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INVANDARE"
Caribbean Distillers Corporation Limited

OMBUD

Strom & Gulliksson
Box 4171 Exp, Patent- och registreringsverket

203 13 Malmé
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Supreme Wine & Spirit AB
Box 45117
104 30 Stockholm

OMBUD

Delphi & Co
Box 1432
111 84 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstdende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket THE PATRON VODKA COMPANY OF
SWEDEN, i figur tergivet nedan, med registreringsnummer 349768, registrerat for
alkoholhaltiga drycker (ej 61), i klass 33.
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Innehavarens mirke.

Invandaren

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att méirket &r
forvixlingsbart med deras inarbetade varumérke PATRON samt att innehavarens mérke har

registrerats i ond tro.
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Till stéd harfor anfor invindaren i huvudsak foljande. Inviindaren &r innehavare av
varumiirket PATRON som #r registrerat i bland annat Tyskland, Frankrike och England och i
vilka linder ansékningar ingavs redan &r 1992. Inviindaren har hérvid bifogat registrerings-
och fornyelsebevis for varumirket i dessa linder. Varumdrket &r vél ként och inarbetat for i
forsta hand den alkoholhaltiga drycken tequila. Varumirket har anvénts i mycket stor
omfattning runt om i virlden och har 65 % av den totala marknaden for tequila. Invéindaren
bedriver intensiv marknadsforing med reklam som har stor genomslagskraft. Invéndaren har
hirvid bifogat exempel pa den reklam som producerats. Kénnedomen om varumérket
PATRON torde vara mycket stor i omsattningskretsen och det &r osannolikt att ndgon aktdr i
grossistledet, ddr innehavaren av varumérket verkar, dr obekant med varumérket. Detta
medfor att innehavaren av mérket limnat in sin ansékan med vetskap om att varumérket
PATRON anvindes av invindaren vid tiden for inlimnandet av den ansokan som dr foremal
fr invdndning. For att visa p& anvéindning har invéndaren ingivit annonskopior och utdrag
deras hemsida www.hotelpatron.com fran 2001-12-21.

Innehavarens mirke innehaller bade ord- och figurelement. Av ordelementet 4r det enda
distinktiva ordet just PATRON och i sammanhanget, med den gvriga texten "THE PATRON
VODKA COMPANY OF SWEDEN?", #r ocksd PATRON huvudordet. Det ingér i den &vre
delen av den cirkel som omger ett figurativt utforande av bokstdverna P och V, PATRON
VODKA. Bokstaven P i figurelementet forstirker ocksa intrycket av ordet PATRON. Det
foreligger dven varuslagslikhet mérkena emellan da innehavarens mirke omfattar samtliga
varuslag i klass 33 vilket ocksé inkluderar tequila.

Den tequiladryck som marknadsfors och forséljs under varumirket PATRON ér den stdrsta
pd tequilamarknaden 1 vérlden. Varumérket PATRON dominerar ocksd marknaden i USA
som 4r den stérsta dryckesmarknaden i vérlden. Varumérket PATRON for tequila har 65 %
av den virldsomspénnande marknaden for tequila, Varumérket lanserades i USA fore ar
1990 och har under tiden marknadsforts kraftigt med rackvidd dver hela vérlden. Invéndaren
har hirvid bifogat en bestyrkt kopia av "Declaration of Edward Brown” (declaration) for att
visa anvindningen och marknadsforingen av mirket. Av denna bilaga framgér att
annonsering har skett i tidskrifterna Ritz Carlton Magazine och Playboy. Redan &r 1990
lanserade innehavaren av mirket PATRON produkten pd méssor for alkoholbranschen. Av
den ingivna "declaration” framgér att varuméirket PATRON har visats regelbundet pa méssor
i regi av "Wine & Spirits Wholesalers of America Inc” som halls arligen i Las Vegas.
Missan vinder sig till besokare bade frdn USA och internationellt inklusive
marknadsrepresentanter som har kontroll pa 90 % av alkoholmarknaden i USA. Varumirket
PATRON for tequila har ocksd marknadsforts vid "National Bar & Restaurant Management
associations”. Varumirket PATRON fér tequila har vidare fatt utmérkelser, till exempel &r
2003 och ar 2004. Invindaren har hirvid bifogat kopior p4 annonser for att visa pa dessa
utmirkelser. Invindaren har dven bifogat bilagor som visar hur varumérket marknadsforts pa
invidndarens hemsidor.

Den utomordentligt kraftfulla marknadsforingen som &gt rum av varumirket PATRON
innebsr att varumérket far anses ha varit inarbetat vid tidpunkten fr ansékan av
innehavarens mirke. Den exponering av varumérket PATRON som &gt rum pa
internationella, professionelta missor och utstéliningar, i reklam och genom stor forsdljning i
USA och Europa, medfor ocksd att varumiirket varit vilkint for andra &n representanter 1’
branschen. Invindaren har hirvid bifogat utdrag frin mérkesinnehavarens dévarande
hemsida f5r att visa att det framgér av denna att Vin-Trddgérdh vid tiden for ansdkan av
innehavarens mirke var en av Sveriges storsta och mest vilrenommerade vin- och
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spritimportérer. Mot bakgrund av detta &r det osannolikt att varumérket PATRON varit
oként for innehavaren.

Innehavaren

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for inviindningen och anfor 1 huvudsak
fsljande. Innehavaren dr, forutom till det varumérke som &r fsremal for invéindning, &ven
innehavare av varumirkesregistreringama 322542, PATRON VODKA, 348 399, PATRON
och 344693, THE PATRON VODKA COMPANY, samtliga for varor i klass 33. Invéindaren
gor gillande att skydd for varumérket PATRON ska ha uppkommit genom inarbetning.
Innehavaren bestrider att inviindaren har skydd for varumérket PATRON i Sverige.
Innehavaren utgar fran att skyddet ska ha uppkommit fore &r 1996, det vill sdga vid den
tidpunkt d4 innehavarens varumérke PATRON VODKA blev skyddat genom registrering i
klass 33. I annat fall maste det pastiddda skyddet ha uppkommit genom intring i
innehavarens registrerade varumérke. Vad géller inarbetning genom marknadsf6ring noteras
att det fore 1996 var forbjudet att marknadsfora alkoholhaltiga drycker enligt 2 § 3 stycket
lagen (1978:763) med vissa bestdimmelser om marknadsforing av alkohothaltiga drycker.
Forbudet flyttades under 2000 i princip ofSréindrat till 4 kapitlet alkohollagen (1994:1738).
Forst efter Marknadsdomstolens dom i februari 2003 i det s& kallade Gourmet-malet har det
uppstétt en méjlighet, numera lagfést, att marknadsfora alkoholhaltiga drycker i Sverige.
Nagon inarbetning genom marknadsforing fore 1996 kan saledes inte ha varit méjlig. I
Sverige rader dessutom ett detaljhandelsmonopol avseende forséljning av alkoholhaltiga
drycker. All forsaljning till konsumenter har genom monopolet komumit att ske via
Systembolaget. Nagon tequila under varumérket PATRON har aldrig salts via
systembolaget. Ndgon inarbetning via s&dan forsiljning kan dérmed inte ha dgt rum.
Innehavaren kénner inte heller til ndgon forsiljning av denna dryck via personer som har
utskdnkningstillstind. Skulle sadan forsiljning mot formodan ha dgt rum kan den aldrig ha
varit av den omfattningen att nigon inarbetning av varumérket PATRON dédrmed skulle
kunna foreligga.

Vad giller forvixlingsrisken bestrids att sddan foreligger oaktat om PRV anser att det av
inviindaren aberopade mirket sger skydd genom inarbetning eller ¢j. Invandarens mérke
bestér enbart av ett ord medan innehavarens mérke kombineras av en figur och en ldngre
text. Innehavarens mirke ar dirfor ett mera komplext varumérke n invéndarens mérke. Den
figur som ingdr i innehavarens mérke dominerar den visuella bilden och upptar mer dn 80 %
av mirket. Figuren #r originell och uppmarksamhetsskapande och har i sig stark
sarskiljningsférmaga. I mirket har ordet PATRON en helt tillbakatrddande roll som ett av
sex ord ingéende i mirket. Anvindandet av ordet "vodka” i mérket torde dven innefatta att
forvixlingsrisken i forhallande till varan tequila &r uteslutet.

[nnehavaren bestrider vidare att denne sokt varumarkesskydd i ond tro. Innehavaren har
sjdlvstindigt tagit fram sitt varumérke. Vidare &r mirket inte forviixlingsbart likt invéindarens
mirke. Innehavarens mirke 4r det senaste i en rad av kiinnetecken innehéllande ordet
PATRON som sokts registrerat i Sverige. Innehavaren har haft ett sjélvstéindigt motiv och en
genomtankt idé till aktuellt varumarke som inte har nigonting att géra med invindarens
kinnetecken. Dessa var ej heller kénda av innehavaren.
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SKAL
Enligt 2 § forsta stycket varumérkeslagen forvirvas ensamritt till ett varumdrke, dd mérket
har blivit inarbetat.

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om mirket 4r forvéxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvinder i en néringsverksamhet, med nigon annans varumirke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med nagon annans varukénnetecken som dr inarbetat d& ansékan om
registrering gors.

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

Fragan om forviixlingsbarhet skall avgéras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken mén kinnetecknen
kan beddmas likna varandra. Beddmningen av denna fréga skall grundas pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till om orden i de aktuella mérkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehdll, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena
skall beaktas.

Av 14 § forsta stycket 7 punkten varumarkeslagen framgar att registreringshinder foreligger
om mirket ir forvixlingsbart med ett varukénnetecken som vid tiden for anstkan anvinds av
nagon annan samt anstkan gjorts med vetskap om detta och stkanden inte anvant sitt mérke
innan det andra kiinnetecknet togs 1 bruk.

PRV gor féljande beddmning.

Inledningsvis vill PRV framhalla att friga om bittre ritt till och forfoganderétt till ett
varumirke inte kan provas i administrativ ordning, utan endast kan provas vid alimén
domstol, jfr 44 § varumérkeslagen. Daremot har PRV att préva om innehavaren haft ratt att
registrera ifrigavarande varumérke.

Av vad som framkommit i #rendet konstaterar PRV att det inte 4r visat att invéndaren, vid
tiden for innehavarens ansdkan, anvint sitt kinnetecken i sddan tid och omfattning att det
gjorts kint i en betydande del av den omséttningskrets som dven omfattas av innehavarens
mirke. Den omstindigheten att inviindarens mérke fanns registrerat i Tyskland, Frankrike
och England vid tiden for ansdkan samt att de ingivna utdragen visar att market, dtminstone i
USA, anvints sedan 1991 foranleder ingen annan bedémning av drendet da det de facto &r
anvindningen i Sverige som har betydelse i sammanhanget. Kvar aterstar da fragan huruvida
innehavarens mérke kan anses vara registrerat i ond tro.

Fér att det ska anses foreligga ond tro i enlighet med 14 § 7 punkten varumérkeslagen kravs
att mirkena dr att anses som forvixlingsbara. Betriffande varuslagslikheten kan konstateras
att det av invindaren dberopade varumérket och innehavarens varumérke omfattar skydd for
varor som &r av samma slag, i vad avser alkoholhaltiga drycker. PRV finner dirmed att det
foreligger varuslagslikhet markena emellan.
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Betriffande mirkeslikheten bestar innehavarens mirke av lydelsen THE PATRON VODKA
COMPANY OF SWEDEN i visst utforande och det av inviindaren dberopade mérket bestar
av lydelsen PATRON. Det kan konstateras att det av inviindaren aberopade mirket i sin
helhet, och som en framtridande del, ingér i innehavarens mirke. Ddrmed finner PRV att
innehavarens mirke och det av inviindaren aberopade mérket &r forvixlingsbara.

For att det ska foreligga ond tro i varumdrkesréttslig mening krévs vidare att innchavaren,
vid tiden for anstkan, hade vetskap om att det aktueila mérket anvéndes av annan.
Invindaren har inte till PRV ingivit ndgot material som styrker att innehavaren lémnat in sin
ansdkan med vetskap om att varumirket PATRON samtidigt anvandes av invéndaren.
Dirmed finner PRV att sidana omstindigheter som krévs for hinder mot registrering enligt
14 § 7 punkten varumirkeslagen inte foreligger.

Féljaktligen utgor invindningen inte nigot hinder mot registreringens fortsatta bestand.
Invandningen skall dérfor avslas.

11 QKT 2007

Beslutat den

Py -
\..\ Ay ,%A.ﬁ&‘ CAAra T it

i
Susanne Jansson

1
¥

‘\\ \ YW YN

Nina Isaksson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Gverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvarsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn, T skrivelsen skall anges det bestut som verklagas och den Andring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader fran
beslutets dag.




