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Invindningsdrende nr 2013/0032/0002
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Registrering nr 511052

INVANDARE

1: Empresa Cubana del Tabaco
La Habana

Cuba

2: Corporacion Habanos, S.A.
La Habana

OMBUD Exp. Patent- och registreringsverket

Valea AB
Box 7086 ZD“& ‘[]5‘ 1 3

103 87 Stockholm

INNEHAVARE

ProSign International AB
Vistergardsvigen 6
444 40 Stenungsund

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invidndningen avser varumirket ROBUSTO.SE PASION POR LOS HABANOS (1 figur, se
nedan) med registreringsnummer 511052.

ROBUSTO.s¢

pasién por los Hahanos

Market dr utfort i gult, svart och rott.
Klass 34: Tobak.

Invéndarna har yrkat att innehavarens registrering ska upphévas i sin helhet och har som
grund anfort att mérket dr forvaxlingsbart med foljande varumirken:

HABANOS
Varumérke nr, 129318

Box 530, 826 27 Saderhamn (Besdkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.pr.se
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Klass 34: Bladiobak och behandlad tobak avsedd som tuggtobak, roktobak och snus
sami cigarrelter.

@ Habanos _

Gemenskapsvarumirke nr. 005428611
Market dr utfort i vitt, svart, rétt, gult och guld.

Klass 34: Tobak; artiklar for rokare, tindstickor.

Gemenskapsvarumirke nr. 010076222
Mirket &dr utfort i guld och svart.

Klass 34: Tobak, bland annat: cigarrer, cigarretter, cigariller, piptobak, artiklar for
rokare, bland annat: askkoppar, cigarrsnoppare, tdndsticksaskar,
cigarraskar, tdandstickor.

Klass 35: Detaljforsdljning i butik och via elekironiska medier av cigarr, cigarretter,
cigariller, tandstickor, cigarraskar, askfat, tindare.
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Gemenskapsvarumérke nr. 010076231
Mirket &dr utfort i guld, brunt och svart.

Klass 34: Tobak, bland annat: cigarrer, cigarretter, cigariller, piptobak, artiklar for
rokare, bland annat: askkoppar, cigarrsnoppare, tindsticksaskar,
cigarraskar, tindstickor.

Klass 35: Detaljforsaljning i butik och via elektroniska medier av cigarr, cigarretter,
cigariller, tindstickor, cigarraskar, askfat, téindare.

Invéndarna har som grund dven anfort att mérket #r forvixlingsbart med HABANOS, en
ursprungsbeteckning for cigarrer med kubanskt ursprung, registrerad 1967 av Cubatabaco
enligt Lissabondverenskommelsen om skydd for ursprungsbeteckningar. Cubatabaco och
Habanos SA é&r enligt invindarna bolag inom samma koncern, representerande det kubanska
tobaksmonopolet.

Invéndarna har anfort att mérket &r forvéixlingsbart med de kdnnetecken som invindarna
anvénde vid tidpunkten for ansékan och att innehavarens mérke r registrerat i ond tro.

Vidare har invindarna anfort att varumérket HABANOS é#r vill ansett och att anvindningen
av innehavarens mérke skulle dra otillbérlig férdel av eller vara till skada for
varukdnnetecknets sirskiljningsférmaga eller anseende.

Invindarna har dven anfort att innehavarens varumirke &r vilseledande.

Avslutningsvis har invdndarna dberopat upphovsrittsligt skydd for sitt kannetecken.

Till stéd for sin invandning har invéindarna i huvudsak anfort foljande.

Forvixlingsbedémningen i det foreliggande fallet

Vid en bedémning av varumarkens forvixlingsbarhet skall en helhetssyn anammas. Dylik
beddmning omfattar varu-/tjénsteslagslikhet samt dven fonetisk, visuell och begreppsmissig
mirkeslikhet. Dessutom skall samtliga §vriga relevanta omstéindigheter tas i beaktande,
sésom till exempel, varu-/tjansteslagens karaktér samt forsiljningskanaler, etc.
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Den skéligen uppmirksamme och upplyste genomsnittskonsumenten av konsumentvaror i
stort, sasom tobak, medges ofta inte mojlighet att géra en direkt jimférande betraktelse
mellan olika varumirken. Den flyktiga minnesbilden av ett varumérke priglas istillet ofta av
ofullsténdighet och detta oavsett om konsumenten t.ex. vinder sig till butiksexpediter eller
om konsumenten sjilv séker igenom det stora utbudet pa Internet. En av de mer 6verordnade
beddmningsprinciperna vid nimnda forvixlingsbedomning &r dérfor att det #r den bleknande
minnesbilden som skall jamforas.

Vidare géller att forvixlingsrisk kan anses foreligga dven vid vissa former av
associationsrisk. Varumirken behéver inte bli faktiskt sammanblandade for att
varumdrkesrittslig forvixlingsbarhet ska anses foreligga. Det ricker att konsumenten pa
grund av Sverensstimmelser varumérkena emellan riskerar att forledas att tro att ett
merkantilt samband mellan de olika kommersiella ursprungen foreligger.

En annan viktig faktor att beakta vid en utford forvixlingsbedémning #r produktregeln,
innebdrande att ju storre varuslagslikheten ir, desto mindre snarlika behéver mirkena vara
for att forvixlingsbarhet skall kunna anses foreligga.

Det torde i drendet vara ostridigt att inte bara varuslagslikhet utan dven varuslagsidentitet dr
for handen. Férutom detta dr mirkena visuellt och fonetiskt éverensstimmande da
invéndarnas varumirke eller en central del dérav till fullo omfattas av det ansékta
varumdérket. Det dr inte frdga om att nigon liten detalj i sokandens mirke 4r likartad med
invindarnas varumirke, utan att det Ar fraga om en forvisso associationsrik men,
karaktiristisk del med inneboende kinneteckenskraft. Vid en helhetsbedémning enligt
produktregeln borde dirmed mirkena anses vara forvixlingsbara.

Anseendet for inviindarnas kinnetecken

Habanos dr ett internationellt gingbart uttryck som #r mycket vilkdnt och synnerligen vil
ansett inom en betydande del av den relativt sniva omsittningskretsen, och sékandens
anvindning av det exklusiva kédnnetecknet skulle dra otillborlig férdel av och/eller utan
skélig anledning vara till skada for varukdnnetecknets sdrskiljningsformaga och/eller
exceptionellt héga anseende. Habano och pluralformen Habanos anvinds, erkinns och
forstas i hela virlden, sd dven i Sverige, av inte bara ci garrkonsumenter och inom
cigarrindustrin utan i bredare lager &n s. Detta for att Habanos betecknar Kubas och kanske
hela den regionens mest kinda exportprodukt, det vill séiga, cigarrer som dr av 100 %
kubanskt ursprung. Dessa, virldens férniamsta och mest lyxbetonade, cigarrer utgér en annan
typ av cigarr (4n de cigarrer som inte r av kubanskt ursprung) och framstills uteslutande av
tobak som odlas i Kuba och tillverkas med speciella tillverkningsmetoder pa Kuba.

Invindarna har byggt upp och upprétthéller ett virldsomspénnande och kvalitetskontrollerat
detaljhandelsnitverk i mer &n 150 lander 6ver hela virlden, bestiende av de fornimsta
cigarrbutiker som garanterar de bésta La Casa del Habano -tjdnsterna och ett hogkvalitativt,
exklusivt sortiment av Habanos-produkter under perfekta forhallanden for temperatur och
luftfuktighet. Det dr av central betydelse att dylik ensamritt dven fortsatt medges endast
aterforséljare som erbjuder den unika kvalitet och prestige som omger Habanos-cigarrer.
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Invéndarnas registrerade ursprungsbeteckning

Cubatabaco och Habanos SA &r bolag inom samma koncern, representerande det kubanska
tobaksmonopolet. Habanos 4r en vilkind ursprungsbeteckning for cigarrer med kubanskt
ursprung och registrerades av Cubatobaco 1967 (enligt Lissabonéverenskommelsen om
skydd for ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering sasom antagen den 31
oktober 1958, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och kompletterad den 28 september
1979). Cubatabaco, dess dotterbolag Habanos, SA, andra koncernanknutna bolag samt, av
det kubanska tobaksmonopolet, legitimerade 4terfrsiljare av kubanska tobaksprodukter
anvinder bara den geografiska ursprungsbeteckningen Habanos p4 sina cigarrforpackningar
med 100 % kubanskt ursprung.

Det geografiska namn som utgdr en ursprungsbeteckning i den mening som avses i artikel 2 i
Lissabondverenskommelsen (HABANOS) anvinds direkt i det sokta figurmérket. De
omstéandigheter och bevekelsegrunder som ligger till grund for bland annat 2 kap. 7 § andra
stycket 3 varumérkeslagen gér att beropa dven i detta fall.

Det krévs inte att utlindska ursprungsbeteckningar skall vara notoriskt kiinda fr att
erkénnas. Det finns hundratals registrerade ursprungsbeteckningar som ir giltiga med stid av
Lissabonoverenskommelsen, men som ir fullkomligt okéinda for delar av

omséttningskretsen.

Innehavarens varumirke ir vilseledande

Bland annat pd grund av internationella publikationer riktade till den cigarrkonsumerande
allménheten och detaljhandel ér sokandens varumirke geografiskt bedragligt och
vilseledande for de aktuella varorna, och kiinnetecknet 4r forvixlingsbart med invindarnas
registrerade varumirken for samma varor. Konsumenter i Sverige och i §vri ga virlden
forknippar (hdgkvalitativa) cigarrer med Kuba och Habanos. Denna koppling &r en av de
starkaste mellan en konsumtionsvara och en viss geografisk region i virlden.

Upphovsritt och ond tro

Sokanden har i sak inte utvecklat sin talan avseende upphovsrittsligt skydd samt att
innehavaren varit i ond tro vid tidpunkten fér ansikan.

Innehavaren, som beretts tillfille att yttra sig, har inte bemaott inviandningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukannetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumdirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumdrket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukidnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumdrkeslagen, bland
annat ett gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstidndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
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likheten avseende de varor/tjinster som mirkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet dr
for handen ska en bedémning av mirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga eller
konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som varumérkena
formedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mal C-251/95, "Sabel”, punkterna 22 och 23). Hinsyn ska dven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att gora en direkt jamforelse mellan
varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas utféranden. (EU-
domstolens dom i méal C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

En hdg grad av sdrskiljningsforméga hos det dldre mérket, ursprunglig eller férvirvad, skar
risken for forviaxling. Hinsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumdrket
innehar, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumirke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omsiéttningskretsen
som tack vare varumdrket kan ange att varan kommer frin ett visst foretag samt yttranden
frdn handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95, "Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgér att ett varumirke inte far registreras
om det 4r identiskt med eller liknar ett #ldre varukinnetecken som #r kint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvindningen av varumdrket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukinnetecknets
sdrskiljningsférméaga eller anseende.

Vid bedomningen av om ett varukénnetecken dr kiint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstédndigheter i drendet beaktas, sirskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur lénge varumérket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumirket (se EU- domstolens dom i mél C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

Enligt 2 kap. 10 § forsta stycket 4 varumirkeslagen fér ett varumirke inte registreras om
mérket innehéller eller bestar av nagot som krénker ndgon annans upphovsritt till ett litteriirt
eller konstnérligt verk eller ndgon annans ritt till en fotografisk bild eller ett ménster.

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen far ett varumarke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kiinnetecken som anvindes hér i landet eller i utlandet av ndgon annan
vid tidpunkten f&r ansékan och som fortfarande anvinds, om sékanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansékan.

Invéindarnas geografiska ursprungsbeteckning

Enligt 2 kap. 7 § forsta stycket 2 varumirkeslagen fér ett varumarke inte registreras om det
dr dgnat att vilseleda allménheten i fraga om varans eller tjinstens art, kvalitet, geografiska
ursprung eller nagon annan omstindighet.

PRV gor foljande bedomning
Ett vilseledande i varumirkesrittslig mening 4r fér handen i de fall mirket dr dgnat att

vilseleda allménheten i fraga om varans eller tjinstens art, kvalitet, geografiska ursprung
eller nagon annan omsténdighet. Ett vilseledande med avseende pa vissa egenskaper uppstir
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genom kopplingen mellan mirket och de varor eller tjdnster som omfattas av registreringen.
Diéremot forutsétter vilseledande med avseende pa kommersiellt ursprung i praktiken att
mirket anvinds pd ett sdtt som gor marknadsforingen otillborlig. Utrymmet for att i samband
med registreringsforfarandet bedéma huruvida ett mérke #r vilseledande med avseende pa
kommersiellt ursprung dr dérfor begrénsat.

Det invindarna har anfort om att kiinnetecknet 4r forvixlingsbart med invindarnas mirken
samt att konsumenter i Sverige och i 6vriga virlden forknippar (hgkvalitativa) cigarrer med
Kuba och Habanos, #r inte en sadan omstdndighet som medfor att mirket #r vilseledande
angdende det kommersiella ursprunget i den mening som avses i 2 kap 7 § varumirkeslagen.
Det foreligger inte heller nagra sdana omstédndigheter som gér att market skulle vara
vilseledande vad giller varornas egenskaper. Betriffande frigan om vilseledande
varumérken, se Patentbesvirsrittens dom i mal 10-150 (Pilsner Sodertilje Bryggeri
Aktiebolag Sodertilje, i figur).

[nvéindaren har anfort att lydelsen HABANOS atnjuter skydd som registrerad
ursprungsbeteckning enligt Lissabondverenskommelsen. Sveri ge dr dock inte medlem av
Overenskommelsen (se WWW.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon) och 4r dirmed inte
bunden av dverenskommelsen. Dirmed utgor denna ursprungsbeteckning inte ndgot hinder
for varumérkesregistrering i Sverige.

Invéindarna har gjort gillande att innehavarens varumirke kriinker annans upphovsriitt till ett
litterért eller konstndrligt verk. Forvisso skulle inviindarens figurmérken kunna inneha
upphovsrittsligt skydd, men vid en likhetsbedémning finns inga gemensamma
berdringspunkter mellan de motstdende mirkena. Lydelsen HABANOS, som ir det enda
element som de motstdende mérkena har gemensamt, kan inte anses uppfylla de krav pa
originalitet och sérprigel som uppstillsi 1 § upphovsrittslagen. Registrering av
innehavarens mérke krinker dirmed inte ndgon i drendet dberopad upphovsritt till littersirt
eller konstnérligt verk.

PRV konstaterar vidare att det som invindarna anfért inte ger ndgot stod for att varumirket
HABANOS ir vil ansett eller att det genom anvindning skulle ha forvirvat forstirkt
kinneteckenskraft. Ddrmed kommer PRV:s fortsatta prévning avse fragan om forvixling
med utgdngspunkt i det skydd som foljer av invindarnas registrering.

Invéndarna har dberopat flera kénnetecken bestdende av eller innehallandes mirkesordet
HABANOS till stéd for sin invéindning. Av processekonomiska skil kommer prévningen
inledningsvis att begréinsas till att avse det av invéindarnas varumirken som li gger ndrmast
innehavarens registrering, nimligen registrering nr 129318.

De varor som innehavarens mirke avser i klass 34, ndmligen tobak innefattar varorna
bladtobak och behandlad tobak avsedd som tuggtobak, roktobak och snus samt cigarretter
som invéndarnas mirke avser i samma klass. Eftersom PRV inte kan dissekera den bredare
kategorin av innehavarens varor bedéms dessa vara identiska med invidndarnas varor.
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De kidnnetecken som ska jimforas dr foljande:

 ROBUSTO.Se

pasién por los Habanos

Invindarnas mirke Innehavarens miirke

Beddmningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmassiga likheter, ska ske med utgéngspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjdnster som avses. [ forevarande fall
riktar sig de varor dir identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet.

Innehavarens mérke &r ett figurmirke bestaende av lydelsen "JROBUSTO.se pasion por los
Habanos™ i standardmdssiga typsnitt i svart och rott samt en stjdrna i gult. Pa grund av den
svarta fidrgen och sin storlek i forhallande till de 6vriga elementen domineras mirket av
lydelsen "ROBUSTO.se”. Innehavarens méarke & andra sidan &r ett ordmirke.

Visuellt och fonetiskt sammanfaller mérkena i ordet HABANOS. Dirmed féreligger viss
visuell och fonetisk likhet.

Ordet ROBUSTO i innehavarens mérke 4r beteckningen pa en typ av cigarr. Miérkesordet
”.se” uppfattas hidr som en svensk toppdomin. Lydelsen “pasién por los Habanos” betyder
pa spanska “passion for havannacigarrer” (www.wordfinderonline.se, Norstedts Sp-Sv
ordbok, dtkomst 2014-03-13). Fér de som kénner till att habano #r det spanska ordet for
havannacigarr rader det dérfor &ven en konceptuell likhet mellan mérkena.

Beroende pd omsittningskretsen kommer invéindarnas mirke att uppfattas som ett fantasiord
eller som ett begrepp for cigarrer fran Havanna. Det gér i det hir fallet inte att utesluta att
omsittningskretsen har en viss kunskap om ordets innebérd vilket innebir att
skyddsomfanget f6r invéindarnas mirke 4r begriinsat.

Som ovan konstaterats foreligger en viss likhet mellan mirkena eftersom invindarnas mirke
HABANOS i sin helhet ingér i innehavarens mérke. Innehavarens mirke utgérs dock av
figurativa element samt flera ord i olika firger, typsnitt och storlekar, varav HABANOS
framstir som underordnat i jimforelse med vissa 6vriga bestandsdelar i mérket.

Det méste dven beaktas att konsumenter av tobaksprodukter i allménhet 4r sirskilt
mérkesmedvetna och lojala nir det géller de tobaksprodukter de konsumerar.
Genomsnittskonsumenten far darfor forutsittas vara sérskilt uppmérksam vid kop av
tobaksprodukter, varfor en risk for forvixling kan komma att kriva en nigot hogre grad av
markeslikhet, jfr OHIM:s 6verklagandendmnd i mal nr R 1562/2008-2, ”VICTORY
SLIMS?”, punkterna 24 och 51.
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PRYV finner vid en sammantagen bedémning, sérskilt med beaktande av omsdéttningskretsen
kan forvantas vara sdrskilt uppmirksam vid kép av de nu aktuella varorna, att
forvixlingsrisk inte foreligger mellan innehavarens registrering och det motstiende
varumirket HABANOS.

De kénnetecken som invéndarna i dvrigt aberopat innehaller fsrutom ordet HABANOS dven
figurativa element samt ytterligare ord. Detta medfor att dessa mirken skiljer sig &n mer fran

innehavarens mirke, varfor inte heller dessa utgér hinder mot registreringen.

Forutsdttningen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumdrkeslagen, att invindarna anvint ett
forvixlingsbart kénnetecken vid tiden for ansékan, #r darmed inte uppfylld.

Féljaktligen utgér invindningen inte ngot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
dérfor avslas.

1 3 MAY 2014

Beslutat den
///@i’/’/’/
Martin BCV

Tomas Lindegren



PRV 10(10)

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill 6verklaga beslutet ska ni gora
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvérsritten” p4 éverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange foljande i dverklagandet:
e Namn och adress
Vilket beslut ni &verklagar och drendets nummer
Varfor ni anser att beslutet ir felaktigt
Vilken &ndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvi (2) manader frén beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det sitt som ni begiirt.



