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Inviandningsirende nr 2005/0129/0001

Registrering nr 373216

INVANDARE

Western Wines Limited . - trarinaverket
1 Hawksworth RoadCentral Park Bxp e TSN

TF2 9TU Telford, (SHROPSHIRE)

Storbritannien '1007 05 1 5

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrd AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

QOenoforos Aktiebolag
Kungsholms strand 135 B, 9 tr
112 48 Stockholm

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstidende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET
Arendet avser invéindning mot varumirket UMBALA, med registreringsnummer 373216,
vilket #r registrerat for alkoholhaltiga drycker (gj &l), i klass 33.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering skall upphivas och gor géllande att mérket &r
forvixlingsbart med gemenskapsvarumirket KUMALA, med registreringsnummer 1662733,
vilket #r registrerat for viner samt bordsvin, i klass 33.

Till stéd for sitt yrkande har invéindaren i allt vésentligt anfort att de tva varumérkena
UMBALA och KUMALA ir mycket lika och att forvixlingsrisken &r uppenbar.
Bokstavsleden —UM- samt suffixet —ALA i mérkena #r identiska. Visuellt &r mérkena lika
och fonetiskt nistintill identiska, dé initialbokstaven "K” 4r férsumbar vid uttal av det
motanférda mirket. Bokstaven "B” i UMBALA forsvinner 14tt och blir stum vilket ofta
hinder i samband med uttalet av bokstavskombinationen "MB”. Mirkeslikheten &r
fljaktligen s& pass uppenbar att det méste tas for sannolikt att konsumenterna uppfattar
dessa mirken som identiska. Vidare finns det en risk att tvd mirken som rent fonetiskt kan
uppfattas som identiska ocksé kan ses som havande ett kommersiellt samband, vilket kan
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vilseleda konsumenterna pa ett icke onskvirt sitt. Det foreligger vidare varuslagsidentitet
mellan innehavarens och invindarens mérken. Invindaren har 4dven, sedan ett antal ar,
anvint sitt varumérke i ett flertal europeiska lander, déribland Sverige. [ Sverige séljs enligt
invindarens senaste statistik 16 000 kartonger 4 6 flaskor per ar. Vinet ér fran Sydafrika och
finns bade som rétt och vitt. Det har pa kort tid blivit mycket populirt och saldes under 2004
i Storbritannien med 2,5 miljoner lidor med 9 liter i varje 1dda.

Invéndaren har hérutdver — vid bemdotande av innehavarens svaromal - i huvudsak anfért att
vid en forvixlingsbeddmning bor man komma ihag att en konsument sillan har de tva
aktuella varumirkena bredvid varandra for en jimforelse utan oftast ur minnet kommer ihag
det ena eller det andra for att sedan dra sig till minnes vilket man tidigare stott pi. Detta gor
att det dr betydligt storre risk for forvixling 4n i det fall ddr konsumenten faktiskt har de
béda varumarkena framf6r sig for jimforelse.

Innehavaren yrkar att registreringen uppritthalls trots den inldmnade invéndningen. Till
grund for det har innehavaren i allt visentligt anfort att de tva mirkena mycket vil kan
existera sida vid sida utan nigon som helst risk f6r forvixling. Invindarens pastdende om att
“det méste tas fér sannolikt att konsumenterna uppfattar dessa mérken som identiska™ faller
pa sin egen orimlighet eftersom mérkena inte 4r identiska. Pastidendet om att initialbokstaven
"K” i det motanférda mérket vid uttal kan ses som forsumbar ifrdgasitts av innehavaren
eftersom — om péstdendet var riktigt— invéindaren i s& fall inte hade betungat sitt eget mérke
med onddiga férsumbara bokstiver. Bokstaven "B”, 1 bokstavskombinationen MB 1 mirket
UMBALA, foérsvinner inte vid uttalet utan UMBALA uttalas precis som det skrivs.
Naturligtvis gors forvdxlingsbarhetsbedémningen mellan mérkena i dessas helhet, men det
har visat sig att konsumenter alltid lagger storre vikt vid inledande stavelser 4n vid
slutstavelser. D4 prefixen UMBA- respektive KIUMA- knappast kan anses som lika eller
forvaxlingsbara dr det &verensstimmande suffixet —-LA inte tillrackligt for att heller géra
helheterna UMBALA och KUMALA forviaxlingsbara. Det dr dven ett vilkidnt faktum att
vinkonsumenter blivit mycket mer mérkesmedvetna under senare tid, speciellt sedan
Systembolaget utokat antalet sjdlvbetjdningsbutiker. Manga vinkonsumenter handlar ofta vin
med hjélp av medtagna recensionskopior i Systembolagets lokaler och risken fér att man
skulle ta ett annat vin 4n det avsedda maste betraktas som synnerligen liten. Innehavaren
hévdar saledes att varumirket UMBALA mycket vl kan existera sida vid sida med
KUMALA utan ndgon forvéxlingsrisk, vilket dven stirks av att mérket registrerats utan att
varken invéndarens gemenskapsvarumérke eller ndgot annat mérke blivit motanfért under
ansokningsforfarandet.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om
mirket dr forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumarke som innehas av nigon annan och &r
registrerat efter tidigare anstkan.

Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kinnetecken anses forviixlingsbara endast om de
avser varor av samma eller liknande slag.

Frigan om f6rvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbedomning dir alla omstéindigheter
av betydelse 1 sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser.
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PRV gbr fljande beddmning.

Inledningsvis konstateras att innehavarens mé#rke och det av invéndaren dberopade
gemenskapsvarumirket omfattar varor som #r av samma slag och att det ddrmed réder
varuslagsidentitet. Vad géller mirkenas likhet konstateras att de bdda mérkesorden bestér av
tre stavelser och att de motstdende mirkena innehdller den gemensamma sista stavelsen -LA.
Det finns dock visentliga fonetiska och visuella skillnader mellan méirkesorden eftersom den
forsta stavelsen i innehavarens miérke utgors av UM- medan motsvarande stavelse i
invindarens mérke bestdr av KU- samt att mellanstavelsen utgérs av -BA- i innehavarens
mirke till skillnad frin invéndarens mellanstavelse som bestar av -MA-. Sammantaget
foreligger inte mérkeslikhet mellan de aktuella mirkena. Vid en hethetsbedémning finner
PRYV att innehavarens médrke UMBALA inte ér forviixlingsbart med invindarens dberopade
gemenskapsvarumidrke KUMALA.

Foljaktligen utgdr invéindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéandningen skall
darfor avslés.

Beslutat den 1 5 MAJ 2007
Asko Annala

)3 AN OAnA | A CAA

Susanne Jansson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Siderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




