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INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invéindningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS, med
registreringsnummer 416024, for varorna kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn,
kaffeersittning; mjol och néringspreparat tillverkade av spannmél, bréd, konditorivaror och

godsaker, glass, honung, sirap; jést, bakpulver, salt, senap, vinéger, saser (smaktillsatser);
kryddor; is 1 klass 30.

Invéndaren yrkar att varumérkesregistreringen upphévs. Grunderna for yrkandet #r att
mirket &r dgnat att vilseleda allménheten och att det saknar sérskiljningsforméga for de varor
som registreringen omfattar. Till stéd hérfor anfor invindaren i huvudsak féljande.
Varumérket innehaller bland annat de framtridande orden BASMATI och RIS. BASMATI,
respektive BASMATI RIS, 4r sedan linge vilkdnda begrepp for en speciell rissort som
odlats i Indien och Pakistan i 6ver 8000 &r. Basmatiris odlas i en speciell region i Himalaya
som strécker sig genom Indien och Pakistan och utgdr en vilkidnd geografisk
ursprungsbeteckning, vilket ska forstéds i den betydelsen som Artikel 22.1 i TRIPS-avtalet
ldgger 1 begreppet geografiska ursprungsbeteckningar, dvs. inkluderande icke-geografiska
traditionella namn som ”Basmati”, ”Pashmina”, ”Feta” och ”Cava”. Det finns alltsi inte
nagon geografisk region i Indien eller Pakistan som kallas for Basmati. Daremot finns det en
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specifik region i vilken basmatiris odlas. Varumarket BAMIY AN DODI SILLA BASMATI
RIS &r dgnat att vilseleda allménheten eftersom det innefattar BASMATI RIS. Det finns inte
ndgon garanti for att varuméarkesinnehavaren skulle tillse att ris — som
varumirkesinnehavaren avser att fora ut pa den svenska marknaden - har sitt ursprung i
regionen Basmati. Redan av detta skal ska registreringen upphévas.

Mirket &r dven vilseledande i forhéllande till de andra varor som registreringen omfattar
eftersom de uppenbarligen inte avser ris och inte heller har ndgon koppling till Basmati.
Varumirkesinnehavaren soker uppenbarligen att knyta an till den goda renommé och den
mycket hoga kvalitet som forknippas med Basmati som region och ursprung for
livsmedelsprodukter, sérskilt ris. Varumaérket &r sdledes att vilseleda allménheten om
varornas art, kvalitet och geografisk ursprung.

Vidare saknar varumérket BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS erforderlig
sdrskiljningsformaga. BASMATI och RIS ér deskriptiva element i varumirket, avseende
dels en viss region, dels en rissort av en viss och hog kvalitet. Sadana ord fér inte registreras
som varumirke. Det forhdllandet att varumarket innefattar dven andra ord gér inte att méirket
skulle anses ha tillracklig sarskiljningsforméga, eftersom orden BASMATI och RIS ar
mycket framtridande i varumérket och det endast 4r dessa tva ord som omsittningskretsen i
Sverige rimligen kan forstd. Ddrmed &r innebdrden av dessa ord det som kommunicerar
nagot av betydelse for konsumenten. Det har dven i andra lander — inom och utanfér EU —
forekommit att olika foretag ansokt om varumérkesskydd fér benimningar innefattande
BASMATI. Dessa registreringar har végrats. Det forhallandet att market innehaller dven
orden BAMIYAN DODI SILLA ir inte dgnat att bota dessa brister. Det korrekta agerandet
av sbkanden hade varit att anséka om varumirkesregistreringen avseende endast detta
uttryck.

Till stéd for sin argumentation har invdndaren ingivit utdrag frén wikipedia.org och ett antal
ordbocker, samt exempel pé olika varumérkesansékningar innehéllande eller bestdende av
ordet BASMATI som inte kunnat registreras.

Innehavaren av varumairket, som beretts tillfalle att yttra sig, har inte bemétt invindningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 7 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
dr dgnat att vilseleda allménheten i friga om varans eller tjinstens art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omsténdighet.

Enligt 2 kap 5 § varumaérkeslagen maste ett varumérke som ska registreras ha
sarskiljningsférméga for de varor eller tjanster som det avser.

Ett varumarke ska enligt 1 kap 5 § varumaérkeslagen anses ha sirskiljningsférmaga om det
kan skilja varor eller tjanster som tillhandahélls i en néringsverksamhet frdn dem som
tillhandahaélls i en annan.

Enligt andra stycket samma paragraf kan bristande sérskiljningsformaga bero pé att ett
varukénnetecken endast bestar av tecken eller bendmningar som i handeln visar varans eller
tjdnstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning, vérde, geografiska ursprung eller andra
egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjénsten &r framstilld, eller i dagligt sprakbruk
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eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for
varan eller tjénsten dr framstlld, eller i dagligt sprékbruk eller enligt branschens vedertagna
handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning fér varan eller tjénsten.

PRV gor foljande bedémning

Innehavarens registrering bestér av lydelsen BAMIYAN DODI SILLA BASMATI RIS. Det
forsta ordet BAMIYAN ir en geografisk plats i Afghanistan. Denna plats har for
omséttningskretsen inget kdnt samband i forhéllande till de registrerade varorna. De tv4 sista
orden BASMATI RIS anger en viss rissort som bland annat odlas i Pakistan och Indien. I
forhéllande till varan ris i klass 30 &r dessa ord séledes beskrivande. Det ifrdgasatta market
innehéller dock orden DODI SILLA, vilka inte har nigon kind innebérd for den svenska
omsattningskretsen. Varumérket far dirmed anses besitta for registrering erforderlig
sérskiljningsforméaga.

Vad sedan giller grunden att BAMIY AN DODI SILLA BASMATI RIS ir vilseledande gor
PRV f6ljande bedomning. Enligt invdndaren &r varumirket vilseledande dels for att det inte
finns ndgon garanti for att varan ris kommer att komma vara av sorten basmatiris och dels
for att resterande varor varken ér ris eller har sitt ursprung dir basmatiris odlas. Utifrén
invindarens grunder och inskickat material stér det klart att basmati &r en rissort som
hérstammar och vanligen odlas i ett bestémt geografiskt omrade i Pakistan och Indien.
Basmati r dock inte en geografisk plats och inte heller en skyddad geografisk
ursprungsbeteckning (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list. html, tkomst 2012-06-
01). Vad som ska prévas ar dérfor huruvida registreringen #r dgnad att vilseleda allménheten
i fréga om varans art, kvalitet eller nigon annan omstindighet.

Frégan om férbud mot registrering p& grund av vilseledande kan bland annat provas med
avseende pa de egenskaper hos de varor eller tjinster som mirket avsett. Ett sidant
vilseledande uppstér redan genom kopplingen mellan varumérket och de varor eller tj4nster
som det avser. En prévning ifall vilseledande foreligger pa grund av varornas egenskaper
kan alltsa goras utifrdn kopplingen mellan varumirket och varuférteckningen. Jfr med
Patentbesviérsréttens dom i mal 10-150 (PILSNER SODERTALJE BRYGGERI
AKTIEBOLAG SODERTALIJE i figur).

Det ifrigasatta varumarket &r registrerat bland annat for varuslaget ris. Till detta varuslag
tillhér en méngd olika sorters ris, bland annat basmatiris. Eftersom varuslaget ris inkluderar
basmatiris kan PRV inte forutsitta att varumérket inte kommer att anvindas for sidana
varor. Utifrén kopplingen mellan varumérket och varuférteckningen, kan saledes ett
vilseledande vad giller varan ris inte forutsattas.

Vad giller resterande varor gér PRV foljande bedémning. Dessa kan delas in i tvd
kategorier, dels sammansatta varor och dels révaror och forddlade ravaror. Till den forsta
kategorin hor bland annat kaffeersdttning, néringspreparat tillverkade av spannmaél, bréd,
konditorivaror och godsaker. Eftersom det &r mojligt for dessa varor att innehélla ris och s&
dven basmatiris, kan PRV inte forutsitta att dessa inte kommer att anvindas. Siledes kan ett
vilseledande utifran kopplingen mellan varumérket och varuférteckningen inte forutsittas.
Den andra kategorin, till exempel kaffe, te, kakao, socker, #r inte pa nigot vis forknippade
med ris. Omséttningskretsen kan med stor sannolikhet avgora att en produkt, vars varumirke
innehéller ordet ris, faktiskt till exempel &r socker. Detta antyder att kopplingen mellan
varumérket och varuforteckningen inte r vilseledande.
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Foljaktligen utgdr invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.

Beslutatden 4 j JUN 2012
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Anthony Bolejko

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill §verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den indring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutsdagen.




