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OMBUD

Patentbyran Wallengren AB
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331 21 Varmamo

BESLUT

Patent- och registreningsverket (PRV) upphiiver varumirkesregistreringen nr 373411 med
std av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket WHEY-100, med registreringsnummer 373411,
vilket dr registrerat for protein (ndringsmedel fér manniskor); kosttillskott i form av
proteiner; niringspreparat i form av proteiner; niringspreparat tillverkade av proteiner samt
proteinpreparat for méanskligt bruk, i klass 29.

[nvindaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphivas och gjort géllande att
mdrket saknar sarskiljningsforméga. Till stod harfor har invéndaren 1 allt vésentligt anfon
foljande. Det registrerade varumiérket WHEY-100 dr en generisk bendmning for
vassleproteiner {mjolkproteiner) som anvinds som kosttillskott av idrottsmén,
kroppsbyggare och andra som behdver naringstillskott. Den direkta svenska verséttningen
av det engelska ordet WHEY &r "vassia/vasste™ och tilldgget av siffran 100 i market anger
endast koncentrationen av mjlkprotein 1 produkterna. Market 4r siledes direkt beskrivande
for de registrerade proteinpreparaten. En google-sékning pd "WHEY-100" pa Internet ger
7870 trittar och pd "WHEY™ cirka 1090000 traftar, vilket klart ger vid handen att det inte ar
fraga om ett varumirke eller kinnetecken som kan hérledas till innehavaren. WHEY-100 ar
saledes en ren produktbendmning sorn ndgon enskild néringsidkare inte kan erhalla
ensamritt till. Det foreligger ett sjdlvklart frihdllningsbehov f6r nimnda bendmning for andra
titlverkare och leverantérer av proteinpreparat.
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Innehavaren av varumirket har bestridit grunden for invindningen och anfért huvudsakligen
foljande. Market besitter for registrering erforderlig sidrskiljningsférméga. I vart fall har
varumirket genom anvandning kommit att erhalla for registrering erforderlig
sarskiljningsforméaga. DA ordet WHEY betyder “vassle/vassla” dr det inte dr direkt
beskrivande fér de sokta varorna da dessa omfattar protein (néringsmedel for ménniskor);
kosttillskott i form av proteiner; niringspreparat i form av proteiner, néringspreparat
tillverkade av proteiner och proteinpreparat for ménskligt bruk. Ett varumirke skall bedémas
i sin helhet. Varumarket WHEY-100 ar inte direkt beskrivande fér de s6kta produkterna.
Dirmed foreligger inte heller nigot frihdliningsbehov. D3 varumérket dr registrerat som
helhet kan andra néringsidkare fritt anvdnda sdvidl WHEY som 100 var for sig. I
sammanhanget har innehavaren dberopat EG-domstolens avgérande i mal C-329/02 (Sat.2). 1
jamforelse med forevarande fall har invéndaren gjort gillande att WHEY-100 &r en generisk
benimning utan att ange varfor varumarket, sett som en helhet, saknar sirskiljningsformaga.
Att hinvisa till en s6kning pa Google utan nirmare analys, kan inte laggas tilt grund for
slutsatsen att "WHEY-1007, bedémt i sin helhet, saknar sdrskiljningsférméga.

Innehavaren har vidare anfort att varumérket genom lang och omfattande anvindning har
komumit att erhalla for registrering erforderlig sérskiljningsforméga. Innehavaren har dven
erinrat om att kravet pa forvirvad sérskiljningsférmdga inte dr detsamma som ett krav pd
inarbetning. Erforderlig sirskiljningsformaga foreligger om det kan visas att varumérket
anvints pa ett sidant sitt att det har forméga att fungera som identifikationsmedel. Vad
giller innehavaren har dennes verksamhet bedrivits sedan 1996. Verksamheten har
kontinuerligt vuxit och innehavaren #r idag Nordens storsta leverantor av kosttillskott. Under
2005 blev innehavaren utsedd till ett av Sveriges mest framgangsrika foretag av Veckans
Affirer och utnimnd till Gasellfsretag av Dagens Industri. Bilagor till styrkande av detta har
ingivits i arendet. Varamirket WHEY-100 togs i bruk 2001. Forsiljningen har sedan dess
varit stadigt 6kande och WHEY-100, tillsammans med varumirket WHEY-80, ar idag
Nordens mest salda protein. Marknadsandelen avseende denna typ av protein ar cirka 50 %.
Innehavaren har gett in en bilaga av vilken utseendet av produktens forpackning framgér. Pa
arsbasis ligger forsaliningen for ndrvarande pa drygt 50 000 kg vilket motsvarar en arlig
omsittning for denna produkt om cirka 11 000 000 kr. Varumdrket WHEY-100
marknadsférs omfattande och kontinuerligt, bland annat i tidskrifterna B&K Sports
Magazine, Body, Fighter Magazine, Kost & Kropp och Muscle & Fitness. Annonseringen
sker dven i andra tidningar och tidskrifter. Kopior av annonser ur dessa tidningar under tiden
2001-2006 har ingivits i drendet. Marknadsforing sker dven i form av direktreklam genom
utskick av kataloger. Katalogerna distribueras 10 ganger per ar till 65 000 adressater per
gang. Varumirket WHEY-100 marknadsfrs alltid 1 dessa kataloger, flertalet ganger pé flera
olika stallen i katalogerna. Aven kopior av exempel fran sidana kataloger har givits in.
Sedan 1989 har innehavaren kontrakt med Magnus Samuelsson, flerfaldig vinnare av sévil
Virldens Starkaste Man som Sveriges Starkaste Man och mycket kénd bland kroppsbyggare
och styrkelyftare. Magnus Samuelsson medverkar kontinuerligt vid marknadstdringen av
varumirket WHEY-100. Kopior av exempel p4 sddan marknadsforing har ingivits. Aven pi
‘nnehavarens hemsida marknadsfors varumirket WHEY-100 och en sékning pd Google visar
att flertalet traffar hanvisar till en produkt frén innehavaren. Kopior av utdrag frén
Internetsidor har tillforts drendet. Slutligen har utskrifter av inlagor frin olika chattsidor pa
Internet ingivits dér det framgar deltagarna kanner till varumirket och att det har ett bestidmt
kommersiellt ursprung.

Sammantaget dr det visat att varumérket har anvénts under lang tid och 1 stor omfattning.
Varumirket marknadsfors kontinuerligt och i betydande omfattning. Varumarket ar ocksa
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uppenbart forknippat med ett visst kommersiellt ursprung och fungerar sdlunda utmirkt som
varumdirke. Dirmed gor varumirket det majligt for malgruppen att identifiera varornas
ursprung och att sérskilja dessa frén andra foretags varor.

SKAL

Ett varumirke fir enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har
sarskiljningsformaga. Ett mirke som uteshutande eller med endast mindre dndring eller
tillagg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvéandning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstillande, skall inte i och for sig anses ha sarskiljningsforméga.
Vid bedsmande av om ett varumirke har sarskiljningsformaga skall hansyn tas till alla
omstindigheter och sirskilt till den omfattning och den tid som market varit i bruk.

PRV gor foljande beddmning.

Av 13 § 1 stycket | meningen varumérkeslagen framgar att ett varumdirke inte far registreras
om det saknar sirskiljningsférmaga. Av specialmotiven tili varumirkeslagen framgar att
detta rekvisit innebar ett krav pa uppfyllande av tva kumulativa registrerbarhetskriterier,
ndmligen att varumérket skall vara dgnat att fungera som ett individualiseringsmedel och att
beteckningen skall kunna férbehallas en enskild ndringsidkare med ensamritt utan att
konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera for sina varor blir
otillborligt beskuren” (jfr. SOU 1958:10 s. 269). Uppfyllandet av det forsta
registrerbarhetskriteriet forutsitter saledes inneboende eller forvérvad distinktivitet hos
varumirket och uppfyllandet av det andra kriteriet forutsétter frdnvaro av ett
frihallningsbehov.

Innehavarens marke bestér av lydelsen WHEY-100. Den svenska dversdttningen av WHEY
ar vassla (jfr. Nationalencyklopedins engelska version pa www.ne se, atkomst 080331).
Vassla 4r enligt Nationalencyklopedin genomskinlig, gronaktig vitska som Gterstdr sedan
ostmassa utfellis ur mjolk och bland annat inmehdller fett, vitaminer och mineraler (atkomst
080331). Den sékta lydelsen WHEY-100 &r sdledes beskrivande for de sokta varorna da den
anger vilken typ av protein de omfattas av, nimligen vassleprotein. Efterledet -100 gor inte
att market som helhet blir sarskiljande da siffran 100 i detta sammanhang endast &r en
nummerangivelse som narmast anger hur stor koncentration av protein varorna bestar av.
Varumirket saknar dirfor den inneboende sdrskiljningsformaga som kravs for registrering.

Fragan blir d& om market, genom anvindning, har forvarvat sadan sirskiljningsférméga som
krévs for registrering. Det av sokanden ingivna materialet, som i allt vdsentligt bestar av ett
stort antal kopior av tidningar i vilka varumarket WHEY-1 00 marknadsforts samt utdrag fran
stkningar pa Internet och utdrag frén chattsidor pé Internet, visar inte i tillrickhig
utstriickning att det sokta mérket i omséttningskretsen, genom lAngvarig anvéndning och
marknadsforing, kommit att uppfattas som ett kénnetecken for de sokta varorna.

Vid detta forhallande finns inte anledning att g in pa fragan huruvida det foreligger ett
absolut frihallningsbehov for bendmningen WHEY-100.

Mot bakgrund av det ovan anférda finner PRV, vid en helhetsbedémning, att det sokta
mirket saknar for registrering erforderlig sérskiljningsformaga.

Foljaktligen utgdr invandningen hinder mot registreringens fortsatta besténd. Registreringen
skall dérfor upphévas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Siderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som Gverklagas och den &ndring i
bestutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin
beslutets dag.




