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Mal nr 14-041

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 25 september 2014

PARTER

Klagande

ETAM (société par actions simplifiée)

57-59 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, Frankrike
Ombud: Johanna Forsgren Israelsson

Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart
Undys AB, 556900-6900
Box 626, 451 23 Uddevalla

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen UNDYS

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 februari 2014
angaende varumérkesregistrering nr 509.258, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

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.

ETAM (société par actions simplifiée) har vidhallit att registreringen av
varuméarket UNDYS ska upphéavas.

Undys AB har bestritt &ndring.

ETAM har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket UNDYS
ar forvaxlingsbart med bolagets internationella registrering UNDIZ
(969416).

Undys AB har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende

varuméirkena inte ar forvaxlingsbara.

ETAM har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats i PRV,
anfort bl.a. féljande. Vid kop av de aktuella produkterna noteras de
varumirken som finns applicerade pa respektive produkt. Dessutom
noteras varumaérket genom den marknadsféring som ocksa sker av
aktuella produkter. Om en etikett vid en hastig blick aterger varuméarket
UNDYS eller UNDIZ torde inte vid alla tillfdllen vara uppenbart for en
konsument pa grund av den lilla skillnad som finns mellan méarkena. Det
finns darfér en uppenbar risk att det kommersiella ursprunget avseende

de aktuella produkterna kan komma att férvaxlas.

Saval ordet UNDIZ som UNDYS kan uppfattas som misspelling av
undies men det maste beaktas att ETAM:s varumédrke UNDIZ har
ansetts ha tillracklig sarskiljningsférmaga for att kunna registreras for
varuslag som bl.a. omfattar underklader. Hade det ansetts som fonetiskt
beskrivande hade det inte godkants. Vid en helhetsbedomning &ar det
yngre varuméarket UNDYS forvéaxlingsbart med bolagets dldre marke
UNDIZ.

Undys AB har till utveckling av talan anfort féljande. UNDYS och
UNDIZ ar medvetna misspellings av ordet undies, ett beskrivande ord for
underklader. Skyddsomfanget for det dldre varuméarket bor vara begran-
sat. Det finns en sa pass stor visuell skillnad mellan méirkena att de inte

kan ses som forvaxlingsbara.
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DOMSKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det foreligger delvis
identitet och delvis likhet mellan de underkldder som det yngre varu-
market UNDYS avser 1 klass 25 och de kldder och underkldder samt
aterforsaljartjanster av underklader som det internationellt registrerade
varuméarket UNDIZ omfattar i klasserna 25 och 35.

Det aldre varuméarket UNDIZ far anses vara en avsiktlig felstavning av
det engelska ordet undies (underklader). Skyddsomfanget for det dldre
market blir darmed begransat.

Aven det yngre varumarket UNDYS far anses vara en avsiktlig felstav-
ning av det engelska ordet undies. Saval det yngre som det dldre mérket
ar fonetiskt lika och har samma begreppsméssiga innebérd. Visuellt
skiljer sig det yngre market fran det dldre genom att de tva sista bok-

staverna ar olika.

Med hansyn till det sndva skyddsomfang som det dldre méarket atnjuter
far, vid en helhetsbedémning, den visuella skillnaden mellan det yngre
market och det dldre anses vara tillracklig for att risk for forvaxling inte
ska anses féreligga. Overklagandet ska darfor inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent och f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Felisa Krzyzanski (skiljaktig, se prot.bil. A).



Prot.bil. A

Adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski ar skiljaktig vad avser
helhetsbedomningen och anfor.

Jag ar ense med majoriteten fram till det stycket som bérjar ”Aven det
yngre varuméarket UNDYS far anses vara en avsiktlig felstavning av det
engelska ordet undies”. Den efterféljande helhetsbedomningen bor enligt

min mening lyda:

Aven om sarskiljningsférméaga i det dldre mérket méaste beaktas vid be-
domningen av forvaxlingsrisken ar den endast en av de omsténdigheter
som ska bedomas. Sarskilt likheten mellan markena och mellan varorna
eller tjansterna kan medfora att risk for forvaxling finns dven 1 fall dar
det dldre méarket endast har lag sarskiljningsférmaga (se Tribunalens
dom 1 mal T-467/11 Colgate-Palmolive Company mot harmoniserings-
byran p. 75 med hénvisning till tidigare domar). Enligt min mening ar
den visuella, fonetiska och konceptuella likheten mellan UNDIZ och
UNDYS sadan att det, med beaktande av likheten mellan varorna och
tjdnsterna som méarkena avser, finns risk for forvaxling. Detta trots att
det dldre méarket har lag sarskiljningsformaga och darmed ett snavt
skyddsomféng. Overklagandet ska darfor bifallas.
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