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. PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT- OCH REGISTRERINGSVEAKET

Invindningsdrende nr 2004/0162/0001

Registrering nr 368841

INVANDARE

Diknah S, L.
Spanien

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyri AB Exp. Patent- och reqistreringsverket
Box 17192 ‘

104 62 Stockholm 2005 -10- 1 3

INNEHAVARE

Mango Sport System S.R.L.
Via Garonna 16

42100 Reggio Emilia
Italien

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrd AB
Box 10316
100 55 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen giller varumirket MANGO nr 368841, avseende skyddshjdlmar for arbete,
sport, fritid och gér-det-sjilv-dindamal, delar, tillbehér och reservdetar dartill, i klass 9.

Invandaren yrkar att registreringen hivs och har som grund hirfor anfort forvaxlingsbarhet
med dennes svenska registrering MANGO nr 357369 (mirket i figur itergivet nedan)
:c_lvsecnde klader, fotbekladnader och huvudbonader, i klass 25.

(Registreting nr 357369)

Invéndaren har hiirvid i allt viisentligt framfort att mirkesidentitet samt varuslagslikhet
foreligger mellan registreringarna. Dirtill havdar invindaren att dennes mérke ir vil ansett
och att anvindning av innehavarens mirke skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
forfang for det av inviindarens dberopade mirkets sirskiljningsformaga eller anseende.
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Till styrkande av att invindarens miirke skall betraktas som vl ansett har rendet tillforts
kopior av fakturor frén tiden november 1997 till mars 1999 samt utdrag fran den svenska
vinter- respektive histkatalogen for 1999.

Invéndaren har vidare — i allt viisentligt — anfort foljande. Den forsta MANGO butiken
Oppnades i Barcelona 1984. Ar 1992 hade man drygt 100 butiker i Spanien och den
internationella expansionen inleddes. 1997 r den internationella forsiljningen stdrre 4n den
inhemska och 1998 blir MANGO Spaniens nist storsta exportr inom textilsektorn. Det
finns idag 6ver 700 Mango butiker i 73 lander p4 alla kontinenterna. MANGO &r idag ett
varumérke for klider med en hdg grad av kinnedom dver hela virlden och har anvints i
Sverige i vart fall sedan 1997. Under perioden som foregick Mango Sports ansdkan uppgick
omsattningen i Sverige till € 49 000 under 1997, € 430 000 under 1998 och € 444 000 under
de tre forsta kvartalen 1999.

Innehavaren av varumérket har 3 sin sida bestridit grunderna for invindningen och har
hirvid i allt vésentligt framfort att det inte rader nigon varuslagslikhet mellan de aktuella
registreringarna samt att viss visuell skillnad rider mellan mirkena. Innehavaren patalar
vidare att invéndarens mérke i forevarande sammanhang inte kan anses som vil ansett.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgr att ett varumirke inte fir
registreras om mirket r forvixlingsbart med ndgon annans varumiirke som ér registrerat
efter en tidigare anskan eller med nigon annans varukinnetecken som ir inarbetat di
ansfkan om registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kiinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag. Fragan
huruvida det foreligger risk for forviixling mellan tv4 varumirken skall emellertid avgdras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omsténdigheter i det enskilda fallet skall beaktas.
Beddmningen av miérkes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning avden s k
produktregein. Det innebir att kravet p4 mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kinnetecknen anvinds for 4r i stort sett desamma och — omvint — att det inte stills sa stora
krav pa varuslagslikheten om mirkena 4r identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fréga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hénsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hénsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimfora tva
motstiende mérken, varfor det ocksd maste beaktas att omsattningskretsens minnesbild av ett
varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan
mirken skall darfor bortses frdn oviisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta
att notera vid en direkt jimforelse.

Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan forvixlingsbarhet dven dberopas tiil forman
for ett kdnnetecken som #r vil ansett har i landet, om anviindningen av ett annat liknande
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kiinnetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vil ansedda
kinnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende.

Forvéxlingsbarhet enligt andra stycket forutsétts vara for handen i varje fall da risk finns att
anvandningen av ett yngre liknande mirke kan linda det aldre mirket till forfing eller eljest
dra otillbérlig fordel av detsamma. En otillbérlig fordel fir anses foreligga s snart ett yngre
marke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill. Vid faststillande
av vad som utgdr ett “vil ansett” mirke i varumirkeslagens mening #r graden av kinnedom
om mérket hos sivil allménhet som omsattningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den
enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet iir menat att
vara kvalitativt, i den meningen att 4ven andra goodwill-skapande aspekter skall vigas in i
begreppet. Huruvida ett mérke r att betrakta som *vil ansett” eller inte kommer dock i
praktiken att vara avhingigt nivn av kinnedom om market ifriga.

Vid f6rvixlingsbedémningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda faltet
beaktas, varvid graden av kéinnedom p& marknaden om de aktuella mirkena spelar en central
roll. Det skall dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsformaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett miirke skall
utgora en faktor som kar forvixlingsrisken mellan miérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper #ven terfinns hos det andra kéinnetecknet.

PRV gér hir féljande bedomning,

Vad det giller mérkeslikheten kan konstateras att mirkena i de hir motstdende
registreringarna till sina lydelser ér identiska. Ur ett visuellt perspektiv framtrider vissa
mindre figurativa skillnader, d& innehavarens kinnetecken utgdrs av ett rent ordmirke,
medan invindarens miérke dr utfort i visst typsnitt. Sedda som helheter fir emellertid pétaglig
markeslikhet anses rada, d de bdda markena utlises p4 samma siitt och dirmed 4ven kunna
ge upphov till samma associationer.

Vad det sedan giller varuslagslikheten finner PRV att det inte fir sigas rida nagon
varuslagslikhet mellan den aktuella skyddsutrustningen och de varor som omfattas av

invandarens registrering, d varorna fyller helt olika funktion och typiskt sett inte har nagon
naturlig koppling.

Det kan av det material som forebragts i drendet inte pa ndgot sétt utlisas att mirket
MANGQO i Sverige skulle vara notoriskt ként eller ens vilken grad av kéinnedom mirket
atnjuter i riket. De presenterade omsittningssiffrora far i sammanhanget anses som ringa.
Av handlingarna framgar heller inte om kéinnetecknet ifrdga eljest besitter ndgra egenskaper
som konstituerar ett vil ansett mirke i lagens mening. Av detta foljer att ¢j heller 6 § andra
stycket varumérkeslagen blir tiliimpligt i forevarande fall, Mot bakgrund av vad som sagts
ovan befinnes det av invéindaren dberopade kiinnetecknet inte vara forvixlingsbart med
innehavarens dito. Dirmed utgdr invindningen inte nigot hinder mot registreringens
fortsatta bestand. Inviindningen skall dérfor avslis,
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Beslutat 1 3 OKY 2005

i
Tom Kronhéffer Q /\/
. /)

Bengt Staff;

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 8verklaga beslutet skall gora det skrifil; gt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registrerin sverket, Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som Gverklagas och den 4ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader frin
beslutsdagen.




