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INVANDARE

G Costa & Company Limited
Unit VI

Quarry Wood Industrial Estate
Aylesford

Storbritannien

OMBUD
H Wagner & Co Aktiebolag Ex
Norra Vallgatan 72 . Patent 0ch registreringsverket

211 22 Malmé 2085 04 ; g
INNEHAVARE

- Svensk Risimport AB
Fakturavigen 10
175 62 Jérfilla

OMBUD

White & Case Advokat AB
Box 5573

114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 348 842 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invandningen avser varumérket DOUBLE DRAGON (i figur) med registreringsnummer
348 842, dtergivet nedan, som registrerades den 21 september 2001 avseende konserverade,
torkade och kokta gronsaker sisom morbtter, majs (mini), bambuskott, sockerirtor, grona
bénor, champinjoner, béngroddar, sparris, i klass 29, samt te, ris, pasta, vermiceller, socker,
kaffe, vinéiger, sdser (smaktillsatser), nudlar, i klass 30. Mirket utfores med gul botten, bla
ram samt bli drakar.

Varumirke nr 348 842
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Inviindaren yrkar att registrering 348 842 skall hivas, och har till stéd harfor anfort 1 forsta
hand att sagda mérke &r forvixlingsbart med sévil dennes registrerade varumirke 327 450
som med ett varumirke vilket anvints av denne i Sverige sedan 1997. Varumérkes-
registrering 327 450, vilket aterges nedan, avser kott, konserverat eller pa burk;
kottprodukter for livsmedel; kottsafter och kottsédser; fisk, tonfisk och vilt; konserverade,
torkade och tillagade frukter och gronsaker, gronsakssafter for matlagning, konserverade
drtor, konserverade sojabdnor for livsmedel, tomatsés for matlagning, tomatpuré,
konserverade tryfflar, gronsaks- eller vegetabiliska sallader, vegetabiliska soppreparat,
soppor; buljong, buljongpreparat, buljongkoncentrat; kéttsoppa, kottsoppekoncentrat, torkad
kokosnét, kokosnétm;jiélk (konserverad), kokosnGtsmor, gislever, patéer och pastejer,
pickles, dttiks- eller inlagd gurka; torkade tradgardsdrter och kryddviixter; gelatin for
livstnedel; geléer, sylter och marmelader; olivolja, kokosolja, majsolja, atliga oljor,
sesamfréolja, solrosolja for livsmedel, kokosfett; dgg, dggpulver; majonnis; behandlade
nétter, behandlade jordnétter, jordnétssdr, i klass 29, samt aromatiska preparat for
fédoémnen, chutney, ingefira, siser, soppsmakidmnen; senap, viniger; kryddor och
kryddblandningar sdsom torkade kryddor och salt for matlagning, sellerisalt, kryddsalt och
koksalt, peppar, currypulver och kapris; jisémnen for pastor; pasta och pastaprodukter sisom
pasta for soppor, nudlar, vermiceller, bandvermiceller eller spagetti och currypasta;
semolinagryn, ris, poppadums; frukostflingor och flingor av spannmal for livsmedel,
majsmjdl, mjolhaltig degmassa for livsmedel, mjilbaserade matritter, fortjockningsmedel
for matlagning; te, kaffe, honung, melass (s6tningsmedel) for livsmedel, sirap; bréd, kex,
kakor, skorpor; étliga tirtgameringar, mynta for konfektyrer, pepparmyntsotsaker; tértor,
pajer, puddingar och mjdlbaserade konfektyrer, i klass 30, '

Varumirke 327 450

Till stdd hérfor har invindaren anfort att de varor som innehavarens mérke avser ir av
liknande slag som de varor som dennes mirken omfattar och vidare att mirkeslikhet mellan
de motstiende miérkena foreligger. Inviindaren har anfort att dennes mirke under
registreringsnummer 327 450 bestdr av orden BLUE DRAGON placerade i filt som omges
av en ram som p4 ena sidan flankeras av en drake i vertikal position, och vidare att dennes
dberopade mérke, sisom det anviinds, uppvisar sagda text i blatt placerad i gula filt omgivna
av en bld ram och dér den flankerande draken &r bla. I anslutning hértill har invindaren
anfort att innehavarens mirke likaledes bestér av tvé ord, DOUBLE DRAGON, vilka &terges
i ett félt som omges av en ram och som flankeras av tva drakar i vertikal position.
Invéndaren har givit in visst material i form av kopior av annonser for att ska pévisa att det
av denne anvinda varumirket med ovan angivna fargsittning ir inarbetat. Denne har vidare
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anfort att risken for forvaxling friimst bestar i en begreppsmassig likhet de motstiende
mirkena emellan och har i anslutning hértill pdmint om att man i samband med en
forviixlingsbedomning skall ha i beaktande att omséttningskretsen inte alltid har méjlighet
att samtidigt jamfbra olika mirken.

Invindaren har hirutdver i andra hand av formella skil framhéllit en annan omstandighet till
omprdvning av den varumérkesregistrering om vilken hir ar friga. Invindaren har nimligen
efter att ha gtt igenom akten for den ansékan som sedermera ledde till registrering funnit att
innehavaren i ett svaromal hiivdat att mérket 4r inarbetat. Invindaren har framfort teorin att
denna péstddda inarbetning kan ligga till grund for registreringen, vilket i forekommande fall
ir felaktigt d3 den pastidda inarbetningen hinfor sig till ett annat mérke &n det nu aktuella.

Innehavaren av varumérket om vilket hér ir friga har bestritt grunderna for invindningen
och har till stod harfor anfort att dennes mirke inte ar forvaxlingsbart med det av invandaren
dberopade registrerade varumérket och vidare att det inte heller foreligger formella skal att
omprova registreringsbeslutet, Till stéd for sin talan har innehavaren anfort att denne sedan
tidigare 4r innehavare av ordmirket DOUBLE DRAGON, varfor frigan vad galler
forviixlingsbedémningen i det aktuella drendet ror hur starkt det varumiirkesréttsliga skyddet
ar for avbilder av “klassiska” asiatiska drakar i kombination med ordet DRAGON och ett
¢ller flera andra ord. Innehavaren har vidare gjort gillande att skyddsomfinget for de i de
motstiende méirkena ingdende drakarna torde vara mycket begrinsat di dessa syftar till att
antyda ett dsterldndskt ursprung. Vidare har innehavaren anfort att de motstiende mirkena
som helhet skiljer sig it pd sé siitt att forvixlingsrisk &r utesluten. Vad sedan galler
invindarens begéran om att PRV skall omprdva sitt beslut att registrera varumérket om
vilket hiir &r friga har innehavaren bestritt att den forre dger sddan riitt, dd denne inte ens har
pastétt att PRV begitt ndgot formellt fel i samband med prévningen.

Inviindaren har i genméle anfort att dennes mérke inte bara #r registrerat utan till yttermera
visso vil inarbetat, varfor kombinationen av de olika i mérket ingdende delarna dr mycket
kénd inom omséttningskretsen. Invandaren har vidare anfort att dennes
varumdrkesregistrering, s8 som det primért anvénds, bestér av en upprittstiende bl drake
placerad vid sidan om ett filt med orden BLUE DRAGON, vilket ytterligare understryker
den association som bilden ger. Harefter har invéindaren anfort att innehavarens mirke ir
uppbyggt pd samma satt, nimligen drakar vid sidan om ett filt med en text som understryker
den association som bilden ger. Av detta foljer, enligt inviindaren, att det foreligger en
konceptuell likhet mellan de motstdende mirkena som forstirker forviixlingsrisken.

Innehavaren har gitt i genmile och dérvid anfrt att varumirken forestillande drakar torde
ha ett begrinsat skyddsomféng, sérskilt om de avser varor av asiatiskt ursprung, vilket
ytterligare understryks av det faktum att varumirken innehdliande drakmotiv ir mycket
vanliga, inte minst vad giller varor i nu aktuella klasser. Denne har vidare anfort att
drakmotivet i invéindarens mérke inte kan betraktas som sérpriglat eller sirdeles fantasifullt,
varfor dess figurmoment inte tillfor mirket néimnvird distinktivitet.

SKAL
Ett varumirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen inte registreras om

mirket dr forvixlingsbart med, sdvitt nu 4r av intresse, ndgon annans varumérke som ar

registrerat efter tidigare ansdkan eller med n&gon annans varukénnetecken som #r inarbetat
da ansékan om registrering gors.
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Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kinnetecken forvixlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frégan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tvd varumérken skall avgoras efter
en helhetsbedémning i vilken alla omstandigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas. Beddmningen av forvixlingsbarheten mellan kinnetecken skall géras med
tillimpning av den s.k. produktregeln. Av denna foljer att kravet p4 mirkeslikhet blir mindre
om de varor/tjinster som kinnetecknen anvéinds for 4r i stort sett desamma och — omviint —
att det inte stalls s stora krav pé varuslagslikheten om mérkena &r identiska, for att
forvaxlingsbarhet skall anses vara fér handen.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck miirkena formedlar. Hansyn
skall dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmassigt inneh4ll. Vidare skall, vid en dylik
forvixlingsbeddmning, risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det
rader ett samband mellan varumérkena beaktas.

PRV gér foljande bedomning.

Enligt 27 § forsta stycket forvaltningslagen skall en myndighet - om den finner att ett beslut,
som den har meddelat som forsta instans, dr uppenbart oriktigt p& grund av nya
omsténdigheter eller av nidgon annan anledning - indra beslutet. Det krivs dock att det kan
ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel fSr nigon enskild part.

Oavsett om det material som skanden i ansSkningsérendet (innehavaren i forevarande
inviindningsérende) gav in har legat till grund for registreringen, méste det anses vara till
nackdel f6r denne om registreringsbeslutet skulle omprivas, di det inte kan halias fr visst
att det gynnande beslutet har utverkats genom vilseledande uppgifter. PRV:s bedémning ér
darfor att verket inte har befogenhet att p4 anforda grunder vidta den rittelse som begirts av
invindaren. Med anledning hérav kan inte invéndarens andrahandsyrkande bifallas.

Vad sedan giiller invéindarens forstahandsyrkande anfor PRV foljande. Inledningsvis
konstateras att det rdder god likhet i varuméirkesrittslig mening mellan de varor som
innehavarens varumérkesregistrering avser och de varor som invéndarens
varumirkesregistrering omfattar. Vad dérefter giller markeslikheten kan foljande anforas.
Innehavarens figurmirke foreter likheter med det av invindaren Sberopade registrerade
varumirket i s métto att de béda innehéller ordet DRAGON och ett figurmoment i vilket tvi
drakar respektive en drake ingdr. De motstdende mirkena ar vidare uppbyggda p3 samma
stt ddrigenom att texten &r dtergiven i ett av en ram avgriinsat falt. Orden DOUBLE och
BLUE skiljer sig visserligen &t i visuellt och fonetiskt hinseende. Verket finner dock att det

foreligger tillricklig konceptuell likhet mirkena emellan for att de dvriga skillnaderna skall
anses triada i bakgrunden.

Vad betréffar frigan om eventuell férviixlingsrisk mellan innehavarens mirke och det av
invindaren &beropade mirket si som det anvinds anfors foljande. Av det material som
invéindaren givit in i drendet framgar att dennes kéinnetecken mycket riktigt har anvénts i
Sverige. Diremot finner PRV att det av sagda material inte kan siigas vara visat att det av
invindaren &beropade kinnetecknet var inarbetat vid tiden for innehavarens ansékan om
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registrering av det varumérke om vilket héir ér friga, varfor det inte utgdr hinder mot
registreringens fortsatta bestand.

Mot bakgrund av det ovan anforda finner emellertid PRV, vid en samlad bedémning av de
motstiende registrerade varumaérkena och med beaktande av principen om den bleknande
minnesbilden, att det foreligger en risk for att de tilltankta avndmarna av varorna genom
association uppfattar att det rdder ett samband mellan innehavarna av de tva
varumérkesregistreringarna ifriga, och att den av invéndaren dberopade
varumérkesregistreringen sdledes utgor hinder for att Ita innehavarens registrering besti.

Registreringen skall dérfor upphévas.

Beslutat 2 g APR 2005

&gl

Bengt affak

avid

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesviérsrétten, men séndas till Patent- och regi streringsverket. Box 530,
826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som Sverklagas och den indring i

beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi ménader frin
beslutsdagen.




