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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varumérke med
ovanstdende nummer med stdd av 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Arendet avser anstkan om varumirkesregistrering av mérket MINTTU avseende foljande
varor:

Klass 33: Drycker (alkoholhaltiga -) ej 0l.

Som hinder for registrering har PRV anfort att det sokta mérket for samtliga varor saknar
den sérskiljningsformaga som krévs.

Sokanden har anfort féljande. Att ordet MINTTU skulle vara beskrivande for varuslag som
omfattas av anstkan bestrides. Den omstéindigheten att det svenska ordet mint i och for sig
kan anses vara beskrivande for de aktuella varuslagen medfor inte att ordet MINTTU é&r
beskrivande dven om det skulle kunna ge upphov till vissa associationer. Ordet MINTTU é&r
da nirmast att anses som suggestivt men inte direkt beskrivande och dédrmed ocksa
registrerbart. Det kan inte heller anses foreligga nagot frihallningsbehov for andra
néringsidkare att anvinda ordet MINTTU for att beskriva sina produkter. Troligtvis véljer de
istillet att anvéinda ordet “mint” for att beskriva sina produkter. Att ett ords betydelse pa ett
annat sprak kan beaktas vid bedomningen i Sverige ér i och for sig helt i linje med géllande
praxis. Men det &r dé friga om internationellt sett stora sprak som engelska, franska, tyska,
spanska etc. Ddremot kan det inte anses vara i enlighet med géllande praxis att dberopa
betydelsen pa sprak av mindre betydelse internationellt sett, sérskilt dé inte ett sprak som
tillhor ett av de minsta i Europa. Finska pratas idag av endast 5 miljoner ménniskor vilket
gor spraket till ett minoritetssprék, som i huvudsak bara pratas av finska medborgare eller
personer med finskt ursprung. Att ordet MINTTU skulle kunna uppfattas i betydelsen mint”

Box 530, 826 27 Séderhamn (Beskare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.prv.se



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

pa finska av en mycket begrinsad andel av befolkningen i Sverige kan dérfor inte ligga till
grund for den framférda anmérkningen med beaktande av vriga omstédndigheter i detta fall.

Som det far forstas har sékanden dven anfort att mérket i vart fall genom anvéndning har
forvarvat sarskiljningsformaga. Till stod f6r detta har sokanden bifogat utdrag fran
systembolagets hemsida, en bilaga som visar hur mérket anvinds for vissa
marknadsforingsprodukter samt statistik som visar hur férséljningsvolymen pé den svenska
marknaden 6kat fran 647 liter 2005 till 114 597 liter 2012.

SKAL TILL AVSLAG

Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen maste ett varumérke ha sérskiljningsforméga for de varor
och tjénster som det avser.

Av 1 kap 5 § forsta stycket varuméirkeslagen framgér att ett varukinnetecken ska anses ha
sérskiljningsforméga om det kan skilja varor eller tjanster som tillhandahélls i en
néringsverksamhet fran dem som tillhandahélls i en annan.

Bristande sdrskiljningsformaga kan bero pa att ett varukénnetecken endast bestar av tecken
eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjénstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, virde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjdnsten ar
framstilld, eller

2. i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten.

Enligt 1 kap 5 § tredje stycket varumirkeslagen ska, vid bedomningen av om ett
varukinnetecken har sérskiljningsférmaga, hinsyn tas till att det kan forvirva férmagan
genom anvindning,.

Bestimmelsen i 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumirkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumirkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillampning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varumérken som saknar sirskiljningsforméga respektive sddana
miirken som #r beskrivande, det vill séiga varumérken som endast bestér av tecken eller
upplysningar som kan anvindas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.

Nir det giller att bedoma varumérkets beskrivande karaktér ska det faststéllas om det ur
mélgruppens synpunkt finns ett tillréickligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjinster som ansokan avser (jfr Forstainstansrittens dom i mal T-311/02,
“"LIMO”, punkt 30).

Enligt EU-domstolens rittspraxis medfor omsténdigheten att ett ordmérke &r beskrivande for
vissa varor eller tjdnster att varumirket dven saknar sirskiljningsférmaga f6r dessa varor
eller tjinster (se bl.a. EU-domstolens dom i méal C-265/00, “BIOMILD”, punkt 19 samt i mal
C-363/99, “Postkantoor”, punkt 86).
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PRV:s BEDOMNING

Det sokta mirket bestar av lydelsen MINTTU som &r det finska ordet for [peppar]mint
(Norstedts finska ordbok Fi-Ss, 5:e upplagan 2002). Fér den finsktalande delen av
omséttningskretsen anger lydelsen smaken pa de alkoholhaltiga drycker som avses.

Foér den delen av omsittningskretsen som inte &r finsktalande avviker mérket endast i
begrinsad utstrickning frén det beskaffenhetsangivande ordet mint. Att ett mérke i ringa
grad avviker fran ett beskrivande ord betyder inte automatiskt att det varken har eller saknar
sdrskiljningsformdga utan en provning huruvida avvikelsen paverkar sérskiljningsférmagan
maste fran goras fran fall till fall.

I detta fall anser PRV att tilldgget ”-TU” i det sokta mérket inte dndrar det faktum att
omsittningskretsen, oavsett kunskaper i det finska spréket, i férsta hand uppfattar MINTTU
som ett beskrivande ord for varorna snarare #n att se det som ett suggestivt mérke.

Féljaktligen finns ett sddant direkt och konkret samband mellan mérkesordet och de varor
som ansokan avser att mérket dr att beteckna som beskrivande.

Eftersom det nu aktuella varumérket har en beskrivande innebérd i forhallande till samtliga
de varor som ansdkan avser, kommer den berdrda malgruppen huvudsakligen att uppfatta
varumirket som beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella
ursprunget. Mérket saknar dirmed den sérskiljningsforméga som krévs for registrering.

Fraga &r d& om mérket genom anvéndning forvérvat sirskiljningsférmaga

Vid prévningen av om ett varumirke har forvirvat sirskiljningsforméga ska en
helhetsbedomning géras av alla omstindigheter som kan visa att varumérket fungerar som
ett individualiseringsmedel for de varor det avser. Hansyn kan dérvid tas till bl.a. den
marknadsandel som varumirket innehar, hur ofta, hur linge och pé hur stort geografiskt
omréde detta varumirke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att salufora
det, den andel av omsittningskretsen som tack vare varumérket kan ange att varan kommer
fran ett visst foretag samt yttranden fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar
(se EU-domstolens dom i mal C 108/97 och C-109/97, "Chiemsee”, punkterna 49 och 51).

Omsittningskretsen for de varor som ansdkan avser utgors av konsumenter i allménhet.

PRV konstaterar att det material som ingivits, bland annat i form av utdrag frén
Systembolagets hemsida och forsiljningsstatistik, visserligen innehéller uppgifter om att
produkter under mirket MINTTU sélts i Sverige via Systembolaget sedan 2004 och att
forsiljningen varje ar okat sedan dess. Materialet visar dock inte vilken marknadsandel
varumérket innehar eller hur stor del av omséttningskretsen som uppfattar mérket som ett
sédrskiljande kinnetecken.

Med hinsyn hartill finner PRV att det inte finns tillrdckligt stod for slutsatsen att mérket
forvirvat den sirskiljningsformaga som krévs for registrering i forhéllande till varorna
drycker (alkoholhaltiga -) ej 61 i klass 33.
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Hinder mot att registrera mérket foreligger ddrmed med avseende pa samtliga varor det
avser.

Mot bakgrund av det ovan anftrda ska anstkan avslas i sin helhet.

Beslutat den 0 8 APR 2014

(/_fj? &t 2 c’/u‘/m,g-/ij

Eva Zamel

e

Tomas Lindegren/
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séndas 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
beslutsdagen.




