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Patent-och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstdende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

_ARENDET

Invéndningen avser varumirket PRINCE med registreringsnummer 346035 {or

konserverade, torkade och kokta frukter och gronsaker, sylt, gelé, fruktkompotter, fruktpuré

sota eller salta aptitretare bestende av potatis, smaksatt eller naturell; mjoétk, mjélkpulver,
smaksatt gelatiserad mj6lk och vispad mjslk, mjélkprodukter ndimligen mj6lkdesserter,
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yoghurt, drickbar yoghurt, mousser, kramer, griddesserter, firsk gradde, smér, ostmassa, ost,
lagrad ost, mdgelost, olagrad ost, ost i saltlake, firskost, drycker huvudsakligen gjorda av
mjdlk och mejeriprodukter; frysta mjolkprodukter, jésta mjslkprodukter, klass 29, kaffe, te,
kakao, choklad, socker, ris, tapioka; mjdl, pajer (s6ta eller salta), pizza, flarn (s6ta eller
salta); spannmélsprodukter ven sadana for frukost; firdiglagade matritter delvis eller helt
gjorda av pajdeg/smordeg; brdd, skorpor; kex (s6ta eller salta), ran, vafflor, kakor,
konditorivaror; alla dessa produkter naturliga och/ eller tickta och/eller fyllda och/eller
smaksatta; salta eller sdta aptitretare gjorda av kakor, pajdeg/smordeg, deg eller smet:
konfekt, godsaker; glass, fryst gridde; honung; salt; senap; sdta saser; kryddor, klass 30,
kolsyrade och icke kolsyrade drycker (mineralvatten och icke mineralvatten), frukt- och
gronsaksjuicer, drycker baserade pa frukt eller gronsaker, lemonad, tonicvatten, sorbet
(drycker), koncentrat for framstéllning av drycker, safter fr drycker, frukt- och
gronsaksextrakt, alkoholfria drycker innehallande en liten del mejeriprodukter, alkoholfria
drycker innehéllande en liten del mjolksyrabakterier, klass 32.

Innehavaren har begréinsat varuférteckningen till att endast avse ovannimnda varor.
Inviindare 1 har dterkallat invindningen den 1 april 2004,

Invindare 2 yrkar som det far forstas att PRV skall upphiva registreringen. Till stéd for sitt
yrkande anfor invdndaren i allt visentligt foljande. Innehavarens mérke 4r forviixlingsbart
med invéndarens kénnetecken PRINCE, som #r inarbetat tidigare #n prioritetsdagenf 6r den
internationella registreringen, samt de efter tidigare ans6kningar registrerade varumérkena
PRINCE med registreringsnummer 123853 for cigaretter i klass 34, PRINCE i figur,
atergivet nedan, med registreringsnummer 193017 for #dla metaller och deras legeringar
samt varor av ddla metaller eller dverdragna dirmed och ej ingdende i andra klasser;
Juvelerarvaror, bijouterier, &dla stenar; ur och tidmétnings- instrument, klass 14, kliader,
fotbeklddnader, huvudbonader, klass 25 och tobak; artiklar fsr rékare; tindstickor, klass 34,
PRINCE i figur, atergivet nedan, med registreringsnummer 250982 f5r samtliga varor, klass
34, PRINCE OF BLENDS med registreringsnummer 84672 for tobak, tobaksvaror,
tobakssurrogat, cigarrettpapper och cigarrettfilter samt artiklar fér rokare, nimligen
cigarrettdndare, tdndstickor, cigarrsnoppare, cigarr- och cigarrett- munstycken, cigarr- och
cigarrettetuier och -skrin, askkoppar, askfat, rékpipor, piprensare, tobakspungar och ~burkar,
klass 34, PRINCE OF BLENDS i figur, &tergivet nedan, med registreringsnummer 198847
for tobak; artiklar for rékare; tindstickor, klass 34, PRINCE — A GLOW OF INTENSITY
med registreringsnummer 254852 for samtliga varor, klass 34 samt PRINCE LIGHTS med
registreringsnummer 167431 for tobak, rd och bearbetad; artiklar for rokare; tindstickor,
klass 34. Dérutdver anfdr invéindaren att varumérket PRINCE ér att betrakta som vil ansett
hir i landet enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen. Innehavarens méarke drar otillborlig
fordel av eller dr till f6rfdng for det vil ansedda kinnetecknets sérskiljningsférméga eller
anseende.
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Innehavarens méirke PRINCE innehéller invindarens registrerade samt inarbetade
kénnetecken PRINCE. Den visuella och fonetiska likheten ir total. Det foreligger identitet
mellan varumirkena. Innehavarens mérke omfattar varor i klasserna 29, 30 och 32. Dessa
varor forsiljs inte bara p& samma marknadsplatser som invindarens produkter, dvs. tobak,
utan distributionskanalerna for produkterna ir dven samma. Det #r dven vanligt att de
angivna varorna fortdrs vid samma tillfille eller i anslutning till varandra. En matchning
mellan de olika leden i marknadskedjan existerar sdledes. Trots skillnad i registrerade klasser
existerar sdledes en varuslagslikhet.

Varumérket PRINCE togs i bruk redan 1961. Fram till mitten av 70-talet anvéindes denna
slogan i omfattande annonsering framst i rikstickande dagspress, men 4dven i veckopress
samt i butiks- och trafikreklam. I mitten av 70-talet infordes restriktioner avseende
utformningen av tobaksreklam innebérande att denna inte fick vara personrelaterad. Under
denna tid marknadsférdes dock varumérket PRINCE i olika skandinaviska och
internationella tidskrifter som var tillgdngliga pa den svenska marknaden, t ex. de
skandinaviska utgdvorna av Time och Newsweek samt olika magasin sdsom Scanorama i
samband med taxfreeforséljning pa flygplatser, firjor och dylikt. Reklaminsatsen har under
denna tid hallit sig pa samma niva som tidigare. Mellan &ren 1961 och 1976/77 steg
annonseringsgraden gradvis frdn att tdcka 30 % av den totala befolkningen till 50 % de sista
ren innan inférandet av annonseringsférbudet. Annonseringen utférdes i sdvil rikstdckande
dagstidningar sdsom DN, SvD, GT, Aftonbladet, Expressen och GP men &ven i lokala
dagstidningar och veckotidskrifter etc. Utdver annonseringen har 4rligen exponering av
marknadsforingsmaterial skett i de butiker dir férsiljningen dger rum och trafikreklam i
samtliga stdrre stidder. Den stora kinnedomen pd marknaden av varumérket PRINCE har sin
bakgrund i de stora investeringar som vidtagits for att exponera varumérket. Marknadsforing
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sker dven idag genom facktidskrifter. Kostnaderna for marknadsforingen i olika
specificerade facktidskrifter mellan &ren 1999 och 2003 uppgér till cirka 5 miljoner kronor.
Marknadsforingsmaterial 1 form av skyltreklam presenteras for de olika aterférsiljamna som
véljer att presentera ett urval for sina kunder. Kunder i kiosker och butiker exponeras saledes-
f6r detta material. Invindaren har uppgivit att marknadsandelen for Prince av forsilda
cigaretter i Sverige &r 1997 uppgick till 27,59 %, ar 1998 till 28,43 %, ar 1999 till 29,11 %,
ar 2000 till 30,03 %, &r 2001 till 30,09 % samt ar 2002 till 27,63 %. Aren 1999-2002
utgjorde PRINCE den mest silda cigaretten i Sverige. Varumirket PRINCE distribueras till
99 %-100 % av dagligvarvhandeln samt specialhandeln. Tobaksvarumirken betraktas ofta
som premiummirken, dvs. varuméirken som allminheten besitter stor kinnedom om. Av
brand valueundersékningar framgar féljande resultat nér individer tillfrdgades — Vilka
cigarettmérken kan du namna? Ar 1998 uppgick procentandelen som spontant svarar
PRINCE till 30,4 %, ar 1999 till 29,1 %, ar 2000 till 29,4 %, ar 2001 till 28,3 % samt &r
2002 till 28,8 %. Underlaget f6r brand value-undersékningarna var ar 2002 cirka 3000
forfragningar (individer). En annan Gallup-undersgkning baserad p& 15000 personer visar att
totalt 23,9 % av Sveriges befolkning dver 18 ar under andra hilften av ar 2000 rokte
cigaretter. Motsvarande siffra for snus var 13,8 %. Detta leder till slutsatsen att mer 4n 1/3 av
Sveriges vuxna befolkning sjélva eller genom andra gor inkdp av tobak dér de dr exponerade
for diverse tobaksprodukter. Skulle endast rékare samt 6vriga tobaksférbrukare ha
kdnnedom kring varumérket innebér detta att cirka 1/3 av Sveriges vuxna befolkning har
kinnedom om varumérket PRINCE.

Den stora kdnnedomen om varumérket PRINCE aktualiserar skyddsomfanget kring det
registrerade samt inarbetade kinnetecknet PRINCE. Varumiirket PRINCE besitter ett sddant
skydd att det 4r att betrakta som vl ansett hir i landet och att det mérke som den
internationella registreringen avser drar otillbérligt fordel av eller &r till forfang for det vil
ansedda kénnetecknets sérskiljningsformaga. Innehavarens mérke ligger inom
skyddsomfanget for invindarens kinnetecken enligt reglerna om utvidgat skydd. For det
fallet att inte varuslagslikhet foreligger méaste invéndarens kénnetecken PRINCE genom
inarbetning anses ha forvirvat ett sadant skydd att det téicker i vart fall produkter som
marknadsfors pd samma plats. Marknadens kdnnedom avseende varumérket PRINCE 4r s&
omfattande att betraktaren av PRINCE automatiskt associerar ordet PRINCE just till
inviindarens tobaksrelaterade produkter. Betraktaren dr ddrmed benégen att dra slutsatsen att
det definitivt existerar ett kommersiellt samband mellan de bdda varumérkesinnehavarna.
Den stora kunskap som omsittningskretsen samt den svenska allménheten besitter kring
varumérket PRINCE gor att innehavaren skulle kunna dra otillbérlig fordel av den goodwill
som har upparbetats i inviindarens varumérke PRINCE. En forséljning av innehavarens
produkter skulle vara till forfang for inviindarens val ansedda varumérke da allménheten kan
f4 uppfattningen att invindaren frsoker kringga forbud mot marknadsforing av
tobaksprodukter. Invéndaren besitter vidare inte ndgon mdjlighet att kontrollera eller
kvalitetssiikra de produkter som kommer att omfattas av innehavarens forséljning.
Invindaren har visat en hog kinnedom om kénnetecknet PRINCE hos de svenska
konsumenterna och det foreligger en risk for felaktig s& kallad “likelihood of association”
mellan berérda mérken.

For att visa att varumiirket PRINCE ir ett for inviindaren i Sverige inarbetat kdnnetecken
samt vil ansett varumirke har inviandaren ingivit en uppstillning ver utférd annonsering
mellan aren 1961 och 1976/77, kopior av annonser med kénnetecknet PRINCE frén &ren
1961-2001, inférandeplaner i skilda facktidskrifter mellan dren 1999 och 2003, kopior av
skyltreklam avseende kinnetecknet PRINCE for tobaksrelaterade produkter, brand value-
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undersSkningar utfdrda av Gallup samt en Gallupundersékning baserad pa 15000 personer
avseende antalet tobaksférbrukare i Sverige.

Innehavaren av varumérket yrkar att invindningen avslés och anfér i allt visentligt foljande.
Innehavaren bestrider inte att innehavarens varumdrke &r inarbetat for cigaretter och andra
till klass 34 horande artiklar fr rékare. Nagon inarbetning for varumirket PRINCE for andra
varor 4n de tidigare ndmnda torde inte féreligga. Det utdkade skyddet for varumirket
PRINCE kan knappast avse alla typer av varor. Innehavarens registreringen avser varor i
klasserna 29, 30 och 32 dvs. varor som man iter och dricker. Enligt invéndaren férsiljs dessa
varor pa samma marknadsplatser som invéndarens tobaksprodukter och
distributionskanalerna skulle vara desamma. Det &r i och for sig riktigt att man kan képa
tobaksprodukter i livsmedelsaffirer men tobaksvarorna séljs bara till vissa konsumenter, dvs.
det finns en &ldersgréns for att silja tobaksvaror och tobaksvarorna exponeras inte p4 samma
sétt som andra varor i butiken. Det kommer darfor inte att foreligga ndgon risk for forvixling
eftersom varorna exponeras pa olika sitt och tillhandahalls till konsumenten p4 olika sitt.
Det faktum att man ibland réker efter att man har frtirt mat medfor inte att varorna darfor
blir férvéixlingsbara. Allt material om anvéindning som invindaren inldmnat kretsar enbart
kring anvéndningen av varumérket PRINCE f&r tobak och inarbetningen maste darfor anses
begriinsad till detta. Varumérket PRINCE anviénds av andra fér en stor méngd olika varor.
Varumérket PRINCE anvénds till exempel foér tennisutrustning och 4r mycket kéint som
varumérke fér denna typ av utrustning. Det finns dven restauranger och konditorier i Sverige
som anvénder mirket PRINCE och kombinationer av detta sdsom Kronprinsen, Restaurang
Prinsen i Stockholm etc. Det &r uppenbart att varumirket PRINCE anviinds for en stor
mingd varor och tjdnster av olika slag och har sa gjorts under mycket lang tid. Ingen torde
d4rfor ha ndgon ensamritt till varumérket PRINCE generellt for alla typer av varor och
tjdnster. Aven om kénnedomen om varumirket PRINCE avseende cigaretter 4r stor s&
besitter inte invindarens varumérke ett sddant skydd att det kan betraktas som vil ansett hir i
landet for alla typer av varor och ddrmed sé drar sig vare sig innehavaren eller ndgon annan
som anvinder varumirket PRINCE otillbérlig fordel av invindarens varumirke.
Innehavarens och andras anvéndning av varumirket kan inte heller p& nigot sitt anses vara
till forfing for invindarens varumérke eftersom deras varumirke bara ir anvint pa cigaretter
och det kan i framtiden knappas heller komma att anvéindas p4 ndgra andra produkter
eftersom utvidgningen av anviindning av varumérkena péa tobaksprodukter 4r under kraftig
diskussion. Inte heller det faktum att man kan képa tobaksprodukter i livsmedelsaffirer har
nagon betydelse eftersom forsédljningen av tobaksprodukter dven i livsmedelsaffirer 4r
kringgirdat av speciella regler och bestimmelser. Det kan dessutom pépekas att konsumtion
av tobaksprodukter idag &r omgérdat av mycket negativa instéllningar och myndigheterna
forsoker pa alla sétt och vis lagstifta mot anvidndningen och omgérda forsédljningen med
speciella regler, varfor inte ndgon enda normalproducent i princip &r intresserad av att
forvidxlas med en tobaksproducent och dirmed f6rstker man naturligtvis inte heller snylta pa
ndgon eventuell goodwill som skulle finnas 1 samband med ett varumirke anvént pa
tobaksprodukter. Det &r i och for sig riktigt att vissa tobaksproducenter forséker kringga
reklaminskrinkningarna genom att saluféra andra produkter under mérket. Detta torde inte
vara tilldmpligt pd invéindarens mérke, eftersom varumérket PRINCE anviénds av ménga
andra producenter fér ménga olika varor och tjénster.

Innehavaren har ingivit en kopia av en artikel frin Brand News, nummer 01/2002, som rér
olika producenters anvéndning av varumérket PRINCE.
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Ett varumdrke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen inte registreras om
miérket dr fOrvixlingsbart med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter en tidigare
ans6kan eller med nagon annans varukinnetecken som 4r inarbetat da ansdkan om
registrering gors. Enligt 6 § fOrsta stycket samma lag skall kdnnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Férvixlingsbarhet
kan enligt 6 § andra stycket dven aberopas till forman for ett kdnnetecken som &r vil ansett
hr i landet, om anviindningen av ett liknande kéinnetecken skulle dra otillbsrligt fordel av
eller skulle vara till férfang for det vil ansedda kinnetecknets sérskiljningsforméga eller
anseende.

Av 2 § varumdrkeslagen framgar att ensarnritt till ett varumirke forvirvas dven utan
registrering d& mérket blivit inarbetat. Ett kiinnetecken anses inarbetat, om det hir i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r kéint som en beteckning for de
varor som tillhandahalls under kénnetecknet.

PRV gor f6ljande bedémning.

Inledningsvis konstateras att det rdder markeslikhet mellan innehavarens mirke PRINCE och
invindarens varumirken PRINCE i olika utféranden samt invindarens inarbetade
kinnetecken PRINCE, eftersom ordet PRINCE #r det dominerande inslaget i de motstiende
kénnetecknen. Ddremot rdder det inte likhet i varumérkesrittsligt avseende mellan de
drycker och livsmedelsprodukter i klasserna 29, 30 och 32 som innehavarens registrering
avser och de varor i form av bland annat cigaretter, tobak och tobaksvaror i klass 34 som
invindarens varumirkesregistreringar och inarbetade kédnnetecken avser. Aven om cigaretter
och tobak kan inhandlas i samma affirer som livsmedelsprodukter och drycker &4r
forsdljningen av cigaretter och tobak omgéardad av regler. Tobaksvaror far enligt tobakslagen
inte séiljas eller pd annat sitt limnas ut i niringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 &r.
Dirutdver &r cigaretter och tobaksprodukter placerade i hyllor och fack i nira anslutning till
kassapparaterna i affdren, vilket inte livsmedelsprodukter och drycker dr. Aven om cigaretter
respektive livsmedel och drycker kan konsumeras tillsammans 4r inte de motstiende
kdnnetecknen dgnade att i oms#ttningskretsen uppfattas som att de motstiende varorna har
samma kommersiella ursprung. Innehavarens mérke PRINCE i figur 4r siledes med
tillimpning av 6 § forsta stycket varumirkeslagen inte att anse som férvixlingsbart med
invéndarens varumérken PRINCE 1 olika utfgranden eller inviindarens inarbetade
kénnetecken PRINCE.

Fraga dr d& om kénnetecknet PRINCE &r att anse som vil ansett enligt 6 § andra stycket
varumdrkeslagen och om pé grund dérav forvéxlingsbarhet 1 den bestimmelsens mening
foreligger trots att ndgon varuslagslikhet inte rdder. Av inviindarens uppgifter och inlimnat
material framgér att mérket PRINCE ir ett i hog grad inarbetat kénnetecken for cigaretter
och det #r dérfSr att betrakta som vil ansett hir 1 landet. Samtidigt konstateras att det inte har
framkommit i drendet att mérkets renommé hos omséttningskretsen skulle grunda sig pa
nigon annan anvindning av kinnetecknet PRINCE &n for tobak, i forsta hand cigaretter.
Enbart det faktum att kinnedomen om ett kiinnetecken ar hog medfor inte automatiskt att
anvindningen av ett annat liknande k#nnetecken kan anses dra otillborlig fordel av eller
skulle vara till forfang for det vil ansedda kdnnetecknets sérskiljningsforméaga eller
anseende. Idag forknippas, sdsom innehavaren har papekat, ordet PRINCE inte enbart med
invindaren utan dven med varor tillverkade av andra niringsidkare. Aven om de motstidende
varorna siljs p& samma marknadsplatser och har samma distributionskanaler kan inte
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omséttningskretsen tro att ett kommersiellt samband féreligger mellan de bada
kénnetecknen. Det kan av de uppgifter som har framkommit i drendet inte anses foreligga
omstindigheter som talar for att en anvéindning av kiinnetecknet PRINCE for livsmedel och
drycker skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till forfang for sarskiljningsformagan eller
anseendet hos invindarens kdnnetecken PRINCE. Forvixlingsbarhet foreligger darfor inte
heller med tillimpning av 6 § andra stycket varumérkeslagen.

Med hiinvisning till vad PRV har anfSrt ovan utgér invindningen inte ndgot hinder mot
registreringen. Invindningen skall@ér;(;r avslas,

Anne Gu&favsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd méinader fran
beslutsdagen.
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ovanstdende varumarkesregistrering. PRV avskriver med anledning hirav

invdndningsérendet fran fortsatt handlaggning, % 2
Patent- och registreringsverket (0 7 JUL 2004 200 0.4’/?@%@%
. 05
o2 05 ey
b oty A
-Charlotte (ﬁlsson <7
Varumérkesenheten

0270-721 24

Box 530, 826 27 Stderhamn [ Besbkare: Kungsgatan 8 ]
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgire; 5052 - 6797
pre.varumarke @prv.se, www.prv.se



