PRV BESLUT

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Internationell registrering ska inte giilla i
Sverige

Internationell registrering nr 1003042

Invindningsirende nr 1003042/001

INVANDARE
Bodegas Maximo, S.L.
Camino Viejo de Logrofio 26 2017 -11-
E-01320 Oyon (Alava) --l-18
Spanien

Exp. Patent. o Teqistreringsyerygy

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086

104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Havana Club Holding, société anonyme
5, rue Eugéne Ruppert

[.-2453 Luxembourg

Luxemburg

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med st6d av 5 kap. 15 § varumérkeslagen
(2010:1877) att ovanstéende internationella registrering inte ska gélla i Sverige.

ARENDET

Invéindningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen HAVANA
CLUB MAXIMO med registreringsnummer 1003042. registrerad for alcoholic beverages
(except beers), rum, i klass 33.

YRKANDE OCH GRUNDER

Invindaren yrkar att innehavarens registrering inte ska beviljas giltighet i Sverige och gor
gillande att market dr forvixlingsbart med gemenskapsvarumirket MAXIMO med
registreringsnummer 6642284, registrerat for alcoholic beverages (except beers) i klass 33.

Innehavaren bestrider grunden for invindningen.

Bow 530, 326 27 Sederhamn (Bestkare: Kungsgatan &)
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Invdndaren

Varuslagslikhet foreligger dd varumérkena avser alkoholhaltiga drycker. Eftersom de
motstaende varorna ir identiska dr kravet pa mérkeslikhet i sin tur mindre. Ordmirket
MAXIMO innehar ursprunglig sirskiljningsformaga och &r inte pa nagot stt generiskt eller
beskrivande for alkoholhaltiga drycker. Ordet MAXIMO ér den spanska motsvarigheten till
det svenska ordet maximal och &r inget vedertaget begrepp i det svenska spriket med en
omedelbar innebdrd som r kind for allménheten. Ordet for ddrmed inte tankarna till
alkoholhaliga drycker. Innehavarens varumarke omfattar hela invandarens mérke. Ordet
MAXIMO i mirket HAVANA CLUB MAXIMO har en lika framtradande placering som
mirkets dvriga element. Det finns en stor risk att konsumenten framforallt lagger mérke till
slutledet i innehavarens mirke och forvixlar mirket med invindarens. Konsumenten
kommer inte ha bada varumirkena fram{or sig samtidigt och inviandaren har dérfor en
befogad oro att de konsumenter som tidigare képt invindarens produkter under market
MAXIMO kan forvixla det med innehavarens mérke. Genomsnittskonsumenten skulle
kunna f& uppfattningen att HAVANA CLUB MAXIMO ir en del av invandarens
produktsortiment eller att ett kommersiellt samband foreligger. Alkohol séljs numera genom
sjalvbetjaningssystem, vilket okar risken for forvixling. Innehavaren har inte fort nagon
bevisning om huruvida det aktuella mérket HAVANA CLUB MAXIMO ér vilként, da
uppgifterna baseras pa varumérket HAVANA CLUB. Vad giller de invéindningsbeslut som
ingivits sé ir skilen for besluten minst sagt kortfattade och ger inte en fullsténdig bild av vad
som faktiskt provats. Vidare far bedomningen av sarskiljningsformégan en annan innebord
nér ett spanskt ord provas av en spansk eller fransk myndighet.

Innehavaren

Innehavaren vitsordar att de motstiende mérkena avser varor av samma eller liknande slag.
Det foreligger ingen mérkeslikhet mellan mérkena da innehavarens registrering bestar av tre
ord dir de tva forsta orden inte har nagon som helst likhet med invéndarens mirke. Endast
en tredjedel av mirket #r identiskt. Ordet MAXIMO dr den spanska motsvarigheten till det
svenska ordet maximal, vilket torde vara beskrivande for de aktuella varuslagen eller i vart
fall medfora ett mycket begrinsat skyddsomfang. Mérkesdelen MAXIMO #r av underordnad
betydelse i innehavarens mérke dé tyngdpunkten ligger pé de tva forsta orden. Till stod for
detta har invindaren ingivit tva invindningsbeslut fran registreringsmyndigheter i Spanien
och Erankrike. Konsumenten #r mycket kvalitets- och mirkesmedveten vid val av vin och
alkohol. vilket bidrar till att minska forvixlingsrisken. Detta géller sérskilt tor vilkanda
varumirken. Den dominerande delen HAVANA CLUB dr ett mycket vilként varuméarke.
Till styrkande av att varumirket HAVANA CLUB ér mycket vilkdnt har innehavaren
inkommit med en sammanstillning éver Top Spirits Brands Worldwide, Elite Brands list
2010, en marknadsundersokning fran 2010 och ett urval av pressklipp. Det dr hogst
osannolikt att genomsnittskonsumenten skulle fa uppfattningen att varumérket HAVANA
CLUB MAXIMO ir en del av invindarens sortiment eller att det foreligger ett kommersiellt
samband.

SKAL
Enligt 5 kap. 15 § forsta stycket varumérkeslagen ska PRV efter invindning besluta att den

internationella registreringen inte ska gélla i Sverige, helt eller delvis, om det finns nagot
hinder som avses i 2 kap. 4-11 §. Annars ska invindningen avslas.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varuméirkeslagen framgar att ett varumérke inte fér registreras
om det #ir identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjdnster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk fér forvéxling. inbegripet risken for att



PRV 3(‘”

PATENI~ DCH REGISTRERINGSVERKET

anvindningen av varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den
som anvinder varumirket och innehavaren av varukiinnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses enligt 2 kap. 8 § andra stycket bland annat ett
gemenskapsvarumérke.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas. framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet &r
f5r handen ska en bedomning av markenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter goras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena formedlar med hénsyn till bland annat sarskiljande och dominerande delar, se
EU-domstolens dom i méal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23.

PRV gor foljande bedomning

Innehavarens och inviindarens varumirken avser alkoholhaltiga drycker (ej 61) i klass 33
varfor varuslagsidentitet konstateras. Det foreligger aven varuslagsidentitet mellan rom och
alkoholhaltiga drycker, da rom innefattas i den senare varukategorin.

Innehavarens varumirke bestdr av mérkesorden HAVANA CLUB MAXIMO och
invindarens mirke bestar av lydelsen MAXIMO. De motstéende mirken skiljer sig séledes
genom mirkesorden HAVANA CLUB. Da bada varumirkena innehaller det identiska ordet
MAXIMO foreligger viss visuell och fonetisk likhet.

Det foreligger viss konceptuell likhet genom det gemensamma spanska ordet MAXIMO.
Ordet MAXIMO uppvisar vissa likheter med orden maximal och maximum (Wordfinder
online (SAOL och Nordstedts spansk-svenska lexikon), atkomst 2012-11-05) och kan av den
anledningen fora tankarna till dessa ord. Ordet MAXIMO kan ddrmed komma att antyda
vissa egenskaper hos varorna, sdsom att dessa dr maximala i fraga om kvalitet eller kvantitet.

PRV finner dirfor att mirkesordet MAXIMO, sdsom detta &r angivet, inte kan anses vara
direkt beskrivande for de aktuella varorna, lat vara att skyddsomfénget for ordet far anses
vara nagot begrénsat.

Med beaktande av foreliggande varuslagsidentitet och att mérkesordet MAXIMO intar en
sjdlvstandig kannetecknande stillning i innehavarens mirke HAVANA CLUB MAXIMO
finner PRV att de motstende mirkena dr forvixlingsbara, i vart fall pa sa sétt att
allminheten kan tro att de varor som mérkena avser kommer frén foretag med ekonomiska
band. Angaende betydelsen av ett ord med sjdlvstandig kénnetecknande stéllning. jfr EU-
domstolens avgérande i médl C-120/04 (Medion AG) punkten 37 och Patentbesvirsrittens
dom i mal 09-208 (Haskal Nordic Pride). I vad méan det yngre varumarket gjorts ként saknar
betydelse vid bedémningen av forvixlingsrisk.

Inviindningen utgér dirmed hinder mot den internationella varumérkesregistreringens
giltighet i Sverige.

Beslutat den

4 9 NOv 2012
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 SGderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till PRV inom tva (2) méanader {rn
beslutets dag.




