. PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

FATENT~ OCH REGISTRERINGSVERXKET

Invandningsirende nr 1999/0104/0001

Registrering nr 331257

INVANDARE

Pedro Domecq S.A.
San Ildefonso 3
Apartado 80
11404 Jerez de la Frontera
Spain
EXP. Patont. oc registreringsvarkst
OMBUD
Awapatent AB 2005 03- 23

Box 5117
200 71 Malmd

INNEHAVARE

Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.
Periferico Sur No. 8500 Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque JALISCO

C.P. 45601

Mexiko

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumarkesregistreringen nr 331257 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket GRAN CENTENARIO med registreringsnummer 331257, i
figur tergivet nedan, registrerat for tequila i klass 33 samt restaurangtjénster i klass 42.

Innehavarens varumérke med registreringsnummer 331257
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Invindaren yrkar att registreringen skall upphivas och har som grund f6r invéndningen
anfort att miarket dr forvixlingsbart med dennes gemenskapsvarumirke CENTENARIO, med
registreringsnummer 552570, som &r registrerat for brannvin i klass 33. Invéndaren anfor
bland annat f6ljande. Ordet CENTENARIO ingér i bada mérkena och endast tillagget
GRAN skiljer mérkena at, varvid risk for férviaxling ar uppenbar. Tilligget GRAN framstar
som en upplysning om kvalitén och saknar dérfér betydelse vid forvixlingsbeddmningen.
Det spanska ordet GRAN betyder stor. En del av ett mérke som pa ett klart sétt saknar
sdrskiljningsférméaga omfattas inte av ensamritt. Aven efter innehavarens begrinsning av
varuforteckning till tequila i klass 33 foreligger varuslagslikhet. Det &r inte séllan
férekommande att en varuklass korsgranskas mot en tjéinsteklass. Tjénsteuppgiften
restaurangtjdnster 1 klass 42 dr i varumérkesrittslig mening av liknande slag som
invindarens varor i klass 33. Vad giller innehavarens gemenskapsvarumirke
CENTENARIO med registreringsnummer 1382530 som registrerats den 9 juli 2001 kan
omnimnas att samexistens mellan dessa gemenskapsvarumérken inte pa nigot sétt innebar
att forvixlingar mellan de bida mirkena inte férekommit pd marknaden.

Innehavaren av varumirket bestrider grunden for invindningen och anfor i huvudsak
foljande. I klass 33 #r varuférteckningen begrinsad till tequila. Det finns inte ndgon likhet
mellan varorna i klass 33 och restaurangtjinster i klass 42, Aven om tjansteangivelsen i klass
42 anses likna varorna i klass 33 sé 4r skillnaden mellan innehavarens mérke och
invindarens mirke tillrdcklig for att det inte skall anses foreligga ndgon forvaxlingsrisk.
Ordet CENTENARIO betyder bl.a. hundrarsjubileum. CENTENARIO &r ocksé ett
mexikanskt guldmynt. Férutom att ordet GRAN och ordet CENTENARIO &r skrivna i ett
sdrpriglat typsnitt innehéller mirket ocksé en mycket sdrpréiglad figur 1 form av en vimpel.
Vid en samlad beddmning foreligger ingen forvixlingsrisk. Férutom skillnaden mellan
mirkena nimns dven att innehavaren redan den 9 juli 2001 registrerade ordet
CENTENARIO som gemenskapsvarumérke for tequila i klass 33. Innehavarens
gemenskapsvarumérke samexisterar med invindarens senare registrering av
gemenskapsvarumaérke.

SKAL
Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras om

mirket &dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter tidigare ansdkan.

Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kdnnetecken anses forvaxlingsbara endast om de
avser varor av samma eller liknande slag. Avgérande vid besvarandet av frigan om
forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall varu- och tjénsteslagslagslikhet kan konstateras,
vilken man kdnnetecknen liknar varandra. Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det
helhetsintryck mérkena férmedlar och dé i férsta hand méarkenas visuella och fonetiska
likhet. Hinsyn skall dven tas till om ord i de aktuella kinnetecknen eventuellt besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmiissigt innehéll. Man har dven att beakta den potentielle
konsumentens ofta avsaknad av reell mojlighet att samtidigt jimfora tv motstaende
kinnetecken, varfor det ocksa maste tas hdnsyn till att omséttningskretsens minnesbild av
kidnnetecken i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvéxlingsbedémningen
mellan kdnnetecken skall dérfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig
kan vara létta att notera vid en direkt jamfdrelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av sdrskiljningsférmaga hos de respektive
kiinnetecknen, varvid en storre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett marke skall
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utgdra en faktor som okar forvaxlingsrisken meilan kinnetecknen, i det fall samma eller
liknande sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet,

PRV gér foljande bedomning,

Upplysningsvis vill PRV framhalla att frdgan om bittre ritt och farfoganderitt til] ett
varumdrke inte kan prévas i administratiy ordning, utan endast provas vid allmin domstol,
Jr 44 § varumérkeslagen. Ddremot har PRV att prova om innehavaren haft ritt att registrera
nu ifrdgavarande varumdrke,

Inledningsvis konstateras att det foreligger varuslagslikhet mellan tequila som innehavarens
mérke omfattar och brannvin som invindarens gemenskapsvarumirke dr skyddat for. Vidare
foreligger i varumarkesrittslig mening dven varu- och tj4nsteslagslikhet mellan brénnvin
som invéndarens gemenskapsvarumirke avser och restaurangtjdnster som innehavarens nu
aktuella registrering omfattar (jfr Patentbesvirsrittens dom i mal nr 98-244, Junibacken).

Vad géller mérkeslikhet innehéller innehavarens mérke orden GRAN CENTENARIO
inneslutna i en vimpelliknande figur. Inviindarens dberopade gemenskapsvarumirke bestar
endast av ordet CENTENARIO. Det spanska ordet gran utgér en kortform av grande som
bland annat Sversitts till “storartad, kraftig” (Norstedts Spansk-svenska ordbok, &r 2002).
Det spanska ordet centenario sversitts, enligt samma killa, bland annat till “hundraérig,
aldrig”. Ordet gran anviinds i olika sammanhang och férekommer exempelvis i
kvalitetsbeteckningen Gran Reserva for vin (www.ne.se, sékning den 7 mars 2006). Ordets
betydelse beddms ddrmed vara bekant i omsittningskretsen. Det finns emellertid inget som
talar f6r att den svenska omsittningskretsen i nagon beaktansvird omfattning kénner till
betydelsen av det spanska ordet centenario. Det anspraksldsa figurativa utférandet i
innehavarens mirke gor att den visuellt framtridande delen utgors av ordet CENTENARIO
och inviindarens &beropade gemenskapsvarumirke bestar uteslutande av detta ord. Det
foreligger dirmed mérkeslikhet mellan de motstiende mirkena. Vid en samlad bedémning
finner PRV dérmed att innehavarens mérke r forvaxlingsbart med invindarens
gemenskapsvarumirke,

Foljaktligen utgér grunderna for invindningen hinder fér att lata registreringen besta.
Registreringen skall dérfor upphavas.

Beslutat den 2 3 MAR 200k

Lena Frankenberg Glantz \/

Karolina Hedberg (0
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HUR BESLUTET OVERKILAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora 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 6verklagas och den dndring i
beslutet som begars. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvad manader frin
beslutets dag.




