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Oenoforos Aktiebolag

Kungsholms Strand 135 B, 9 tr 2008 -19- 15

112 48 Stockholm

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
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114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ARENDET

Invandningen avser varumirket VIA DEL CAMPO, med registreringsnummer 388204 i
figur, dtergivet nedan, vilket avser alkoholhaltiga drycker (gj 61), i klass 33.
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VEA DFE CAMPO

Innehavarens mirke i svartvitt

Invindaren har yrkat att innehavarens mérke hévs och har som grund harfér anfort att det dr
forvixlingsbart med invéindarens gemenskapsvarumérke i figur, med registreringsnummer
2896686, atergivet nedan, vilket avser bland annat beers, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; drinks, juices and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages, 1 klass 32 och alcoholic beverages (except beers), i klass 33.
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Invindarens gemenskapsvarumérke

[nvandaren har utvecklat grunden enligt foljande. Det rader identitet mellan de varor som
innehavarens registrering avser i klass 33 och de varor som invéndarens registrering avser i
samma klass. Vidare har invandaren anfort att det rdder mérkeslikhet da bade invéndarens
mirke och innehavarens mirke forestiller en stegrande hist avbildad fran sidan. Texten i
innehavarens mirke dr av underordnad betydelse, det 4r histen som framstar som
sarskiljande och framtrddande i mérket. De motstdende mérkena avser bada avbildningar i
svartvitt vilket innebir att de teoretiskt kan anvindas i alla mgjliga fargkombinationer vilket
i sin tur innebr att de kan anvéndas i exakt samma frger. Bredvid varandra dr mérkena
slaende lika och om miirkena betraktas med tids mellanrum blir minnesbilden av markena
antagligen identisk. Det faktum att héstarna i de tvd markena dr viinda at olika hall spelar i
det hir sammanhanget ingen roll. En betraktare kommer inte ihdg vilket hall histen stegrar
sig 4t. Texten 1 innehavarens mérke besitter 1 sig mycket svag sarskiljningsformaga. Via del
Campo 4r ett vilanvint namn som hérror fran en kind gata i Genua i Italien, vilket
konsumenten enbart uppfattas som en geografisk indikation. Fler och fler Systembolag blir
idag sjilvplocksbutiker dér konsumenterna gar omkring bland produkterna for att gora sina
inkop genom att sjalv plocka produkterna fran hyllan. Vid denna typ av kop 4 den visuella
minnesbilden av etiketten helt avgsrande. Detsamma gtler dven vid forsiljning dver disk.
En stegrande hist kommer att bli forklaringen till vad konsumenten sdker gentemot
butiksbitradet. Den stegrande hasten &r extremt vatkind och inarbetad och férknippas med
just Ferrari och den goda renommé som bolaget har upparbetat.

Innehavaren av varumarket har bestridit grunderna for invéindningen och anfort att ensamratt
till en avbildning av ett specifikt djur inte kan erhallas. Det &r orddelen i innehavarens marke
som utgdr den mest sarskiljande delen och utgsr den del som drar till sig konsumenternas
uppmirksamhet och stannar i minnet. Hésten i sokandens marke har en mer dekorativ dn
sarskiljande funktion. En konsument i Sverige gar inte in pd Systembolaget och efterfrgar
eller letar efter en bild av en stegrande hist utan efterfrdgar elier letar efier vinet VIA DEL
CAMPO som &r den s#rskiljande delen av méarket. Invindarens mérke bestdr enbart av en
stegrande hést viind &t vénster som &r utford i svart, utvisande muskelspel och detaljer 1 man
och svans samt tydligt visande héstens fyra ben. Innehavarens mérke bestar, forutom texten
VIA DEL CAMPO, av en enkel stiliserad hést. Histen ar avbildad fran dverdel av bakben
och upp, vind mot héger utford i vit profil pa svart botten. Aven om Via Del Campo ar en
gata i Genua s dr detta inte ként bland konsumenter i Sverige. Att lydelsen kan uppfattas
som att vin frsalt under ansokt mirke har italienskt ursprung forminskar inte
sarskiljningstérmégan for innehavarens mérke utan ger méjligen mirket en associativ
karaktar. Invindarens pastiende om att dennes motanforda mérke ar extremt vilkant med ett
upparbetat gott renommé ska enligt innehavaren limnas utan beaktande dé inget som helst
material getts in som stoder detta pastaende.
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Enligt 6 § 2 st VmL stadgas att férvéxlingsbarhet dven kan &beropas till forman for ett
kdnnetecken som 4r vil ansett hir t landet, om anvédndningen av ett annat liknande
kdnnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle leda till forfang for det vil ansedda
kinnetecknets sdrskiljningsformaga eller anseende. En otillbérlig fordel far anses foreligga
s& snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill.
Detta innebir i praktiken att samma hdga krav pd méarkeslikhet inte ska uppratthallas dé ett
mérke dr vl ansett. For tillimpningen av nyss ndmnda lagrum krévs dock ett visst métt av
mirkeslikhet, som i vart fall maste vara av den dignitet att den berérda allménheten kan
komma att forknippa méirkena med varandra, utan att darfor direkt férvéxla dem. Vid
faststillande av vad som utgér ett vil ansett méirke 1 VmL;s mening 4r graden av kdnnedom
om mirket hos savil allmidnhet som omsittningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den
enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

Enligt 14 § 1 st 9 p VL fér ett varumérke inte registreras om mérket ar férvéxlingsbart med
ett gemenskapsvarumarke som innehas av ndgon annan och #r registrerat efter en tidigare
anstkan.

Fragan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tva varumérken ska avgoras efter
en helhetsbedémning i vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet ska
beaktas. I de fall varuslagslikhet kan konstateras &r det avgérande vid besvarandet av frigan
om forvixlingsbarhet foreligger i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga ska grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar. Hansyn
ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett
gemensanit eller liknande begreppsmassigt innehdll. Vid forvixlingsbedémningen ska risken
for att konsumenterna genom association uppfattar att det rdder ett samband mellan
varumérkena dven beaktas. Det ska dven fistas avseende vid graden av ursprunghg
sarskiljningsformaga hos de respektive mérkena, varvid forvéxlingsrisken mellan mérkena
blir storre om de besitter samma sérskiljande egenskaper.

PRV gor foljande bedomning.

Det kan inledningsvis konstateras att innehavarens mérke och invédndarens mérke avser
identiska varor i klass 33, varfor varuslagsidentitet foreligger.

Fér att innehavarens varumérke ska anses vara foérvaxlingsbart med invandarens mirke ska
aven mirkeslikhet konstateras. Beddmningen av frigan om forvixling ska ocksa inbegripa
andra relevanta omstindigheter, sdsom i hur hég grad det dldre mérket 4r ként pa marknaden
och den association som mirkena framkallar, se bl.a. EG-domstolens dom i mal nr C-251/95
(Puma-fallet), punkt 22.

Av det anforda foljer att frdgan om ett dldre mérke dr vil ansett har betydelse for dess
skyddsomfing, bade inom och utom grinserna for varuslagslikhet, se EG-domstolens dom i
mal nr C-292/00 (Davidoff & Cie-fallet), punkt 25 och 26. Angdende frigan om férhallandet
mellan anseende (renommé) och kdnnedom, se EG-domstolens dom i mal nr C-375/97
(CHEV Y-fallet), punkt 21 och 22. Det nu sagda innebdr med andra ord, att fragan huruvida
Ferraris varumarke #r vil ansett har betydelse vid bedémningen av fragan om forvixling.

vil dr FERRARI ett notoriskt kdnnetecken fér racerbilar och exklusiva sportbilar och
didrmed ocksa ett vil ansett varumérke for sédana varor. Didremot kan det inte anses vara
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allmint veterligt att inviindaren anviinder ett varumirke bestiende av enbart bilden av en
stegrande hést som varumirke fér varor av nu ifrdgavarande slag. Inviindaren, som inte
aberopat ndgon bevisning i mélet, har inte visat att dess gemenskapsvarumirke bestiende av
bilden av en stegrande hist dr vil ansett i Sverige.

Vid dessa forhillanden #r den omstindigheten att innehavarens varumérke bland annat
innehaller en stegrande hiést och dérmed foreter en konceptuell likhet med Ferraris mérke,
som ocks4 innefattar en stegrande hist, i sig inte tillréicklig for att det ska finnas en risk for
forvaxling, jfr det ovan nimnda Puma-fallet, sirskilt punkt 24 och 25. Den stegrande hésten i
innehavarens mirke aterges som en ljus siluett vind mot hdger, placerad i mitten av en mork
kvadrat. Histens svans 4r vind nedat och bilden pé histen dr beskuren sé att nedre delen av
bakbenen och svansen inte finns med. Mirket innefattar dven text som placerats under hédsten
i den morka rektangeln. Den stegrande histen i invindarens mérke &r mork mot ljus
bakgrund. Histen 4r detaljerad, viind mot vinster och har en yvig svans vind uppét.
Skillnaderna meltan miarkena leder till att innehavarens mirke vid en helhetsbeddmning
skiljer sig tillrackligt fran invindarens mérke for att inte vara forvéxlingsbart med detta.

Féljaktligen utgdr invindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dérfor avslas.

Beslutat den/ 9 QKT 2008
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Anha Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 S6derhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som Sverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva ménader frén beslutets
dag.




