PRV AVSLAG AV INVANDNING

FATEMT- GCH REQISTRERINGSVERKET

Invéndningsérende nr 2002/0307/0001

INVANDARE

1: SODIAAL SNC

Frankrike

2: Yoplait Marques Internationales
Frankrike

OMBUD
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrd AB

Box 7701 Exp. Patent- och registreringsverket
103 95 Stockholm
2005 -08- 0 4

INNEHAVARE

Joli Trading AB
Grénbo 21
517 91 Bollebygd

OMBUD

Patentbyrdn Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Vimamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen.

ARENDET
Invindningen avser varumirket YOLE med reg nr 357896, som registrerades den 6
september 2002 for mjolk och mjdlkprodukter, inkluderande yoghurt, i klass 29.

Invindaren yrkar att varumirkesregistreringen 357896 YOLE upphévs och har som grund
for invéndningen bland annat anfort foljande. Varumirket YOLE ar forvixlingsbart likt
invindarens varumérke YOPLAIT och dennes firmadominant YOPLAIT. Varuslagslikhet
foreligger dessutom. YOPLAIT #r ett av Europas mest kéinda varumérken inom m;jlk och
mjdlkprodukter. I Sverige anvéinds det frémst for t ex yoghurt, drickyoghurt och créme
fraiche. Det dr ocksé for sddana produkter som varumérket &r starkast inarbetat. Mérket
uttalas med betoning pé andra stavelsen och med ett stumt sista T, d v s “jople” eller "jopld™.
Den enda horbara skilinaden mellan mérkena dr sdledes ett ’p” 1 mitten av ordet. Mérkena &r
sdledes fonetiskt men dven visuellt lika. Forleden YO finns 1 bdda mérkena, orden ér
tvastaviga och béda ordden har karaktir av att vara inldnade frin frimmande sprdk. Det
faktum att varumarket YOPLAIT innehéller ett figurativt moment saknar relevans. Den
sirskilda kinnedom och det anseende som dr forknippat med YOPLAIT gor att detta mirket
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skall tillmétas ett ndgot stérre skyddsomfang én eljest. Registreringen strider &ven mot 14 §
7) varumérkeslagen och borde aldrig ha beviljats.

Registrering 219 716

Innehavaren av varumirket YOLE bestrider grundema for invindningen och anfor bland
annat foljande. Mérkena &r ¢j forvaxlingsbara. En betydande fonetisk och visuell skillnad
foreligger mellan mérkena. Orden skall bedomas i sin helhet. Att tv varumérken inleds med
bokstiverna Y O” 1 klass 29 &r vanligt forekommande, eftersom YO givetvis &r avsett att
anknyta till yoghurt. Vad betraffar mirkena i 6vrigt skall d4 jamforas "PLAIT” mot “LE”,
vilket inte ger ndgon visuell likhet, Vidare skall beaktas mérkenas langd samt att beropad
varumérkesregistrering innehéller ett figurativt moment. Aven utan figurativt inslag uppvisar
dock aktuella mérken tillracklig skillnad. I forhallande till YOLE foreligger dven en
viisentlig betydelseskillnad, d& LAIT p2 franska betyder mj6lk och YOPLAIT dérfor
uppfattas som eit franskt ord, medan YOLE snarast associeras till det spanska ordet 01",
vilket ocksd i Sverige ér ett vilként uttryck. Det faktum att YOPLAIT eventuellt &r kiint, kan
inte medfora nigon annan beddmning.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 6) varumirkeslagen fir ett varumirke inte registreras om miirket &r
bland annat &r forvixlingsbart med nigon annans varumirke som &r registrerat efter en
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukénnetecken som &r inarbetat di ansGkan om
registrering gérs. Enligt 6 § forsta stycket varumarkeslagen anses kdnnetecken som

huvudregel vara forvixlingsbara endast om de avser varor eller tjénster av samma eller
liknande slag.

I 14 § forsta stycket 7) varumérkeslagen stadgas att ett varumiirke inte fér registreras om
mirket dr forvixlingsbart med ett varukénnetecken som vid tiden for ansSkan anvénds av
ndgon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och sfkanden inte anvént sitt mirke
innan det andra kénnetecknet togs i bruk.

Vid en bedomning av varukinneteckens forviixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pi mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kénnetecknen anvinds for ar i
stort desamma och — omviint — att det inte stélls sd stora krav pa varuslagslikheten om
kénnetecknen #r identiska, for att en forvaxlingsbarhet skall vara for handen.,

Avgobrande vid besvarandet av frigan om forvaxlingsbarhet foreligger blir saledes, 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand pd mérkenas visuella och fonetiska likhet.
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Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan forvixlingsbarhet dven dberopas till formén
for ett kdnnetecken som #r vil ansett hir i landet, om anvéindningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otiliborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vél ansedda
kinnetecknets sérskiljningsformaga eller anseende. Trots varumérkeslagens nuvarande
ordalydelse skall deti 6 § andra stycket forekommande begreppet “forvixlingsbarhet” inte
tolkas som forvixlingsbarhet enligt huvudregeln i forsta stycket. Forvixlingsbarhet enligt
andra stycket férutsitts nimligen vara for handen i varje fall d4 risk finns att anvéindningen
av ett yngre liknande miirke kan landa det dldre mérket till forfing eller eljest dra otillborlig
fordel av detsamma. En otillbérlig fordel fir anses foreligga sa snart ett yngre mérke drar
ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill.

Detta innebir i praktiken att samma hdga krav pd egentlig mérkeslikhet inte skall
uppritthéllas vid tillimpningen av denna s.k. anseendeskyddsregel. For tillamplighet av
denna regel torde det dock kréivas ett visst matt av mérkeslikhet, som i vart fall méste vara av
den digniteten att den berdrda allménheten kan komma att forknippa mérkena med varandra,
utan att darfor direkt forviaxla desamma. Vid faststéllande av vad som utgor ett vl ansett”™-
mirke i varumérkeslagens mening &r graden av kénnedom om mérket hos savil allménhet
som omséttningskrets av stor vikt och i praktiken den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i
beaktande, trots att det aktuella kriteriet &r menat att vara kvalitativt, i den meningen att dven
andra goodwillskapande aspekter skall viigas in i begreppet. Huruvida ett mérke &r att
betrakta som vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivén av
kinnedom om mérket ifriga.

PRV gor foljande bedémning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumérkesregistrering 357896 YOLE och
den av invindama &beropade varumairkesregistreringen 219716 YOPLAIT i figur omfattar
varor som ir av identiskt eller liknande slag och att det ddrmed réder varuslagslikhet. Vad
sedan giller mirkeslikheten inleds bdda mérkena av bokstiverna YO- och en viss
miirkeslikhet dr dérvid for handen. Resterande delar av mérkena utgérs emellertid av de
visuelit och fonetiskt vitt skilda stavelserna -PLAIT och -LE. Vidare ir inviindarens mirke
dessutom figurativt till sin utformning vilket ytterligare distanserar mérkena fran varandra.
Innehavarens miirke fir dirmed anses skilja sig betydligt bade visuellt som fonetiskt frén
inviindarens mérke. Dérmed rader det inte mérkeslikhet mellan de aktuella mérkena. Vid en
helhetsbedomning finner PRV att de motstiende mérkena inte &r forvixlingsbara. Av ovan

sagda foljer dven att innehavarens mirke inte heller ar forvéxlingsbart med invéndarens
motanforda firmadominant YOPLAIT.

Inviindaren har heller inte visat att dennes &beropade registrering &r att anse som "vil
ansedd” i lagens mening, varfor ndgot utokat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen
inte kan tillgodoriknas dennes varumirke.

Med hinsyn till ovanstiende bedémning saknas anledning att préva om hinder for
registrering enligt 14 § forsta stycket 7) varumirkeslagen foreligger.

Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéindningen skall
darfor avslis.
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Beslutat den 0 4 AUG 2005
IV ‘
Ahod sl
Ulrika Axelsson W
Lena Frankenberg Glantz " ) \_)
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som verklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutets dag.




