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Mal nr 13-075

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 26 mars 2014

PARTER

Klagande

Providential Wines & Spirits Sweden AB, 556782-6754
Box 7245, 103 89 Stockholm

Ombud: Stefan Cahling

Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

Motpart

ETS Jean-Pierre Mouiex, Société par actions simplifiée
Quai du Priourat 54, 33500 Libourne, Frankrike
Ombud: Ted Hagman

Awapatent AB

Box 11394, 404 28 Go6teborg

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen PROVIDENTIAL

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 22 april 2013
angaende varumérkesregistrering nr 416.470, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Providential Wines & Spirits Sweden AB (PWS) har vidhallit att registre-
ringen av varumarket PROVIDENTIAL ska besta.

ETS Jean-Pierre Mouiex, Société par actions simplifiée (ETS) har bestritt
andring.

PWS har till grund for sin talan hallit fast vid att varumérket
PROVIDENTIAL inte ar forvaxlingsbart med de motanforda gemen-
skapsvaruméarkena PROVI DENCE POMEROL i figur (nr 5134275) och
CHATEAU PROVIDENCE (nr 3141629).

ETS har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende varu-

méarkena ar forvaxlingsbara.
PWS har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Sa som méarket ar skrivet PROVI 6ver DENCE 6ver Pomerol mitt 1 en
romersk lagerkrans ar det inte néra till hands att uppfatta markesorden
som en enhet. Det dr inte klart att konsumenterna kommer att uppfatta
PROVI och DENCE som ett ord och om man gjorde det sa kan man kon-
statera att betoningen i1 de motstaende méarkena &r olika och att ungefar
en tredjedel av orden faktiskt skiljer sig at. Det ar vidare inte troligt att
konsumenterna kanner till det latinska ursprunget till de bada orden och
gor den betydelseméssiga kopplingen. Det ar 1 stéllet hogst sannolikt att
konsumenterna far olika associationer till de bada varumérkena. Nat-
1onalencyklopedins engelska ordbok 6versitter ordet providence med for-
syn, forutseende, medan providential éversitts med turlig, lycklig. Bada
ordens betydelser ar positiva men de &r inte betydelseméssigt lika.
Svenskar kan ocksa associera till Providence, huvudstad 1 delstaten
Rhode Island, USA. Det dr mera troligt att svenskar kédnner till denna
stad 4n att de kdnner till och associerar till vindistriktet Pomerol. Den fi-
gurativa utformningen av det motanforda market tillsammans med upp-
stallningen av ordet ger ett romerskt, latinskt uttryck. PRV har inte be-
aktat samtliga omstandigheter utan plockat ut vissa delar och forstarkt

dessa genom att jamfora dem med det motanférda méarket i en annan
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form an den registrerade, genom att bortse helt fran ordet Pomerol samt
genom att bortse fran det motanférda markets figurativa utférande.

ETS har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.

Ordelementet 1 ett kombinerat figurmérke tilldrar sig betydligt storre
uppmérksamhet fran en konsument dn vad det figurativa inslaget gor vid
kop av alkoholhaltiga drycker. Det dr dessutom valdigt vanligt att ett
vinslott eller dylikt avbildas pa vinetiketter. Det figurativa inslaget 1 ETS
varumairke, bestaende av en krans omgivet av en ram, har en uppenbar
koppling till vin. En genomsnittlig konsument kan lika gérna uppfatta
lagerkransen som en krans av vinrankor och dven om sa inte gors ar
kopplingen mellan en lagerkrans och véixter sasom vindruvor mycket
narliggande. Utover aberopat gemenskapsmaérke ar ETS ocksa
innehavare till gemenskapsméarket CHATEAU PROVIDENCE

(nr 3141629) registrerat i klass 33 for vin med kontrollerad ursprungs-
beteckning som harstammar fran vinodlingen med beteckningen Chateau
Providence. Att ordet CHATEAU saknar siarskiljningsférmaga torde vara
odiskutabelt. Vid en férvaxlingsbedomning utgors det registrerade
mérket i praktiken av enbart av ordet PROVIDENCE. Aven denna
registrering utgor ett hinder mot PWS:s mérke.

PWS har genmalt.

Héanvisningen till CHATEAU PROVIDENCE &ndrar inte bolagets
uppfattning rérande forvaxlingsrisken. Bolaget haller med ETS att ordet
CHATEAU har en svag inneboende sarskiljningsférmaga och att det ar
ordet PROVIDENCE som béar upp mérket. Dock spelar ordet CHATEAU
en roll 1 mérket inte minst nar det giller hur man uppfattar och laser det
efterkommande PROVIDENCE, vilket naturligtvis far en fransk klang
efter det tydligt franska CHATEAU. Detta paverkar i sin tur hur market
uppfattas associationsméssigt, men ocksa uttalsméssigt och gor att
konsumenterna utan problem kan skilja det ena fran det andra.
Providential ar ett tydligt engelskt uttryck med en annan betoning och
fler uttalade stavelser samt med ett annat betydelseméssigt innehall.
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DOMSKAL

Som PRV anfort foreligger det varuslagsidentitet mellan de alkohol-
haltiga drycker som de motstaende varuméarkena omfattar i klass 33.

Markesordet PROVIDENTIAL utgoér dominanten i det yngre méarket
medan dominanten i det dldre varumérket PROVI DENCE POMEROL i
figur utgors av ordet PROVIDENCE som kommer att ldsas ihop till ett
ord. Det ar ocksa under dessa markeselement, PROVIDENTIAL respek-
tive PROVIDENCE, som varor salda under de motstaende varuméarkena
kommer att efterfragas. De motstaende mérkesorden ar visuellt lika. Or-
den forekommer 1 det engelska spraket och foreter d4ven fonetisk likhet.
Sasom PRV anfort har de bada orden dven begreppsmaissig likhet genom
att de ar forknippade bl.a. med ordet forsynen. Sammantaget dr de bada
markesorden lika. Det dldre mérket innehaller ocksa den geografiska be-
ndmningen Pomerol samt ar utfort 1 figur dar markesorden 4r omgivna
av ett bladornament i en oval omgiven av en rektanguléar figur. Varken
beteckningen Pomerol eller det figurativa utférandet medfor att helhets-
intrycket som det yngre market ger avldgsnar sig fran det dldre 1 sadan
grad att markeslikhet inte ska anses foreligga. Vid denna bedémning och
med beaktande av att det foreligger varuslagsidentitet finns vid en hel-
hetsbedomning risk for att det yngre varumarket PROVIDENTIAL for-
véixlas med det dldre varuméarket PROVI DENCE POMEROL i figur.

Overklagandet kan alltsa inte bifallas.

Vid denna utgang prévar Patentbesvarsriatten inte om varumérket
PROVIDENTIAL aven ar forvaxlingsbart med det motanférda varumaér-
ket CHATEAU PROVIDENCE.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 13-075 5 (5)

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



