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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstdende
nummer angivna internationella registreringen med stéd av 56 § forsta stycket
varumirkeslagen (1960:644) skall gilla i Sverige.

ARENDET

Invindningen avser varumérket PRINCE, 4tergivet nedan, fér compotes, jams, fruit sauces,
jellies, soups; potato chips, dried fruit mixes, all oil-bearing seeds, particularly prepared nuts
and hazelnuts, such as peanuts and cashew nuts, milk, powdered milk, flavored jellified milk
and buttermilk, dairy products, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheeses, mold-
ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white cheese, plain or
atomatized fresh cheeses in paste or liquid form, beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages mainly of milk, milk beverages containing fruits, plain or
aromatized fermented dairy products i klass 29, coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, sugar, rice, puffed rice,
tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry
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mixture; confectionery, edible ices, ices essentially made with yogurt, ice creams, sherbets
(edible ices), frozen yogurt (edible ices), flavored frozen water (ices); honey, salt, mustard,
sweet sauces, spices i klass 30 och still or sparkling water (mineral or other); fruit juices,
vegetable juices, fruit beverages and vegetable beverages; lemonades, sodas, ginger beers,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic ferments i
klass 32.

Innehavaren har genom en s.k. limitation inkommen tili PRV 2005-06-13 begrinsat
varuforteckningen till att avse endast ovanndmnda varor.

Innehavarens registrering

Invéindaren yrkar att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall gélla i
Sverige och har till stod for sitt yrkande 1 allt vésentligt anfort f6ljande.

Det mirke som den internationella registreringen avser 4r frvaxlingsbart med invindarens
inarbetade kinnetecken PRINCE, samt de efter tidigare anstkningar registrerade svenska
varumérkena;

PRINCE med registreringsnummer 123853 for cigaretter i klass 34,

PRINCE med registreringsnummer 193017, i figur 4tergiven nedan, for &dla metaller och
deras legeringar samt varor av 4dla metaller eller 6verdragna ddrmed och ¢j ingéende i andra
klasser; juvelerarvaror, bijouterier, ddla stenar; ur och tidmétningsinstrument i klass 14,
klider, fotbekliadnader, huvudbonader i klass 25 och tobak; artiklar for rokare; tindstickor i
klass 34,

PRINCE INTERNATIONAL KING SIZE CIGARETTES med registreringsnummer
250982, i figur atergiven nedan, for samtliga varor i klass 34,

PRINCE OF BLENDS med registreringsnummer 84672 for tobak, tobaksvaror,
tobakssurrogat, cigarettpapper och cigarettfilter samt artiklar for rékare, ndmligen
cigarettindare, tindstickor, cigarettsnoppare, cigarr- och cigarettmunstycken, cigarr- och
cigarettetuier och —skrin, askkoppar, askfat, rokpipor, piprensare, tobakspungar och —burkar i
klass 34,

PRINCE OF BLENDS med registreringsnummer 198847, i figur &tergiven nedan, for tobak;
artiklar fr rokare; tindstickor 1 klass 34,

PRINCE — A GLOW OF INTENSITY med registreringsnummer 254852 for samtliga varor i
klass 34,
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PRINCE LIGHTS med registreringsnummer 167431 fr tobak, r4 och bearbetad; artiklar for
rokare; tindstickor 1 klass 34.

|
| PRINCE

|

Registreringsnummer 193017 Registreringsnummer 250982 Registreringsnummer 198847

Darutéver har invindaren anfdrt att varumérket PRINCE ir att betrakta som val ansett hir i
landet enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen. Anviindningen av det mérke som den
internationella registreringen avser skulle dérfor dra otillbdrlig fordel av och/eller vara till
forfang for PRINCE-varumirkets sirskiljningsforméaga och/eller anseende.

Till utvecklande av sin talan har inviindaren anfort foljande. Det &r oomtvistligt att det rdder
mirkeslikhet mellan & ena sidan de av invéindaren 3beropade kiinneteckensrittigheterna och
& andra sidan innehavarens PRINCE varumérke di de motstdende varumérkena bestér av
ordet PRINCE. I tidigare avgoranden har PRV beddmt att kénnetecknet PRINCE i Sverige &r
att betrakta som vil ansett for cigaretter, Till stod for att PRINCE-varumérket &r beréttigat
till ett brett skyddsomfang &beropas en i drendet inldmnad telefonunderskning som
genomforts av bolaget ACNielsen AIM under perioden 11 till och med 22 mars 2003.
Underlaget for undersskningen var 1000 forfragningar riktade till ett representativt urval av
svenska personer pa 15 ar eller dérsver. Syftet med undersSkningen var att utréna vad den
svenska befolkningen associerar méirkesnamnet PRINCE med. Av undersékningen framgar
att 75 % av malgruppen associerar ordet prince med cigaretter. Vid ytterligare forfrdgan
forknippar totalt 82 % av den svenska befolkningen “prince” med cigaretter.
Marknadsundersokningen visar att PRINCE-kéinnetecknet &r ett fsr House of Prince
synnerligen kiint och vil etablerat varumérke med en hig ursprunglig och en &nnu hogre
grad av forvirvad sirskiljningsfsrmaga. PRINCE-varumdrket 4r s pass ként och har ett
sadant anseende att konsumenterna nir de konfronteras med innehavarens mirke associerar
till House of Prince varumirke. Det frhallandet att figuren i innehavarens varumérke precis
som en i en del av House of Prince kénnetecken bestar av en krona forstirker associationen.
En dylik association #r tillricklig for att skyddet for de vil ansedda varumérkena skall
aktualiseras. Som framgatt av resultatet av den ingivna undersdkningen associerar idag inte i
ndgot fall respondenterna “prince” med négon av de produkter som omfattas av innehavarens
registrering. For det fall att innehavaren tillats fortsitta marknadsfora och silja produkter
under kinnetecknet kan situationen bli annorlunda. Anvéndningen av innehavarens
varumiirke for de produkter som omfattas av det registrerade skyddet skulle dérmed medfora
otillborlig fordel for innehavaren och vara till forfang for PRINCE-varumérket. Detta sdrskilt
i beaktande av att det foreligger identitet mellan dominanterna i de motstdende mérkena och
att det #r just denna del som &r bérare av House of Prince goodwill.
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Cigaretter 4r dagligvaror som véinder sig till en bred kundkrets. Innehavarens produkter
vinder sig till samma kundkrets och finns tillgéngliga pd samma forséljningsstillen. Av
etablerad praxis framgér att avstdndet mellan de varor som de motstdende varumérkena avser
ar av betydelse vid bedémningen av om anvéndningen av det yngre varumirket drar
otillbérlig fordel av / 4r till forfing fr det val ansedda varumdrkets sérskiljningsformaga och
anseende. Varumiirket ABSOLUT har genom Patentbesvirsrittens dom i mél 91-353
ABSOLUT BROD ansetts utgéra ett Kodakmirke. Av PRV:s beslut framgér att man
beaktade den marknadsunderstkning som inldmnats i det drendet. PRV fann i sitt beslut att
anvindningen av ”Absolut brod + figur” skulle komma att innebéra ett otillborligt
utnyttjande av goodwillvirdet i ABSOLUT. Patentbesvirsritien dndrade inte PRV:S beslut.
Graden av kinnedom bland allméinheten avseende PRINCE-varumérket dr lika hog som for
ABSOLUT-miirket. Malet gillde relationen mellan alkoholdrycker ./. olika typer av
livsmedel. Varuslagen under de motstiende kinnetecknen omfattade séledes olika typer av
njutningsmedel vilket dven nu aktuella drende gor. Detta talar for att Patent- och
registreringsverket bor géra samma beddmning som i mal 91-353 ABSOLUT BROD. I
sammanhanget har invindaren ocksa pekat pa att skyddsomfénget for innehavarens mérke
bland annat omfattar *potato-chips” och “confectionary”. Denna typ av produkter 4r precis
som cigaretter ett slags njutningsmedel. Det 4r inte ovanligt att man koper bade snacks och
cigaretter vid samma tillfiille. Anvéindningen av varumérket Prince for de varor som omfattas
av innehavarens registrering kommer séledes att medfora att kundkretsen bibringas den
felaktiga uppfattningen att ett kommersiellt samband foreligger mellan innehavaren och
House of Prince och innehavaren kommer vid anvéindningen av kinnetecknet Prince att dra
otillborlig fordel av House of Prince vl ansedda PRINCE-varumérke. Nér innehavaren
anvinder Prince 8ker han sndlskjuts pd House of Prince nedlagda kostnader d4 han helt
enkelt utnyttjar den goodwill som forknippas med House of Prince och drar nytta av den
kiinneteckenskraft och uppmirksamhetsvirde som invindaren byggt upp kring sitt PRINCE-
varumirke. Det inneb#r att innehavaren inte behdver l4gga ner lika mycket pd
marknadsfbring och mérkesbyggande for att locka till sig kunder.

Det finns en kinnedom hos allménheten att PRINCE é&r en tobaksprodukt. Det foreligger
vidare en allm#nt utbredd kunskap om att tobaksprodukter omgérdas av vissa
marknadsfSringsrestriktioner. Detta 8kar risken for att kunder i allménhet felaktigt tror att
forekomsten av det vil ansedda kinnetecknet PRINCE pé andra produkter én
tobaksrelaterade varor kan utgéra medvetna forsék att kringgé lagstadgade forbud. Risken
finns att allménheten uppfattar detta som en langsiktig strdvan hos House of Prince att 6ka
miirkeslojaliteten hos unga ménniskor dels genom marknadsforing av sidana produkter som
normalt anvénds i anslutning till cigaretter dels kommunicera mérket gentemot kunder som
Annu inte uppnatt aldersgrinsen for att kopa cigaretter. Anvindning av tobaksrelaterade
varukinnetecken for andra varor dn tobaksvaror 4r férvisso en kénd foreteelse genom s.k.
brand stretching och varumirkeslicensiering. Att kunder felaktigt skulle uppfatta att House
of Prince har sidana strategier #r givetvis en risk som House of Prince inte vill vidkénnas i
sin affirsverksamhet. Aven detta skall beaktas inom ramen for den prévning som skall goras.

Innehavaren av varumdrket yrkar att PRV godkanner det rubricerade mérket for Sverige och
anfor i allt visentligt fljande.

Vad giller varuslagslikheten mellan de varor som técks av inviindarens mérke och de varor
som omfattas av rubricerade registrering bestrider innehavaren bestamt att det skulle
foreligga ndgon varuslagslikhet. De varor som omfattas av innehavarens mirke avser
speciella varor i klasserna 29, 30 och 32. Invéndarens registreringar omfattar varor i klass
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34. Klasserna 29, 30 och 32 avser varor som en konsument #ter eller dricker, Aven om
klasserna 29, 30 och 32 avser chips, choklad och olika typer av drycker som man kan &ta
respektive dricka i samband med att man réker gbr inte detta varorna nérliggande eller av
samma typ. Det finns ménga aktiviteter man kan féreta sig néir man réker och detta gér inte
automatiskt att cigaretter t.ex. blir niirliggande alla dessa typer av varor. Inte heller det
faktum att varorna &r avsedda for personlig konsumtion eller séljs pa samma stélle gor
varorna automatiskt nirliggande. Forsdljning av cigaretter dr omgérdat av speciella
restriktioner och varorna saluftrs ddrfdr pé ett speciellt sétt dven i affdrer som tillhandahéller
t.ex. matvaror, Overhuvudtaget 4r tobaksprodukter en mycket speciell typ av produkter ¢j
forviixlingsbara med ndgon annan typ av varor. Sammantaget féreligger siledes ingen som
helst likhet mellan de varor som omfattas av ovanstdende registrering och de varor som
inviindaren anviénder sitt mirke for.

Innehavaren har i princip aldrig forekat att invéindarens varumérke 4r vilkiint for cigaretter.
Den i drendet inlimnade undersékningen visar ocksa detta faktum. Diremot bestrides att
mirket skulle vara ett vil ansett varumirke av den typ som kan anses berittigat till ett utdkat
skydd. Inviindarens mirke &r inte kint f6r nigon annan typ av produkter &n de som visas i
understkningen. Inte heller har mirket ndgonsin anvénts for ndgon annan typ av produkter.
Det faktum att varumdrket 4r viilkdnt som varumirke for cigaretter gor inte att varumérket
didrmed automatiskt méste anses som ett vil ansett varumérke beréttigat till utdkat skydd. De
beslut som involverar varumirket ABSOLUT till vilka inviindaren hénvisat kan enligt
innehavaren inte anses relevanta i sammanhanget d4 situationen for detta varumérke &r helt
annorlunda 4n den situation som rér varumérket PRINCE. Bade ABSOLUT och PRINCE &r
i och for sig generiska ord men det generiska ordet ABSOLUT hade aldrig anviints som
varumérke nir Vin och Sprit bérjade anvéinda detta. Efter det att detta varumérke blivit
extremt vilkéint dok ett stort antal avarter sisom t.ex. det nu refererade fallet med
ABSOLUT BROD upp p& marknaden. Varumirket PRINCE & andra sidan har sedan en ldng
tid anvints som varuméirke av ett stort antal olika tillverkare for olika produkter och House
of Prince har inte p& nigot som helst sétt nigon ensamritt totalt till detta varumérke. Ocksé
de refererade fallen med mirket TULOSBA AKDOV saknar relevans i sammanhanget da
det avsig i det nirmaste identiska produkter och i sjilva verket var det kénda varumérket
ABSOLUT VODKA bakliinges. Inte heller hir ar siledes situationen jimférbar med den
som rader betrdffande varumairket PRINCE.

Innehavaren kan inte pa nagot som helst sitt anse att den anvéndning som foretas av dem for
de aktuella produkterna skulle vara till forfang fSr invéndaren. Inte heller det faktum att
mirket enligt rubricerade registrering avser ett figurmirke med en krona gr mérkena
forviixlingsbara eftersom kronan i mérket snarare refererar till den generiska betydelsen som
mirket PRINCE har. Det torde vara stillt utom allt tvivel att ndgon dnskan att dra otillborlig
fordel av varumérket PRINCE for cigaretter inte foreligger da det i dagsliget méste betraktas
som rent negativt att forvixlas med ett varumérke som anvénds for cigaretter. I det samhiille
som vi lever i idag 4r inte rékning négot som premieras, tvirtom, samhéllet forsdker pa alla
sitt och vis inskriinka mojligheterna att konsumera den typen av produkter och da dessa
produkter anses vara negativa och konsumtion av dessa ger skador 4r naturligtvis det sista en
producent vill att forknippas med den hér typen av produkter. Vi skulle sdledes inte ha valt
ett varumérke om vi trodde att det fanns nigon som helst risk att férknippas med ett
varumdérke for cigaretter. Inviindarens pastdende att innehavarens anviindning av varumirket
PRINCE skulle f4 konsumenterna att tro att inviindaren dgnar sig t s.k. brand stretching i
avsikt att salufora sina produkter maste betraktas som i det nédrmaste absurd. Innehavaren
tror inte att det finns nigon som helst risk att en konsument tror att det finns nagot samband
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mellan invindarens produkter och deras produkter. Den anvéindning och eventuella goodwill
som finns férknippad med invindarens mirke associerar endast till tobaksprodukter.

SKAL

Ett varuméirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras om
mirket dr f3rvixlingsbart med ndgon annans varuméirke som #r registrerat efter en tidigare
anstkan eller med nigon annans varukénnetecken som #r inarbetat dd ansfkan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan forvéxlingsbarhet dven dberopas till f6rméan
for ett kidnnetecken som #r vil ansett hér i landet, om anvéindningen av ett annat liknande
kannetecken skulle dra otillbétlig fordel av eller skulle vara till férfang for det vil ansedda
kinnetecknets séirskiljningsformaga eller anseende.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbedémning i vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat mérkenas likhet
samt likheten avseende de varor och/eller tjnster som méirkena avser. Beddmningen av
mérkeslikhet skall grundas pé det helhetsintryck mérkena frmedlar och da i férsta hand pa
mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall 4ven tas till huruvida ord och/eller
figurer i de aktuella miirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rider ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Konsumenten saknar ofta en
reell mojlighet att samtidigt jimfSra tva motstdende mérken, varfor det ocksé méste
beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden. Vid forvixlingsbeddmningen mellan mérken skall dérfor bortses fran
ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt
jamforelse. Det skall dven féstas avseende vid graden av sérskiljningsformaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mérke
skall utgora en faktor som &kar férvixlingsrisken mellan mirkena, i det fall samma eller
liknande sirskiljande egenskaper dven 4terfinns hos det andra kénnetecknet. Bedémningen
gdrs dven mot bakgrund av i hur hég grad varumérket &r kéint p4 marknaden,

PRV gor foljande bedémning.

Inledningsvis konstateras att det rder méirkeslikhet mellan innechavarens mérke PRINCE 1
figur och invéndarens varuméirken PRINCE i olika utféranden samt invéndarens inarbetade
kinnetecken PRINCE, eftersom ordet PRINCE #r det dominerande inslaget i de motstdende
kénnetecknen. Diremot rader det inte likhet i varumirkesréttsligt hiinseende mellan de
livsmedelsprodukter och drycker i klasserna 29, 30 och 32 som innehavarens registrering
omfattar och de varor i form av bland annat cigaretter, tobak och tobaksvaror i klass 34 som
invéindarens varumirkesregistreringar och inarbetade kinnetecken avser. Aven om cigaretter
och tobak kan inhandlas i samma affiirer som livsmedel och drycker 4r forséljningen av
tobaksvaror omgérdad av regler. Tobaksvaror tar enligt tobakslagen (1993:581) inte séljas
eller p4 annat sitt imnas ut i niringsverksamhet till den som inte fyllt 18 ar. Dérutover &r
cigaretter och tobaksprodukter i regel placerade i hyllor, fack och kylar i néra anslutning till
kassaapparaterna i affiiren vilket inte &r fallet med livsmedelsprodukter och drycker. Aven
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om cigaretter respektive livsmedel och drycker kan konsumeras tillsammans &r inte de
motstdende kinnetecknen fignade att i oms#ttningskretsen uppfattas som att de motstdende
varorna har samma kommersiella ursprung. Vid en helhetsbeddmning finner PRV att med
tillimpning av 6 § forsta stycket varumérkeslagen dr innehavarens mirke PRINCE i figur
inte att anse som fSrvixlingsbart med invindarens varumirke PRINCE i olika utfsranden
eller invindarens inarbetade k&nnetecken PRINCE.

Fraga #ér di om kiinnetecknet PRINCE #r att anse som vl ansett enligt 6 § andra stycket
varumirkeslagen och om pa grund dirav forvéixlingsbarhet i den bestimmelsens mening
foreligger trots att nigon varuslagslikhet inte rdder. Av invéindarens uppgifter och den i
drendet inldimnade marknadsundersdkningen framgdr att mérket PRINCE ér ett i hog grad
inarbetat kéinnetecken fir cigaretter och det &r dérfor att betrakta som vil ansett hér i landet.
Det far samtidigt konstateras att det i drendet inte framkommit att drendets renomme hos
omsittningskretsen skulle grunda sig p& nigon annan anvéndning av kdnnetecknet PRINCE
4n f5r tobaksprodukter, i synnerhet cigaretter, Enbart det faktum att graden av kdnnedom om
ett kiinnetecken 4r hég medfor inte att anviindningen av ett annat kiinnetecken kan anses dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for det vil ansedda kéinnetecknets
sirskiljningsférmaga eller anseende. Den av invéndaren dberopade marknadsunderstkningen
visar att ordet PRINCE i hog utstrickning forknippas med cigaretter men dven med varor
tillverkade av andra niringsidkare. Aven om de motstiende varorna séljs i samma affirer
kan inte omséttningskretsen tro att ett kommersiellt samband foreligger mellan de bida
kénnetecknen. Det kan av de uppgifter som framkommit i #rendet inte heller anses foreligga
omstindigheter som talar for att en anvindning av kiinnetecknet PRINCE for livsmedel och
drycker skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till forfing for sérskiljningsformégan eller
anseendet hos invindarens kénnetecken PRINCE. Forvixlingsbarhet foreligger déarfor inte
heller med tillimpning av 6 § andra stycket varumirkeslagen.

Med héinsyn till det ovan anférda utgér invindningen dérmed inte négot hinder mot
registreringen. Den internationella registreringen skall darfor gélla 1 Sverige for de varor som

innehavaren begr‘&g,s?t sig till.
Yen .7 /. 12 APR 2006
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Affne Gusta}f’ﬁon
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Herman Petterssdh

HUR BESLUTET OVERKI AGAS

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

826 27 Séderhamn.

I skrivelsen skall anges det bestut som &verklagas och den 4ndring i beslutet som begérs.
Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd méinader fran beslutets dag.




