PRV AVSLAG AV INVANDNING

FATENT~ OCH REQOISTRERINGSVENKEY

Invéndningsérende nr 2002/0245/0001

INVANDARE

Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, Exp. Pa ent-
Postboks 6774 _
Rodelgkka 2005 -pg-
NO-0503 Oslo

Norge

rinﬂ(‘lmrker

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101

104 35 Stockhoim

INNEHAVARE
Mars, Incorporated
6885 Elm Street

Mclean, VA 22101-3883
USA

OMBUD

Albihns Malmé AB
Box 4289

203 14 Malmo

BESLUT

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

ARENDET

Invindningen avser varumérkesregistrering nr 356226, i figur tergiven nedan, avseende spel
och leksaker, i klass 28.

(Registrering nr 356226)
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Invandaren hévdar forviixlingsbarhet med dennes tidigare gjorda varumérkesregistrering
nr 251496, i figur dtergiven nedan, avseende dragéer i form av chokladdverdragna
jordndtter, i klass 30. Det yrkas hirvid att innehavarens registrering skall hévas i sin helhet.

(Registrering nr 251496)
Invéndaren hévdar héirvid att dennes mérke &r vil inarbetat och besitter ett utdkat skydd
enligt 6 § 2 st varumirkeslagen, d4 méirket dr att anse som vil ansett, Till styrkande av
mirkets status pd den svenska marknaden har forebragts kopior av beslut tagna av OHIM
rorande invéndningar vari inviindarens mirke figurerar. Aktuell avdelning hos OHIM (The
Opposition Division) finner i dessa beslut att det inte rdder ndgon tvekan om det i mérket

ingdende m:et &r att anse som vil ansett for choklad-dragéer i Sverige. Det underlag som

OHIM grundar sitt beslut pd har emellertid inte tillséints Patent- och registreringsverket i
forevarande drende.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéindningen och har harvidlag i allt
vésentligt pétalat att vare sig varuslagslikhet eller mérkeslikhet rider mellan de nu
motstiende registreringarna. Vad det giiller OHIM:s ovan omtalade beslut pipekas att dessa
inte Sverprovats och darmed heller inte ar prejudicerande for PRV. Vidare hanvisar
innehavaren till en av invéndaren gjord varumérkesanskan, or 1998/01021 (PRV:s
ammnérkning), vari &mbetsverket konstaterar att det dér inte styrkts att invindaren inarbetat

den dér aktuella - och i forevarande &rende forekommande — bokstaven m pa den svenska
marknaden.

SKAL

Av 14 § fOrsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgér att ett varumdirke inte fir
registreras om mérket &r forvixlingsbart med nagon annans varumérke som iir registrerat
efter en tidigare ansokan eller med nigon annans varukinnetecken som iir inarbetat di
ansbkan om registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kéinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag. Andra
stycket samma paragraf stadgar dock att forviixlingsbarhet dven kan &beropas till formén for
ett kannetecken som ér vil ansett hir i landet, om anvéndningen av ett annat liknande
kéannetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vil ansedda
kénnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende.

Trots varumérkeslagens nuvarande ordalydelse skall det i 6 § andra stycket forekommande

begreppet "forviixlingsbarhet” inte tolkas som forvixiingsbarhet enligt huvudregeln i forsta
stycket.
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Forvaxlingsbarhet enligt andra stycket forutsétts nimligen vara for handen i varje fall d3 risk
finns att anvéindningen av ett yngre liknande mérke kan landa det dldre mirket till forfang
eller eljest dra otillborlig fordel av detsamma. En otillboriig fordel fir anses foreligga sa
snart ett yngre mérke drar nigon nytta av betydelse av det vil ansedda miérkets goodwill.

Detta innebér i praktiken att samma higa krav pi egentlig mérkeslikhet inte skall
upprétthalias vid tillimpningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillimplighet av
denna regel kriivs det dock ett visst métt av miirkeslikhet, som i vart fall maste vara av den

digniteten att den berdrda allménheten kan komma att forknippa mirkena med varandra,
utan att darfor direkt forvixla desamma.

Vid faststillande av vad som utgér ett “vil ansett” mirke i varumarkeslagens mening ar
graden av kinnedom om mérket hos sdvil allménhet som omsittningskrets av stor vikt och
i praktiken ofta den enda objektivt avlasbara faktom att ta i beaktande, trots att det aktuella
kriteriet & menat att vara kvalitativt, i den meningen att iven andra goodwillskapande
aspekter skall vigas in i begreppet. Huruvida ett mérke r att betrakta som vl ansett”

eller inte kommer dock i praktiken att vara avhiingigt nivin av kinnedom om mirket
ifriga.

PRV gér hir foljande bedomning.

Inledningsvis kan konstateras att de bida registreringarna omfattar produkter av helt skilda
slag. Nigon varuslagslikhet i varuméirkesriittslig mening kan inte anses rida d& produkterna

ifraga inte heller i 6vrigt besitter nigot naturligt samband eller typiskt sett ér 4gnade att
anvindas tillsammans.

I friga om mirkeslikhet fir séigas att den enda identifierbara likheten bestir i forefintligheten
av bokstaven m i bida mérkena. Detta miirkeselement ar dock i visuellt hinseende av
underordnad betydelse i innehavarens mirke. I vrigt uppvisar mirkena s uppenbara och

stora skillnader att helhetsintrycken blir i det nirmaste disparata. Nagon konceptuell eller
associationsmissig likhet kan inte heller skénjas.

Vad det sedan géller frigan om utokat skydd enligt 6 § 2 stycket varumérkeslagen fir sigas
att det av det material som forebragts i drendet inte kan anses styrkt att invindarens hir
aktuella mérke &r att anse som vl ansett. P& grund av de ovan omtalade allt for stora
skillnaderna mellan mérkena saknas det i forevarande fall emellertid ocks4 forutsiitining att
tillimpa bestimmelsen om utdkat skydd, dven i det fall invindarens mirke skulle befinnas
vara vil ansett i varumérkeslagens mening,

Vid en helhetsbedomning diir samtliga omstiindigheter beaktats befinnes siledes de aktuella
varumérkena inte vara forviixlingsbara. Foljaktligen utgdr invandningen inte ndgot hinder
mot registreringen. Invéindningen skall dérfor avslés.
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Beslutat 05 SEP 2005

A

Tom Kronhoffer 1 Z Q ﬂ/_\

Bengt Staffyé '

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall géra 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 6verklagas och den dndring i

beslutet som begérs. Skrivelsen skail ha kommit in till verket inom tvi manader fran
beslutsdagen.




