PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

FATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéndningsérende nr 2004/0140/0001

Registrering nr 368237

INVANDARE

BONITA Gefiihl fiir Mode GmbH & Co
Kesseldorfer Rott 39

46499 Hamminkeln

Tyskland

OMBUD g,
Wistrand Advokatbyra @@, %@7
Att: Jesper Sundstrém 9. %@%f

Lilla Bommen 1 I?
411 04 Géteborg

INNEHAVARE

Visite LLD Kommanditbolag
Helgartgrind 4
125 42 Alvsjs

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumérkesregistreringen nr 368237 med
stdd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot registrering av varumérket VISITE med reg nr 368237,
registrerat den 20 augusti 2004 f5r skinn- och pilskldder, i klass 25.

Invéndaren yrkar att varumérkesregistreringen skall hiivas och har som grund harfor anfort
att den nu aktuella registreringen #r forvixlingsbar med invéndarens #ldre
gemenskapsvarumarke VISITA med reg nr 002075299, som &r registrerat f5r bland annat
ytterklader for kvinnor, huvudbonader och halsdukar, i klass 25. De bada kinnetecknen
foreter vid en jamforelse nist intill samma utseendemdssiga, uttalsméssiga och
associationsmdssiga intryck. Skillnaden i sista bokstav &r inte tillricklig for att utesluta
forvaxlingsrisk.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunden for invédndningen och bland annat anfért
féljande. Orden VISITE och VISITA ir inte s& utseendemdssigt lika att det finns en risk for
fSrvéxling. Det &r en avgorande intrycksmdssig skillnad mellan bokstaven A och bokstaven
E. Aven uttalsméssigt skiljer sig de bdda mérkena. I de sprak dir bokstaven —E i slutet av ord
ar stumt skiljer sig mérkena betydligt. Med endast férédndring av en bokstav blir ord
exklusivt i forhallande till alla andra ord. Vi minniskor &r vana att sérskilja ord med sma
inbordes skillnader och ingenting talar for att ordvarumérken &r svarare att sérskilja d4n andra

ord.

Box 530, 826 27 Stiderhamn [ Besikare: Kungsgatan 8 |
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgiro: 5052 - 6797
prv.varumarke@prv.se, WWw.prv,se



PRV

PATENT~ DCH AEBISTREAINGSVERKET

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumdrkeslagen foljer att ett varumirke inte far registreras
bland annat om mirket 4r forvixlingsbart med ndgon annans varumirke som &r registrerat
efter en tidigare ansokan. Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kinnetecken som
huvudregel vara forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande
slag.

Vid en beddémning av varukénneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedémning géras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s k. produktregeln. Det innebir att
kravet pi mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kinnetecknen anvinds f5r 4r i
stort sett desamma och — omvint — att det inte stélls s stora krav pa varuslagslikheten om
mérkena &r identiska, for att en forvixlingsbarhet skall vara fér handen.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forviixlingsbarhet foreligger blir saledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kinnetecknen kan anses likna varandra,
Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mirkena formedlar och da i
forsta hand pd mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehall, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rider ett samband mellan varumirkena. Man har #ven att ta hiinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jimfora tva motstiende
mérken, varfor méste tas hinsyn till att oms#ttningskretsens minnesbild av ett varumirke
typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbeddmningen mellan mirken skall
darfor bortses fran ovasentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid
en direkt jamforelse.

Det skall dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsformaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgtra en faktor som okar forvéxlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper #ven &terfinns hos det andra kinnetecknet.

PRV gbor foljande bedémning.

Inledningsvis kan konstateras att de motstdende mérkena avser varor som 4r av samma slag,
ndmligen kldder. Varuslagslikhet kan séledes fastslas.

Vad giller mérkeslikheten bestr innehavarens mirke av ordet VISITE och invindarens
miirke av ordet VISITA. Mérkena &r ddrvid nirmast identiska, si nidr som pa den avslutande
bokstaven. Dirtill ger de motstdende kidnnetecknen samma associationer, di VISITE #r den
franska formen av "besok, visit” (Norstedts fransk-svenska ordbok, 1991) och VISITA dess
spanska motsvarighet (Norstedts spansk-svenska ordbok, 2002). Orden besitter i sig god
sérskiljningsférméga for de varor som kénnetecknen omfattar. Vid en helhetsbedémning
finner PRV dérmed att innehavarens mérke och invéndarens gemenskapsvarumirke dr
forvaxlingsbara.

Faljaktligen utgdr grunden for invéndningen hinder for att 14ta registreringen besti.
Registreringen skall darfor upphiivas.
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T 2 JUN 2006

Beslutat den

Karolina Hedberg .~ e ’

Lena Frankenberg Glantzk l k

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet skail gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld til]
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och re istreringsverket, Box 530

826 27 Soéderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som overklagas och den éndring i
beslutet som begrs. Skrivelsen skall ha kommit in til] verket inom tvi manader frin
beslutets dag.




