PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATEAT~ CLH REGISTRERINGSVERKET

Invéindningsirende nr 2001/0157/0001

INVANDARE

MalacoLeaf Aktiebolag
205 42 MALMO

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Growseed Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5

9490 Vaduz

Liechtenstein

OMBUD

Bengt Nihlmark
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkestagen (1 960:644).

ARENDET
Inviindningen avser varumérket 347 845 PIM POM som registrerades den 10 augusti 2001.
Registreringen avser slickepinnar i klass 30.

Invéndaren yrkar att registrering 347 845 skall hivas, och har till stéd harfor anfrt att
innehavarens mirke dr forviixlingsbart med dennes inarbetade varumérke PIM-PIM. En
protest mot innehavarens sedermera registrerade marke har givits in under
anstkningsforfarandet. Invéindaren har uppgivit att mérket PIM-PIM har anviints
kontinuerligt for mjuka karameller sedan 1932, och har for att séka pévisa att sagda miérke ar
narbetat givit in visst material, déribland férsialjningssiffror for bl.a, &ren 1992-2000, kopior
pé reklammaterial som anvints under aren 1990-2000, prislistor som stréicker sig dtminstone
sa langt tillbaka i tiden som 1958 och kopior ur rapporter av marknadsundersékningar
utforda under dren 1938, 1965, 1977/78, 1985 och 1989. Vad giller forvaxlingsbarheten har
invéindaren anfort att endast en bokstav skiljer mérkena at, och att varuslagen som de
motstaende méirkena omfattar &r av samma eller liknande slag, varfor mirkena vid en
helhetsbeddmning méste anses som klart férviixlingsbara. Harutover har invindaren anfort
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att denmes mérke torde kunna atnjuta skydd utanfor varuslagsgrinserna i enlighet med 6 §
andra stycket varumérkeslagen.

Innehavaren av varumérke 347 845 har bestritt grunderna {6r invéindningen och har till stéd
hirfor anfort att det enda invandaren kan dberopa ér langvarig anvéndning av sitt mirke for
varuslaget hallonbatar — dock icke for konfektyrer 1 stort. Innehavaren bestrider att
invandarens mérke atnjuter inarbetningsskydd som kan aberopas mot dennes mirke. Vidare
har innehavaren uttalat att, for det fall att PRV finner att de tva motstiende mirkena kan
samexistera, bitrdder denne uppfattningen under férutséttning att varuforteckningen

avseende invindarens mirke begrinsas till att omfatta "gelépastiller med hallonsmak
(hallonbatar)” i klass 30.

PRV noterar att invdndaren har &ndrat firma och anmélt nytt ombud efter det att
skriftviaxlingen 1 inviindningsarendet fullbordats men innan beshut i drendet fattats,

SKAL

Ett varumérke far enligt 14 § férsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras om
market &r forvixlingsbart med, savitt nu ér av intresse, ndgon annans varukédnnetecken som
ar inarbetat di ansokan om registrering gors. Ett kénnetecken anses inarbetat, om det hir
landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig 4r kéint som beteckning for
de varor som tillhandahalls under kiénnetecknet, 2 § tredje stycket varumérkeslagen.

Enligt huvudregeln 1 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kénnetecken forvixlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frigan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tva varumérken skall avgéras efter
en helhetsbeddmning i vilken alla omsténdigheter av betydelse 1 det enskilda fallet skall
beaktas.

Forviixlingsbarhet kan dven dberopas till férméan for ett kénnetecken som ar vil ansett hir i
landet, om anvindningen av ett annat liknande kdnnetecken skulle dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfdng for det vil ansedda kinnetecknets sérskiljningsformaéga eller
anseende, 6 § andra stycket samma lag.

PRV gor foljande bedomning.

Det konstateras inledningsvis att det rader likhet vad géller varuslagen som de tva
motstiende mérkena omfattar. Harav {oljer att varuslagslikhet 1 varumérkesréttslig mening ar
for handen.

Vad sedan géller mérkeslikheten anfors foljande. Innehavarens mérke bestéar av texten PIM
POM, alltmedan det av invindaren dberopade kinnetecknet utgdrs av texten PIM-PIM. De
enda element som skiljer de motstiende mérkena at dr att innehavarens mérke innehéller et
mellanslag och att den andra stavelsens vokal dr ett o, alltmedan invindarens mirke istillet
for ett mellanslag uppvisar ett bindestreck och att andra stavelsens vokal ar ett i. Mirkena tir
sdgas forete betydande likheter, savil visuellt som fonetiskt, varfor mérkeslikhet de
motstdende méirkena emellan foreligger.
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Av det material som inviindaren givit in 1 rendet framgér att dennes k#innetecken har
anvints sedan lang tid tillbaka. PRV héller det inte for osannolikt att det av invindaren
dberopade kinnetecknet dr att anse som ett inarbetat sddant, men finner likvil att det av
sagda material inte kan sfigas vara visat att sagda kinnetecken var inarbetat vid tiden fér
innehavarens anskan om registrering av det varumérke om vilket hér ar friga.

Mot bakgrund av det ovan sagda finner PRV att 6 § andra stycket varumérkeslagen jam{ord
med 14 § forsta stycket sjitte punkten sdledes inte utgdr hinder for att lata registreringen
besta.

Dérefter har verket att ta stdllning till huruvida det av invéindaren adberopade kéinnetecknet
skall anses vara 1 dtnjutande av skydd utdver varu- och tjdnsteslagsgrénserna i enlighet med
6 § andra stycket varumérkeslagen.

Sésom ovan konstaterats far det sgas framga av utredningen att invéindaren har anvint sitt
kénnetecken PIM-PIM under en l&ngre tid. PRV finner dock inte att utredningen kan séigas
visa att sagda kiinnetecken vid tiden for innehavarens anstkan hade anvints i sddan
omfattning i Sverige att det da var vl ansett i den mening som avses i 6 § andra stycket
varumarkeslagen.

Hinder mot registreringen foreligger dérfor inte enligt 6 § varumérkeslagen jaimford med
14 § forsta stycket sjétte punkten samma lag. Registreringen skall dérfor besta.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesviirsriitten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. 1 skrivelsen skall anges det beshut som &verklagas och den dndring 1
beslutet som begiirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader frin
beslutsdagen.




