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INVANDARE

Hachette Filipacchi Presse
Levallois Perret Cédex
Frankrike

OMBUD

Strom & Gulliksson AB
Box 4188 2005 -0- 17
203 13 Malmé

En .
P. Patent- gch reqjsrreringsvemet

INNEHAVARE

Formbyrdn LL AB
Magasinsgatan 10
504 35 Boréas

OMBUD
Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Inviindningen avser varuméirket ELL ELL LL SWEDEN nr 344004, i figur atergivet nedan,
som registrerades den 19 januari 2001 for mébler, speglar och korgar (ej av metall) i klass
20, varor av glas, porslin och keramik for hushélls- och prydnadsindamal, redskap och
behallare f6r hushallsindamal samt koksgerad (ej av ddla metaller eller 6verdragna dédrmed) i
klass 21.
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sweden
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Invéindaren yrkar att varumirkesregistreringen 344004 ELL ELL LL upphévs och har som
grund for invindningen anfort bland annat féljande. Hachette &r innehavare av ett flertal
bade inregistrerade och inarbetade rittigheter till varumérket ELLE. Exempel pa
registrerade varumérkesrittigheter 4r 261235 ELLE for samtliga varor i klasserna 16, 18 och
25, 303030 ELLE {o&r varor i klass 6, "nyckelhallare for nyckelringar av metall; metallringar,
dekorationsartiklar av oddla metaller etc. samt samtliga varor och tjénster i klasserna 11, 12,
22,23, 24,26,27,28, 31, 35, 38, 41 och 42. Dessutom registreringen 333839 ELLE for
samtliga varor 1 klasserna 8, 14, 20, 21 och 34 samt diverse varor i klass 9. Hachette har
anvint sitt varumaérke i Sverige sedan betydligt langre tid tillbaka och mirket torde vara att
anse som inarbetat bland annat for klasserna 18, 20, 21 och 25. Varuslagsidentitet foreligger
mellan aktuell registrering och 333839 ELLE. Dessutom foreligger mirkeslikhet bade
visuellt, fonetiskt och associationsmissigt och de bada varumérkena ar dirfor
forvixlingsbara. Ordet Sweden 1 motpartens mérke bor inte beaktas vid en jimforelse mellan
mirkena, da detta ord inte har ndgon sirskiljningsférmaga. ELLE &r ett vil ansett mirke i
Sverige. En anvindning av mérket ELL ELL LL skulle dra otillborlig fordel av det renommé
som varumirket ELLE forvirvat, i synnerhet da de bada varumirkena avser varor av samma
slag.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och anfér bland annat
foljande. Av de registrerade réttigheterna &r det endast registreringen 333839 som avser
varuslag i klasserna 20 och 21. Vart mérke bestar av "ell ell LL sweden”. Mérket associerar
till innehavarnas initialer i efternamnet {makarna Lundin) och dessa initialer framgar ocksé
av innehavarens firma Formbyrdn LL AB. Innehavarens affirsidé 4r att formge produkter for
hem och hushall, t ex glas, keramik, husgerad, for att sedan silja dessa till foretag att
anvindas som foretagsreklam och presenter till personal och kunder. Helhetsintrycket av vart
varumérke skiljer sig helt fran helhetsintrycket av invindarens mérke ELLE. Det finns ingen
identitet mellan uttalen av respektive mirke. Ingen konsument skulle uppfatta vart
varumérke som en fyrfaldig upprepning av invindarens méirke. Mérket ELLE &r framst ként
1 Sverige som ett namn pa en damtidning, vilket gor att tolkningen av varumérket ELLE som
det franska ordet for “hon” ligger nira till hands. Detta gér att konsumenterna associerar
mérket framst till Frankrike. Vart mérke innehaller ordet Sweden vilket ddrmed ytterligare
bidrar till att mirkena inte kan anses som forvéxlingsbara. Invéindaren har inte visat att
ELLE 4r vil ansett och inarbetat for de produkter i klasserna 20 och 21 som vért mérke
avser.

SKAL

I 14 § forsta stycket 6) varumirkeslagen stadgas att ett varumdérke inte far registreras om
mirket &r forvaxlingsbart med nidgon annans varumirke som 4r registrerat efter en tidigare
ansdkan eller med nigon annans varukdnnetecken som #r inarbetat da ansékan om
registrering gors. Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kinnetecken som
huvudregel vara forvaxlingsbara endast om de avser varor eller tjinster av samma eller
liknande slag.

Vid en bedémning av varukdnneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedémning goras
av markes- och varuslagslikheten, med tilldmpning av den s.k. produkiregeln. Det innebér att
kravet pA mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som kénnetecknen anvinds for &r i
stort desamma och — omvint — att det inte stills s stora krav pa varuslagslikheten om
markena #r identiska, for att en férvixlingsbarhet skall vara f6r handen.
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Avgorande vid besvarandet av fragan om forvixlingsbarhet foreligger blir séledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kédnnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck markena formedlar och da i
forsta hand p& méarkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall &ven tas till huruvida ord
eller figurer i de aktuella markena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehdll. Man har dven att beakta den potentielle konsumentens
forekommande avsaknad av reell mojlighet att samtidigt jamfora tva motstaende miérken,
varfor det maste tas hdnsyn till att omsattningskretsens minnesbild av ett varumaérke i
normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbeddmningen mellan mérkena
skall darfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara létta att
notera vid en direkt jamftrelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av sédrskiljiningsférmaga hos de respektive
mérkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgéra en
faktor som okar forvaxlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

Enligt 6 § andra stycket kan forvixlingsbarhet dven dberopas till formén for ett kannetecken
som dr vil ansett hir i landet, om anvéndningen av ett annat liknande kinnetecken skulle dra
otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vl ansedda kannetecknets
sarskiljningsforméga eller anseende. Trots varumérkeslagens nuvarande ordalydelse skall det
16 § andra stycket forekommande begreppet "forvixlingsbarhet™ inte tolkas som
forvaxlingsbarhet enligt huvadregeln i férsta stycket. Forvaxlingsbarhet enligt andra stycket
forutsétts ndmligen vara for handen i varje fall da risk finns att anvindningen av ett yngre
liknande mirke kan linda det dldre mérket till forfang eller eljest dra otillborlig fordel av
detsamma. En otillbtrlig fordel f&r anses foreligga sd snart ett yngre mérke drar nagon nytta
av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill.

Detta innebdr i praktiken att samma héga krav pé egentlig mérkeslikhet inte skall
uppritthallas vid tillampningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillamplighet av
denna regel torde det dock kriivas ett visst matt av mérkeslikhet, som 1 vart fall méste vara
av den digniteten att den berérda allménheten kan komma att férknippa méirkena med
varandra, utan att darfor direkt forvixla desamma. Vid faststdllande av vad som utgdr ett
“vil ansett” mirke i varumirkeslagens mening 4r graden av kdinnedom om mérket hos
savil allménhet som oms#ttningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt
avlisbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet 4r menat att vara
kvalitativt, i den meningen att iven andra goodwillskapande aspekter skall vigas in 1
begreppet. Huruvida ett mirke dr att betrakta som “vél ansett” eller inte kommer dock i
praktiken att vara avhingigt nivan av kinnedom om mirket ifraga.

PRV gor féhjande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumérkesregistrering ELL ELL LL
SWEDEN och den av inviindaren adberopade varumiérkesregistreringen ELLE omfattar varor
som #r av liknande slag och att det ddrmed réder varuslagslikhet. Vad det sedan giller
mirkeslikhet bestar bada mirkena av stavelsen ELL. S uttalas dven invindarens mirke
ELLE pa det franska spriket. Salunda foreligger en viss fonetisk likhet.
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Den upprepning av stavelsen som foreligger i innehavarens mérke sammantaget med
hokstidverna LL samt ordet SWEDEN gor dock att bade det fonetiska och visuella intrycket
blir ett helt annat av innehavarens mérke jAm{ort med invindarens mérke. De hir motstdende
kdnnetecknen foreter ddrmed sé stora skillnader att saknas anledning att gora en ndrmare
provning enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen.

Vid en helhetsbeddmning, 1 vilken séledes &ven ingdr risken for att konsumenterna genom
association uppfattar att det rader ett samband mellan de motstdende varumérkena, finner

PRYV att innehavarens mirke och invandarens mérken ¢j dr att anse som forvixhingsbara.

Féljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Registreringen skall
darfor kvarsta.

B 2005

Beslutat 7

Lena F rankenberg Glantz

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gira det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsratten, men sandas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begars. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva méanader fran
beslutsdagen.




