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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumérkeslagen.

ARENDET

Invindningen avser varumarket Doff med reg nr 363854, registrerat for tval, parfymer,
eteriska oljor, kosmetika och harvardpreparat i klass 3.

Inviindaren gor giillande innehavarens varumérke #r forvixlingsbart med dennes varumérken
DAVIDOFF med reg nr 181156, ZINO DAVIDOFF med reg nr 244619, DAVIDOFF
RELAX med reg nr 237600, DAVIDOFF COOL WATER med reg nr 237595, DAVIDOFF
COOL WATER AQUATICS med reg nr 329260, de internationella registreringarna 518673
DAVIDOFF COOL WATER, 466964 DAVIDOFF, 467510 DAVIDOFF, 690934
DAVIDOFF GOOD LIFE samt EG-varumérkesregistreringen 0001564004 DAVIDOFF for
bland annat varor i klass 3. Innehavarens mérke DOFF &r ocksa registrerat for varor i klass 3.
Varumirket DOFF ingér som helhet i de tidigare registrerade mérkena DAVIDOFF och kan
uppfattas som en forkortning av detsamma. Vid ett snabbt uttal och anblick p& mérkena &r de
litta att f5rvixia sdvil visuellt som auditivt. DAVIDOFF #&r registrerat i en stor del av
virlden och far vid det hiir laget anses vara s& pass vilkiint att det dr att anse som vél ansett 1
enlighet med 6 § 2 st varumérkeslagen. Varumérket DOFF kan ddrmed komma att dra
otillbérlig fordel av invindarens vil ansedda méirke DAVIDOFF. Mirket lanserades som
parfymmérke i Sverige 1989 och hor till ett av de populéiraste parfymmirkena. Market
forekommer flitigt i annonser och séljs for mangmiljonbelopp.

Innehavaren av varumirket har ej bemdtt invéndningen.
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SKAL

Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 6) och 9) varumérkeslagen, inte registreras om
market 4r forvixlingsbart med nagon annans varumirke som ir registrerat efter en tidigare
ansokan. Enligt 14 § forsta stycket 8) varumérkesiagen fr ett varumérke inte heller
registreras om det dr forvéxlingsbart med ett varumirke som omfattas av en internationell
varumirkesregistrering som géller i Sverige och som ligger fore tiden fr ansSkningen.

Enligt 6 § forsta stycket varumarkeslagen anses kénnetecken som huvudrege! endast vara
forvixlingsbara om de avser varor/tjénster av samma eller liknande slag. Fragan huruvida
det foreligger risk for f8rviixling mellan tvd varumérken skall avgoras efter en
helhetsbedémning i vilken alla omstéindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas. Bedémningen av mérkes- och varuslagslikhet skall ske med hjélp av den s k
produkiregeln. Det innebdr att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
k#nnetecknen anvinds for &r i stort desamma och — omviint — att det inte stills sé stora krav
pé varuslagslikhet om mérkena 4r identiska, for att forvéixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgdrande vid besvarandet av fragan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i det fall
tjénsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Bedomningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand mérkenas visuelia och fonetiska likhet. Hénsyn skall &ven tas till huruvida ord i
de aktuella kiinnetecknen eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt
innehall. Man har dven att beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell
mojlighet att samtidigt jimfora tvd motstiende kéinnetecken, varfor det ocksd méste tas
hénsyn til! att omsittningskretsens minnesbild av kédnnetecken i normalfallet kommer att
blekna med tiden. Vid férvixlingsbeddmningen mellan kéinnetecken skall dérfor bortses fran
ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara l4tta att notera vid en direkt
jamforelse.

Enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen stadgas att forvéixlingsbarhet dven kan &beropas till
forman for ett kinnetecken som &r vil ansett hir i landet, om anvéndningen av ett annat
liknande kinnetecken skulle dra otillbbrlig forde!l av eller leda till forfang for det vél ansedda
k#nnetecknets sérskiljningsforméga eller anseende.

Trots varumirkeslagens nuvarande ordalydelse skall det i 6 § andra stycket forekommande
begreppet "forvixlingsbarhet” inte tolkas som forvixlingsbarhet enligt huvudregeln i forsta
stycket. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket forutsétts némligen vara for handen i varje
fall d4 risk finns att anviindningen av ett yngre liknande mérke kan l4nda det #dldre mérket till
forfang eller eljest dra otiliborlig fordel av detsamma. En otillborlig fordel far anses
foreligga sé snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vl ansedda mérkets
goodwill.

Detta innebir i praktiken att samma héga grad pé egentlig mérkeslikhet inte skall
upprétthallas vid tillimpningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillimplighet av
denna regel krivs det dock ett visst matt av mérkeslikhet, som i vart fall méste vara av den
digniteten att den berérda allméinheten kan komma att férknippa mérkena med varandra,
utan att darfér direkt forvixla desamma.

Vid faststillande av vad som utgér ett “vil ansett”-miérke i varumérkeslagens mening &r
graden av kdnnedom om mérket hos savil allménhet som omséttningskrets av stor vikt och i
praktiken den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella
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kriteriet ir menat att vara kvalitativt, 1 den meningen att 4ven andra goodwillskapande
aspekter skall vigas in i begreppet. Huruvida ett mérke &r att betrakta som vil ansett” eller
inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivin av kinnedom om mérket ifriga.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens mérke och den av inviindaren aberopade
registreringen omfattar skydd for liknande varor. Darmed kan varuslagslikhet konstateras.
Vad sedan giller mérkeslikhet bestir samtliga invéndarens dberopade mérken av det
dominerande ordet DAVIDOFF, i vissa mérken dock kombinerat med ytterligare ord
och/eller en figur. Flera av inviindarens mérken skiljer sig &ven frén innehavarens mérke pd
s& sitt att texten 4r utford i sirlig skrivstil. Den ensamrétt som erhallits genom dessa
varumérken omfattar saledes mérket i denna utformning, inte enbart ordet DAVIDOFF 1i sig.

Innehavarens ordmirke DOFF ingér visserligen i sin helhet i invindarens varumérke. Nagon
mirkeslikhet foreligger ddrmed. Invindarens mérken och innehavarens mérke skiljer sig
trots detta bide visuellt, fonetiskt och begreppsmaéssigt 4t. De motstdende mirkena foreter
ddrmed sé stora skillnader att det saknas anledning att gra en nirmare prévning enligt 6 §
andra stycket varumirkeslagen.

Vid en helhetsbeddmning, i vilken 4ven ingdr risken for att konsumenterna genom
association uppfattar att det rader ett samband mellan de motstdende varumérkena, finner
PRV att innehavarens mirke och invéndarens mirken ej &r att anse som forvéxlingsbara.

Foljaktligen utgér inviindningen inte négot hinder mot registreringen. Invéindningen skall
darfor avslas.

Beslutatden g 5 SEP 2005
bttee B oy

Lena Frankenberg Glanth%V \J
HUR BESLUTET OVERKLAGAS ‘

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesviirsriitten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som Gverklagas och den adndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader fran
beslutets dag.




