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INVANDARE

ETS Jean-Pierre Mouiex, Société par actions simplifiée
Quai du Priourat 54

33500 Libourne
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Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE

Providential Wines & Spirits Sweden AB
c/o Tegnér Hermansson AB

Box 7245

103 89 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 416470 med
stod av 2 kap. 28 § varumarkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Inviindningen avser varuméirket PROVIDENTIAL med registreringsnummer 416470,
registrerat for alkoholhaltiga drycker (ej ol), i klass 33.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfor som grund att mérket
ar forvixlingsbart med gemenskapsvarumirket PRO VIDENCE POMEROL med
registreringsnummer 5134275:

Méirket #r utfort i krdmférgat och brunt.

Klass 33: Alkoholhaltiga drycker med kontrollerad ursprungsbeteckning Pomerol (ej 61).
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Till stéd for sin invdndning anfor invindaren i huvudsak foljande. EST ér ett familjeforetag
som etablerades 1937 och vars verksamhet bestér av forsiljning av vin samt vinframstéllning
och dgande av vilrenommerade slott. Verksamheten bedrivs i prestigedistrikten POMEROL.

I inviindarens mirke ingér orden PROVIDENCE och POMEROL. Pomerol 4r en geografisk
angivelse pé ett omrade i Bordeaux som dr vilként for alkoholhaltiga drycker och i synnerhet
vin. Det dr dérfér uppenbart att Pomerol saknar sérskiljningsformaga i férhallande till de
registrerade varorna. Det element som ska tillmétas betydelse vid en forvixlingsbedémning
ar siledes PROVIDENCE. PROVIDENCE bestér av tre stavelser "PRO”, ”VI”, "DENCE”
och innehavarens mirke PROVIDENTIAL bestér av fyra stavelser "PRO”, ”VI”, "DEN”,
“TIAL”. De tv4 forsta stavelserna i respektive mérke &r séledes identiska medan den tredje
stavelsen i PROVIDENTIAL ingér i sin helhet i den tredje stavelsen i PROVIDENCE. Den
enda skillnaden som foreligger #r saledes -CE respektive -TIAL som avslutar respektive
mirke. Detta ar inte tillrickligt med tanke pa att forledet i ett varumérke tillméts storre
betydelse dn efterledet vid en forvixlingsbeddmning.

Omsittningskretsen bestr av storre delen av den svenska befolkningen. Det foreligger
identitet mellan de varor som invéndarens méarke #r registrerat for och de varor som
innehavens mirke avser. Enligt den i svensk varumérkeréttslig praxis s.k. produktregeln, ska
det faktum att det rader identitet mellan de aktuella varorna medfora att det krivs betydligt
mindre likhet mellan mirkena 4n normalt for att forvixlingsbarhet ska anses foreligga.

Innehavaren har bestridit invindningen och anftr i huvudsak féljande. Vid en granskning av
forvixlingsrisken ska mirkena beddmas sd som de ér registrerade och med hinsyn till
samtliga omstindigheter, inklusive méirkenas sammansittning, visuella och fonetiska
uttryck, vilka associationer som skapas av mérkena, hur informerade och uppmérksamma
man kan anta att kunderna ir etc. Inviindaren har av naturliga valt att undvika
helhetsbeddmning och bortser fran vissa uppenbara och viktiga omstdndigheter som ska
vigas in i en likhetsgranskning. Till exempel demonterar invéndaren sitt mérke och plockar
ut tva av bestandsdelarna PROVI och DENCE som faktiskt stér pa tva rader i mirket, som i
ovrigt innehaller ordet POMEROL och befinner sig i mitten av en lagerkrans omgiven av en
ram. De tar inte upp de associativa aspekterna, som i det hér fallet spelar en viktig roll.
Associationsméssigt ger PROVIDENTIAL ett modernare uttryck med associationer till det
engelska spriket. Invindarens mirke &r ett figurmérke som innehéaller orddelarna PROVI
och DENCE pé tvé rader, ordet POMEROL nedanfor, allt placerat i en sirskiljande figur 1
form av en skold som leder tankarna till Romerska riket. Som helhet ger varumérkena
mycket olika visuella och associativa uttryck dven bortsett de fonetiska olikheterna.

Ordet POMEROL uppfattas sannolikt som ett sirskiljande ord av en stor del av kundkretsen
och maste ddrmed tas med i likhetsbedémningen. Endast en liten del torde kénna till att
POMEROL ir ett litet exklusivt vindistrikt i Bordeaux.

Vin 4r en produkt som vinder sig till en stor del av befolkningen men att det gér ocksé att
dela upp kundkretsen i de som har specifikt vinintresse och de som tycker om vin men inte
kénner till s3 mycket om sjélva produkten. Varuslagslikhet foreligger men varumérkena &r sa
olika att det nagon risk for forvixling inte finns.
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SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjénster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for férvaxling, inbegripet risken f6r att anvindningen av

varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukédnnetecknet.

Med ett varuké@nnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning déar samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt markenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjédnster som méirkena avser. Om varu- eller tjénsteslagslikhet &r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmiissiga/konceptuella likheter goras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hansyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mgjlighet att gora en direkt
jamforelse mellan varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utféranden. (EU-domstolens dom i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).
Vid bedémningen av mérkenas visuella och fonetiska likheter ska hénsyn tas till att
konsumenten normalt faster stérre vikt vid den inledande delen av ett ord, se Tribunalens
dom i de forenade malen T-183/02 och T-184/02 (Mundicor) punkterna 81 och 83.

PRV gor foljande bedomning

Da de drycker som invéndarens registrering avser kan inbegripas i de alkoholhaltiga drycker
som innehavarens varumérke omfattar sé foreligger varuslagsidentitet.

De kénnetecken som ska jamforas dr foljande:

Invindarens mirke: Innehavarens mirke:

gl PROYIT Y
JDENCE Ver) PROVIDENTIAL

POMEROL

Innehavarens mirke bestér av ordet PROVIDENTIAL och invindarens mérke innehéller
lydelsen PROVI DENCE med stérre bokstidver samt nedanfér ordet POMEROL i mindre
typsnitt. Lydelserna 4r centralt placerade i en cirkel och inneslutna i en lagerkrans. Den
utsmyckade cirkeln dr omgiven av en utfylld ram.
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I visuellt hinseende finns en likhet mellan den i invéndarens mérke framtrddande lydelsen
PROVI DENCE och ordet PROVIDENTIAL genom de identiska bokstiverna PROVIDEN-
i bada mirkena. Eftersom orden PROVI och DENCE placerats inpd varandra och i ett storre
typsnitt &n POMEROL ligger det ndrmast till hands att uppfatta orden som en enhet. De
motstidende orden PROVIDENCE och PROVIDENTIAL skiljer sig genom den avslutande
delen -CE respektive -TIAL. Invdndarens mérke innehaller &ven ordet POMEROL.
Dirutdver har invindarens mirke en tydlig figurativ utformning och i detta avseende 4r
mérkena klart olika.

Fonetiskt inleds de bada mirkena identiskt genom bokstdverna PROVIDEN. De i mérkena
ingéende orden PROVIDENCE och PROVIDENTIAL ér engelska ord. D4 den svenska
omsittningskretsen far anses ha goda kunskaper i detta sprik och dess uttalsregler, finns det
dven en uttalsmissig likhet mellan #ndelsen -CE i invéindarens mérke och bokstéverna -TI
genom att dessa uttalas som ett s-ljud respektive sche-ljud. Den enda forekommande
skillnaden ir séledes sndelsen -AL i innchavarens mirke och den ytterligare méarkesdelen
POMEROL i invindarens kédnnetecken.

Som ovan ndmnts sa 4r de bdda mirkesorden PROVIDENCE och PROVIDENTIAL
engelska ord som bland annat har betydelsen “forsynen” (Wordfinder Online, En-Sv
Norstedts professionell, atkomst 2013-04-12). Diarmed foreligger en begreppsmdssig likhet
mirkena emellan.

Som ovan konstaterats finns en viss likhet mellan mérkena sévél visuellt, fonetiskt som
begreppsmissigt genom lydelsen PROVIDENCE som invéndarens mérke innehéller och
ordet PROVIDENTIAL som innehavarens mérke bestar av. Forekomsten av ordet
POMEROL och i synnerhet den figurativa utformningen av invindarens mérke distanserar
forvisso mirkena visuellt 1 viss man. Emellertid dr méirkesorden PROVIDENTIAL och
PROVIDENCE si pass framtridande i mérkena och &ven begreppsmaéssigt
dverensstimmande, att nimnda skillnader inte distanserar mirkena fran varandra i sddan
grad att helhetsintrycken skiljer sig 4t. Mot denna bakgrund finner PRV att det foreligger
maérkeslikhet.

Det dldre varumérket har som helhet ingen spréklig innebdrd som kan séttas i samband med
de varor det avser. Mirket fir ddirmed anses ha en sérskiljningsférméga av normalgraden, 14t
vara att ordet POMEROL, genom att vara ett vindistrikt i Bordeaux, kan uppfattas som det
geografiska ursprunget for aktuella varor (Nationalencyklopdin, www.ne.se, tkomst 2013-
04-12).

I forevarande fall riktar sig de varor som de bada méirkena avser till konsumenter i
allménhet, vilka kan forvintas vara normalt informerade samt skéligen uppmérksamma och
medvetna. I motsats till vad innehavaren pastatt, finns det med hinsyn till varornas karaktér
inga omstindigheter som medfor att genomsnittskonsumenten skulle vara sérskilt
uppmérksam vid kop av aktuella varor.

Vid en helhetsbeddmning, sirskilt med beaktande av foreliggande varuslagsidentitet och de
tydliga fonetiska och begreppsmissiga likheterna som mérkena uppvisar, samt med hdnsyn
till att omséttningskretsen i allménhet fiister storre vikt vid ett varumérkes inledande delar,
kan innehavarens mirke PROVIDENTIAL inte anses skilja sig tillrdckligt fran invéndarens
varumirke PROVI DENCE POMEROL. Det foreligger dérfor risk for forvaxling, i vart fall
pA sa sitt att allménheten kan tro att de varor som mérkena avser kommer fran foretag med
ekonomiska band.
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Mot bakgrund av det ovan anforda ska innehavarens registrering upphédvas med avseende pé
samtliga varor den avser.

Beslutatden 9 7 APR 7013
Tina Holm egra~ Cadiooe WA 0 7
opro _ 7 ({/ ;/
(142

Ingela Hageleit

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som §verklagas och den 4dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutets dag.




