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Mal nr 09-350

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 21 februari 2012

Klagande

Think Schuhwerk GmbH (tid. firma Marko Schuhfabrik GmbH)
Hauptstrasse 35, A-4794 Kopfing, Osterrike

Ombud: Rennenkampff & Partner Aktiebolag

Box 104, 551 13 Jonkoping

SAKEN
Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen THINK

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 oktober 2009
angaende int.reg. nr 801.538, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDE M.M.

Think Schuhwerk har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sin begéiran att det
internationella varumérket THINK ska beviljas giltighet 1 Sverige.

Bolaget har till grund for sin talan aberopat dels att innehavaren av det
motanférda gemenskapsvarumirket THINK SQUARE 1 figur (reg. nr
5511721), Bowltech International B.V., medgett att det internationella
varuméarket THINK ska beviljas giltighet 1 Sverige, dels att bolagets

marke inte ar forvaxlingsbart med 6vriga av PRV motanférda méarken.

Think Schuhwerk har till utveckling av sin talan, utéver vad som abe-
ropats 1 PRV, anfort 1 huvudsak féljande.

Bolaget riktar sig framférallt till miljomedvetna kunder som “tanker till”
innan skoinkoépet avseende skodesign, bekvamlighet samt tillverknings-
satt.

Ordet Think ar firmadominant i bolagets firma och utgor bolagets s.k.
housemark samt ingar dven i1 bolagets domdnnamn. Till grund fér bo-
lagets internationella registrering ligger en tysk registrering fran 1997.
Den internationella registreringen ar designerad till 41 lander och varu-
market ar registrerat 1 de flesta europeiska lander inklusive de nordiska
grannléanderna Finland, Norge och Danmark. Bolagets mérke samexiste-
rar saledes redan med motanférda internationella registreringar och
gemenskapsvarumarken i ett stort antal 1ander. Bolaget ar dessutom
redan innehavare av tva i Sverige giltiga internationella registreringar
av mérket Think.

Att ett mérke ingar i dldre varumérken &r i och for sig inte tillrackligt for
att market ska vara forvaxlingsbart med de aldre varumarkena. Risken
for att omséattningskretsen far uppfattningen att det rader ett kommer-
siellt samband mellan markena, och 1 den meningen forviaxlar dem, ar
obefintlig. Till skillnad fran bolagets méarke avser de motanférda varu-
méarkena tva eller flera ord som 1 sammanséttning utgér egna begrepp
med egna betydelser. Think har dessutom en egen inneboende betydelse,
namligen eftertanke”, bade vad galler tillverkning och inkép. Markena
ger saledes upphov till bade visuella, fonetiska och framférallt associa-
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tionsmaéssiga skillnader, vilket medfor olika helhetsintryck. Enligt
EU-praxis ar varumérken inte forviaxlingsbara om de har olika betydel-
ser/associationer. Standpunkten att det inte finns nagon reell risk for
forvaxling forstarks av det faktum att det, 1 det svenska varumaérkes-
registret samt 1 OHIM:s och WIPO:s varumérkesdatabaser, finns ett
mycket stort antal samexisterande varuméarken som utgors av samman-
sattningar med ordet Think, vilket maste innebéra att skyddsomfanget

for varje sammansatt méarke ar smalt, ndrmast ett identitetsskydd.

Bolaget har invant mot vissa av de motanférda varumérkena och har
dessutom ingatt 6msesidiga 6verenskommelser med innehavare av andra
motanforda varumérken, vilket kommer att kunna leda till medgivande-
handlingar. Vidare har bolaget i Sverige anvant THINK sedan 2002. Om-
sattningen har stigit varje ar och uppgick under 2010 till motsvarande
cirka 5 miljoner kr. Anvidndningen av varumérket THINK och det faktum
att bolagets produkter ar speciella, har medfort att market inom sko-
branschen blivit kdnt som ett varumérke hirstammande fran bolaget.

Bolaget har aberopat skriftlig bevisning, bl.a. ett skriftligt medgivande
fran Bowltech International B.V.

DOMSKAL

Av varumarkesregistret framgar att det motanforda varuméarket THINK
FAIR TRADE GUARANTEE 1 figur (nr 762421) har avforts.

Av utredningen i malet framgar vidare att innehavaren av det av PRV
motanforda gemenskapsvaruméarket THINK SQUARE i figur lamnat
medgivande till att Think Schuhwerks internationella varumérkes-
registrering THINK ska tillerkdnnas giltighet 1 Sverige.

Dessa marken utgor darmed inte ldngre hinder mot det internationella
markets THINK giltighet 1 Sverige.

Att omsattningskretsen skulle bestd av konsumenter med en hogre upp-

marksamhetsgrad 4n genomsnittskonsumenten avspeglas inte 1 varu-
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forteckningen for det internationella méarket. Omsattningskretsen far

istéllet anses utgoras av genomsnittskonsumenter.

Det mérke som enligt Patentbesvarsriatten star det internationella
market THINK nérmast ar varuméarket THINK PINK i figur (vm. reg. nr
182406).

De motstaende markena omfattar samma slags varor 1 form av skor och
fotbeklddnader 1 klass 25. Det internationella méarket THINK avser dven
ryggsédckar och midjevaskor i klass 18 vilka 1 varumarkesréattslig mening
ar av liknande slag som de gymnastik- och sportartiklar som méarket
THINK PINK omfattar 1 klass 28, bl.a. genom att ryggsiackar och midje-
véskor ofta anvéands vid sportutévning. De bada mérkena avser darmed

varor av samma och liknande slag.

Vidare finns det en likhet mellan de motstidende mérkena genom att de
bestar av, respektive innehaller, det sarskiljande och framtradande ordet
think, som 4ven inleder det 4ldre varumérket. Att det dldre varumaérket
innehaller ytterligare element i1 form av ordet pink samt en figur fortar
inte den likhet som foreligger mellan mérkena.

Vid en helhetsbedéomning finner Patentbesvérsratten att det finns en risk
for forvaxling mellan det internationella varumérket THINK och det

aldre varuméarket THINK PINK i figur, i vart fall genom att allménheten
kan tro att de varor de avser kommer fran foretag med ekonomiska band.

Det Think Schuhwerk anfért om anviandningen av dess mérke féranleder

ingen annan bedémning.
Overklagandet ska ddrmed lamnas utan bifall.
Vid denna utgang prévar Patentbesvérsratten inte om det internationella

varuméarket THINK &ven ar forvaxlingsbart med 6vriga motanforda
marken innehallande méarkesordet THINK.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande,
f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman,
referent. Enhélligt.



