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BESLUT

Den under ovanstiende nummer inkomna ansdkan om registrering av varumérke har denna
dag av Patent- och registreringsverket (PRV) pa nedan angivna skil avslagits jamlikt 19 §
andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser ansékan om varumirkesregistrering av mirket SCHNEIDERS MC, i figur
atergivet nedan, for motorcyklar, motorcykelmotorer samt delar och komponenter dartill, g
ingdende i andra klasser; riktningsvisare och signalhorn 1 klass 12 samt service och
reparation av fordon, inkluderande nédreparationer vid vigkanten i klass 37.

SCHNEIDERS MC

PRV har som hinder for mérkets registrering anfort att det sékta mérket innehaller
SCHNEIDERS som é&r genitivformen av det 1 Sverige befintliga sliktnamnet SCHNEIDER.
Dessutom har anforts att mérket dr forvéixlingsbart med den svenska varumérkes-
registreringen 324983 GROUPE SCHNEIDER, i figur tergivet nedan, for bl.a. samtliga
varor och tjinster 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, forsilining, service- och uthyming av motorcyklar, bilar, batar och
reservdelar, aktiebolaget 556223-3535 SCHNEIDERS TRADING AB, med angiven
verksambhet att bolaget skall bedriva forsdljning och service av nya och begagnade
motorcyklar, bilar och bétar, 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.
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Motanférda mérket 324983 GROUPE SCHNEIDER

Skanden har i svaromal anfort att sékanden genom koncerngemenskap innehar ritten till
slaktnamnet Schneider, genom bifirman Schneiders MC, varvid handlingar har ingivits for
att styrka detta. Rétten till kéinnetecknet Schneiders MC anser sékanden har hérletts genom
en utredning om ett antal foretagséverlatelser och att ritten til! kinnetecknet gér tillbaka till
1983 d4 firman Schneiders MC AB registrerades. Av detta drar sokande slutsatsen att de
senare tillkomna varumdérkes- och firmarittigheterna inte borde utgéra hinder for det stkta
mdérket samt att koncerngemenskap borde medfra att en medgivandehandling frdn bifirman
Schneider MC inte skulle erfordras.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket fjirde punkten varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras
om mirket innehéller eller bestar av nigot, som 4r 4gnat att uppfattas som annans firma eller
som annans sldktnamn, konstnérsnamn eller likartat namn eller annans portritt, dir namnet
eller portritiet uppenbarligen inte Asyftar ndgon sedan isinge avliden.

I 14 § forsta stycket sjétte punkten varumérkeslagen anges bland annat att ett varumirke inte
far registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvénder i en néringsverksamhet eller med ndgon annans varumirke som ar registrerat efter
tidigare ansdkan da ansokan om registrering gors.

Fragan om forviixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbeddmning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat markenas likhet
samt likheten avseende de varor och/eller tjsinster som mirkena avser.

PRV gbr foljande beddmning.

SCHNEIDER birs for nérvarande som efternamn i Sverige av ca 500 personer. I det stkta
mérket, som inleds med SCHNEIDERS och 4tf5ljs av MC, & SCHNEIDERS dgnat att
frimst uppfattas som annans sliktnamn och inte som det tyska ordet for skriddare (jfr PBR
mal nr 00-450, dom 2001-08-31, STONES SPORT). S6kanden har inte gjort gallande nigon
pa namnritten grundad behdrighet att anvénda sig av namnet SCHNEIDER. Utgéende fran
ingivna handlingar har inte heller nigot dgarforhallande styrkts som skulle medfora en
rittighet att l4ta sldktnamnet SCHNEIDER inga i en varumérkesregistrering. Hinder
foreligger darfor for varumérkets registrering.

Det stkta mérket och den motanférda svenska varumirkesregistreringen 324983 GROUPE
SCHNEIDER innehaller ordet SCHNEIDER som dominerande del i mirkena. Trots de
figurativa inslagen i respektive mérken, bedémer PRV att mirkeslikhet foreligger. Markena
omfattar bada skydd for liknande varor och tjdnster i kiasserna 12 och 37. Vid en
helhetsbeddmning far de motstiende varumérkena anses forvixlingsbara.

Det stkta mirket och den motanfirda bifirman SCHNEIDERS MC har identiska lydelser,
varfor kdnneteckensidentitet foreligger, Den motanforda firman har angivit som verksamhet
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att bolaget bland annat skall bedriva import, forséljning, service- och uthyrning av
motorcyklar, bilar, batar och reservdelar. Denna verksamhet har likheter med det sékta
varumérkets varu- och tjansteomraden varfér PRV vid en helhetsbedémning, i vilken bland
annat ingdr risken for att omsittningskretsen genom association uppfattar att det rader ett
samband mellan de motstdende kénnetecknen, finner att kinnetecknen &r forvaxlingsbara.
Det faktum att det foreligger koncerngemenskap mellan sékanden och den motanfsrda
firman foranleder ingen annan beddmning.

Det stkta mérket och det motanférda aktiebolaget SCHNEIDERS TRADING AB innehaller
ordet SCHNEIDERS som dominerande del i respektive kinnetecken varfor
kénneteckenslikhet foreligger. Den motanforda firman har angivit som verksambhet att
bolaget skall bedriva férsiljning och service av nya och begagnade motorcyklar, bilar och
bétar, uthyrning av bétar och fartyg &ven som idka dirmed forenlig verksamhet. Denna
verksamhet har likheter med det stkta varuméirkets varu- och tjdnsteomriden varfér PRV vid
en helhetsbedomning finner att kéinnetecknen #r forvéxlingsbara.

Det sgkta mérket och den motanforda firman SCHNEIDERS BIL innehaller ordet
SCHNEIDERS som dominerande del i respektive kinnetecken varfor kanneteckenslikhet
foreligger. Den motanf6rda firman har angivit som verksamhet att bolaget skall bedriva
handel med bilar. Denna verksamhet har likheter med det sékta varumirkets varu- och
tjansteomraden varfor PRV vid en helhetsbedémning finner att kiinnetecknen r
forvaxlingsbara.

Vad betriffar frigan om tidigare ritt kan konstateras att PRV vid sin officialprévning i ett
drende om registrering av ett varumérke har att utgd fran att de i varumirkesregistret eller 1
de i firmaregistren registrerade kinnetecknen ir giltiga och har skydd med den tidsprioritet
som normalt foljer av ansdkningsdagen, mot att ett ddrmed forvixlingsbart kdnnetecken
medges registrering. Nagon fomyad beddmning i ett senare ansékningsirende, om en
bestdende 4ldre registrering dr hallbar eller inte, skall saledes inte goras (jfr PBR maél nr 00-
217, dom 2004-01-13, Pizza Papa John's).

Med hénsyn till ovan angivna skil skall ansékan avslas.

Beslutat den 3 0 NOV 2005
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Stderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutets dag.




