PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATEHMT~ OCH REGISTAERIMOGSVERKET

Invindningsidrende nr 2000/0186/0001

INVANDARE

Growseed Aktiengesellschaft
Aculestrasse 5
9490 Vaduz

Liechtenstein

OMBUD

Bengt Nihlmark Eip. Pton ki RUE G
Kungsgatan 33 ) et
111 56 Stockholm 005 -n4- 04

INNEHAVARE

MalacoLeat Aktiebolag
205 42 Malmd

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101

104 35 Stockholm

En skrivelse vardera frdn invindaren och innehavaren bifogas bestutet.

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 341 578 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkestagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumarket 341 578 PIM-PIM som registrerades den 20 oktober 2000
avseende kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, katfeerséttning; mj6l och
niringspreparat tillverkade av spannmal, brod, konditorivaror och godsaker, glass, honung,
sirap; jist, bakpulver, salt, senap, vindger, sdser (smaktillsatser); kryddor; 1s, 1 klass 30, 6l
mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och
-juicer; safter och andra koncentrat for framstéillning av drycker, i klass 32.

Inviindaren yrkar att registrering 341 578 skall hdvas i sin helhet, och har till stdd héarfor
anfort att innehavarens mérke ér forvixlingsbart med det for denne efter tidigare ansdkan
registrerade varumérket 347 845 PIM POM avseende slickepinnar i klass 30. Vidare har
invandaren anfort att, for det fall atit PRV finner att de tvd motstaende markena kan
samexistera, skall dven dennes registrering PIM POM, mot vilken innehavaren i detta drende
har invént, bestd. Slutligen har invéindaren upplyst om att innehavarens
varumérkesregistrering nr 35 102 PIM-PIM avseende, sdvitt hir dr av intresse, tuggummi 1
klass 30, den 6 mars 2001 har aviorts ur varumérkesregistret pa innehavarens begéran efter
att invindaren vid Malmé tingsrétt vickt talan om hidvning p.g.a. utebliven anvindning.
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Innehavaren av varumérke 341 578 har bestritt grunderna {or invéindningen och har till stod
héarfor anfort att denne, vid sidan av den numera avidrda registrerade riittigheten, ocksa ir
innehavare av det inarbetade varumérket PIM-PIM, vilket utgér hinder mot det av
invindaren aberopade mérket PIM POM, varfor en protest har givits in under
ansOkningstorfarandet samt invandning givits in efter registrering av det av invandaren
aberopade varumérket. Innehavaren har uppgivit att mérket PIM-PIM bar anvints
kontinuerligt for mjuka karameller sedan 1932, och har for att s6ka pavisa att sagda mérke 4r
inarbetat givit in visst material, déribland férséljningssiffror for bl.a. dren 1992-2000, kopior
pé reklammaterial som anvénts under aren 1990-2000, prislistor som strécker sig atminstone
sé langt tillbaka i tiden som 1958, kopior ur rapporter av marknadsundersdkningar utférda
under dren 1958, 1965, 1977/78, 1985 och 1989. Vidare har innehavaren erinrat om att
dennes registrering nr 35 102 var i kraft da beslut om registrering av mérket om vilket hér ir
fraga fattades och att det dldre, numera avforda, mérket till fullo blockerade invéndarens
ansdkan om registrering av varumérket PIM POM. Slutligen har innehavaren framkastat
teorin att handldggaren vid PRV var medveten om att varumérket PIM-PIM ér ett gammalt
och villkint mérke och att registrering av detsamma endast skulle utgora en bekriftelse av en
redan befintlig och viletablerad ensamrétt. Innehavaren har efterlyst ett mindre formalistiskt
synsitt och framfort att varumérkesgranskning utan hinsyn till faktiska och uppenbara
marknadsfaktorer varken torde vara till gagn for konsaumenter, mérkeshavare eller
Patentverket.

PRV noterar att innehavaren har dndrat firma och anmélt nytt ombud efter det att
skriftviixlingen i invindningsdrendet fullbordats men innan beslut 1 drendet fattats.

SKAL

Ett varuméirke fér enligt 14 § forsta stycket 6 punklen varumirkeslagen inte registreras om
mirket dr forvixlingsbart med, sivitt nu fr av intresse, ndgon annans varumarke som &r
registrerat efter tidigare ansOkan. Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumaérkeslagen
anses kiinnetecken {Orvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frigan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tvA varumérken skall avgoras efter
en helhetsbedémning 1 vilken alla omstéindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis erinras om att PRV efter invindning har att upphéva registreringen om det
finns ndgot hinder mot denna, men avsla invindningen om det inte finns ndgot hinder mot
registreringen. Ndgon provning av om det av innehavaren pastitt inarbetade kiinnetecknet
utgdr hinder mot den varumérkesregistrering vilken dberopas som hinder i férevarande
invindningsirende skall sdledes inte goras i aktuellt drende, di den av invéndaren dberopade
grunden for invéindningstalan utgdrs av en tidigare registrerad rittighet. (Jfr PBR:s dom i mél
nr 00-217.) Den ensamriitt som forvérvats genom registrering av ett varumérke anses 1
princip vara giltig och ha rittsverkan till dess registreringen blivit hivd antingen genom ett
avgbrande av allmin domstol som vunnit laga kraft eller i administrativ ordning inom ramen
for inviindningsforfarandet (21 och 25 §§ varumérkeslagen). Sa ldnge registreringen &r i
kraft giller siledes ensamriitten dven om det i praktiken kan ha forelegat ett
registreringshinder redan nér den beviljades.



PRV

PATENT~ OCH REGISTHEIRINGSVERKEY

PRYV har dirfor vid en forvixlingsbeddmning att utgd ifrin att 1 varuméarkesregistret intagna
kannetecken dr giltiga och har skydd med den tidsprioritet som normalt féljer av
ansokningsdagen mot att ett ddrmed forvixlingsbart kdnnetecken medges registrering.
Nagon fornyad beddmning i ett senare invindningsérende av om en bestdende dldre
registrering dr hailbar eller inte skall saledes inte gbras.

Vad giller forvixlingsbeddmnimgen mellan de tvé 1 drendet motstdende méirkena kan
féljande anféras. Det konstateras att det rader likhet vad géller varuslagen som de tva
motstdende mirkena omfattar. Hirav f6ljer att varuslagslikhet 1 varumérkesrittslig mening &r
for handen. Vad sedan giller mérkeslikheten anfors foljande. Innehavarens mirke bestar av
texten PIM-PIM, alltmedan det av invéndaren aberopade mirket utgdrs av texten PIM POM.
De enda ¢lement som skiljer de motstdende mérkena at dr att innehavarens mérke innehéller
ett bindestreck och att den andra stavelsens vokal ér ett i, alltmedan invindarens miérke
istéllet f6r ett bindestreck uppvisar ett mellanstag och att andra stavelsens vokal &r ett o.
Mirkena fér sfigas forete betydande likheter, sdval visuellt som fonetiskt, varav foljer att
dven mérkeslikhet &r for handen.

Mot bakgrund av det ovan sagda finner PRV vid en helhetsbeddmning att forvixlingsrisk de
motstdende mérkena emellan dr f6r handen, och att den av invindaren aberopade
varumérkesregistreringen utgor hinder for att 1ata registreringen bestd. Registreringen skall
dartor upphéivas.

0 4 APR 2005

Beslutat

ngd H@V 5

-

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora 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 somn dverklagas och den dndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader fran
beslutsdagen.




