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Registrering nr 366065

INVANDARE

Lidl Stiftung & Co KG
Tyskland

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
( Box 23101
' 104 35 Stockholm

INNEHAVARE

SIA - Glass Aktiebolag
Box 100
310 50 Slbinge

OMBUD

LNPATENT AB
Ljungsjévigen 31
311 95 Falkenberg

Rkt en!

BESLUT upp hove reqi shogo jC/I
Patent- och registreringsverket (PRV)-avsiér invindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET “Tom h—

Invandningen giller varumiirkesregistreringen FLAGGAN nr 366065, avseende glass,
isglass och frysta konditorivaror, i klass 30.

Invindaren yrkar att registreringen skall hivas och har som gruhd harfor anfort

forvixlingsbarhet med dennes i Sverige gdllande internationella registrering FLAGGIS
nr 464043, avseende “sweetmeats, gum sweets " i klass 30,

Innehavaren av varumirket har bestridit forvixlingsbarhet och hirvid i alit vasentligt
framfort att det foreligger stora visuella och fonetiska skillnader mellan mérkena. Vad det
géller varuslagslikheten har anmirkts att de varor som marknadsfors under innehavarens

miirke som regel endast forekommer i frysutrymmen medan invéndarens varor principiellt
enbart fsrekommer pa godishyllorna,

SKAL

Av 14 § forsta stycket 8 punkten varumirkeslagen framgdr att ett varumirke inte far

registreras om detta 4r forviixlingsbart med en internationell varumérkesregistrering som
géller i Sverige.
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Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjénster av samma eller liknande slag.
Bed6mningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning av den s k
produktregeln. Det innebér att kravet p& mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som
kénnetecknen anvinds for &r i stort sett desamma och — omvint — att det inte stills si stora

krav pé varuslagslikheten om mirkena ar identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvéxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pd det helhetsintryck mérkena formedlar och d4 i
forsta hand p4 mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det réder ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hénsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tva
motstdende mérken, varfor det ocks& maste beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett
varumirke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedomningen mellan
mérken skall dirfor bortses fran ovésentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta
att notera vid en direkt jamfrelse.

Vid férviixlingsbedomningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet
beaktas, varvid graden av kdnnedom pa marknaden om de aktuella mirkena spelar en central
roll. Det skall &ven féstas avseende vid graden av ursprunglig sarskiljningsformaga hos de
respektive mérkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgora en faktor som 6kar forviixlingsrisken mellan markena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven terfinns hos det andra kinnetecknet.

PRV gor hir foljande bedémning,

Inledningsvis fir vad det giller varuslagslikheten sigas att bida registreringarna avser varor
vilka — forutom att de utgdr fodoéimnen hinforliga till klass 30 — dven typiskt sett utgbrs av
kolhydratrika produkter med utpriglad sétma. Produkternas gemensamma beskaffenheter
medfor att de aktuella varuslagen i viss mén fir anses vara substituerbara sinsemellan, oaktat
det forhallandet att innehavarens produkter primiirt synes utgoras av frysvaror. Av det ovan

sagda foljer att det i varumérkesrittslig mening far sigas rida en €j ringa grad av varuslags-
likhet mellan ifrigavarande produkter.

Angéende mirkeslikheten noteras forst att de motstiende miirkena bida bestar av 7
bokstéiver vardera, varav de 5 inledande bokstéiverna ér identiska till lydelse och placering
och genererar det gemensamma mirkeselementet "FLAGG-", I visuellt och fonetiskt
hénseende foreligger darmed en korresponderande mirkeslikhet. Mirkena skiljer sig sdledes
endast genom é&ndelserna —IS respektive —AN.

Den 1 inviindarens mérke forekommande dndelsen -IS torde i vardagligt sprdkbruk i vart fall
hos den yngre delen av omséttningskretsen séigas vara en timligen vanli gt forekommande
andelse vid neologismer i det svenska spriket (jfr t ex poppis, loppis, dagis, bakis samt
niringskénnetecknet Friskis & Svettis ®). Av den anledningen kan sdgas att indelsen ifriga
alimént inte genererar ndgon stdrre grad av sirskiljande egenskaper vid sprikliga
nybildningar av det slag som nu &r ifrdga, vilket i forevarande fall medfor att den aktuella
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dndelsen inte divergerar mirkena ifrin varandra i den grad som en annan mer ovanlig
tvibokstavskombination skulle forma.

Innehavarens mérke FLAGGAN har en klar semantisk innebord vilken forefaller uppenbar,

varfor mérket torde uppfattas just som substantivet “flagga” i bestimd form. Andelsen ~AN
kan av den anledningen ej heller séigas utgora négot sjélvstindigt uppfattbart mirkeselement
dgnat att skilja de bdda mirkena ifrin varandra, Understrykas bor ocksé att det &r mirkena i

dess helheter denna bedémning avser.

Under dessa omstindigheter fir sigas att det stér klart bida mirkena ir dgnade att i styra

tankarna 4t samma hall, varfor det dven i associationsméssigt hinseende rider en
beaktansvird likhet.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes det av invindaren dberopade kinnetecknet
vid en samlad bedémning vara forvixlingsbart med innehavarens dito. Dirmed utgor
invdndningen hinder mot registreringens fortsatta bestind. Registreringen skall déirfor hivas.

Beslutat — § 2 NOV 2005

—'-"-_-.-_.—q

Tom Kronhoffer M M/
Bengt Staffas
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket. Box 530,
826 27 Soderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som verklagas och den dndring i

beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frén
beslutsdagen.




