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YRKANDEN M.M.

JH har yrkat att Patentbesvarsratten, med undanréjande av PRV:s

beslut, avslar invidndningen och later registreringen av hans varumérke
FLEXISYSTEM for kldader i klass 25 besta.

Grupo Flexi De Léon S.A.P.I. de C.V (Grupo Flexi) har bestritt &ndring.

JH har till grund for sin talan hallit fast vid att varumarket
FLEXISYSTEM inte ar forvaxlingsbart med Grupo Flexis gemen-
skapsvarumérken FLEXI 1 figur (nr 3277704), FLEXI COMFORTSTYLE
1 figur (nr 7174832) och FLEXI i figur (nr 8952848).

Grupo Flexi har till grund for sin talan hallit fast vid att JH:s varumérke
FLEXISYSTEM ar forvaxlingsbart med de motanforda gemenskapsvaru-

méarkena.
JH har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Mérkesordet FLEXI saknar, savitt avser varor 1 klass 18 och 25, helt sar-
skiljningsformaga. Det anférda stods av att Kontoret for harmonisering
inom den inre marknaden (varumarken, monster och modeller) (OHIM)
har avslagit Grupo Flexis ans6kan om registrering av ordmérket FLEXI
for varor 1 klass 18 och 25 pa grund av bristande sarskiljningsforméaga.
Beslutet Andrades inte av The Boards of Appeal.

OHIM har aven tidigare pa samma grund avslagit ansékningar om
registrering av ordmarket FLEXI for varor 1 bl.a. klass 25 respektive
klass 21 (nr 004312005 och 003199536). Dessutom ar OHIM:s uttalade
installning att det foreligger en presumtion for att FLEXI som markes-
element saknar sarskiljningsférmaga (se The Manual concerning procee-
dings before the Office, Part B, s. 44). Aven PRV har tidigare varit av
uppfattningen att FLEXI saknar sarskiljningsférméaga (se PRV:s Ex
Officio Provisional Refusal gallande den internationella registreringen
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nr 778685). Hartill ska ocksa beaktas att FLEXI ar ett mycket vanligt
forekommande inslag i savél nationella varuméarken som gemenskaps-

varuméarken.

Mot bakgrund av detta kan det skydd som uppnatts genom registreringen
av Grupo Flexis varuméarken inte omfatta méarkesordet FLEXI pa annat
satt 4n 1 det sarskilda figurativa utférande som det har 1 markena (jfr
PBR:s dom 1 mal nr 05-002, ASSESSIO). Féljden blir att Grupo Flexi inte
kan tillgodordkna sig nagon ensamratt till mirkesordet FLEXI.

Aven om mérkesordet FLEXI skulle anses ha sarskiljningsformaga ar
denna i vart fall av mycket ringa slag, vilket 1 sin tur medfér ett mycket
snavt skyddsomfang for de aldre markena. For mérken med mycket ringa
sarskiljningsformaga ar det for registrering tillrackligt att det yngre
market uppvisar en marginell skillnad. Det racker med ett tilldgg, som
t.0.m. kan var generiskt eller beskrivande for att undvika forvaxlingsrisk
(se t.ex. EU-domstolens avgorande 1 mal C-106/03, HUBERT, NJA 1999
s. 3, NJA 2003 s. 555 och Stockholms tingsréitts dom den 11 december
2003 1 mal T 4156-01). Detta innebéar att, for det fall méarkesordet FLEXI
skulle anses ha nagon form av séarskiljningsférmaga, det dnda foreligger
en tillracklig skillnad mellan det yngre mérket och det dldre mérkena.

Med hansyn till det anférda och med beaktande av att det yngre méarket
skiljer sig saval utseendeméssigt som uttalsméssigt och innehallsméssigt

fran de dldre méarkena foreligger inte forvaxlingsrisk.
Grupo Flexi har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Vad géller varuslagslikheten foreligger det saval likhet som identitet
mellan de varor som det yngre mérket respektive de dldre méarkena
avser. Det faktum att de motstaende méarkena avser identiska varor, dvs.
klader 1 klass 25, innebéar med tillampning av produktregeln att skydds-
omfanget for Grupo Flexis varumérken ékar och ddrmed dven forvax-

lingsrisken.
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Sa som PRV har anfort 1 sitt beslut far markesordet FLEXI anses ha en
sarskiljningsférmaga av normalgraden. Det ska 1 detta sammanhang
framhallas att beslutet av The Board of Appeal att inte &ndra OHIM:s
beslut att avsla Grupo Flexis ans6kan om registrering av ordmérket
FLEXI har 6verklagats till Tribunalen. Eftersom nagot slutligt avgérande
annu inte foreligger ar det for tidigt att uttala sig om huruvida FLEXI

som méarkesord saknar sdrskiljningsférmaga.

En sokning i registret for gemenskapsvarumérken visar att OHIM har
bedomt att varumérken som bestar av méarkesordet FLEXI — bade som
figurmarke och ordmérke — kan besitta tillracklig sarskiljningsférmaga
for registrering, daribland Grupo Flexis gemenskapsvarumérken som ar
aktuella 1 méalet. Vidare har den internationella registreringen avseende
ordméarket FLEXI godkénts 1 Sverige (nr 0459042) for varor i klass 18.
Det ar missvisande att, sdsom klaganden gjort, hdnvisa till att det fore-
kommer ett stort antal varumérken innehallande FLEXI i de svenska och
europeiska varumérkesregistren. Det borde enbart vara sadana varu-
mérken som inleds med ordet FLEXI som ar relevanta for forvaxlings-
bedémningen. Vid en s6kning 1 varumarkesregistren pa sadana varu-
marken forekommer betydligt farre traffar.

Vad géller markeslikheten ska varumérken som ingar i sin helhet i ett
annat varumarke normalt anses forvéaxlingsbara. Vidare anses identitet
mellan markenas begynnelse, som 1 férevarande fall, vara viktigare vid
forvaxlingsbedomningen &an identitet 1 slutet av ord. Detta géller 1 synner-
het d& den del som skiljer mérkena at, 1 detta fall ordelementet -SYSTEM
1 det yngre mérket, har en mycket lag grad av sarskiljningsférmaga.
Denna del borde darfér kunna bortses ifran vid férvaxlingsbedémningen.
Sammansédttningen av FLEXI och -SYSTEM i det yngre méarket medfor
inte att den kdnnetecknande stdllningen hos FLEXI forsvagas eller
distanserar det yngre méarket (jfr EU-domstolens avgérande i mal nr
C-235/05, FLEXI AIR och PBR:s dom i mal nr 08-149, MAGICZOO) 1
ovrigt hanvisas 1 huvudsak till vad PRV anfort i sitt beslut.
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DOMSKAL

PRYV har 1 sitt beslut redogjort for hur préovningen av om det finns risk for
forvaxling ska goras och for de omstandigheter som da ska beaktas.

Patenbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det foreligger till viss del
1dentitet och till viss del likhet mellan varorna som det yngre mérket
avser 1 klass 25 och de varor som de dldre markena avser i klass 18 och
25.

Den gemensamma bestandsdelen 1 de motstaende markena utgors av
markesordet FLEXI. I de 4ldre markena intar FLEXI den framtréadande
platsen, bade i1 forhallande till de figurativa elementen och till den be-
skrivande och 1 figuren 1 mindre storlek atergivna markesdelen COM-
FORTSTYLE 1 méarket (nr 7174832). Markesordet FLEXI utgor darmed
den sarskiljande delen i de aldre méarkena.

Enligt Patentbesvarsrattens bedomning forknippas ordelementet FLEXI
med adjektivet "flexibel” pa svenska respektive "flexible” pa engelska,
vilket betecknar en sadan egenskap som kan tillskrivas de aktuella
varorna. Med anledning av detta anser Patentbesvarsratten att de dldre
markena har en lagre grad av sarskiljningsférmaga. Sarskiljningsfor-
magan maste beaktas vid bedomningen av risken for forvéaxling och aven
1fall da det dldre kdnnetecknet endast har lag sarskiljningsformaga kan
det finnas risk for forvaxling sarskilt pa grund av likheten mellan kdnne-
tecknen och mellan de berérda varorna eller tjansterna (jfr Tribunalens
dom 1 mal T-467/11 Colgate-Palmolive Company mot harmoniserings-
byran p. 75 med héanvisning till tidigare domar).

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att omséattningskretsen for
de aktuella varorna, som bestar av konsumenter 1 allminhet, inte kom-
mer att uppfatta efterledet -SYSTEM 1 det yngre market som nagot annat
an ett tillagg till den inledande méarkesdelen FLEXI. FLEXI dominerar
saledes aven helhetsintrycket som det yngre méarket ger vilket gor att de
motstaende méarkena framstar som lika ur visuell, fonetisk och koncep-

tuell synvinkel.
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Mot denna bakgrund finner Patentbesvarsratten att det vid en helhets-
bedomning av alla relevanta omstandigheter finns risk for att det yngre
mérket forvaxlas med de dldre méarkena. Overklagandet kan darfér inte
bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande
och Jeanette Backvall, referent samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



