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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumaérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invédndningen avser varumarket ORANCIA, med registreringsnummer 410368, registrerat
for kolsyrade liskedrycker i klass 32.

Invindarens yrkande och grunder

Invandaren yrkar att innehavarens registrering upphévs i sin helhet. Till stéd harfor anfor
invéindaren i huvudsak féljande. Schweppes International Limited r i Sverige innehavare av
en méngd registreringar {or varumérket ORANGINA, se bilaga 1. D4 bilaga 1 dven anger
gemenskapsformgivningar och internationella ménsterregistreringar, forstr PRV det som att
aven dessa dr dberopade som hinder for registrering).

ORANGINA skapades i Frankrike p4 1930-talet p4 uppdrag av Jean Claude Beton.
ORANGINA ir gjord av naturliga ingredienser, forsiktigt kolsyrad och innehéller 12 % juice
och fruktkétt. Drycken séljs under varumirket ORANGINA i mer 4n 60 linder.

Fragan om likhet foreligger mellan tva kiinnetecken skall bedémas pa grundval av alla
forekommande omsténdigheter. Varumarkena ORANGINA och ORANCIA har uppenbara
visuella, fonetiska och associativa likheter, Det foreligger dessutom en klar kollision mellan
de varor som avses i registeringen nr 410 368 ORANCIA och det skyddsomfing som
Schweppes International Limited &ldre réttigheter besitter. Enligt invindaren &r ORANCIA
och ORANGINA registrerade for identiska varor, nimligen de som finns i klass 32.
Sammantaget ir risken for forvéixling 6verhidngande.

Box 530, 826 27 Soderhamn {Besskare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
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Nir forvéxlingsrisken ska beddmas maste kénnetecknen ses i sin helhet, med de sirdrag som
skapar deras sérskiljningsforméga. Fragan dr hur konsumenterna uppfattar kannetecknen, i
det hér fallet om de riskerar att tro att ORANGINA och ORANCIA har ett kommersiellt
samband eftersom de ger samma association. Det centrala i ett varuméarkesskydd &r att ingen
annan an réttighetsinnehavaren fér utnyttja ett med varumérket forvixlingsbart kinnetecken.
Denna huvudregel forefaller sérskilt viktig nér det ror sig om varor av samma slag, sésom i
detta fall en ldskedryck. Produkterna kommer att siljas sida vid sida i livsmedelsbutiker och
en stor del av konsumentgruppen som képer varorna ir barn.

Med anledning av de visuella och fonetiska likheterna mellan ORANGINA och ORANCIA
skulle en registrering verka direkt vilseledande for allménheten genom att konsumenterna
foranleds att tro att det foreligger ett kommersiellt samband med Schweppes International
Limited. Det vore sdledes till forfing for invdndaren om registreringen skulle tillitas. Det
skulle dven innebéra en urvattning av skyddet for varuméirken nir sddant skyddsomfing,
som ORANGINA bér anses atnjuta, dsidositts.

Vidare anser invéndaren att innehavaren inte har visat att ORANCIA #r inarbetat eller har
forvirvat skydd pd den svenska marknaden. Gutsta Kélla inte givit in nigot material som
visar att ORANCIA skulle kunna anses vara inarbetat eller kiint hos allménheten. Nigot
langvarigt kontinuerligt bruk kan inte pavisas. Innehavet av en varumérkesregistrering som
innehavaren av ndgon anledning inte valt att fornya kan inte i sig berittiga till en ny
registrering av varumadrket, eftersom granskningen och bedémningen av en varumirkes-
ansOkan ér en farskvara. Det innebér att &ven om PRV en gang har godkint ett mérke eller
samexistens av tvd mérken, s kan till exempel &ndring av praxis eller samtiden paverka hur
ett ord/mérke idag uppfattas av allmiinheten.

Innehavarens instdllning

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéindningen och anfort féljande.
ORANCIA ir en klassisk svensk ldskedryck. Anders Lindahl startade essensfabriken AB
Fructus Fabriker i Stockholm 1919. De forsta l4skedryckema frdn hans tillverkning var
POMMAC och ORANCIA, varav den sistnimnda blev smabryggeriernas apelsinlésk.
Tyvirr finns det inte ménga smébryggerier kvar, si idag dr det bara Guttsta Killa som
producerar och séljer ORANCIA.

Innehavarens farmor kdpte essenser frdn AB Fructus och i mitten av 1920-talet bérjade hon
producera ORANCIA vid Guttsta Kélla. P4 den tiden var det essensfabrikerna som holl
varumérkena. 1979 sildes AB Fructus till AB Flavoring i Norrképing som dé tog 6ver
tillverkningen av essenser till ORANCIA. Guttsta har tillverkat och marknadsfort
ORANCIA frén mitten av 1920-talet tills nu med vissa avbrott.

ORANCIA registrerades som varumérke av AB Fructus Fabriker 1928 och 1936.
Varumérket ORANCIA har varit inregistrerat frdn och med 1928 till och med 2008 di AB
Abro Bryggeri hade varumérket och avregistrerade det. Innehavaren hivdar att ORANCIA
ar ett s gammalt och inarbetat varumadrke att forvaxlingsrisken med ORANGINA ér
forsumbar,
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SKAL

Enligt 2 kap. 8 § varumarkeslagen far ett varumirke inte registreras om det

1. dr identiskt med ett &ldre varukdnnetecken for varor eller tjénster av samma slag,

2. ar identiskt med eller liknar ett &ldre varukinnetecken fér varor eller tjinster av samma
eller liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att
anvindningen av varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den
som anvénder varumérket och innehavaren av varukinnetecknet,

3. dr identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken som ar kint inom en betydande del
av omsdttningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillbérlig fordel av eller
- utan skélig anledning - vara till skada for varukénnetecknets sirskiljningsformaga eller
anseende.

Med ett varukédnnetecken avses &ven, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 och 4 varumirkes-
lagen, varumérken som &r registrerade genom en internationell varumérkesregistrering med
giltighet i Sverige samt gemenskapsvarumérken.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgdras genom en helhetsbedémning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, frimst mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor och/eller tjanster som mérkena avser. Aven graden av ursprunglig
sarskiljningsforméga hos respektive kiinnetecken har betydelse vid beddémningen av
forvixlingsbarhet. En hogre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett kéinnetecken utgér
en faktor som &kar forvaxlingsrisken mellan kinnetecknen, i det fall samma eller liknande
sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

2 kap. 8 § tredje punkten varumérkeslagen stadgar att forvixlingsbarhet &ven kan dberopas
till formén for ett &ldre varukdnnetecken som ér kéint inom en betydande del av
omsittningskretsen, om anvéndningen av ett liknande kénnetecken skulle dra otillborlig
férdel av eller - utan skélig anledning - vara till skada for varukiinnetecknets
sérskiljningsformédga eller anseende. En otillbérlig fordel anses foreligga s4 snart ett yngre
kénnetecken drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda kinnetecknets goodwill. Vid
faststillande av vad som utgér ett vl ansett kéinnetecken i varuméirkeslagens mening &r
graden av kiinnedom om kénnetecknet hos omsittningskretsen i en visentlig del av landet av
stor vikt och 1 praktiken ofta den enda objektivt avlisbara faktorn att ta i beaktande.

Enligt 2 kap. 7 § forsta stycket 2 varumérkeslagen f3r ett varumirke inte registreras om det
dr dgnat att vilseleda allménheten i friga om varans eller tjinstens art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omstandighet.

Enligt 2 kap. 10 § punkten 4 varumérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om det
innehaller eller bestar av nigot som krénker annans upphovsritt till litterirt eller konstnarligt
verk eller annans ritt till fotografisk bild eller monster.

Med ett monster avses &ven registrerade gemenskapsformgivningar, samt internationella
monsterregistreringar designerade Europeiska Unionen.

Av artikel 19.1 Rédets forordning (EG) NR 6/2002 om gemenskapsformgivning, framgar att
en registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamritt att anvinda den och
att hindra tredje man fran att utan hans samtycke anvénda den. Med anvindning enligt denna
bestimmelse avses sdrskilt att tillverka, bjuda ut, sléppa ut pd marknaden, importera,
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exportera eller anvinda en produkt som formgivningen ingér i eller anvénds for eller att
lagerhalla en sddan produkt for sidana dndamal.

Av artikel 10 Radets forordning (EG) NR 6/2002 om gemenskapsformgivning, framgar att
en gemenskapsformgivnings skyddsomfang skall omfatta varje formgivning som inte ger en
kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck. Vid prévning av skyddsomfinget skall hénsyn tas
till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.

PRV gor foljande bedémning

Innehavaren har bland annat anfort att ORANCIA tidigare under en lang period varit ett
registrerat varumérke samt att mirket ir inarbetat. PRV vill framhalla att den prévning som
nu dr for handen, endast giller giltigheten av det ifrigasatta market i invindningsirendet och
inte dldre registrerade eller inarbetade réttigheter. Jfr med Regeringsrittens avgorande i mal
nr 1764-04 (Pizza Papa John’s).

Invéndaren har som grund for hiivning framfort att registreringen skulle vara till skada for
invéndaren och dérfor innebéra urvattning av varumirket. Eftersom invindaren aberopar
skada, har PRV att prova ifall registreringen utgér hinder enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 3 p
VML, En forutsittning for att denna bestimmelse ska vara tillamplig, #r att det dldre
varukinnetecknet ska vara ként inom en betydande del av omséttningskretsen. Det har
emellertid inte ingivits ndgot material som kan léiggas till grund for en sadan slutsats. Det dr
ddrmed inte visat att invéindarens dberopade mirken ér vil ansedda eller p4 annat vis kan
tillrdknas ett utékat skyddsomféng. Darmed saknas mojlighet att upphéva den aktuella
registreringen pa denna grund.

Hinder pa grund av vilseledande

Ett vilseledande i varumérkesriittslig mening #r for handen i de fall mérket ir dgnat att
vilseleda allménheten i friga om varans eller tjdnstens art, kvalitet, geografiska ursprung
eller ndgon annan omstindighet. Vilseledande med avseende pa vissa egenskaper hos de
varor eller tjénster mérket, uppstr genom kopplingen mellan mérket och varu- och
tjdnsteforteckningen. Diremot forutsétter vilseledande med avseende pa kommersiellt
ursprung att mérket i praktiken anviinds pa ett visst sitt i forhallande till varu- och
tjanstefrteckningen. Den av invandaren dberopade omstéindigheten att det skulle finnas
visuella och fonetiska likheter mellan mérkena ORANCIA och ORANGINA, som i sin tur
skulle kunna leda till férvixling, 4r inte en sidan omstindighet som medfor vilseledande av
kommersiellt ursprung i varumarkesréttslig mening. Det rider inte heller nigra sidana
omsténdigheter mellan mérket och dess varuférteckning, som skulle medfora vilseledande
vad giller varomas och tjinsternas egenskaper. Jfr med Patentbesvirsrittens dom i mal
10-150 (PILSNER SODERTALJE BRYGGERI AKTIEBOLAG SODERTALIJE i figur).

Hinder pa grund av annans varumdrken
Invéndaren har som hinder i forevarande drende dberopat en rad olika varumérken. PRV har
att prova ifall de &beropade varumarkena med giltig registrering (se bilaga 2) ar

forvixlingsbara med innehavarens mirken.

Innehavarens mérke ORANCIA ir registrerat for kolsyrade ldskedrycker i klass 32. Eftersom
samtliga av invéndarens dberopade varumiirken &r registrerade antingen for varorna
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laskedrycker eller alkoholfria drycker i klass 32, rdder det varuslagsidentitet respektive en
hog varuslagslikhet mellan de motstdende varumérkena.

Vad sedan giller mérkeslikheten mellan innehavarens mirke och invindarens dberopade
varumdrken anfor PRV foljande. Invindarens &beropade varumérken kan for denna prévning
delas in 1 tvd olika kategorier. Den forsta kategorin bestér av ord- och figurmirken
innehédllande ordet ORANGINA och den andra kategorin utgérs av figurmérken utan
ordelement,

Vid en jamforelse mellan innehavarens mérke och mérkena i den forsta kategorin &r frigan
om det foreligger en markeslikhet mellan ORANCIA och ORANGINA. PRV finner att det
foreligger bade en visuell och fonetisk likhet mellan mérkenas gemensamma forled
"ORAN-". Forledet far emellertid genom sin koppling till ordet ORANGE i sig anses besitta
en svag sérskiljningsforméga med avseende pa de drycker som omfattas av de motstiende
mérkena, dé forledet far anses vara forknippat med varans smak, namligen apelsin. Férledet
dr dérfor av underordnad betydelse vid bedémning av frigan om forvixling, jfr med
Patentbesvirsrattens avgdrande i mal nr 05-376 (YOLE). Det foreligger vidare skillnader
mellan mérkenas slutled ”-CIA” respektive -GINA” i bade bokstiver och antalet stavelser,
vilka ger de motstdende mirkena béde visuella och fonetiska skillnader. Vad giller den
konceptuella likheten konstateras att de motstiende mérkena anspelar pa det engelska ordet
orange vilket sdledes kan forknippas med smaken pé de aktuella varorna.

Vid en helhetsbedémning finner PRV att ORANCIA och de dberopade mirkena som
innehaller ordet ORANGINA far anses skilja sig 4t i tillréicklig omfattning for att mérkena ej
ska anses vara forvixlingsbara.

Vad sedan géller forvixlingsrisken mellan ORANCIA och den andra kategorin av
invdndarens aberopade varumérken, nimligen de rent figurativa, konstaterar PRV att det inte
finns négra element i dessa marken som skulle kunna géra dem forvixlingsbara.

Hinder pd grund av annans ménster

Utgéngspunkten for provningen ifall det finns hinder p grund av andra ménster enligt 2 kap.
10 § punkten 4 varumérkeslagen, ir ifall det ifrigasatta mirket innehéller eller bestér av
nagot som krénker de av invéindaren 8beropade ménstren. Enligt artikel 19.1 Radets
forordning (EG) NR 6/2002 om gemenskapsformgivning framgér att en registrerad
gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamritt att anviinda ménstret samt ett skydd frén
anvindning av tredje man utan samtycke.

Invéndaren har &beropat ett antal ménster, vilka alla 4r registrerade som gemenskaps-
formgivningar eller som internationella mdnster. Dessa ménster 4r skyddade for produkterna
glas, grafiska symboler, logotyper, ornament, flasketiketter, flaskor, férpackningar och
etiketter, se bilaga 3.

For att avgora ifall ett varumérke innehaller eller bestar av ndgot som kriinker annans
monster, ska utgdngspunkten vara de dberopade ménstrens skyddsomfang. Enligt artikel 10
Rédets forordning (EG) NR 6/2002 ska en gemenskapsformgivnings skyddsomfing omfatta
varje formgivning som inte ger en kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck. Vid prévning
av skyddsomfénget skall hinsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid
utvecklingen av formgivningen.
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I likhet med de dberopade varumarkena i forevarande drende, kan 4ven de dberopade
monstren delas in i tvd kategorier. Den forsta kategorin bestir av mdnster innehallande ordet
ORANGINA och i#r registrerade for grafiska symboler, logotyper, ornament, flasketiketter
forpackningar och etiketter. Den andra kategorin innehéller inga ordelement ord och &r
registrerade for flaskor. Vad géller likheten mellan innehavarens varumérke och ménstren
tillhérande den forsta kategorin ligger likheterna i de fyra bokstiverna ORAN. Dirutdver
skiljer sig de motstdende skyddsforemalen i att monstren har ytterligare grafiska tilligg,
déribland en skalad apelsin, samt andra tilldggsord. Dessa skillnader ger den kunniga
anvéndaren ett annat helhetsintryck. Vad giller den andra kategorin finns det inga likheter
dverhuvudtagen mellan ORANCIA och de ménsterskyddade flaskorna. Innehavarens
varumirke krénker saledes inte de av invéndaren dberopade ménstren.

Foljaktligen utgdr invéndningen inte négot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
darfor avslés.

Beslutat den 0 1NOV 2012

Martin Berger -~

< Q&«\Nw&\sﬁ\\m)

Anthony Bo(]ko

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsratten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader fran
beslutets dag.
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Bilaga 1

Denna bilaga anger samtliga rattigheter som aberopats av invéndaren i invéndningsérende
nr 2010/0090/0001.

Bilagan avser att upplysa om:
Den &beropade rattigheten

Registreringsnummer
Varuslag vad géller varumirken

Nationellt varumairke:

223032
Klass 32: Fruktjuicer, essenser for framstillning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat
for tillverkning av ldskedrycker och alkoholfria drycker.

324587
Klass 32: Laskedrycker, inkluderande kolsyrade apelsindrycker.

202374
Klass 32: Fruktjuicer, essenser for framstillning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat
for tillverkning av ldskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.

169208
Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker, safter och andra preparat for framstiillning av
drycker.

ORANGINA

202373

klass 32: Fruktjuicer, essenser for framstillning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat
for tillverkning av ldskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.

CTM:

005046107
Klass 32: mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker.
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005109038
Klass 3233, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker.

005046446
Klass 32: mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker.

Internationellt varumirke:

998769
Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers).

819271
Klass 32; Sparkling and still non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages made with
citrus fruits; syrups and concentrates for preparing non-alcoholic beverages.

-
(f |
&

995708
Klass 32: Refreshing beverages.

ORANGINA
181185A
Klass 32: Carbonated and refreshing beverages.

Ul

985432
Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.



PRV

PATENT~ QCH REGISTRERINGSVERKET

Gemenskapsformgivning

000580287-0001

001103204-0002

Eitw

001103204-0003

001088082-0001

-

000213301-0001

9(16)
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000299623-0001

000030390-0004

Internationell monsterregistrering:
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Bilaga 2

Denna bilaga anger de réttigheter som provas enligt 2 kap. 8 § varumirkeslagen
(2010:1877).

Bilagan avser att upplysa om:
Varumirket

Registreringsnummer
Varuslag

Nationellt varumirke:

ORANGINA

223032
Klass 32: Fruktjuicer, essenser for framstéllning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat
for tillverkning av ldskedrycker och alkoholfria drycker.

324587
Klass 32: Liskedrycker, inkluderande kolsyrade apelsindrycker.

202374
Klass 32: Fruktjuicer, essenser for framstéllning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat
for tillverkning av ldskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.

169208
Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker, safter och andra preparat for framstillning av
drycker.
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ORANGINA

202373

Klass 32: Fruktjuicer, essenser for framstéllning av icke alkoholhaltiga drycker, preparat
for tillverkning av laskedrycker, och alla slag av alkoholfria drycker.

CTM:

005046107
Klass 32: OI; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker.

A
i gﬁ% &

£ A (ﬁj&g@g;

005109038
Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker.

Klass 33: Alkoholhaltiga drycker (ej dl).

005046446
Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstillning av drycker,

Internationellt varumairke:

998769
Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers).
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Klass 32: Sparkling and still non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages made with
citrus fruits; syrups and concentrates for preparing non-alcoholic beverages.

ORANGINA
181185A
Klass 32: Carbonated and refreshing beverages.

085432

Klass 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
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Bilaga 3

14(16)

Denna bilaga anger de rittigheter som provas enligt 2 kap. 10 § punkten 4

varumérkeslagen (2010:1877).
Bilagan avser att upplysa om:
Monsterregistreringen

Registreringsnummer
Produktslag

Gemenskapsformgivningar

e

001103204-0002

Klass 32.00: Grafiska symboler, Logotyper, Ornament.

001103204-0003,

Klass 32.00: Grafiska symboler, Logotyper, Ornament.

001599945-0001
Klass 19.08: Flasketiketter,

=0
99051-0001
Klass 19.08: Flasketiketter.

K
001103204-0001
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Klass 32.00: Grafiska symboler, Logotyper, Ornament.

e TW:
001088082-0001
Klass 09.01: Flaskor.

i
7y
i

by

000213301-0001
Klass 09.01: Flaskor.

&m\* # m%xss "‘
000299623-0003
Klass 09.03: Forpackningar.

000299623-0002
Klass 09.03: Forpackningar.

000299623-0001
Klass 09.03: Forpackningar.
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000030390-0001
Klass 19.08: Etiketter.

000030390-0002
Klass 19.08: Etiketter.

&) <
000030390-0004
Klass 19.08: Etiketter.

Internationell monsterregistrering:
f

DM/071374
Klass 32: Ornament.



