¢ PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REQISTRERINGSVERKET

Invindningsérende nr 2004/0047/0001

Registrering nr 365068

INVANDARE

Global Refund Sverige AB
Vistmannagatan 8 Exp. Patent- ach reaistreringsverket
111 24 Stockholm

2005 -09- 13

OMBUD

Albihns Goteborg AB
Box 142

401 22 Goteborg

INNEHAVARE

Media Marketing Group i Skandinavien AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

BESLUT

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

ARENDET

Arendet gller invindning mot varumarket TAXFREE SWEDEN, i figur dtergivet nedan,
med registreringsnummer 365068 for trycksaker i klass 16, annons- och reklamverksambhet i
klass 35 samt finansiella tjénster i klass 36.

Varumirkesregistrering 365068. Mirket utftires i gult och svart.

Invindaren yrkar att varumérkesregistreringen skall hivas i forsta hand med dberopande av
att mérket 4r forvixlingsbart med invéndarens bifirma Sweden Tax-free Shopping STS (org.
nr. 556206-4906). I andra hand yrkar invéindaren att registreringen skall hiivas med
dberopande av att mérket saknar for registrering erforderlig sarskiljningsfSrmaga.

Till stdd for sin talan har inviindaren i allt visentligt anfért féljande. Den forsta
invindningsgrunden avser endast klasserna 35 och 36 i den aktuella registreringen. Mirket
innehéller de identiska orden TAXFREE och SWEDEN jamfsrt med bifirman. Aven om
bifirman innehéller orden SHOPPING och STS rider det ingen tvekan om att det foreligger
mirkeslikhet. Bifirmans verksamhetsbeskrivning iyder "Fér den del av verksamheten som
avser marknadsforing och vidareutveckling av dterbetalning av moms till utlindska besdkare
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vid export av i Sverige ink&pta varor och tjinster”, Det foreligger siledes identitet mellan
bifirmans verksamhet och den aktuella varumérkesregistreringens skydd i klasserna 35 och
36. Aterbetalning av moms ir en finansiell tjdnst och ddrmed &r tjinsterna i klass 36
identiska med bifirmans verksamhet. Omséttningskretsen skulle utan tvekan uppfatta det
fereligga ett ekonomiskt sarnband meilan néringsidkare som marknadsfor identiska tjsnster
under mérkena TAXFREE SWEDEN respektive Sweden Tax-free Shopping STS. Gillande
den andra invandningsgrunden konstateras att den aktuella registreringen bestar av orden
TAXFREE som é&r atergivet i gult och SWEDEN som #r atergivet i svart.
Varumirkesregistreringen innehaller en disclaimer for orden TAXFREE och SWEDEN i och
for sig, men har 4ndé ansetts vara tillrickligt sérskiljande for att kunna registreras. Detta &r
minst sagt férvinade med tanke pa att det aktuella varumirket inte innehaller nagra
sérskiljande element. Det faktum att orden atergivits i gult och svart 4r inte tillriickligt for att
varumirket skall anses sdrskiljande. Inte heller det faktum att ordet SWEDEN skrivits i ett
allmént typsnitt kan avhjilpa den bristande sdrskiljningsfSrmagan. Det &r uppenbart att det
aktuella varumdrket inte skulle ha registrerats eftersom detta innebér att Ambetsverket har
slappt kraven pa sirskiljningsforméga. Det ér inte godtagbart att varumérken som bestar av
beskrivande ord anses inneha srskiljningsforméga enbart for att orden aterges i farg eller ett
allmént typsnitt.

Innehavaren av varumirket, som beretts tillfille att yttra sig, har inte bemétt invindningen.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 6) varumrkeslagen fir ett varumirke inte registreras bland annat
om mérket &r forvaxlingsbart med ett namn eller firma som nagon annan anvinder i en
niringsverksamhet.

Fragan om férvixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbedémning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat likheten mirket och
firman emellan samt likheten avseende de varor/tjanster respektive den verksamhet som
dessa avser. Det skall dven féstas avseende vid graden av sérskiljningsformaga hos de
respektive kédnnetecknen, varvid en stétre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mirke
skall utgbra en faktor som dkar forvéxlingsrisken mellan kénnetecknen, i det fall samma
eller liknande sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

Vidare far ett varumérke enligt 13 § varumarkeslagen registreras endast om det har
sdrskiljningsférméga. Ett mérke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
tilldgg anger varans art, beskaffenhet, méngd, pris eller geografiska ursprung eller tiden for
dess framstillande, skall inte i och for sig anses ha sirskiljningsforméaga.

PRYV gor foljande bedémning.

Inledningsvis konstateras att de tjéinster som registreringen omfattar och den verksamhet som
bifirman bedriver ér av liknande slag, Darmed foreligger darmed tjdnsteslagsiikhet i
varumérkesrittslig mening. Vad betréiffar likheten mellan de motstdende kiinnetecknen
finner PRV ftljande. Bida de motstiende kinnetecknen innehaller orden TAXFREE och
SWEDEN och en viss likhet rdder siledes mellan dessa. Beaktas bdr dock att namnda ord
torde besitta svag sirskiljningsformaga for de tjénster som &r i friga. Diirtill innehéller
invéndarens dberopade kinnetecken tilligget Shopping STS och innehavarens mirke &r
figurativt samt utfort i firg. Vid en samlad beddmning finner PRV att nigon
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forvaxlingsrisk ej 4r f5r handen mellan innehavarens mirke och invindarens aberopade
bifirma.

Vad sedan giller frigan om innehavarens varumirke besitter for registrering erforderlig
sérskiljningsforméaga konstateras att innehavaren genom en s k. disclaimer har avsagt sig
ensamrdétten till orden TAXFREE SWEDEN i och for sig. PRV finner dérmed att
innehavarens ensamritt endast omfattar det utforande i vilket mérket sr registrerat.

Foljaktligen utgor invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéindningen skall
dérfor avslas,

Beslutat den

kol

Karolina Hedberg \_—

HUR BESLUTET OVERKLAGAS
Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till

Patentbesvérsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27_Sdderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som overklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi ménader frin
beslutets dag.




