellan parterna.

CBM har har till utveckling av sin talan anfért féljande.

CBM utgor en del av tyska Peek & Cloppenburg Fashion Group, som
grundades for mer dn 100 ar sedan och idag ar ett av Tysklands storsta
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detaljhandelsféretag inom mode med butiker saval i ett flertal tyska
stader, som 1 andra europeiska lander. Utéver mode fran internationella
varumarken och designers erbjuder Peek & Cloppenburg Fashion Group

mode under egenutvecklade varumérken.

Det i6gonfallande elementet av kdnnetecknet HOLY LAMA NATURALS
ar just det inledande ordet HOLY, vilket saledes utgor det sarskiljande
och dominerande inslaget. Att Tanoshimus méarke dessutom inleds av
ordet HOLY ger det en sjalvstandig kdnnetecknande stallning. Helhets-
intrycket av det sammansatta varumarket HOLY LAMA NATURALS
kan leda omséattningskretsen till att tro att varorna eller tjadnsterna i
fraga harror fran féoretag som atminstone har ekonomiska band

Genomsnittskonsumenten av kosmetika 4r mindre uppméarksam an
anviandare av mer avancerade varor. Omséattningskretsen skulle i1 detta
fall kunna forledas att tro att HOLY LAMA NATURALS ér ett nytt
sortiment lanserat av CBM i samma produktlinje som HOLY och ddrmed
att dessa kosmetikaprodukter har samma kommersiella ursprung som
Bolagets HOLY, exempelvis som Biotherm och Biotherm Homme, Hugo
Boss och Hugo Boss Skin Care, Clarins och ClarinsMen, m fl. Detta ar
vanligt forekommande 1 kosmetikabranschen.

For svenskt vidkommande har Svenska Akademiens ordlista éver det
svenska spraket foretrade vad galler betydelsen av ordet lama. HOLY
LAMA ir inte ett etablerat semantiskt uttryck, 1 vart fall inte pa den
svenska marknaden. Det forefaller vidare som osannolikt att en svensk
genomsnittskonsument skulle géra en koppling mellan HOLY LAMA och
den tibetanska religiosa traditionen.

Helhetsbedomningen av mérkeslikhet bor goras pa grundval av en jam-
forelse av de motstaende markenas sédrskiljande och mest framtradande
bestandsdelar, i det har fallet HOLY. For en svensk genomsnittskonsu-
ment torde orden LAMA och NATURALS, bade ensamt och 1 kombination
med varandra, inte ha nagon storre betydelse. Dessa ord uppméarksam-
mas saledes endast sekundart efter ordet HOLY. En svensk genomsnitts-
konsument faster saledes sin uppméarksamhet pa ordet HOLY. Principen

att konsumentens uppméarksamhet vanligtvis riktas framfor allt mot
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ordets eller kinnetecknets borjan har slagits fast av Tribunalen vid ett
flertal tillfallen.

Vad géller Tanoshimus dberopande av beslut fran invandningsenheten
fran OHIM, noterar CBM att det ror sig om kdnnetecknet HOLY pa den
invandande sidan men att det motstaende kédnnetecknet var ett kombine-
rat ord- och figurmérke som vésentligen skiljer sig fran ordmarket HOLY
LAMA NATURALS. Invandningsenhetens beslut och beslutsmotivering

ar saledes endast av begriansad relevans 1 forevarande mal.

De skillnader som finns mellan HOLY och HOLY LAMA NATURALS ar
av ovasentlig detaljkaraktéar. Tillagget av orden LAMA och NATURALS 1
Tanoshimus méarke fortar inte det faktum att forvaxlingsrisk foreligger,
framf6r allt mot bakgrund av att varuklassen och den relevanta mal-
gruppen ar densamma. Ett starkt mérke som HOLY bor tillmatas ett
forhallandevis stort skyddsomfang, bl. a. da méarket saknar all menings-
full anknytning till de varor for vilket det ar registrerat. HOLY och
HOLY LAMA NATURALS uppvisar dessutom sa stor fonetisk och visuell
likhet 1 avgorande delar, att principen om den bleknande minnesbilden

foranleder en konkret forvaxlingsrisk mellan de bada varumérkena.

Den forsta betydelsen av ordet lama enligt den Svenska Akademiens ord-
lista ar kameldjur. Merparten av svenska konsumenter uppfattar bety-
delsen av uttrycket lama som ett kameldjur. Det férhaller sig sa bl.a. da
den buddhistiska tron inte ar sirskilt utbredd i1 Sverige. Enligt Sveriges
Buddhistiska samarbetsrad uppskattades antalet betjdnade 1 buddhistisk
verksamhet 1 Sverige till dryga 6 000 personer. Att det totala antalet
anhingare av den buddhistiska tron 1 Sverige skulle uppga till mer an

20 000 personer ar darfor osannolikt. I vart fall 4r antalet anhangare till
den buddhistiska tron i Sverige obetydlig 1 jamforelse till befolkningen
som helhet och langt under en promille av befolkningen 1 Sverige.

Genomsnittkonsumenten 1 Sverige uppfattar inte att kombinationen av
orden HOLY och LAMA ger upphov till nagot meningsfullt uttryck. Det
torde vara ostridigt att helig lama inte ar ett meningsfullt uttryck for
svenska konsumenter. Genomsnittskonsumenten uppfattar endast de
gemensamma delarna, i det har fallet HOLY.
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"Holy Land Cosmetics" ar inte foremal for varumérkesskydd 1 Sverige och
ar i likhet med HOLY LAMA NATURALS forvaxlingsbart med HOLY.

DOMSKAL

Sasom PRV anfort foreligger det identitet med avseende pa varuslagen
tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika och harvardspreparat som de
motstaende varuméarkena omfattar i klass 3. De 6vriga varor som det
yngre méarket omfattar i klass 3 har, som PRV ocksa konstaterat, anknyt-
ning till kosmetika och toalettartiklar. Darmed foreligger varuslagslikhet
aven mellan dessa varor och varor som det dldre méarket omfattar i

samma klass.

Det yngre market HOLY LAMA NATURALS innehaller hela det dldre
varuméarket HOLY, som har betydelsen helig och ar distinktivt for de
aktuella varorna. En viss visuell och fonetisk likhet foreligger darmed

mellan markena.

Det yngre méarket bestar vidare av ordet LAMA, med betydelsen tibe-
tansk munk men ar 4ven beteckningen pa ett sydamerikanskt kameldjur.
I sammanstéllningen med LAMA ligger det ndrmast till hands att upp-
fatta HOLY som en bestdmning till LAMA med betydelsen helig tibe-

tansk munk eller lama.

Det kan hallas for visst att varorna som tillhandahalls under det yngre
market kommer att efterfragas under HOLY LAMA eller HOLY LAMA
NATURALS.

Markesdelen NATURALS som &r dgnad att uppfattas som ordet natural 1
plural och ddrmed som ett angivande av att de varor som mérket avser
innehaller eller bestar av naturliga &mnen. NATURALS ar darfor be-
skrivande for kosmetika och andra liknande varor som det yngre market

avser.

Vid en samlad bedémning skiljer sig det yngre méarket tillrackligt fran
det aldre for att, 4ven med beaktande av den varuslagslikhet som fore-
ligger, inte vara forvaxlingsbart med de dldre méarket.
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Overklagandet ska pa grund av det anforda bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin (skiljaktig,
se prot.bil. A).



Prot.bil. A

F. patentrattsradet Ulf Hallin ar skiljaktig och anfor féljande.

Sasom PRV konstaterat foreligger det identitet med avseende pa varu-
slagen tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika och harvardspreparat
som de motstaende varuméarkena omfattar i klass 3. De 6vriga varor
som det yngre méarket omfattar i klass 3 har, som PRV ocksa konstate-
rat, anknytning till kosmetika och toalettartiklar. Darmed foéreligger
varuslagslikhet mellan dessa varor och varor som det dldre mérket

omfattar 1 samma klass.

Det yngre market HOLY LAMA NATURALS innehaller hela det dldre
varuméarket HOLY, som har betydelsen helig och ar distinktivt fér de
aktuella varorna. Det yngre mérket bestar vidare av ordet LAMA, med
betydelsen tibetansk munk men som dven ar beteckningen pa ett syd-
amerikanskt kameldjur. I den sammanstallning som det yngre market
bestar av 4r markesordet HOLY dgnat att uppfattas som en bestdmning
till LAMA 1 dess betydelse helig tibetansk munk. Savil ordet LAMA som
markeselementet HOLY LAMA ar ddarmed distinktivt for de aktuella

varorna.

Market bestar harutéver av ordet NATURALS som &r dgnat att upp-
fattas som ordet natural i plural och ddrmed som ett angivande att de
varor som mérket avser innehaller eller bestar av naturliga &mnen.
Markesordet NATURALS maste diarmed anses vara beskrivande for
kosmetika och andra liknande varor som det yngre méarket avser. Ordet
NATURALS trader ddarmed i1 bakgrunden vid en helhetsbedéomning av
risken for forvaxling mellan det yngre och det dldre market. I det yngre
market utgor, som ovan anforts, markesordet HOLY, en bestdmning till
markesordet LAMA. I det yngre méarket ligger darmed ur spraklig syn-
vinkel, en tyngdpunkt pa ordet LAMA. Ordet HOLY kan emellertid
genom sin distinktivitet for de aktuella varorna inte frankdnnas en
kénnetecknande stallning 1 market (jfr EU-domstolens dom i mal
C-120/04, Medion). Vid en helhetsbedomning av de motstaende méarkena
maste darfor det det yngre méarket anses vara forvaxlingsbart med det

aldre med avseende pa de varor som registreringen omfattar.

Overklagandet ska pa grund av det anférda avslas.
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