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Nationell varumirkesansikan avslas delvis
Varumirkesanstkan nr 2014/04439
Er referens: 41406/MZ

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrd AB
Box 7701
103 95 Stockholm

SOKANDE

Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB
Box 1196
171 23 Solna

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrad AB
Box 7701
103 95 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr delvis ansékan om registrering av varumérke
med ovanstdende nummer med stéd av 2 kap. 18 § varumirkeslagen (2010: 1877). Anstkan
avslas for féljande varor:

Klass 29: Chips och snacks, huvudsakligen baserade pa frukt, potatis eller ost,
behandlade.
Klass 30: Ostsnacks huvudsakligen bestéende av spannmal eller majs.

Foljaktligen ska mirket registreras for resterande varor, nimligen for:

Klass 30: Snacks och chips av spannmal eller majsmjol; popcorn; pastasnacks, tacos,
tortillas.
ARENDET

Arendet avser ansskan om varumérkesregistrering av mirket CHEEZ RINGZ avseende
féljande varor:

Klass 29: Chips och snacks, huvudsakligen baserade pa frukt, potatis eller ost,
behandlade.
Klass 30: Snacks och chips av spannmal eller majsmjol, ostsnacks huvudsakligen
bestiende av spannmél eller majs; popcorn; pastasnacks, tacos, tortillas.,
+klass36w
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PRV har som hinder for registrering anfort att det sékta mérket #r beskrivande och att det
saknar erforderlig sérskiljningsfsrmaga for samtliga varor i klass 29 och for vissa varor i
klass 30.

Stkanden har i huvudsak anfort att s6kanden anvinder och har 14tit registrera ett flertal
mérken i samma familj exempelvis CHEEZ DOODLES, CHEEZ STARZ och CHEEZ
BALLZ. Denna familj av varumérken har samma sérdrag nimligen att de inleds med ordet
CHEEZ f5ljt av ett ord som antyder nigon egenskap hos produkterna, att de #r skruvade,
stjdrnformade osv. det aktuella mérket fSljer samma ménster. Det inleds med familjenamnet
CHEEZ och 16ljs sedan av det konstruerade ordet RINGZ som antyder att produkterna har
nagot med ringar att géra. Mérket 4r inte beskrivande fér varorna utan suggestivt.

SKAL
Enligt 2 kap 5 § varumirkeslagen méste ett varumérke ha sarskiljningsformaga for de varor
och tjénster som det avser.

Av 1 kap 5 § forsta stycket varumérkeslagen framgar att ett varukinnetecken ska anses ha
sérskiljningsférméga om det kan skilja varor eller tjdnster som tillhandahalls i en
néringsverksamhet frén dem som tillhandahélls i en annan.

Bristande sérskiljningsformaga kan bero pa att ett varukénnetecken endast bestér av tecken
eller bendgmningar som

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

2.1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjsinsten.

Bestdmmelseni 1 kap 5 § och 2 kap 5 § varumirkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumérkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillimpning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varumérken som saknar sirskiljningsformaga respektive sddana
mirken som dr beskrivande, det vill séiga varumérken som endast bestér av tecken eller
upplysningar som kan anvindas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjadnsterna.

Nir det géller att bedoma varumérkets beskrivande karaktir ska det faststillas om det ur
malgruppens synpunkt finns ett tillrickligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjinster som ansékan avser (jfr Forstainstansrittens dom i mal T-311/02,
“LIMO?”, punkt 30).

Enligt EU-domstolens réttspraxis medfor omstindigheten att ett ordmirke &r beskrivande for
vissa varor eller tjédnster att varumérket dven saknar sérskiljningsférmaga for dessa varor
eller tjénster (se bl.a. EU-domstolens dom i mal C-265/00, "BIOMILD”, punkt 19 samt i mél
C-363/99, “POSTKANTOOR?”, punkt 86).
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PRV:s BEDOMNING

Det sokta mérket bestér av lydelsen CHEEZ RINGZ vilket 4r en felstavning av cheese rings
som betyder ostringar. Mérket anger déirmed varornas art och beskaffenhet. Féljaktligen
finns ett sddant direkt och konkret samband mellan mérkesordet och nyssndmnda varor att
mirket &r att beteckna som beskrivande.

Eftersom det nu aktuella varumérket har en beskrivande innebérd i férhillande till ovan
angivna varor, kommer den berérda malgruppen huvudsakligen att uppfatta varumérket som
beskrivande till sin natur och inte som en uppgift om det kommersiella ursprunget. Market
saknar ddrmed for registrering erforderlig sérskiljningsférméga

Hinder mot att registrera mérket foreligger dirfor betriffande de ovanndmnda varorna.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska ansékan avslas delvis.

09

Beslutat den 2015-05-67

Lena Thornros
Eva Zamel
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill 6verklaga beslutet ska ni géra

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten” pa overklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
* Namn och adress
» Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet ir felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pa det sétt som ni begirt.



