1 (6)

Mal nr 15-114

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 22 april 2016

PARTER

Klagande

Jean Leon, S.L.

Chateau Leon, 08775 Torrelavid, Barcelona, Spanien
Ombud: Gunilla Hedenquist

Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Hawesko Holding AG

Plan 5, 20095 Hamburg, Tyskland

Ombud: Camilla Hamrin

Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN
Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen LEON D'ORO

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 maj 2015
angaende den internationella registreringen nr 1124739, 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.

Jean Leon, S.L. har vidhallit att registreringen av det internationella
varuméirket LEON D'ORO (nr 1124739) ska upphévas.

Hawesko Holding AG (Hawesko) har bestritt &ndring.

Jean Leon har till grund for sin talan hallit fast vid att det interna-
tionella varuméarket LEON D'ORO éar forvaxlingsbart med bolagets
gemenskapsvarumérke JEAN LEON (nr 11486).

Hawesko har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende
varuméirkena inte ar forvaxlingsbara.

Jean Leon har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

Foérekomsten av det gemensamma ordet LEON medfor att de motstaende
markena uppvisar saval fonetiska som visuella likheter. Markena upp-
visar ocksa konceptuella likheter da bada méarkena for tankarna till ett
lejon.

Bedémningen av om markena ur ett varuméarkesrattsligt perspektiv ska
anses forvaxlingsbara bor ske utifran hur markena uppfattas i den dag-
liga varuomsattningen. Vidare ska principen om den bleknande minnes-
bilden beaktas. Omsattningskretsen for de aktuella varorna ar konsu-
menter 6ver 20 ar som koper alkoholhaltiga drycker samt professionella
aktorer. Den aktuella omsédttningskretsen har en normal uppméarksam-
hetsniva. Det finns en uppsjo av olika varumérken for alkoholhaltiga
drycker pa marknaden och dominanta méarkesdelar far dirmed en viktig
sarskiljande funktion vid valet av dryck. Det faktum att tva varuméarken
innehaller ett gemensamt ord som ar sédrskiljande fér de aktuella varorna
medfor ofta att konsumenterna uppfattar att det finns ett samband
mellan mirkena, atminstone pa det sitt att det skapas en association 1
konsumenternas medvetande. I vissa fall kan férekomsten av ytterligare
ord medfora att méarkena distanserar sig fran varandra. Detta ar dock
inte fallet nar tilldgget ifraga saknar sarskiljningsférmaga i forhallande
till de aktuella varorna.
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I férevarande fall medfor inte orden JEAN respektive D’ORO att méarkena
distanserar sig fran varandra 1 tillracklig omfattning. Detta beror pa att
det gemensamma ordet LEON, som framtrider starkast 1 médrkena, har
sarskiljningsformaga 1 forhallande till varorna oavsett om det uppfattas i
betydelsen lejon eller som ett sldktnamn.

Eftersom ordet forekommer tillsammans med fornamnet JEAN ligger det
narmast till hands att uppfatta LEON som ett efternamn. Efternamn ska
enligt EU-praxis ha en hogre grad av sarskiljningférmaga an fornamn.
Férnamn kan baras av manga olika personer utan nagot samband medan
efternamn kan tyda pa att man t.ex. tillhér samma familj. LEON ér ett
mycket ovanligt efternamn som endast béars av 131 personer i Sverige.

Detta medfor att namnets sarskiljningsférmaga forstarks ytterligare.

I forhallande till de aktuella varorna ar det dessutom vanligt att efter-

namn anvands for att indikera att drycken kommer fran en viss vingard
eller ar tillverkad av en viss sldkt. Den genomsnittlige vinkonsumenten
ar saledes van vid att varumérken innehaller slaktnamn som en indika-

tion pa vinets kommersiella ursprung.

LEON utgor dven den dominerande och séarskiljande delen i varumarket
LEON D’ORO, dels pa grund av ordets position 1 mérket och dels da det
efterféljande uttrycket D’ORO saknar sarskiljningsférmaga i forhallande
till de aktuella varorna. Uttrycket D’ORO betyder guld pa spanska och
italienska och anvinds 1 forhallande till de flesta varor for att ange att
varan ar av hog kvalitet. Detta géller inte minst 1 féorhallande till alkohol-
haltiga drycker. Vidare ar det vanligt att viner far utmarkelser och priser
1 olika tavlingar. Vid marknadsféringen framgar detta normalt genom att
etiketter fasts pa flaskorna.

Bolaget gor vidare giallande att PRV har underskattat omséattnings-
kretsens sprakkunskaper. Omséattningskretsen fér varor pa livsmedels-
omradet far anses 1 hog grad mottagliga for utlindska influenser i all-
ménhet och Italien i1 synnerhet. Spanien ar och har under lang tid varit
ett populart resmal for svenskar. Andelen svenskar som laser spanska 1

skolan har 6kat markant de senaste tio till femton aren.
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Markesordet D’ORO ar mycket snarlikt den franska motsvarigheten
D’OR. Man kan darmed utga ifran att de personer som kan franska aven
forstar och uppfattar inneborden av det spanska eller italienska ut-
trycket. Sammantaget far de personer som har grundlaggande kunskaper
1 nagot av spraken spanska, franska eller italienska anses utgora en
vasentlig del av omséattningskretsen. I sin helhet uppfattas det interna-
tionella varuméarket LEON D’ORO endast som en variant eller klassifice-
ring av de identiska drycker som siljs under varumérket JEAN LEON.
Det finns darfor en risk for att konsumenterna kommer att uppfatta att
de drycker som béar varumarket LEON D’'ORO kommer fran samma fore-
tag som drycker som bar varumérket JEAN LEON.

Hawesko har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

De motstaende markena ar visuellt olika. De skiljer sig 1 ordens ordnings-
foljd, tecknens utformning och i viss man i langd. Vidare ger samman-
sattningen D’ORO med en apostrof 1 bolagets mérke ett patagligt visuellt
sareget intryck. Fonetiskt skiljer sig mérkena i ljudbild, stavelser, rytm,
uttal och intonation. Det dldre varumérket uttalas enligt franska sprak-
regler medan bolagets marke uttalas enligt svenska eller spanska sprak-
regler. De motstaende méarkena inleds med JEAN respektive LEON.
Konsumenter 1 allménhet tenderar att fokusera pa den forsta delen av ett
tecken vilket motiveras av det faktum att omséattningskretsen laser fran
vanster till hoger. Det dldre market JEAN LEON uppfattas tydligt som
namnet pa en fransk person med fornamnet JEAN. Ordet LEON fo6re-
kommer forst 1 bolagets mérke och uppfattas ddrmed inte som ett slakt-
namn. LEON ar inte heller vanligt som efternamn i1 Sverige. LEON
D’ORO ger inte nagra associationer till ett personnamn. Fér gemene
svensk ger varumédrket LEON D’ORO inte nagra som helst associationer.
For det fatal som har kunskaper 1 spanska kan mérket ge associationer
till ”lejon av guld”. De motstdende méarkena saknar helt begreppsméssiga
likheter.

Det tillbakavisas att svenskars kunskaper 1 spanska, franska eller
italienska ar sarskilt goda.
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Det finns inte nagot stod for att ordet LEON ska anses ha en dominerande
stallning 1 respektive méarke. Det dldre varuméarket har en séarskiljnings-
formaga av normalgraden. Uppmarksamhetsnivan far anses vara normal
till hog eftersom savil konsumenter som professionella visar ett stort

intresse for viner och ar observanta géllande vilka varumérken de valjer.

Jean Leon har gett in viss utredning i Patentbesvérsratten.

DOMSKAL

Som PRV anfort foreligger det varuslagsidentitet mellan de alkoholhal-
tiga drycker (ej 61) som de motstaende varumérkena omfattar i klass 33.

Patentbesvarsratten instdimmer vidare i den bedomning PRV gjort néar
det galler sammansittningen av omséattningskretsen och att det endast
finns en lag grad av visuell och fonetiskt likhet mellan de motstaende

varumdarkena.

Patentbesviarsratten finner ocksa, 1 likhet med PRV, att det daldre varu-
market JEAN LEON néarmast uppfattas som ett miarke sammansatt av
ett for- och ett efternamn medan det inte finns nagra sdkra hallpunkter
for hur omséattningskretsen uppfattar det yngre méarket. Oavsett om det
yngre méarket uppfattas att besta av ett for- och ett efternamn eller en
sammansittning med en viss betydelse finns det inte en sadan begrepps-
massig likhet mellan méarkena att omsattningskretsen kan tro att varor
salda under de motstaende mérkena harrér fran samma kommersiella
ursprung. I detta har dven beaktats att det 1 vinbranschen ar vanligt att
varor siljs under ett kdnnetecken som innehaller producentens eller

vingardens namn.

Vid en helhetsbedomning foreligger det inte en sadan grad av méarkeslik-
het att det innebér en risk for forvixling mellan méarkena. Overklagandet
ska darfor avslas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och Patrik Rydman. Enhélligt.



