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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstdende
nummer angivna internationella registreringen med stdd av 56 § forsta stycket
varumirkeslagen (1960:644) samt 55 § tredje stycket samma lag skall gilla i Sverige.

ARENDET

Invindningen avser varumérket VALORA for business management, business
administration as well as consulting services for business management and organization ail
in connection with the operation of kiosks, fast-food bars and similar commercial ventures;
retailing of printing products; imparting commercial know-how (franchising) in the field of
stores (points of sale) and kiosks as well as fast-food bars and similar commercial ventures;
promotional sponsorship in the field of culture, sports and research i klass 35, insurance
underwriting, financial, monetary and real estate affairs; financial consulting and financing
services in connection with commercial ventures, particularly kiosks, fast-food bars and
restaurants; financial sponsorship in the field of culture, sports and research i klass 36 och
transfer of technical know-how (franchising) in the field of stores (points of sale), kiosks and
fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures i klass 42,

Invéndaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall
beviljas giltighet i Sverige. Till stod for sitt yrkande har invéindaren i allt visentligt anfort
foljande. Innehavarens mérke VALORA #r forvixlingsbart med invindarens
gemenskapsvarumirke VALRHONA, med registreringsnummer 223636 for kott, fisk,
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fjaderfd och vilt; kottextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grénsaker;
geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och mjolkprodukter; tliga oljor och fetter i klass
29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; m;jol och néringspreparat
tillverkade av spannmal, bréd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jist,
bakpulver; salt, senap, viniger, siser (smaktillsatser); kryddor; is 1 klass 30 och 6}, mineral-
och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaitiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter
och andra koncentrat for framstéllning av drycker i klass 32. Dirtill drar innehavarens mérke
otiliborlig fordel av och har en menlig inverkan p& invindarens dldre varumérke
VALRHONA som #r vilkant och vil ansett savil i Sverige som pé det internationella planet.
Det 4r ett av virldens mest kiinda mérken inom chokladomradet. De motstdende
mirkesorden kommer varandra synnerligen néra savil fonetiskt som visuellt. Med detta i
atanke samt att omsittningskretsens bleknande minnesbild av det &ldre mérket ocks skall
tas i beaktande blir det uppenbart, att mirkesorden som sadana dr forvixlingsbara.
forevarande drende har det yngre mirket inte sdkts registrerat for ndgra konkreta varor inom
livsmedelsomréadet, men detta minskar inte forvixlingsrisken med och skadan pa det vil
ansedda varumirket VALRHONA eftersom tjdnsterna som técks av innehavarens
registrering klart indikerar att mirket &r tinkt att anvdndas i samband med marknadsforing
av livsmedelsprodukter och vid etablerande och drift av utskinknings- forsaljningsstillen for
livsmedelsprodukter. En sddan anvindning leder till att mérket VALORA kommer att synas
inom samma distributions- och marknadsfoéringskanaler som VALRHONA och att s&vil
marknadens akt&rer som de vanliga konsumenterna Létt kan blanda ihop mérkena eller
forledas tro, att det finns ett kommersiellt samband mellan mérkena.

Till stéd for sitt Aberopande av ett extra brett anseendeskydd har invdndaren ldmnat in
utskrifter frin s6kningar pa Internet, kopior pa tidningsartiklar/notiser och kopior av fyra
recept didr man ndamnt eller hinvisat till VALRHONA.

Innehavaren av varumirket har bestritt invéindningen och anfort i allt visenligt foljande.
Mirkena VALORA och VALRHONA ir inte tillrickligt lika vare sig i fonetiskt eller
visuellt hiinseende for att risk for forvixling skall anses foreligga. Den svenska delen av
innehavarens registrering tacker enbart tjinster i klasserna 35, 36 och 42 och ingen av dessa
har ndgon direkt anknytning till varorna i invindarens mérke. Ndgon s4 kallad
varuslagskonflikt foreligger ddrmed inte och mirkena adr darfor 6verhuvudtaget inte
jamforbara i forvixlingshinseende. Invéindaren grundar sitt pastdende om att invéndarens
mirke skulle vara beriittigat till ett utdkat skydd enligt varumérkeslagen 6 § andra stycket,
forutom i rent allminna ordalag, pa ett antal webbsidor pa Internet. Det forhéllandet att man
fir ménga triffar pA en s6kning pa Internet, innebdr dock inte p& nigot sitt att det sdkta ordet
skulle vara ett notoriskt vilkint varuméirke. Hértill krdvs bevisning i form av en korrekt
utford marknadsunderstkning, eller dylikt. Invindarens pastiende att innehavaren skulle dra
otillbdrlig fordel av mirket VALRHONA &r med tanke pé de tjinster som innehavarens
mirke avser helt ogrundat och synnerligen l&ngsynt.

Inviindaren har i genmile bland annat anfort att innehavarens hela tjinsteforteckning har
fokus pa tjéinster relaterade till kiosker, snabbmatstillen, restauranger och liknande
inrdttningar, varfor kollisionen med livsmedel och drycker &r tydlig. T beaktande av detta och
det faktum att varumirket VALRHONA har en hég grad av primir sérskiljningsformaga, bor
en varumirkesrittslig forvixlingsrisk anses vara for handen helt oavsett den vilkéndhet som
VALRHONA forvirvat pa marknaden. [ sammanhanget har invéndaren hinvisat till
Patentbesviirsrittens dom av den 6 maj 1999 i mél nr 98-244 (JUNIBACKEN). Vidare har
invindaren uppgett att produkter bérjade lanseras pa ett mer méalinriktat sitt i Sverige i
bdrjan av 1990-talet genom anlitandet av en svenska huvudimportor och distributdr.
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Huvudimportérens omséttning, vilken enligt uppgift i huvudsak héarrér frin forséljning av
produkter under mirket VALRHONA, har under de senaste aren uppgétt till foljande belopp,
1/9 2000 - 31/8 2001 ca 6,4 miljoner kr, 1/9 2001 - 31/8 2002 ca 6,9 miljoner kr, 1/9 2002 -
31/8 2003 ca 7,8 miljoner kr, 1/9 2003 - 31/8 2004 ca 10,1 miljoner kr, 1/9 2004 - 31/8 2005
ca 11,5 miljoner kr. Vidare har uppgivits att marknadsforingen i Sverige sker utan direkt
annonsering frén huvudimportérens sida och att market har omtalats i tidningsartiklar,
bocker och matlagningsprogram pd TV.

SKA

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen (VML) fér ett varumérke inte
registreras om mérket 4r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nigon annan och ir registrerat efter en tidigare ansokan.

Enligt 6 § forsta stycket VML anses kénnetecken som huvudregel forvéxlingsbara endast om
de avser varor/tjanster av samma eller liknande slag. Fragan om forvéaxlingsbarhet skall
emeliertid avgdras vid en helhetsbedémning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i
sammanhanget skall beaktas, sarskilt mérkenas likhet samt likheten avseende de varor
och/eller tjéinster som mérkena avser. Aven ett mérkes sirskiljningsforméga och den
association som market kan skapa skall beaktas vid beddmningen av forvixlingsbarhet. Man
har &ven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mgjlighet att
samtidigt jAmfSra tva motstiende mérken, varfor det ocksd méste beaktas att
omsittningskretsens minnesbild av ett varumdrke typiskt sett kommer att blekna med tiden.
Vid forviixlingsbeddmningen mellan tvA mérken skall dérfor bortses frén ovésentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara l4tta att notera vid en direkt jimforelse.

Enligt 6 § 2 st VmL stadgas att forvixlingsbarhet 4ven kan &beropas till forman for ett
kinnetecken som ir vil ansett hir i landet, om anvindningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle leda till forfang for det vél ansedda
kinnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende. En otillborlig fordel far anses foreligga
s4 snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill.
Detta innebr i praktiken att samma higa krav pa markeslikhet inte skall upprétthallas dé ett
mdrke 4r vil ansett. For tillimpningen av nyss nimnda lagrum krivs dock ett visst métt av
mirkeslikhet, som i vart fall méste vara av den dignitet att den berérda allménheten kan
komma att forknippa mérkena med varandra, utan att darfor direkt forvixla dem. Vid
faststiillande av vad som utgér ett vil ansett mérke i Vml.:s mening &r graden av kédnnedom
om mirket hos savil allménhet som omsttningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den
enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gor féljande beddmning.

Invindaren har hivdat att dennes mirke &tnjuter skydd som vil ansett mérke. Det i drendet
ingivna materialet ger emellertid inte stdd for att tillerkénna invéndarens kinnetecken
VALRHONA ett utskat skydd som vill ansett i den mening som avses i 6 § andra stycket
varumirkeslagen, Forvixlingsbedomningen skall sdledes utgdras av en jamforelse mellan
innehavarens och invindarens mérken sisom de har registrerats.

De motstiende mirkena inleds bada med VAL-, har samma vokalfljd och avslutas med
bokstaven -A. Det foreligger dérfor en visst métt av mérkeslikhet. For att mérkena ska anses
vara forvixlingsbara kravs emellertid ocksd att det rader likhet mellan de varor och/eller
tjanster som mérkena omfattar. D4 det saknas relevanta berfringspunkter mellan de varor
som invindarens marke avser och de tjinster som innehavarens mérke avser foreligger inte
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nagon likhet i varumirkesrittsligt hinseende. Vid en helhetsbedomning finner PRV att de
motstaende mérkena inte 4r att anse som forvéixlingsbara. Den internationella registreringen
skall déarfor gilla i Sverige.

Beslutat den L8 Fep 200

Rr ,/Q/( I

Anria Axelsson

i SeMo__

Herman Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gtra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 S6derhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutsdagen.



