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BESLUT

Den under ovanstdende nummer inkomna anskan om registrering av varumérke har denna
dag av Patent- och registreringsverket (PRV) pa nedan angivna skél avslagits jimlikt 19 §
andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser anstkan om varumérkesregistrering av mirket SCHNEIDERS MC f{or
motorcyklar, motorcykelmotorer samt delar och komponenter dértill, ej ingéende i andra
klasser; riktningsvisare och signalhorn i klass 12 samt service och reparation av fordon,
inkluderande nddreparationer vid vigkanten i klass 37.

PRV har som hinder fér mirkets registrering anfort att det s6kta mirket innehaller
SCHNEIDERS som #r genitivformen av det i Sverige befintliga sldktnamnet SCHNEIDER.
Dessutom har anforts att mirket 4r forvéxlingsbart med den svenska varumérkes-
registreringen 324983 GROUPE SCHNEIDER, i figur &tergivet nedan, fér bl.a. samtliga
varor och tjanster i klasserna 12 och 37. Vidare har motanforts aktiebolaget 556290-0968
med bifirman SCHNEIDERS MC, med angiven verksamhet att bolaget bland annat skall
bedriva import, forsiljning, service- och uthyrning av motorcyklar, bilar, batar och
reservdelar, aktiebolaget 556223-3535 SCHNEIDERS TRADING AB, med angiven .
verksamhet att bolaget skall bedriva frs#ljning och service av nya och begagnade
motorcyklar, bilar och batar, uthyrning av batar och fartyg dven som idka ddrmed forenlig
verksamhet samt den enskilda firman 19 551111-1212 SCHNEIDERS BIL, med angiven
verksamhet att bolaget skall bedriva handel med bilar.

GROUIPE
SCHNEIDER
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Sokanden har i svaromal anfort att sdkanden genom koncerngemenskap innehar ritten till
sldktnamnet Schneider, genom bifirman Schneiders MC, varvid handlingar har ingivits for
att styrka detta. Ritten till kiinnetecknet Schneiders MC anser sékanden har hirletts genom
en utredning om ett antal foretagsdverlatelser och att ritten till kdnnetecknet gér tillbaka till
1983 da firman Schneiders MC AB registrerades. Av detta drar s¢kande siutsatsen att de
senare tillkomna varumirkes- och firmaréttigheterna inte borde utgéra hinder for det sokta
mirket samt att koncerngemenskap borde medftra att medgivandehandlingar frin respektive
motanford rittighetsinnehavare inte skulle erfordras.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket fjirde punkten varumérkeslagen fir ett varumérke inte registreras
om maérket innehéller eller bestar av nagot, som &r dgnat att uppfattas som annans firma eller
som annans slaktnamn, konstnarsnamn eller likartat namn eller annans portritt, dar namnet
eller portrittet uppenbarligen inte dsyftar ndgon sedan linge avliden.

I 14 § forsta stycket sjitte punkten varumérkeslagen anges bland annat att ett varumirke inte
far registreras om mérket 4r forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvénder i en ndringsverksamhet eller med nigon annans varumirke som &r registrerat efter
tidigare ansokan dé ansékan om registrering gors.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgdras genom en helhetsbeddmning vid vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat mérkenas likhet
samt likheten avseende de varor och/eller tjinster som méarkena avser.

PRV gor foljande bedémning,

SCHNEIDER birs for ndrvarande som efternamn i Sverige av ca 500 personer. I det sokta
mirket, som inleds med SCHNEIDERS och atfoljs av MC, & SCHNEIDERS égnat att
frimst uppfattas som annans sldktnamn och inte som det tyska ordet for skriddare (jfr PBR
mdl nr 00-450, dom 2001-08-31, STONES SPORT). Stkanden har inte gjort gillande nigon
pé namnritten grundad behodrighet att anvinda sig av namnet SCHNEIDER. Utgdende frin
ingivna handlingar har inte heller ngot dgarforhallande styrkts som skulle medfora en
rittighet att 14ta sliktnamnet SCHNEIDER ingé i en varumérkesregistrering, Hinder
foreligger dérfor for varumaérkets registrering.

Det sokta mérket och det motanforda svenska varumarket GROUPE SCHNEIDER
innehaller ordet SCHNEIDER som dominerande del i mérkena. Trots de figurativa inslagen i
det motanforda mérket bedomer PRV att mérkeslikhet foreligger. Mirkena omfattar bida
skydd £6r liknande varor och tjénster i klasserna 12 och 37. Vid en helhetsbedémning fir de
motstiende varumérkena anses forvixlingsbara.

Det sikta mérket och den motanforda bifirman SCHNEIDERS MC har identiska lydelser,
varfor kinneteckensidentitet foreligger. Den motanforda firman har angivit som verksamhet
att bolaget bland annat skall bedriva import, forsaljning, service- och uthyrning av
motorcyklar, bilar, batar och reservdelar. Denna verksamhet har likheter med det sékta
varumirkets varu- och tjinsteomraden varfor PRV vid en helhetsbedémning, i vilken bland
annat ingdr risken for att omsittningskretsen genom association uppfattar att det rider ett
samband mellan de motstidende kénnetecknen, finner att kdnnetecknen &r forvaxlingsbara.
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Det faktum att det foreligger koncerngemenskap mellan sokanden och den motanforda
firman fSranleder ingen annan bedémning,

Det sOkta mirket och det motanforda aktiebolaget SCHNEIDERS TRADING AB innehaller
ordet SCHNEIDERS som dominerande del i respektive kdnnetecken varfor
kénneteckenslikhet foreligger. Den motanférda firman har angivit som verksamhet att
bolaget skall bedriva forséljning och service av nya och begagnade motorcyklar, bilar och
bétar, uthyrning av bétar och fartyg dven som idka darmed forenlig verksamhet. Denna
verksamhet har likheter med det sékta varumérkets varu- och tjansteomraden varfor PRV vid
en helhetsbedémning finner att kénnetecknen &r férvaxlingsbara.

Det sokta mérket och den motanforda firman SCHNEIDERS BIL innehdller ordet
SCHNEIDERS som dominerande del i respektive kiinnetecken varfor kanneteckenslikhet
toreligger. Den motanforda firman har angivit som verksamhet att bolaget skall bedriva
handel med bilar. Denna verksamhet har likheter med det sékta varumérkets varu- och
tydnsteomraden varfor PRV vid en helhetsbedomning finner att kinnetecknen ar
forvixlingsbara,

Vad betriffar frigan om tidigare rétt kan konstateras att PRV vid sin officialprovning i ett
drende om registrering av ett varumirke har att utgd frin att de i varumérkesregistret eller i
de 1 firmaregistren registrerade kénnetecknen ar giltiga och har skydd med den tidsprioritet
som normalt foljer av ans6kningsdagen, mot att ett dirmed forvixlingsbart kinnetecken
medges registrering. Nagon fornyad bedémning i ett senare ansOkningsirende, om en
bestdende didre registrering dr hallbar eller inte, skall siledes inte gdras (]fr PBR mél nr 00-
217, dom 2004-01-13, Pizza Papa John's).

Med héansyn till ovan angivna skil skall ansfkan avsls.
Beslutatden 3 0 NOQV 2005

et ol s,

Dahlberg

T

Ufan Ottosson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld ill
Patentbesvirsritten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn, [ skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frin
beslutets dag.




