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Mal nr 11-006--
11-012

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 oktober 2012

PARTER

Klagande

VKR Holding A/S

Breeltevej 18, 2970 Horsholm, Danmark
Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Tradgardsteknik Scandinavia AB, 556409-6120
Varalov, 262 96 Angelholm

Ombud: Patentbyran Y Wallengren AB

Box 116, 331 21 Varnamo

SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringarna DELUX C45, DELUX C50,
DELUX C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C155

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 oktober 2010
angaende vm.reg. nr 402.523--402.529, se bilaga 1-7

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringarna av varumarkena DELUX C45, DELUX C50, DELUX
C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C115.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

VKR Holding A/S (VKR) har 1 Patentbesvéarsratten hallit fast vid att
registreringarna av varumarkena DELUX C45, DELUX C50, DELUX
C51, DELUX C68, DELUX C96, DELUX C110 och DELUX C155
(DELUX-maéarkena) ska upphévas.

Tradgardsteknik Scandinavia AB (Tradgardsteknik) har bestritt Andring.

VKR har till grund for sin talan hallit fast vid att vart och ett av DELUX-
markena ar forvaxlingsbart med ettvart av bolagets motanforda aldre
varuméarken bestaende av eller innehallande méarkesordet VELUX. VKR
har dven hallit fast vid att bolagets kinnetecken VELUX genom anvéand-
ning forvarvat utékad kdnneteckenskraft.

Tradgardsteknik har till grund for sin talan hallit fast vid att de mot-
staende kdnnetecknen inte ar forviaxlingsbara samt att det inte ar visat
att kinnetecknet VELUX genom anvandning férvarvat forstarkt kdnne-
teckenskraft.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

VKR

Det foreligger varuslagslikhet mellan de varor som de motstaende kénne-
tecknen omfattar i klasserna 6 och 19.

Varumérkena DELUX och VELUX &r mycket lika varandra vilket medfor
en stor risk for att omsattningskretsen forvaxlar dem. DELUX &r inte
nagot existerande ord pa det svenska spraket. Vidare ar DELUX den be-
standsdel som kommer forst 1 méarket och ddrmed ocksa ar mest fram-
tradande. De varumarken som ska jamforas d&r DELUX och VELUX efter-
som bendmningarna C45, C50, C51, C68, C96, C110 och C155 1 samman-
hanget inte har nagon varumérkeskaraktéar. De tillfor inte nagon sjalv-
standig sarskiljningsformaga eller signifikans till DELUX varumérkena
da de enbart uppfattas som produktbendmningar. Vid en genomgang av
Tradgardstekniks hemsida kan det konstateras att DELUX ar det
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sammanhallande varumaérket och att talet 1 respektive typbeteckning
sammanfaller nar det galler samtliga modellbeteckningar som &ar aktuella
1 det har fallet med rammattet och ar saledes beskrivande for produk-
terna. Det faktum att DELUX anvéinds tillsammans med sa manga olika
produktbendmningar forstarker ocksa intrycket av att det &r DELUX som
ar varumérket. Aven VELUX anvénds ofta i kombination med produktbe-

ndmningar.

De bada motstaende méarkena ar bada ordmérken och bestar av fem bok-
staver. Den enda skillnaden ar att initialbokstaven ar V respektive D.
Fonetiskt kan det vara svar att skilja mellan dessa bokstaver.

Mot bakgrund av att de relevanta varorna ar byggnadsmaterial sker jim-
forelsen mellan konkurrerande produkter ofta av genomsnittskonsumen-
ter vid koptillfallet. Konsumenterna har ddarmed inget skrivet material
och maste lita till det talade ordet for att differentiera varumérket ocksa i
bullriga miljéer sasom byggmarknader. Den stora visuella och fonetiska
likheten uppvager den eventuella konceptuella skillnaden mellan

markena.

OHIM har 1 invandningsdrende B00152835 géllande registrering av varu-
market DELUX 1 figur (nr 8304065) bedémt att &ven om DELUX med ett
engelskt, tyskt eller franskt sprakperspektiv har ett annat konceptuellt
innehall &n VELUX sa medfor den visuella och framforallt den stora fone-
tiska likheten att méarken ar forviaxlingsbara.

Varumérket VELUX har 1 sig en stark sarskiljningsférmaga och har dess-
utom anvéants 1 Sverige 1 manga ar och produkterna har en stark stall-

ning pa marknaden.

VKR har sedan 1982 salt fonster under varumarket VELUX 1 Sverige.
Varumérket har dock forekommit pa den svenska marknaden tidigare dn
sa eftersom VELUX redan 1942 ingick ett licensavtal med det svenska
foretaget Icopal. Fonstret saldes under varuméarket SVITA men VELUX-
varuméirket fanns med pa annonserna som en garanti fér kvalitet och god
teknisk funktion.
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OHIM har i1 invandningsédrende betraffande registrering av varumarket
HELUX (nr 7454689) kommit fram till att varuméarket VELUX ar val an-
sett for takfonster och tillbehor till dessa. Man fann vidare att det fanns
risk for att anvidndning av varumérket HELUX for tjanster i klasserna
35, 37 och 39 skulle dra otillborlig fordel av VELUX goda anseende.

Trdadgardsteknik

Bolaget vitsordar att det foreligger varuslagslikhet.

VKR:s uppfattning att en jamforelse ska ske enbart mellan VELUX och
markesdelen DELUX 1 bolagets mérken strider mot savéal lag som praxis.
Vad galler bolagets marken kan det konstateras att det distinktiva in-
slaget utgors av beteckningarna C45, C50, C51, C68, C96, C110 och C155.
Bokstavs och sifferkombinationer har sarskiljningsférmaga sa lange inte
kombinationen som sadan ar artangivande eller beskrivande fér produk-
ten 1 fraga. VKR har inte visat att sa ar fallet.

DELUX déaremot har, 1 egenskap av viardeomdéme, ingen sérskiljnings-
formaga. Ordet ar en s.k. misspelling, eller en forsvenskning av deluxe
som betyder luxuds. Delux eller deluxe dr mycket vanligt forkommande 1
marknadsféring av olika varor och tjanster, ofta anvéant som ett tillagg for
att framhéva att varan/tjansten ar lite utéver det ordinéra. Som exempel
kan anges de svenska firmanamnen Spa Delux in Sweden och Delux
Milj6 & Kompostering AB. DELUX saknar saledes sjalvstiandig sarskilj-
ningsférmaga. Markesdominanten i1 bolagets méarken ar saledes C45, C50,
C51, C68, C96, C110 och C155.

Det bestrids att utredningsmaterialet visar att VELUX ar val ként.

Det bestrids ocksa att VELUX 1 sig har stark sdrskiljningsférmaga med
hénsyn till att det innehaller den 1 varuméarkessammanhang vanliga
komponenten LUX. Vid en s6kning 1 det svenska varuméarkesregistret
framkommer mer dn 500 traffar dar LUX ingar antingen fristaende eller
som ordled.

Att lux aven spelar pa ljus ger tillika den foljden att 1 forhallande till
fonster som ar avsedda att sprida ljus framstar LUX som sarskilt svagt.
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Om man trots principen om en helhetsbedémning enbart haller sig till en
jamforelse mellan DELUX och VELUX ska saledes dndelsen LUX anses
vara av underordnad betydelse.

Om man ser till uttalet finns 4ven da en markbar skillnad. DELUX har
betoningen pa LUX medan VELUX har betoningen pa VE.

Aven betydelsemaissigt finns en distinkt skillnad d& konsumenten asso-
cierar DELUX med lyxig, luxuds och ddarmed ar fullt kapabel att notera
en tydlig skillnad mellan DELUX och VELUX.

Nar det galler avgorandena fran OHIM kan det konstateras att de av-
gorande som VKR hénvisar till inte kan tillmétas nagon betydelse bl.a.
darfor att det inte ar fraga om samma varumérken som ska jamforas.
Intressant ar dnda att notera att OHIM betraffande den visuella likheten
mellan DELUX och VELUX anger att det ar "at least a low degree of
visual similarity). Slutsatsen blir att med det tillkommande inslaget av
de kombinerade bokstavs- och sifferbeteckningarna C45 m.fl. inte kan
foreligga nagon visuell likhet 6verhuvudtaget.

Sammanfattningsvis finns det en tydlig skillnad mellan de motstaende

varumirkena varfér markena inte ar férvaxlingsbara.

VKR har i Patentbesvarsratten bl.a. givit in broschyrer for att visa an-
vandningen av sitt varumérke. Bolaget har ocksa givit in kopior av intyg
fran NCC Construction Sverige AB och Forshem Industri AB.

Tradgardteknik har 1 Patenbesvarsriatten givit in visst material.

DOMSKAL

Det motanforda gemenskapsvaruméarket VELUX (nr 651356) far anses
vara det varumérke, bland de motanférda varuméarkena, som kommer
DELUX-méarkena narmast. Provningen av fragan om forvaxling sker

darfér med utgangspunkt i det nu ndmnda varumérket.
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Sasom PRV anfort, och som Tradgardsteknik vitsordat, foreligger det
varuslagslikhet mellan bl.a. de fonster och dérrar, byggnadsmaterial av
metall, paneler och vaggbeklddnadsmaterial m.m. som de motstaende
markena omfattar 1 klasserna 6 och 19.

Inte heller den utredning som VKR har aberopat i Patentbesvarsratten
ger tillforlitligt stod for att bolagets kénnetecken VELUX genom anvand-
ning forvarvat en forstarkt kdnneteckenskraft i hela omséattningskretsen
for bl.a. de dorrar och fonster det omfattar i klasserna 6 och 19.

Fragan om forvaxling ska foljaktligen bedomas med utgangspunkt i det
skydd som genom mérkets ursprungliga kidnneteckenskraft foljer av

registreringen.

Den i de motstaende méarkena gemensamma delen LUX ar dgnad att fora
tankarna till begreppet lyx, dvs. till ett framhallande av bl.a. sarskild

kvalitet hos de varor som avses.

Begreppet ar tamligen undertryckt 1 det dldre varumérket VELUX, vilket
gagnar méarkets kédnneteckenskraft. I de yngre méarkena DELUX fram-
star det ddremot tydligt som en variant av det engelska uttrycket de luxe
med betydelsen luxués.

De markeselement i de yngre DELUX-mérkena som utgors av bokstaven
C jamte olika siffror, 4r ndrmast dgnade att uppfattas som beteckningar
pa sarskilda produkter 1 ett varusortiment. De a4r darmed av underordnad
betydelse for méarkenas formaga att utmérka ett kommersiellt ursprung.

Markesorden DELUX och VELUX skiljer till stavningen endast genom
inledningsbokstaven D respektive V. Mellan de motstaende méarkena
foreligger darmed en visuell likhet.

Genom kopplingen till uttrycket de luxe ligger det ndrmast till hands att
uttala mérkesordet DELUX med betoningen pa den andra stavelsen. Det
kan inte anses foreligga nagra hallpunkter fér bedomning av om VELUX
uttalas med betoning pa den forsta eller andra stavelsen i ordet.
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Fragan om forvaxling maste darmed bedomas med utgangspunkt 1 att
markesordet DELUX — i likhet med ett mgjligt uttal av det aldre market
— uttalas med betoning pa den andra stavelsen. Mellan de motstaende
markena foreligger darmed ocksa en fonetisk likhet.

Vid denna bedémning &r vart och ett av de registrerade varuméarkena
DELUX C45, DELUX C50, DELUX C51, DELUX C68, DELUX C96,
DELUX C110 och DELUX C155 forvaxlingsbart med det motanférda
varumirket VELUX (nr 651356).

Pa grund av det anforda ska registreringarna av de yngre varumérkena

upphévas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 8 (Formuléir B)

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



