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Mal nr 14-047

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 22 oktober 2014

Klagande

Danish Crown A/S

Marsvej 43, DK-8960 Randers SO, Danmark

Ombud: Tom Kronhoffer

von lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen Grill'it 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 februari 2014
angaende den internationella varuméarkesregistreringen nr 1095737,
se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

EE
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.

Danish Crown A/S har i forsta hand vidhallit sin ansékan om att den
internationella varumérkesregistreringen Grill'it i figur ska gélla 1

Sverige 1 enlighet med utférandet 1 det 6verklagade beslutet. I andra
hand har bolaget yrkat att registreringen ska gélla i Sverige med ett

utférande i fargerna i svart, rott och orange.

Danish Crown har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets
marke Grill'it 1 figur avseende varor 1 klasserna 29 och 30 inte ar forvax-
lingsbart med det av PRV motanforda dldre gemenskapsvarumarket grill
it! 1 figur (nr 933774), registrerat for tjanster 1 klass 35, 41 och 43.

Till utveckling av talan 1 Patentbesvarsriatten har Danish Crown anfort 1
huvudsak féljande.

PRV har gjort en felaktig bedomning vad géller skyddsomfanget for klass
35. Skyddsomfanget for de aktuella tjadnsterna ar just det de anger, ndm-
ligen aterforsaljartjanster. Det som avses med aterforsaljartjanster ar
givetvis forsaljning av produkter for matindustri och restaurangverksam-
het t.ex. spisar och kylskap forsedda med andra varumérken &n det ater-
forsaljande méarket. Produkterna har ett annat &ndamal, en annan pris-

niva och andra forsaljningskanaler dn aterférsaljartjansterna.

Nar det galler de livsmedel som omfattas av klasserna 29 och 30 jamfort
med tjAnsterna i klass 43 har Tribunalen gjort bedomningen att den
omsténdigheten att varor och tjanster i klass 29 och 30 ofta konsumeras
pa restauranger inte riacker for att skapa ett samband mellan dessa varor
och de tjanster som ingar 1 klass 35 och 42, se Tribunalens dom 1 mal
T-33/03, HAI). Samma bedémning har gjorts av Patentbesvéarsriatten och
OHIM (se PBR:s domar i mal nr 91-331 och 91-332 samt OHIM:s av-
goranden nr R 1976/2010-4, 1 989 907, B808628 och B1393406).

Vad géller méarkeslikheten har det dldre mérket en mycket svag sarskilj-
ningsférmaga och darmed ett mycket begridnsat skyddsomfang som en-
dast omfattar identiska marken.
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DOMSKAL

Det foreligger i varumarkesrattslig mening likhet mellan de varor i klass
29 och 30 som det yngre méarket avser och vissa av de tjanster som det
aldre market avser 1 klass 35, bl.a. "retail and wholesale services in the
field of food industry”.

Som PRV konstaterat dr méarkesorden grill it 1 det dldre méarket distink-
tiva i forhallande till tjdnsterna i klass 35.

De motstaende méarkena domineras bada av orden GRILL och IT.
Mairkena ar harigenom mycket lika varandra ur saval en konceptuell som
en fonetisk och visuell synvinkel. Det foreligger vissa visuella skillnader
mellan méarkena, framfor allt bestaende 1 att det yngre méarkets orddel ar
omgiven av klamrar och avslutas med ett utropstecken samt att det
yngre méarket har en accent efter ordet GRILL och ar utfért mot en moérk
bakgrund. Med beaktande av principen om den bleknande minnesbilden
fortar dessa skillnader emellertid inte det mycket lika visuella intryck
som de motstaende markena uppvisar. Mot denna bakgrund finner
Patentbesvarsratten att det vid en helhetsbedomning finns risk for att
det yngre market forviaxlas med det dldre méarket.

Det ar enligt 2 kap. 29 § varumérkeslagen (2010:1877) majligt att gora
sadana dndringar 1 ett registrerat nationellt varumérke som inte pa-
verkar helhetsintrycket. Enligt de tillampningsbestdmmelser till Madrid-
overenskommelsen och Madridprotokollet (Guide to the International
Registration of Marks, avsnitt B.I1.82 bestimmelse 72.02) som géller vid
registrering av ett varuméarke vid WIPO &r det emellertid inte mdjligt att
gora nagra som helst d&ndringar av ett registrerat internationellt varu-
marke. Detta géaller 4ven om det tillats ske en dndring i den bakom-
liggande nationella ansékningen. Bestdmmelsen 1 varumarkeslagen om
andring 1 ett varumarke ar darfor inte tillamplig vid provningen av giltig-
heten 1 Sverige av en internationell registrering, (se Patentbesvarsrittens
dom 1 mal nr 03-134).
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Overklagandet ska med hénsyn till det anférda avslés.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande
och referent, f. Patentrattsradet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten
Felisa Krzyzanski. Enhalligt.



