¢
L)

. PRV | AVSLAG AV INVANDNING

FATENT~ OCH RESISTRERINGSVERKET

Invandningsérende nr 2003/0021/0001

i Exp, Patent- och registreringsverket
INVANDARE
Dole Food Company, Inc. 2005 -06- 14
Westlake Village, CA '
USA

OMBUD

Groth & Co KB
Box 6107

102 32 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invéindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumarkeslagen (1960:644),

ARENDET

Invéndningen avser varumarket DALE med registreringsnummer 358 750, vilket
registrerades den 26 november 2002 for mineralvatten (dryck) i klass 32.

Invandaren yrkar att registreringen skall hivas. Som grund f9r sin talan har invindaren
anfort att innehavarens marke ar forvixlingsbart med de svenska varumirkesregistreringarna
DOLE DOLE (i figur itergiven nedan) med registreringsnummer 80 534 avseende
konserverade frukter, konserverad fruktcocktail, konserverad fruktpuddingsfylinad och
frusen férsk frukt, i klass 29, samt konserverade fruktsafter och konserverade frusna
koncentrerade fruktsafter, i klass 32, DOLE (i figur &tergiven nedan) med
registreringsnummer 173 347 avseende konserverade frukter och gronsaker, i klass 29, samt
konserverade fruktsafter, i klass 32, DOLE med registreringsnummer 124 118 avseende
konserverade frukter, konserverad fruktcocktail, konserverade gronsaker, konserverad
fruktpuddingsfylinad, frusen firsk frukt och gronsakssaft for anvindning som niringsmedel,
i klass 29, samt konserverade fruktsafter, konserverade frusna koncentrerade fruktsafter samt
gronsakssaft for anvindning som dryckesvara, i klass 32, samt DOLE (i figur 3tergiven
nedan) med registreringsnummer 214 791 avseende kott, fisk, fjaderfa och vilt; kéttextrakt;
konserverade, torkade och inkokta frukter och gronsaker; sylter och geléer; igg;
mejeriprodukter med frukttillsatser; stliga oljor och fetter; salladssaser; konserver, i klass 29,
tapioka, sago, salt, senap, vinager och is, i klass 30, lantbruks-, triidgdrds- och
skogsbruksprodukter samt sid, ej ingdende i andra klasser; levande djur; firska frukter och
gronsaker; fréer och utsiden; viixter och naturliga blommor; néringsmedel for djur,
huvudsakligen baserade pa frukt; malt, i klass 3 1, samt §1; mineralvatten, kolsyrade vatten
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och andra icke alkoholhaltiga drycker med fruktsaft eller fruktessens som dominerande

tillsats, liksom fruktdrycker och -juicer; safter och andra fruktbaserade preparat for
framstéllning av drycker, i klass 32.

Varumiirkesregistrering nr 80 534

Varumirkesregistrering nr 173 347

Varumérkesregistrering nr 214 791

Till stéd for sin talan har invandaren anfort att denne har varumarkesskydd for det mycket
vilkéinda varumérket DOLE bade som ord och i visst figurutforande och omfattande varor i
klass 32 som dr mycket néra besliktade och/eller identiska med mineralvatten, Vidare har
invéndaren anfort att de motstdende mérkesorden ir mycket lika s&vil visuellt som
uttalsmissigt, d4 orden DOLE och DALE har lika manga stavelser och skiljer sig 4t endast
genom den andra bokstaven i respektive marke. Hirutdver har invindaren gort gillande att
likhetsbedomningen i forevarande fall maste gbras med beaktande av att det rir $1g om varor
som kdps i butik och under sidana forh&llanden att konsumenten inte alltid har tid att gora en
ingéende undersékning av tillverkarens identitet.

Innehavaren har delgivits invindningen for yttrande men ej 14tit sig avhora.

SKAL

Ett varurmiirke fir enligt 14 § forsta stycket sjétte punkten varumérkeslagen inte registreras
om det &r forvixlingsbart med, sévitt nu ir av intresse, ndgon annans varumiirke som &r
registrerat efter tidigare anstkan.
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Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kiinnetecken anses forvixlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frégan huruvida det fSreligger risk for forvixling mellan tv4 varumirken skall avgoras efter
en helhetsbeddmning i vilken alla omstéindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas. Vid en beddémning av varukiinneteckens forviixlingsbarhet skall en
helhetsbedémning goras av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den sk.
produktregeln. Det innebér att kravet p4 mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kénnetecknen anvénds for &r i stort sett desamma och — omvint — att det inte stills sa stora

krav pd varuslagslikheten om mirkena #r identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén varumérkena kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas p4 det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
forsta hand pé mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rider ett samband mellan varumiirkena skall beaktas. Man har éven att ta hénsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tva

motstiende mérken, varfdr det ocksd maste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett
varumaérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gor f’olj'ande bedémning,

Inledningsvis konstateras att det rider identitet mellan de varuslag som innehavarens mirke
avser och de varuslag som ett av de av invandaren dberopade varumérkena omfattar, och
vidare att innehavarens mirke och de 8vriga av invindaren &beropade varumarkena avser

varor av liknande slag. Harav foljer att varuslagslikhet i varumérkesrittslig mening de
motstiende mérkena emellan 4r for handen.

Vad sedan giller frigan om eventuell mirkeslikhet mellan de méirken om vilka har ir friga
anfors foljande. Innehavarens mirke bestdr av ordet DALE, alltmedan inviindarens mirken
antingen innehdller eller bestir av ordet DOLE. Av det sagda fSljer att mirkesorden skiljer
sig &t blott genom en bokstav, nimligen vad giller den forsta vokalen i respektive mirke,
Markesorden fér dérfor sdgas uppvisa viss likhet visuellt, Hir ar emellertid friga om mérken
bestiende av si fi som fyra bokstiver, varfor en dylik skillnad trots allt kan vara avgorande
vid en forvixlingsbedomning, Hérutdver uppvisar dessutom mirkena om vilka nu &r friga
inte nigon ndmnvérd likhet, varken konceptueilt eller fonetiskt. De tvi motstiende
miirkesorden, vilka torde uttalas pd engelska iven av den svenska aliménheten, betyder *dal’
respektive ’allmosa’ pa engelska, varfor de fir sigas ge upphov till skilda associationer i den
mén de ger upphov till nigra associationer dverhuvudtaget.

Mot bakgrund av det ovan sagda finner PRV, vid en helhetsbedémning, att nigon

forvixlingsrisk mellan innehavarens varumérke och de av invindaren dberopade mirkena
inte &r for handen.

Sammanfattningsvis utgdr inviindningen foljaktligen inte ndgot hinder mot registreringen,
vilken darfor skall kvarsta, '
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Beslutat 1 4 JUN 2005
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Bengt Staffas |

David H

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill fverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsréttern, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,
826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det bestut som dverklagas och den &ndring i

beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi manader frin
beslutsdagen.




