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Inviindningsirende nr 2004/0146/0001

Registrering nr 368569
Exp. Patent- och registreringsverket
INVANDARE
Gallaher Snus AR 2006 -08- 15
Box 1412

111 84 Stockholm

OMBUD

Ehrer & Delmar Patentbyrd AR
Box 10316

HIG 55 Stockhohn

INNEHAVARE
Swedish Mateh North Europe AR
118 83 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AR {pubi)
Box 23101

104 35 Stackholm

BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstéende nummer med

stid av 21 § andra stycket varumadrkeslagen (1960:644).

ARENDET

Inviindningen giller varumdrkesregistrering nr 368569, i figur nedan, avseende tobak, snus:
artiklar for rikare; tandstickor, 1 klass 34.

Invindaren yrkar att det i registreringen skall intagas en disclaimer fiir den i mirket ingiende
texten WHITE PORTION, med mindre 4n att — <& som det far forstas ~ registreringen hivs,
Invandaren har hirvidlag i allt vasentligt patalat att det aktuella mirkeselementet ar direke
beskrivande for de sma portionspasar genom vilket snuset distribueras, d4 dessa portions-
forpackningar 4r vita, till skillnad mot de eljest vanligt forekommande mérka pasarna, och
att det skulle leda till ovisshet om skyddsomfanget hos registreringen i det fall ensamritten
t1ll sagda text inte uttryckiigen undantas fran skydd.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunden for invéndningen och i allt visentli gt
hivdat att aliménheten vid konfrontation med varumirken innehallande den aktuelia
bendmningen rimligtvis inte kan dra nagra som helst slutsatser vare sig om den avsedda
produkten etler om nigon av dess cgenskaper.
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Av 15 § varumiirkeslagen framgér bl a att en ensamrétt som vinnes genom registrering av
varumérke icke innefattar sddan bestandsdel av mérket som ej ensam fir sig kan registreras.
Innehéller mirke dvlik bestindsdel och finns sdrskild anledning att antaga, att mérkets
registrering kan foranleda ovisshet om ensamréittens omfattning, mé vid registreringen denna
bestandsdel uttryckligen undantagas fran skyddet. Visas senare att mirkesdel, som
undantagits fran skydd, blivit registrerbar, mé ny registrering ske av mirkesdelen eller ock
av hela mérket utan dylikt undantag.

Av torarbetena nll varumirkeslagen framgar att en s k disclaimer endast skall tillgripas nér
det finns sdrskild anledning att antaga att innchavarens konkurrenter kan missforsta
registreringens innebdrd, liksom att en dylik anledning endast torde foreligga dér den
aktuella mirkesdelens oregistrerbara natur icke maste vara uppenbar {6r den som har
normala kunskaper angiende berbrda varuslag

PRV gdr hir téljande bedémmng,

Angéende den av invindaren gjorda begéran om att inféra en disclaimer meddelas
inledningsvis att PRV vid denna provning dr thrhindrad att sd gbra. Forevarande prévning
avser siledes endast registreringens fortsatta bestand i det skick som registreringen befinner
sig. Detta med anledning av att det givna disclaimerinstitutet snarast syftar 11l att konfirmera
ett andock gillande rattsforhaliande. Ett varumérkes faktiska skyvddsomfing dr siledes inte
avhiingigt det fakultativa stadgandet 1 15 § varumérkeslagen, vilket bl a med{ér att
registrering av ett annat varumirke aldri g far ske om detta bedbms som forviaxlingsbart med
den tidigare registreringen, oavsett 1 vilken utstrdckning ett mérkes skyddsomfang anges vara
begrénsat enligt en antecknad disclaimer (ifr RA 1991 ref 10 alternativt NIR 1992 5 136).

Det forefalier uppenbart att sdvial den relevanta slutanvindarkretsen som innebavarens
konkurrenter dger uppfatta att den aktuella texten ar beskrivande — for i detta fall ~ den
mnerforpackning snuset forsdljs i. Texten WHITE PORTION #r till s& motto beskrivande
och besitter dirmed heller ingen ursprunglig sirskiliningsforméaga. Mot bakgrund av det
sagda saknades det alltsd dven anledning f6r dmbetsverket att avkrdva sokanden en
disclaimer for den aktuella texten da registreringen befann sig pa ansdkningsstadiet.

Foljaktligen utgdr invandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen skall
dérfor avslis.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet skall goira det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalid till
Patentbesvarsritten, men siandas ti]l Patent- och registreringsverket, Box 330,

826 27 Soderhamn. 1 skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den dndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in dll verket inom tvd ménader frin
beshutsdagen.




