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PRV AVSLAG AV INVANDNING
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Invindningsirende nr 2004/0057/0001

INVANDARE

Kraft Foods AS

Johan Throne Holsts plass 1
Postboks 6774

Rodelekka

NO-0503 Oslo

Norge

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101 Exp. Patent- ogh reqistreringsverkgs
104 35 Stockholm

2004 -12- 17 -

INNEHAVARE

Cloetta Fazer AB
590 69 Ljungsbro

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PR V) avslér invindningen med ovanstdende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumdérkeslagen.

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket KEXCHOKLAD med registreringsnummer
365427, som registrerades den 13 februari 2004, fér choklad med frasran och mellanfyllning
i klass 30.

Inviindaren har yrkat att varumirkesregistreringen skall hdvas med aberopande av 13 §
varumdrkeslagen. Till stod for sitt yrkande har invéindaren i allt vésentligt anfrt att ordet
KEXCHOKLAD utgér en sammansittning av de tva generiska orden KEX och CHOKLAD.
Dessa ord bildar tillsammans det generiska ordet KEXCHOKLAD som &r den allménna
benimningen p4 den typ av produkter som registreringen omfattar. Den omstindigheten att
ett ord dr nybildat utesluter inte att det kan vara deskriptivt t ex om det 4 sammansatt av
kinda sprakelement. Invéindaren har vidare angett att innehavaren sedan ar 1938 anvint
beteckningen pA den produkt denne tagit fram, men att produktens varumirke inte &r
KEXCHOKLAD utan Cloetta. Invéindaren har #ven omnimnt att om gemene man Snskar
kopa en produkt av det stag som hir &r i friga sa fragar denne naturligtvis efter
KEXCHOKLAD #ven om det #r en produkt frin ett annat foretag som avses. Vidare baseras
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det av innehavaren ingivna utlatandet fran Stockholms Handelskammare pa en
marknadsundersékning som enbart omfattar 500 personer, vilket 4r i minsta laget for att
resultatet ska vara tillforlitligt.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och i allt viisentligt
anfort att vid beddmningen av ett varumirkes registrerbarhet skall varumarket provas 1 sin
helhet. Nagon uppdelning av varumdrket i olika delar som prévas var for sig skall inte
forekomma. Vidare har innehavaren anfort att det sdkta mirket KEXCHOKLAD i sin helhet
utgdr ett sirskiljande och registrerbart varumirke samt att den generiska bendmningen for
stkta varor #dr chokladkex. Varumérket KEXCHOKLAD skapades av innehavaren redan ar
1938. Innehavaren har om mirket beddms sakna ursprunglig sirski{jningsforméaga dberopat
att mirket dtminstone genom visad anvéndning férvérvat for registrering erforderlig
sarskiljningsformaga. Till sitt stdd for detta har innehavaren hinvisat till det material som
inlimnats vid ansékan om registrering av varumérket. Innehavaren har bl a uppgivit att
dennes reklamkostnad for KEXCHOKLAD ar 2003 uppgick till 10,7 miljoner kronor och att
det i ett utldtande av Stockholms Handelskammares varumirkesnimnd, som baserats pa en
marknadsunderstkning framkommit att av de 500 tillfrigade konsumenterna forviintade sig
68 % att fa innehavarens produkt under varumérket KEXCHOKLAD om de bad nagon
annan att kopa KEXCHOKLAD 4t dem. Drygt 61 % av de intervjuade ansig att endast
innehavarens produkt kallas KEXCHOKLAD. Innehavaren har ocksa anfort att de 500
tillfrAgade personerna i undersdkningen i dessa sammanhang utgdr en statistiskt sakerstilid
population.

SKAL

Ett varumirke far enligt 13 § varumirkeslagen registreras endast om det har
sirskiljningsférmaga. Ett mérke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
titldgg anger varans art, beskaffenhet, mingd, pris eller geografiska ursprung eller tiden for
dess framstallande, skall inte i och for sig anses ha sdrskiljningsformédga. Vid bedémande av
om ett varumérke har sirskiljningsformaga skall hdnsyn tas till alla omstandigheter och
sdrskilt till den omfattning och den tid som maérket varit 1 bruk.

Av det anforda foljer att ett varumirke kan registreras antingen om det har tillrdcklig
inneboende sirprigel eller om det genom anvéndning forvirvat erforderlig
sirskiljningsférmaga, savida det inte foreligger ett absolut behov av att halla mirket fritt.

Patentbesvirsritten har i tidigare dom, i mal nummer 99-028 (KEXCHOKLAD), gjort
beddmningen att den aktuella varan - som &r Sverensstimmande med nu skt produkt - dr en
utpriiglad konsumentprodukt. Det dr dérfor f6r beddmningen framst av betydelse vilka
slutsatser som kan dras av utredningen vad giller allménhetens uppfattning om
beteckningens innebérd och karaktér. Patentbesvirsritten anforde i malet bl a att ordet
KEXCHOKLAD var bildat enligt sedvanliga normer for bildning av ord pa det svenska
spraket. Sammansittningen av de bida var for sig generiska orden KEX och CHOKLAD
framstod som en tréffande definition av choklad med frasran och mellanfyllning som
registreringen avsdg. Dirmed fick mirkesordet i sig anses vara beskaffenhetsangivande for
en sidan produkt och saknade ddrmed primért f&r varumirkesregistrering erforderlig
sirski}jningsférmaga.

PRV finner att ovannidmnda resonemang #r tillimpbart dven i férevarande 4rende, varfor
PRV beddmer att det sokta mérket saknar for registrering ursprunglig sarskiljningsférméaga.
Vidare finner PRV att, eftersom det finns alternativa benfimningar, sasom t ex vaffelchoklad,
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frasranchoklad eller waferchoklad (wafer &r “'ran i flera skikt med sot krim emellan”, enligt
Norstedts stora svenska ordlista, version 3.1, 1996) for produkter av samma eller liknande
slag, det inte heller kan anses foreligga nigot absolut frihallningsbehov f6r det ifrdgavarande
s6kta mirket.

Fragan 4r da om innehavaren genom det ingivna och &beropade materialet lyckats visa att
mirket genom anvindning forviirvat for registrering erforderlig srskiljningsformaga. Av det
aberopade materialet framgér att innehavaren alitsedan ar 1938 producerat choklad med
frasran och mellanfyllning under varumiirket KEXCHOKLAD (kéila: Nationalencyklopedin
sdkmotor www.ne.se atkomst den 22 september 2003 och den 14 december 2004). Det finns
ingen anledning att ifrigasitta att bolagets produkt linge varit marknadsledande framf6r
liknande varor som konkurrenter tillverkar (jfr Patentbesvirsriittens dom i mél nummer 99-
028).

Innehavaren har vidare bl a ingivit ett utlatande frdn Stockholms Handelskammares
varumirkesnimnd som baseras p& en marknadsundersékning utférd av TEMO AB under
vintern &r 2000. Antalet tillfrigade i undersSkningen &r statistiskt sakerstdlld och urvalet ir
riksomfattande samt avser den svenska befolkningen i &ldrarna 16-75 4r. Undersdkningen dr
ddrmed representativ for den kopande allménheten. Av marknadsundersdkningen framgar
det att av de tillfrigade personerna forvintade sig spontant 71 % att alltid fa en produkt frin
en viss tillverkare om de ber nigon annan att kpa KEXCHOKLAD. Efter att ha forevisats
en bild med sex varumirken fran olika producenter har 68 % av deltagarna i undersékningen
pa egen hand pekat ut att det 4r en produakt fran innehavaren de forvintar sig att f nir de ber
nigon annan att handla KEXCHOKLAD &t dem. Drygt 61 % ansig att endast innehavarens
produkt kallas KEXCHOKLAD. Undersokningen visar saledes att en majoritet av
konsumenterna uppfattar KEXCHOKLAD som ett varumérke tillhdrande innehavaren.
Dirmed framstir KEXCHOKLAD for den képande allménheten primért som ett
varukadnnetecken under vilket innehavarens vara tillhandahalls. Begreppet har siledes
forlorat sin, for den aktuella varutypen, primért beskaffenhetsangivande innebord. PRV
finner vid en samlad beddmning att det ir kiarlagt att KEXCHOKLAD forvérvat for
registrering erforderlig sirskiljningsférmaga.

Med hinvisning till vad som anftrts ovan finner PRV att hinder for att varumirkes-
registreringen bestér inte foreligger. Foljaktligen utg6r invindningen inte ngot hinder mot
registreringen. Inviandningen skall darfor avslas.

Beslutat den 1 7 OEC 2004

i i)

Ulrika Axelsson

Karolina Hedbetrg—
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall p&ra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den éndring i
beslutet som begdrs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran

beslutsdagen.




