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Mal nr 08-194

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 september 2010

Klagande

Henkel AG & Co. KGaA (tidigare Henkel KGaA)
Henkelstrasse 67, 40589 Diisseldorf, Tyskland
Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyra AB
Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN
Giltighet av en internationell varumérkesregistrering i form av ett
fotografi (man avbildad upp och ned)

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 juni 2008
angaende int.reg. nr 898.140, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlaviagen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDE M.M.

Henkel AG & Co. KGaA (Henkel) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit att
den internationella registreringen av ett figurméarke bestaende av ett
fotografi ska medges giltighet 1 Sverige.

Till grund for sin talan har bolaget hallit fast vid att det registrerade
varumarket 1 sig besitter erforderlig sarskiljningsférmaga for de
héaftprodukter 1 klass 16 som omfattas av registreringen.

Henkel har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande. Bolagets
varumarke utgors av ett fotografi i farg av en leende man héngandes upp
och ner. Mannen har armarna 1 kors och fotografiet ar taget mot en helvit
bakgrund. Bakgrunden i kombination med att mannen hanger upp och
ner och ser till synes obekymrad ut torde med all 6nskvéard tydlighet
klargora att bilden ar arrangerad. Nagon risk for att fotografiet ska
uppfattas som enbart en ren atergivning av motivet torde vara helt
utesluten. Méarket ar saledes utformat pa ett sadant sitt att
omsattningskretsen torde uppfatta det som ett kéinnetecken for de varor
som omfattas av market. Méarkets sdregna karaktir kompenserar mer &n
véal for det faktum att omséattningskretsen i allmédnhet ar ovan vid att
fotografier anvinds som kdnnetecken for varor. Det ifragavarande
market har godkéints genom forevarande internationella registrering i
samtliga designerade ldnder utom Korea och USA. Manga av de
designerade ldnderna tillhér Europa.

DOMSKAL

Henkels figurmarke bestar av ett fotografi av en man som ar avbildad
upp och ner. Market omfattar haftprodukter av olika slag ("adhesivs for
stationary, household and do-it-yourself purposes”) i1 klass 16. Fragan ar
om market 1 sig besitter sadan séarskiljningsférmaga for de varor som

omfattas av registreringen att denna kan medges giltighet 1 Sverige.

Patentbesvarsratten har tidigare uttalat att ett fotografi inte som sadant
ar uteslutet fran mojligheten att bli registrerat som varumérke.
Domstolen har emellertid understrukit att det fordras att market ar
utformat pa ett sadant séatt att omséattningskretsen uppfattar fotografiet
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som ett kdnnetecken for de varor och tjanster som det avser. Vidare har
domstolen anfort att man vid bedémningen inte kan bortse ifran att
omsattningskretsen inte dr van att uppfatta fotografier 1 allmdnhet som
kannetecken.

Angaende fotografier som varumarke, Patentbesvarsrattens dom den

7 mars 2007 1 mal 06-006. Angaende konstnarliga verk i form av
malningar som varumaéarke, se domstolens dom den 30 september 2010 1
mal 08-005 m.fl.

Det ar vanligt forekommande att fotografier av manniskor anviands vid
marknadsforing av olika varor och tjanster. Det dr emellertid tamligen
ovanligt att ett fotografi av en méanniska 1 sig anvinds som kidnnetecken,
i vart fall med avseende pa saddana varor som Henkels mérke avser. Aven
med hinsyn tagen till att mannen pa bolagets varumérke avbildats upp
och ner, med viss mimik och 1 viss pose, kan méarket 1 sig inte anses d4gnat
att uppfattas som ett kdnnetecken.

Overklagandet kan pé grund av det anférda inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande, och
Jeanette Backvall, referent, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin.
Enhalligt.



