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OMBUD
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114 87 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansdkan om registrering av varumirke med
ovanstaende nummer med stdd av 19 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser anstkan om varumérkesregistrering av mirket DIPLOMATICO for
alkoholhaltiga drycker, séirskilt rom och romlikér, i klass 33.

PRV har anfért som hinder fér mirkets registrering att mérket dr forvixlingsbart med
gemenskapvarumérket DIPLOMAT, med registreringsnummer 3421096, registrerat {61
kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mj&l och spannmalspreparat;
bréd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jist, bakpulver; salt; senap; viniiger,
séser (smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, och alkoholhaltiga drycker (ej 61), i klass 33.

Sokanden har i huvudsak anfért att varumérket DIPLOMATICO anvinds for att
marknadsfora exklusiv rom och exkiusiva romlikorer. Omsiéttningskretsen dr normalt mycket
kunnig och paldst och vil medveten om vilken exklusiv sprit den inforskaffar. Vidare menar
sékanden att det motanfrda mirket DIPLOMAT marknadsfors som en tesort och att
{orvixlingsrisken mellan motstdende mérken dérfor dr tamligen liten.

Sokanden har @ven anf6rt att det av PRV mothalina gemenskapsvarumérket DIPLOMAT
lamnats in den 21 oktober 2003 och att sékanden limnade in en ansdkan den 23 maj 2003
hos OHIM om att f& varumérket DIPLOMATICO, med anstkningsnummer 3197084,
registrerat. Stkanden har darmed battre rétt till varumarket DIPLOMATICO.
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SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen far ett varumdrke inte registreras om
mérket dr forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nigon annan och &r
registrerat efter en tidigare ansékan.

Frégan om fOrviixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbedémning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfér allt graden av khet
kénnetecknen emellan samt likheten avseende de varor som kinnetecknen avser, Aven
stirskiljningsférmégan skall beaktas vid bedémningen av forvixlingsbarhet.

PRV gér {6ljande bedémming.

Vad avser stkandens aberopande om tidigare réitt hinvisar PRV till Regeringsrittens dom i
mél nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN' S i figur, dér det framkommer att fraga om
biittre riitt till ett kiinnetecken skall foras vid allmén domstol och inte i administrativ ordning.
PRV har hér darfor endast att ta stéllning till huruvida sékt mérke ar forviixlingsbart med det
motanférda mérket.

Inledningsvis konstateras det att det réder varuslagslikhet mellan de varor som ansékan
omfattar och de varor i klass 33 som den motanférda registreringen avser, da de &r av samma
slag. Vad betréffar mérkeslikheten anftrs foljande. Stkandens mérke som bestér av det
sérskiljande ordet DIPLOMATICO 4r mycket Iikt det motanforda mérket DIPLOMAT.
Visuellt och fonetiskt skiljer sig mérkena enbart genom det avslutande tilldgget -ICO i det nu
sokta miirket, dér prefixet DIPLOMAT- &r den inledande och dominerande bestandsdelen.
En betydande mérkeslikhet kan d4rmed konstateras. Vid en helhetsbedémning, varvid dven
inkluderats risken for att det yngre mérket associeras med det didre, finner PRV att mirkena
ar forvixlingsbara.

Mot bakgrund av ovan sagda ska anskan avslas.

Beslutat den C 2 SEP 2009
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 8verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritien, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det bestut som verklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé (2) manader frén
beslutsdagen.




