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YRKANDEN M.M.

HERMES ITALIE S.P.A. (Hermes) har i Patentbesvarsratten i férsta
hand vidhallit att de internationella varumérkesregistreringarna 798096
och 798099 avseende varuutstyrslar i form av handvaskor skall géilla 1
Sverige med de varuforteckningar som omfattas av de 6verklagade be-
sluten. I andra hand har bolaget begriansat varuférteckningarna till att

endast omfatta "women’s bags” respektive "handviaskor” (handbags) 1
klass 18.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att de aktuella utstyrs-
larna besitter erforderlig inneboende sarskiljningsformaga samt att de 1

vart fall genom anvéndning forviarvat sadan formaga.

Hermes har utvecklat sin talan 1 Patentbesvarsréatten 1 huvudsak enligt

foljande.
Varumirkena utgors av utformningen av varorna, handvéiskor 1 sdregen
design. Vaskorna betecknas Kelly-vaskan respektive Birkin-vaskan.

Viskorna har féljande karaktarsdrag:

Kelly-viaskan: Speciellt karakteristiskt utseende har viaskan genom ett

overliggande lock och dess genomtriddda rem och lasanordning.

Birkin-véaskan: Speciellt karakteristiskt utseende har viaskan genom dess

overhangande flik med tre tillskurna skort samt genomtriadda rem.

Varje detalj 1 viaskornas utformning som sommar, vikningar, tillskdrning,
remmar, handtag, hinglas och inredning bidrar till karakteristiska hel-
hetsutseenden. Sett till helheten ror det sig for bada vaskorna om en
anméarkningsvird design som ar latt att minnas. Det finns ingen anled-
ning for andra tillverkare 1 modebranschen att anvinda sig av samma

former och det foreligger darfor inget frihallningsbehov.

Viaskorna ar att betrakta som lyxartiklar vars pris ligger mellan 5 000
euro for den enklaste modellen i skinn till upp emot 110 000 euro fér en
véaska utford 1 t.ex. krokodilskinn med diamanter. Utstyrslarna avser

handvaskor for kvinnor och omsattningskretsen utgérs av ytterst val-
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bargade konsumenter. Logotyp eller initialer anvinds inte pa varorna,
utan det ar utformningen av vaskorna som ar dgnad att uppfattas som
ett kdnnetecken och 1 praktiken ocksa fungerar som ett sadant sedan
manga ar tillbaka. Inom den ytterst begransade omsattningskretsen ar
varumirkena val kédnda och har hég renommé. Men viaskan ar valkand
aven utanfor den egentliga omséattningskretsen, inom en storre

modemedveten krets konsumenter, mestadels kvinnor, 1 olika aldrar.

Kelly-vaskan har marknadsforts sedan 1930 men dess stora framgang
dréjde fram till 1956 nar Grace Kelly blev fotograferad med vaskan.
Birkin-vaskan skapades 1984 och var inspirerad av en viaska fran 1921.
Viaskorna siljs 1 dagi 36 lander. De séljs har 1 landet enbart genom ett
forsaljningsstélle, ndmligen Hermeés-butiken pa NK, Hamngatan 1
Stockholm. Manga svenska kopare inhandlar emellertid sin viska 1
Kopenhamn, London eller Paris. Ar 2003 omsattes omkring 20 000
exemplar av Kelly-viaskan och 26 000 exemplar av Birkin-vaskan varlden
over. Sedan 1996 har omkring 150 000 Kelly-vaskor salts och 115 000
Birkin-vaskor. Vaskorna syns och skrivs om 1 modetidningar och mode-
bloggar. Varor med de s6kta utformningarna aterfinns i de stora mode-
magasinen med omfattande upplagor (bl. a. Harper’s Bazaar, Vogue, Elle,
The Vanity Fair). Det ar fraga om lyxvaror som siljs 1 begriansat antal
och s.k. bestéllningsvaror. I sddana fall kan inte marknadsandel vara en
bestimmande faktor. I fraga om Birkin-viskans kinnedom har en bok
publicerats med titeln "Bringing home the Birkin” som handlar just om
den ifragavarande viaskan och beskrivs bl.a. som ”the it-book about the it-
bag”.

Hermes har i Patentbesvarsriatten aberopat viss ytterligare utredning
angaende anviandningen av utstyrslarna, bl.a. en marknadsundersokning
utford av Brand Eye AB 1 januari 2009.

DOMSKAL

En grundlaggande forutsiattning for skydd av ett varumarke ar att
market har sirskiljningsférmaga for de varor eller tjdnster som det avser.
EU-domstolen har i olika avgéranden uttalat sig hur detta skall tolkas

med avseende pa utstyrslar. Domstolen har ddrvid anfort bl.a. att ett
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varuméirke som 1 betydande man avviker fran normen eller vad som ar
sedvanligt 1 branschen och saledes uppfyller sitt huvudsakliga syfte att
fungera som ursprungsangivelse, har sarskiljningsférmaga. Angaende
sarskiljningsférmagan hos utstyrslar se domstolens dom 1 mal C-218/01
(Henkel), punkt 49 och Patentbesvarsrattens dom i mal 01-450.

Patentbesvarsratten konstaterar till att borja med att omséattnings-
kretsen for de ifragavarande damvéskorna till den helt dominerande
delen far anses bestd av kvinnor i vuxen alder. Den omstandigheten att
aven méan kan handla vaskorna, exempelvis som gava, féoranleder inte
nagon annan bedémning. Inte heller den omstandigheten att vaskorna
prisméssigt ligger 1 det 6versta skiktet far anses begransa omséattnings-

kretsen.

Nar det sa géller fragan om de aktuella varuutstyrslarna har ursprunglig
sarskiljningsforméaga finner Patentbesvérsratten att viaskorna, trots att
de har vissa sdregna drag, inte skiljer sig 1 betydande man fran andra
handvaskor pa marknaden. De i malet aktuella varuutstyrslarna kan
darfor, som PRV funnit, inte 1 sig anses ha tillracklig sarskiljningsfor-
maga for bl.a. de vaskor som avses i de internationella registreringarna

enligt de alternativa yrkandena 1 respektive mal.

Vad darefter géller fragan om varuutstyrslarna férvarvat sarskiljnings-
formaga finner Patentbesvarsréatten att det av utredningen framgar att
utstyrslarna anvints for handvaskor under lang tid samt att bada

vaskorna blivit uppméarksammade 1 media pa olika hall i varlden.

Nagon ndrmare utredningen angaende omfattningen av anviandningen pa
den svenska marknaden har dock inte férebringats. De uppgifter som
Hermes redovisat 1 fraga om marknadsféringsaktiviteter, antal salda
vaskor m.m. kan silunda inte ldggas till grund for slutsatsen att omsatt-
ningskretsen kommit att uppfatta utstyrslarna som ett angivande av

varornas kommersiella ursprung.

Patentbesvarsratten finner lika med Patentverket att den marknads-
undersokning som utforts 1 Italien ar 2001 av Eurisko inte kan laggas till
grund for ett stallningstagande till hur svenska konsumenter uppfattar

de ifragavarande utstyrslarna. En helt grundldggande brist dr att under-
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sokningen inte tar sikte pa den svenska marknaden. Till detta kommer,
som PRV anfort, bl.a. att fragorna inte ar utformade s att svaren kan
laggas till grund fér en bedomning av om utstyrseln uppfattas som ett

kannetecken eller ej.

Inte heller den forst 1 Patentbesvarsratten aberopade marknadsunder-
sokningen utférd av Brand Eye AB 1januari 2009 kan, sasom den redo-
visats héar, laggas till grund fér en bedomning av om vaskutstyrslarna
uppfattas som kdnnetecken av de tillfragade. Redan den omstindigheten
att svaret pa den inledande och mest relevanta fragan i undersékningen —
”Vad kommer du att tdnka pa nér du ser den hér bilden?” (bild av respek-
tive viaska) — inte redovisats utgor salunda en brist. Pa grund av det an-

forda kan 6verklagandena inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulér B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhalligt.



