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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstiende
nummer angivna internationella registreringen med stod av 56 § forsta stycket
varumirkeslagen (1960:644) skall gilla i Sverige.

ARENDET

Inviindningen avser varumérket AQUARELLE registrerat for scented water, deodorants,
essential oils, cosmetic creams, pencils for cosmetic use, cosmetic products for eyelids,
cosmetic products for eyelashes, nail polish, make-up pencils for eyelids, eau-de-Cologne,
hair colorants, perfumes, toothpastes, make-up products for the eyes, non-medicated mouth
care products, soaps, make-up, eau-de-toilette, cleansing milk, colorants for toilet purposes,
lipstick, shampoos, klass 3, och vitamins, medicines for human purposes, lotions for medical
purposes, medicinal herbs, washing products for medical purposes, chemical
pharmaceuticals, klass 5.

Invindaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall
gillai Sverige. Till stdd for sitt yrkande har invindaren i allt vésentligt anfort foljande.
Innehavarens varumérke ar forvixlingsbart med de efter tidigare ansokningar registrerade
varumirkena AQUAFRESH, med registreringsnummer 146131, for tandvirdspreparat, klass
3, AQUAFRESH, Atergivet nedan, med registreringsnummer 207390, for tandvardsmedel
och schampo, klass 3, och portortionsbehallare for toalettpreparat och kosmetiska produkter,
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klass 21, AQUAFRESH, med registreringsnummer 220529, for tandborstar, nagelborstar,
hirborstar och andra toalettredskap for personligt bruk, klass 21, AQUAFRESH, med
registreringsnummer 225629, fér samtliga varor, klass 3, AQUAFRESH, med
registreringsnummer 301750, for samtliga varor i klasserna 5 och 30, AQUAFRESH
WHITENING, med registreringsnummer 320957, for kemitekniska toalettartiklar,
tandpulver, -krim och -pastor, munvatten (¢j medicinskt), klass 3, AQUAFRESH
PROTECT, med registreringsnummer 324792, for ickemedicinska toalettpreparat;
tandpulver, -krim och pastor; munvatten, ej medicinskt, klass 3, farmaceutiska och
medicinska preparat och substanser for humanbruk, klass 5, tandtrad, klass 10, tandborstar,
klass 21, och godsaker, diri inbegripet pastiller och tabletter, klass 30, AQUAFRESH,
itergivet nedan, med registreringsnummer 325693, for icke-medicinska toalettpreparat,
tandpulver, -kriim och -pasta, munvatten, klass 3 och tandborstar, klass 21, AQUAFRESH
TRIPLE PROTECTION, itergivet nedan, med registreringsnummer 328519, for icke-
medicinska toalettpreparat, tandpulver, -krdm och -pasta, munvatten, klass 3 och tandborstar,
klass 21, AQUAFRESH MILD’N MINTY, étergivet nedan, med registreringsnummer
330492, for icke-medicinska toalettpreparat, tandpulver, -krim och -pasta, munvatten, klass
3 och tandborstar, klass 21 och AQUAFRESH NATURAL WHITENING, med
registreringsnummer 345307, for tuggummi och pastiller for medicinska dndamél, ndmligen
for tandhygien, klass 5. Darutéver dr innehavarens varumirke forvaxlingsbart med de efter
tidigare ans6kningar registrerade gemenskapsvarumérkena AQUA FRESH, dtergivet nedan,
med registreringsnummer 654640, for dentifrices, klass 3, AQUA FRESH, tergivet nedan,
med registreringsnummer 654673, for dentifrices, klass 3, och AQUA FRESH, atergivet
nedan, med registreringsnummer 654798, for dentifrices, klass 3. Innehavarens varumarke &r
dven forvixlingsbart med invéndarens inarbetade kinnetecken AQUAFRESH. De varor som
innehavarens internationella registrering avser dr identiska och/eller mycket lika de varor
som invéndarens nyssnimnda registreringar och gemenskapsregistreringar liksom inarbetade
kinnetecken avser. Varumérket AQUARELLE bestar av ett ord utgdrande tvé stavelser
AQUA samt RELLE liksom invindarens varumarken. Dirtill domineras mérket av forledet
AQUA i likhet med invdndarens dberopade rittigheter. Det dominerande forledet AQUA éar
alltsa identiskt med forledet i samtliga av invindarens angivna varumérken. Efterledet —
RELLE kan inte anses medfora att varumirket AQUARELLE skiljer sig tillréckligt frin
invandarens varumérken. Férvisso skiljer sig betydelsen av ordet AQUARELLE négot frdn
AQUA FRESH. Dock har de den gemensamma hénsyftningen pa vatten och frischhet i
relation till hygienartiklar. Dirtill forknippas det dominerande ordet AQUA med
invindarens varor.

Vidare har invindaren dberopat att invindarens varumirken har anvénts i mycket stor
omfattning och under en betydande tid. Invindarens varumairken ir sedan linge vilkénda i
sévil Sverige som stora delar av §vriga vérlden och &r s kallat notoriskt kiinda. Detta
framgar bland annat av den stora mingd varumdirkesregistreringar som inkluderar orden
AQUA FRESH eller AQUAFRESH och som invéindaren har i de flesta av virldens lander.
Dessa marken har forvirvat en exceptionellt hdg grad av sirskiljningsférmaga — speciellt vad
giller tandvardsprodukter, vilket ytterligare forstarker risken att varuméarket AQUARELLE
forvixlas med invandarens dldre varumirkesrittigheter. Invindaren har byggt upp en kéind
varumirkesserie vari sirskilt ordet AQUA men dven orden AQUA och FRESH liksom
AQUAFRESH ir centrala. Varumarken som innehéller ordet AQUA med eller utan tillégg
fSr varor av det slag som anges i registreringen f6r AQUARELLE riskerar tveklost att
uppfattas ingd i denna vilkdnda varumérkesserie, jamfor till exempel Patentbesvérsrattens
uttalande 1 mal rorande hinder mot varumérkesregistrering av McPizza, McOstrich etc.
Vidare har innehavaren valt att marknadsftra sina varor under varumérket AQAUARELLE
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med utféranden liksom forpackningar som ar i princip identiska med invéndarens
varumarken respektive férpackningar.

Invindaren har dven anfort att kinnetecknen AQUAFRESH respektive AQUA FRESH har
ett utdkat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen. Kénnetecknen é4r s val ansedda i
Sverige att anvindningen av varumirket AQUARELLE for de registrerade varorna skulle
dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for sérskiljningsformégan eller anseendet
for invindarens varuméirken innehillande orden AQUA FRESH.

Slutligen har invindaren &beropat att innehavaren vid tidpunkten for designeringen av den
internationella registreringen hade vetskap om invindarens anvéindning av varumérken
innehallande orden AQUA FRESH respektive AQUAFRESH for bland annat varor i klass 3.
Innehavaren har inte anvint sitt varumirke innan tidpunkten d4 invéindarens varumérken
togs i bruk. Det far anses klarlagt att innehavaren har kint till invindarens anvindning av
ndmnda varumirken av foljande skil. Inviindarens varumérken &r vél kiinda bland
konsumenter i virlden och framfor allt bland foretag i branschen for hygienprodukter som
omfattar bland annat tandvardsvaror. Att innehavaren inte bara har valt ett ordvarumérke
som &r pafallande likt det mycket kinda varumérket AQUAFRESH utan dven valt dels en
utformning av varumirket samt en forpackning for produkterna som &r i princip identisk
med inviindarens rittigheter och forpackning, dels en varumérkesserie vars uppbyggnad i
princip ir identisk med den serie som invindaren byggt upp, stoder att designeringen av den
internationella registreringen skett med vetskap om invéndarens tidigare anvindning av de
namnda éldre varumdérkena.

Invindaren har ingivit en forteckning 6ver varumirkesregistreringar for AQUAFRESH och
AQUA FRESH i olika linder, utdrag frin innehavarens hemsida www.sts.bg samt kopior av
innehavarens och invéndarens forpackningar.

Invindarens varumairke nr 207390  Invindarens varumirke nr 325693
(Mérket ar utfort i fargerna vitt,
blatt och rott)
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Invéndarens varumaérke nr 328519 Invindarens varumirke nr 330462

Invéndarens gemenskapsvaruméirke Invdndarens gemenskapsvarumérke
nr 654640 (Mérket ar utfort i firg) nr 654673 (Mérket dr utfort i firg)

Invéndarens gemenskapsvarumirke
nr 654798 (Mirket ar utfort 1 farg)
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Innehavaren av den internationella registreringen har yrkat att PRV skall besluta att den
internationella registreringen skall gélla 1 Sverige och har i allt vasentligt anfort foljande.
Det dr uppenbart att det latinska ordet for vatten — AQUA — ar ett populért prefix for
varumirken i klass 3. Ordets betydelse torde vara vilkind for majoriteten av det svenska
folket och har dérfor i sig sjilvt inte nigon storre sirskiljningsférméga, vilket den stora
mingden av varumdrken innehéllande ordet AQUA visar. Varken fonetisk, visuell eller
associationsmdssig likhet freligger mellan de motstidende varumairkena. Det foreligger
olikheter mellan efterleden ~-RELLE respektive -FRESH. Dirtill kommer att innehavarens
varumirke AQUARELLE har en kéind dubbelbetydelse, ndmligen en méining gjord i
vattenfirger. Det forhallandet att det fdrsvenskade ordet stavas AKVARELL torde helt sakna
betydelse, eftersom dven den latinska stavformen méste anses vélkédnd for det svenska folket.
Inte bara latinska sprik som franskan har anammat den ursprungliga stavningen utan tili och
med virldssprik som engelskan och tyskan har gjort likadant. Innehavaren r medveten om
att invindarens varuméirke AQUAFRESH ir vilként for tandkrdm i Sverige men detta
forhéllande skall inte paverka en beddmning av forvixlingsbarhet. Dock bestrids att
invindarens varumirke AQUAFRESH skulle vara notoriskt vilként i Sverige. Négot
underlag for detta har inte ingivits i drendet. Invéindarens pastiende om efterapningar av
forpackningar och dylikt bestrids. Sddana frigestéllningar tillh6r snarare
marknadsforingslagstifiningen och 4r inte relevanta i detta renodlade varumérkesérende.
Invindarens péstdende att innehavaren har ként till invéndarens anvéndning av sina
varumirken skall limnas utan avseende eftersom nigon bevisning hirom inte har framlagts.
Vidare har invindaren bland annat forlorat en invindningsprocess mot innehavarens
internationella registrering 1 Danmark. Foérvaxlingsbarhets ansags inte foreligga, trots att man
enbart diskuterade varuslaget tandkram. I merparten av de designerade linderna har
innehavarens varumérke registrerats och i de flesta fall utan nigra som helst problem.

SKAL

Ett varumirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras om
mirket ir forvixlingsbart med nigon annans varumérke som #r registrerat efter en tidigare
ansdkan eller med ndgon annans varukinnetecken som &r inarbetat da ansdkan om
registrering gors. Ett kinnetecken anses inarbetat, om det hér i landet inom en betydande del
av den krets till vilken det riktar sig r kint som beteckning for de varor som tillkandahalls
under kinnetecknet, 2 § tredje stycket samma lag. Likasa foreligger enligt 14 § forsta stycket
9 punkten samma lag registreringshinder om mirket r forvixlingsbart med ett
gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare
ansdkan,

Enligt 14 § 1 stycket 7 punkten varumirkeslagen fér ett varumérke inte heller registreras om
det &r forvixlingsbart med ett varukinnetecken som vid tiden for anstkan anvinds av ndgon
annan samt ansokan gjorts med vetskap om detta och sdkanden inte anvént sitt varumirke
innan det andra kinnetecknet togs i bruk.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen skall kinnetecken anses forviixlingsbara endast om
de avser varor av samma eller liknande slag. Férviaxlingsbarhet kan enligt 6 § andra stycket
samma lag dven &beropas till formén fOr ett kdnnetecken som &r vil ansett hir i landet, om
anviindningen av ett liknande kiinnetecken skulle dra otillbdrlig fordel av eller skulle vara till
forfang for det vill ansedda kdnnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende.
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PRV gér f6ljande bedomning.

Inledningsvis konstateras att det rader likhet i varumérkesréttsligt hinseende mellan de varor
som innehavarens registrering avser i klass 3 samt de varor som invindarens registreringar
avser i Klasserna 3, 5,-10 och 21. Vidare rader det likhet i varumérkesrittsligt avseende
mellan de varor som innehavarens registrering avser i klass 5 och de varor som invéandarens
registreringar avser i klasserna 3, 5, 10, 21 och 30. Vad betriffar mérkeslikheten anfbrs
féljande. Det foreligger visuella, associations- och uttalsméssiga skillnader mellan de
motstiende varumérkena. Associationsmassigt skiljer sig varumérkena at genom att orden
AQUA FRESH och AQUAFRESH som ingér i inviindarens varumiirken ndrmast associeras
till vatten och frdsch medan det engelska och franska ordet AQUARELLE, som betyder
akvarell pa svenska, associeras till en konstnarlig méalning med icke tickande vattenfdrg pa
ljus botten. Uttalet av efterledet RELLE i innehavarens varuméarke skiljer sig markant frin
uttalet av efterledet FRESH i invéindarens varumirken. Vad avser invindarens pastaende att
innehavarens varuméirke AQUARELLE riskerar att uppfattas som att det ingér i invéandarens
valkdnda varumérkesserie anfors f6ljande. En forutsittning for att innehavarens varumirke
skulle kunna uppfattas som ingende i invéndarens varumarkesserie &r att omséttnings-
kretsen kénner till anvindningen av varumérkesserien och darvid uppfattar den
gemensamma bestindsdelen AQUA som ett klart uttryck for att ett kommersiellt samband
foreligger. Invindaren har inte ingivit ndgon utredning som visar anvindningen av de |
varumérkesserien ingdende varumirkena. Dirutéver forekommer ordet AQUA ocksa i
varumérken for tandvardsprodukter i klass 3 som innehas av andra néringsidkare #n
invéndaren. Det 4r sdledes inte styrkt att omsittningskretsen uppfattar varumarket
AQUARELLE som en bendmning p4 en produkt hirrérande fran invindaren och att
varumérket AQUARELLE foljaktligen ingér i invindarens varumarkesserie. Jimfor
Patentbesvérsritten avgéranden i mal nr 97-707 (MC OSTRICH) samt 96-484 (MCPIZZA).
PRV finner att de motstaende varumarkena vid en helhetsbedémning inte 4r att anse som
forvéxlingsbara enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen.

Invéndaren har dven gjort géllande att ordet AQUAFRESH samt orden AQUA FRESH vid
tidpunkten for designeringen av den internationella registreringen var for invéindaren
inarbetade kénnetecken. Till stéd hdrfor har inviindaren bland annat uppgivit att invindarens
kinnetecken sedan lange &r vilkédnda i svil Sverige som i stora delar av virlden. Detta
framgdr enligt invindaren bland annat av den stora méngd varumérkesregistreringar som
inkluderar orden AQUA FRESH eller AQUAFRESH. Nagon néirmare utredning som visar
de av invindaren angivna uppgifterna har dock inte tillforts drendet varfor de angivna
uppgifterna inte visar att kénnetecknen AQUA FRESH respektive AQUAFRESH var
inarbetade vid den aktuella tidpunkten.

Eftersom invindaren inte har visat att orden AQUAFRESH respektive AQUA FRESH #r for
invéndaren inarbetade kdnnetecken i Sverige har kinnetecknen i sig inte heller ett utékat
skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen.

Vad giller fragan huruvida hinder foreligger enligt 14 § forsta stycket 7 punkten
varumirkeslagen anfors féljande. Som PRV har konstaterat ovan &r de motstdende varu-
mirkena inte att anse som forvixlingsbara. Darutéver dr det inte visat att innehavaren har
kant till att kdnnetecknen AQUA FRESH eller AQUAFRESH anvéndes av invédndaren vid
tidpunkten for designeringen av den internationella registreringen. Enbart férekomstgn av ett
antal varumirkesregistreringar i olika lander &r inte tillréckligt f6r att visa ond tro. Hinder
mot registrering foreligger saledes inte enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumirkeslagen.
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Med hénvisning till vad PRV har anfort ovan utgdr invandningen inte nigot hinder mot den
internationella registreringen. Den internationella registreringen skall darfor gilla i Sverige.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva méanader frin
beslutsdagen.




