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

ARENDET

Invéndningen avser varumérket BLACK VELVET med registreringsnummer 500303,
registrerat for kaffe; kaffeersittning; koffeinfritt kaffe; rostat kaffe, pulverkaffe och
granulerat kaffe; kaffebonor; malet kaffe; malda kaffebénor; kaffe i form av helbénor;
kaffeblandningar; dekoffeinerat kaffe (decaff); smaksatt kaffe; frystorkat kaffe; snabbkaffe;
orostat kaffe och rostade kaffebonor, 1 klass 30.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att mirket ar
forvixlingsbart med invindarens svenska varumérkesregistrering BLACK VELVET med
registreringsnummer 191387, registrerat for whisky i klass 33, samt
gemenskapsregistreringen BLACK VELVET med registreringsnummer 1342336, registrerat
for whisky och alkoholhaltiga drycker, i klass 33.
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Invindaren

Till stod for yrkandet anfor invéindaren i huvudsak foljande. Innehavarens varumaérke &r
identiskt med invéndarens &ldre mérke, skyddat for varor av liknande slag och det finns risk
for att mérkena forvéxlas. Det dldre mirket BLACK VELVET ér kéint inom en betydande
del av omsittningskretsen och anvéndningen av det yngre mérket skulle dra otillborlig fordel
av eller utan skilig anledning vara till skada for det &ldre mérkets sérskiljningsférmaga eller
anseende. Det finns risk for att omséttningskretsen, nir den kommer i kontakt med
kaffevaror, fir uppfattningen att varorna kommer fran invindaren som anvinder samma
varumdrke for alkoholhaltiga drycker eller att det finns ett samband mellan invindaren och
innehavaren. Vid bedémning av varuslagslikhet ska beaktas bland annat varornas natur, i
vilket syfte varorna anvénds och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra
samt vilka distributionskanaler som anvénds. Bada varorna dr drycker eller ingér i drycker,
dédremot anvinds ingen av dem som torstsldckare utan fortirs framfor allt i sociala
sammanhang. Varorna fortérs ofta samtidigt, med whisky som avec till kaffet efter en
middag, eller tillsammans, blandade i kaffedrinkar. Varuslagen anses i vissa kretsar
exklusiva och man kan vara “kdnnare” inom respektive omrade. Varorna riktar sig till vuxna
i allménhet och tillhandahalls normalt bl.a. p& restauranger och barer.

Vad giller mirkets sirskiljningsformaga har BLACK VELVET sedan 1945 anvints som
varumirke for en kanadensisk whisky. Redan fran start var BLACK VELVET en
forsdljningssuccé och i Sverige har varumirket forekommit pa listor ver mest silda
whiskysorter. Mérket dr registrerat i ett 70-tal linder. BLACK VELVET har en stark
inneboende sarskiljningsformdaga i relation till whisky och alkoholhaltiga drycker. Denna
sérskiljningsforméga har ytterligare stirkts genom den omfattande och langvariga
anviandningen av méirket.

Invindarens miérke har vidare anvénts i sddan omfattning att det omfattas av utdkat skydd.
Det dldre BLACK VELVET ir ként for en betydande andel av den allménhet som berérs av
de varor som ticks av mérket i en ansenlig del av Sverige. Anviindningen av det yngre
identiska méirket BLACK VELVET for kaffevaror skulle skada det dldre varumérkets
sirskiljningsformdga pa sa sitt att varumérket inte lingre skulle vicka en omedelbar
association till de varor for vilka det &r registrerat, vilket det tidigare gjorde. Anvindningen
av det yngre mérket kan dven dra fordel av méirket BLACK VELVETs attraktionsformaga,
anseende och prestige genom att utan egen insats utnyttja den kommersiella anstringning
som invandaren gjort for att skapa och befésta bilden av market.

Till stéd for att invindarens mdrke BLACK VELVET ér kédnt inom en betydande del av
omsittningskretsen har invandaren ingivit forséljningsstatistik fran Systembolaget frén dren
2005-2011, som visar att BLACK VELVET utgér en av storsiljarna vad géller spritdrycker.
BLACK VELVET har hela tiden legat pa topp 10 och utgér ddrmed ett mycket starkt
varumérke bland spritdrycker i Sverige. Mellan 425 575 och 497 914 liter har sélts varje ar.
Under 2011 och 2012 har BLACK VELVET haft en marknadsandel pa ca 26 % for
kanadensisk whisky.

Innehavaren
Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invindningen och anfor bland annat

foljande. Invindarens méarken har inte sarskilt stark sdrskiljningsférméga i relation till
whisky och alkoholhaltiga drycker. Fram{or allt “black” dr vanligen anvént som (del)namn
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for alkoholhaltiga drycker, sérskilt spritdrycker, for att beskriva en mork eller fyllig dryck
eller i vissa fall en ndgot finare serie. En s6kning i Systembolagets register ger att det finns
atta sorters whisky som bdrjar pa "Black”. Det finns ytterligare 12 andra drycker som bérjar
pa "Black”. Vidare finns det manga producenter, som Bacardi och Captain Morgan, som
marknadsfor specifika produkter med “Black” eller "Black label”. P4 samma sétt kan
"Velvet” beskriva en len och fyllig smak. Vidare foreligger ingen varuslagslikhet. Fraga ir
om varor av helt olika natur. Kaffe &r en méltidsdryck, medan whisky och alkoholhaltiga
drycker dr rusdrycker. Whisky och andra alkoholhaltiga drycker ér forhédllandevis dyra och
exklusiva varor, medan kaffe for de flesta &r en vardaglig produkt som inhandlas ofta och
konsumeras dagligen. Varorna har vidare inte helt 6verlappande kundkrets. Kaffe
konsumeras dven av betydligt yngre personer &n den genomsnittlige whiskykonsumenten.
Varorna fortérs inte i liknande sammanhang. Forséljning till restauranger av kaffe respektive
whisky sker genom olika distributionskanaler. Forséljningen av kaffe pé restaurang utgor
inte mer &n en negligerbar del av den totala forsédljningen. I daglighandeln finns whisky
overhuvudtaget inte att kopa. Whisky tillhandahélls enbart pd Systembolaget, eller i
undantagsfall i form av privatimport. Darfor varken kompletterar eller konkurrerar
produkterna med varandra. Den konsumtion av kaffe som sker i samband med whisky,
antingen som avec eller som en blandning, &r en férsvinnande liten del av den totala
konsumtionen.

Vidare bestrids att invindarens méarken ér kanda inom en betydande del av
omsittningskretsen samt, om sa skulle vara fallet, att innehavarens anvéindning av
varumirket skulle dra otillborlig fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for det
dldre markets sarskiljningsformaga eller anseende. Det finns ingen risk for att
omséttningskretsen kan fa uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstiende
varumirkena. Inte heller skulle innehavarens anvdandning av varumiérket dra otillborlig fordel
av invindarens attraktionsformaga, anseende och prestige. Detta har inte visats i drendet. De
forséljningssiffror som pévisats av invéndaren &r inte ensamt tillrdckligt for att kunna utgora
bevisning for ett pastdende om att mérkena &r val kéinda i omséttningskretsen. Ingen direkt
bevisning av erforderligt slag, t.ex. i form av en marknadsundersékning, har ingivits. Den
ingivna bevisningen visar att andelen for BLACK VELVET av for Systembolaget sald
whisky enbart uppgick till 5,8 % for 2011, eller 2,2 % av all sprit sald av Systembolaget.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
ir 1dentiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken for varor och tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumadrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvander
varumdrket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap. 8 § andra stycket 4 samma lag, dven ett
gemenskapsvarumérke.

Friagan om forvixlingsbarhet 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. Ju stérre méarkeslikheten ar, desto
mindre behover varuslagslikheten vara och tvartom, den s.k. produktregeln.
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Vid bedémningen av om varu- eller tjdnsteslagslikhet foreligger ska dven samtliga andra
relevanta faktorer som ér kinnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjédnsterna
beaktas, bland annat deras art, de tilltinkta koparna, anvindningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mal C-39/97 (Canon),
punkt 23).

En hég grad av sdrskiljningsforméga hos det dldre mérket, ursprunglig eller forvirvad, dkar
risken for forvixling. Hinsyn ska hér bland annat tas till den marknadsandel som varumirket
har, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta varuméirke har brukats, hur
stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omséttningskretsen som
tack vare varumirket kan ange att varan kommer frén visst foretag samt yttranden fran
handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mél C-
251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumarkeslagen framgar att ett varumaérke inte fér registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett &ldre kénnetecken som &r ként inom en betydande del
av omsittningskretsen, och anvindningen av varumérket skulle dra otillbérlig fordel av, eller
utan skilig anledning vara till skada for, varukénnetecknets sérskiljningsforméga eller
anseende. Vid bedémning av om ett varukénnetecken &r kdnt inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sirskilt markets
marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omréde och hur linge
varumirket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora
varumirket (se EU-domstolens dom i mal C-375/97 (Chevy), punkt 27).

PRV gér foljande bedémning

Invéandaren har gjort géllande att dennes varumarke BLACK VELVET ir kiint inom en
betydande del av omsittningskretsen och att det ddrmed forvérvat ett utdkat skyddsomféng.
Vidare har anforts att anvéndningen av varumérket skulle dra otillb6rlig fordel av eller vara
till skada for varukénnetecknets sérskiljningsforméaga eller anseende.

De aktuella varorna riktar sig till alkoholkonsumenter, dvs. den vuxna allménheten samt till
aterforsiljare av alkoholhaltiga drycker, sdsom restauranger och barer. Av det ingivna
materialet framgdr att varumérket anvénts sedan 1945 med avseende p& whisky. Enbart vad
som framkommit om den tid som varumaérket anvints kan inte lidggas till grund for slutsatsen
att varumérket dr ként inom en betydande del av omséttningskretsen. Det framgar vidare av
handlingarna att marknadsandelen for varorna som tillhandahalls under mérket BLACK
VELVET via den huvudsakliga forséljningskanalen i Sverige, Systembolaget, utgérs 2011
av knappt 6 % av all whiskyforsdljning och 2,2 % av den totala spritforsiljningen i landet.
Det foreligger emellertid ingen marknadsundersokning som utvisar hur stor del av
omsdttningskretsen som kénner till varuméirket BLACK VELVET som kénnetecken for
invindarens varor. Vid en samlad bedémning finner PRV att det material som presenterats
inte kan ligga till grund for slutsatsen att varuméarket BLACK VELVET ér ként inom en
betydande del av omsittningskretsen. Innehavarens registrering kan ddrmed inte upphivas
pa den grunden att anvidndningen av varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
skada for det dldre markets sarskiljningsformaga eller anseende. Emellertid finns det inte
skal att ifrdgasétta uppgifterna om att varumérket BLACK VELVET varit 1 bruk under en
langre tidsperiod och dr en relativt stor aktor pad whiskymarknaden. Mot denna bakgrund
finner PRV att lydelsen BLACK VELVET éatnjuter en forstarkt kdnneteckenskraft i
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forhallande till whisky och alkoholhaltiga drycker. Detta dr en omsténdighet som ska beaktas
vid forvixlingsbedomningen.

PRV konstaterar att innehavarens mérke ar identiskt med invéndarens kidnnetecken.

Lydelsen BLACK VELVET kan nérmast 6verséttas till svart sammet (jfr Norstedts Engelsk-
Svenska ordbok professionell, via WordFinder, version 3.0, atkomst 2013-11-14). Mirket far
beddmas ha god ursprunglig sirskiljningsformaga for invandarens varor.

Betréffande varuslagslikheten mellan de motstaende méarkena kan foljande konstateras.
Invéndarens tidigare registreringar omfattar skydd for whisky och alkoholhaltiga drycker, i
klass 33. Innehavarens registrering omfattar kaffe i olika former, i klass 30. Varorna siljs
oftast via olika priméra distributionskanaler. Whisky och kaffe fyller sillan samma funktion
och konsumenterna uppfattar dem som olika varor. Varorna konkurrerar saledes inte med
varandra. Avseende varornas kompletterande funktion foreligger - oavsett kaffedrinkar och
annat - inte ett sd néra samband mellan varorna, att den ena varan &r nddvindig eller viktig
for anvéndningen av den andra. Kaffe ér en folklig dryck som konsumeras i vida kretsar,
whisky i mer begridnsad utstrickning. Skillnaderna mellan varorna dr siddan att det kan
uteslutas att omséttningskretsen kan uppfatta att a ena sidan det kaffe och de kaffeprodukter
som avses med det sdkta varumarket och & andra sidan den whisky och andra alkoholhaltiga
drycker som avses med de édldre markena har samma kommersiella ursprung. De aktuella
varorna #r sdledes, i varumérkesréattslig mening, inte av liknande slag.

Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska
dérfor avslas.

Beslutat den 04 DEC 2013

Martin Berger
T o YO LLLE L-_L& &3

Lena Frankenberg Glantz \ Kd
HUR BESLUTET OVERKLAGAS :

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sandas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soéderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutsdagen.




