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BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumirke med registreringsnummer 365436, i figur itergiv'et nedan,
som registrerats for kldder i klass 25.

Innehavarens varumirke med registreringsnummer 365436
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Invindaren gor géllande att innehavarens varumirke 4r férvixlingsbart med invéndarens
gemenskapsvarumérke med registreringsnummer 2346765, 1 figur &tergivet nedan, avseende
bland annat kldder, fotbeklddnader, huvudbonader, i klass 25 samt gymnastik- och
sportartiklar, ¢j ingdende i andra klasser, i klass 28.

Invéndarens gemenskapsvarumérke med registreringsnummer 2346765

Vidare gtr invéndaren gillande att innehavarens mérke 4r forvaxlingsbart med dennes
varumérke med registreringsnummer 338790, avseende bland annat kldder, fotbeklddnader,
huvudbonader, i klass 25 samt gymnastik- och sportartiklar, ingdende i klassen, i klass 28.

Invéndarens varuméirke med registreringsnummer 338790

Till sitt stéd anfor invindaren i allt visentligt féljande. Invéndaren 4r ett konfektionsforetag
med ett flertal vil inarbetade varumérken. Genom omfattande marknadsforingsinsatser har
varukdnnetecknen gjorts kéinda pa den svenska marknaden. Bakom valet av varumérken
ligger en vil utmejslad strategi. PA varuméirken och i marknadsforing anvinds bland annat
varuméirket We, figurvarumérket med registreringsnummer 338790, internt bendmnd
“ikonen” samt varumérket We+figur, Samtliga av dessa kénnetecken &r mycket viktiga
redskap 1 féretagets marknadsftiring och férmedlar den speciella kultur som kénnetecknar
foretaget. Vid en jamforelse mellan innehavarens mirke och varumirket med
registreringsnummer 338790 (1konen) framgér det med all énskvird tydlighet att ikonen
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anvénts som forebild vid framtagningen av designen. Den grafiska designen samt det
inbérdes forhallandet mellan momenten i de motstéende figurerna 4r identiskt. Det framstar
som helt osannolikt att sékanden skapat den aktuella designen sjélvsténdigt. Utformningen
dr istéllet ett forsok att profitera pd de investeringar och det uppmérksamhetsvérde som
invéndaren skapat kring sina varumérken. Det férhallande att innehavaren lagt till en cirkel
fortar inte risken for forvéxling. D4 innehavaren kopierat figuren i invindarens
varumirkesréttigheter &r risken stor att allmé#nheten da den konfronteras med respektive
varumirke tror att det finns ett ekonomiskt samband mellan féretagen. Den kategori varor
som nu 4r 1frdga inhandlas ofta impulsméssigt utan noggrannare §verviigande vilket spér pd
risken for forvixling. Invindaren har salt klader under de &beropade varumarkena sedan 4r
1999, Forsiljning av klader med mérket sker forutom i tre egna butiker 1 Stockholmsomradet
i mer &n 70 butiker runtom i landet. Sammantaget 4r de dberopade varumirkena att anse som
vil ansedda. En anvéindning av innehavarens varumirke skulle medfora férfing for
invindaren pa grund av att allménheten skulle vilseledas om det kommersiella ursprunget.
Vidare skulle en anviindning av innehavarens mirke dven dra nytta av den goodwill som &r
knuten till invindarens varumérken.

Innehavaren av varumdirket bestrider grunderna fér invindningen och anfér i huvudsak
f6ljande. Homeboy 4r en forening som innehavaren startat och utveckiat med ett koncept
som bygger pé stark virdegemenskap och att skapa en livsstil kring ungdomskulturen.
Inspirationen och designen av kollektionerna féddes genom kampen mot auktoritet och
maktmissbruk. Det &r med ett ”me, myself and I”-tinkande som olika logotyper designas.
Innehavarens anvéndningsomréde #r ett helt annat #n invéndarens. Marknadsforingen sker
genom egen arlig festival, egna butiker, p4 Internet och genom egen tidsskrift.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen framgdr att ett varumérke inte far
registreras bl.a. om mirket dr forvéxlingsbart med nigon annans varumérke som &r
registrerat efter tidigare anstkan eller med nigon annans varukinnetecken som &r inarbetat
da anstkan om registrering gors. Enligt punkten 9, samma lagrum, far ett varumérke inte -
registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare ansdkan.

Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan forvixlingsbarhet dven aberopas till formén
for ett kiinnetecken som ir vil ansett hér 1 landet, om anvindningen av ett annat kinnetecken
skulle dra otillbarlig fordel av eller skulle vara till forfing f6r det vil ansedda kdnnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

En av fSrutsdttningarna for att ett mérke skall atnjuta skydd 4r sdledes att det 4r vil ansett har
i landet. En viktig faktor 4r darfor vilken kdnnedom allménheten har om varumérket. Ett vil
ansett mirke skall vara kint hos en betydande del av den allménhet som berbdrs av de varor
som ticks av varumirket. Vid bedémningen av huruvida ett marke drar otillbérlig férdel av
eller ar till forfang for det vil ansedda varumirkets sdrskiljningsfSrmAga eller anseende skall
en helhetsbeddmning géras. Alla omstindigheter av betydelse i #rendet skall beaktas och
ndgot krav pa att skada verkligen skett finns inte, Otillborlig fordel av ett varumérkes
anseende #r uppfyllt i de fall det yngre miirket p4 ett obefogat sitt kan tinkas dra nytta av det
vil ansedda varumdrkets sirskiljningsférméga eller anseende. Det kan exempelvis ske
genom snyltning vid marknadsféting, eller vid saluhailande under liknande namn eller

forpackning. Forfing konstateras nir anvindandet av varor och tjdnster under det yngre
mirket leder till skada f5r det vil ansedda varumirket. Det kan t.ex. ske om allménheten som
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vilseleds om det kommersiella ursprunget bérjar misstro det vl ansedda varumarkets
egenskaper. -

PRV gor foljande beddmning,

Inledningsvis konstateras att innehavarens mérke och invéndarens dberopade varumérke
samt gemenskapsvarumérke omfattar skydd fér varor av samma slag och att det dérmed
rader varuslagslikhet. Vad giller de motstdende mérkenas likhet konstateras att invéindarens
mirken utgérs av en figur som forekommer i en omvéind position i innehavarens mirke.
Dirtill tillkommer i innehavarens mérke en ifylld cirkel placerad ovanpd. Innehavarens
mérke associerar ddrmed till en stiliserad ménniskefigur och invéindarens dberopade
kinnetecken medf6r ndrmast inga specifika associationer. D4 de motstaende mérkena skiljer
sig 4t pd ndmnda sétt foreligger inte markeslikhet. Vid en samlad bed6mning finner PRV att
mérkena inte dr forvixlingsbara.

Vad géller frAgan om hinder foreligger enligt 6 § andra stycket varuméirkeslagen konstateras
att invéndaren inte har inkommit med nagot material till styrkande av att de dberopade
kidnnetecknen &r kidnda inom en betydande del av omséttningskretsen. Inte heller kan
kénnetecknen utan vidare betraktas som notoriskt vilkinda. Det saknas didrmed méjlighet att
préva huruvida innehavarens mirke drar otillborlig fordel av eller dr till forfang for de
kénnetecken som invéndaren dberopat som vl ansedda varumirken.

Foljaktligen utgér invindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen skall
darfér avslas.

Beslutat den 31 MAR 2006
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stlld till
Patentbesvirsritten, men sandas 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 tvd ménader frin
beslutets dag.




