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PRV AVSLAG AV INVANDNING

FATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invindningsirende nr 2004/0083/0001

Registrering nr 366469

INVANDARE

Lancel Sogedi SA
127, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS B Patert o BQisteringsyeriey

Frankrike zﬂﬂﬁ 0. 0 3
OMBUD

Ehmer & Delmar Patentbyra AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Micaela Remondi
Duvnis Udde 1
131 50 Saltsjo Duvnis

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen giller varumérkesregistreringen ELA nr 366469, avseende hundklider (kldder
for husdjur); hundaccessoarer, ndmligen halsband fér djur, hundhalsband, laderkoppel
(hund), ticken for djur; accessoarer i form av askar av lader eller av liderpapp,
attachéviskor, axelgehidng av ldder, axelremmar (koppel) av lider, band av lider, barselar att
bara barn med, djurhudar och pélsskinn, koffertar och resviiskor, dynor (skydd) for
héstsadlar, fickplanbdcker, handvaskor, hjulférsedda shoppingviskor, héstfiltar, kappsickar,
lader och 1aderimitationer samt varor framstéllda av dessa material och ej ingdende i andra
klasser, musikportféljer, mgbeldverdrag, nyckelfodral, nétkassar for shopping, nit-
portmonnder, paraplyer, parasoller och promenadkappar, paraplyfodral, portfsljer,
portmonnder, resegarderober, reseneccessérer, resekoffertar, resviiskor, ryggsickar,
sadelticken for histar, shoppingviskor, skolviskor, skolviskor med axelremmar,
strandviskor, pdsar (omslag, kuvert) av ldder for emballering, tygpésar, tygviskor,
visitkortsfodral, viskor, viskor for alpinister, véskor for campare och dverdrag for ridsadlar,
i klass 18, samt klider, fotbeklddnader, huvudbonader och bilten (beklidnad), i klass 25.

Invéindaren yrkar en partiell hivning pé sé sitt att registreringen begriinsas genom att
samtliga varori klass 18 stryks. Denne har som grund for sin sak anfort forvixlingsbarhet
med den i Sverige gillande internationella registreringen ELSA nr 785425, avseende
produkterna “handbags, clutch bags, traveling bags, tote bags, beggar's bags, shoulder bags,
backpacks, wallets, card wallets; billfolds, purses (not of precious metal)”’, hinforliga till
klass 18. Invéndaren har — i allt visentligt — pAtalat att det rdder varuslagsidentitet samt
markeslikhet mellan de bada registreringarna.

Box 530, 826 27 Séderhamn [ Bestikare: Kungsgatan 8 ]
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgiro: 5052 - 6797
prv.varumarke@prv.se, www.prise



PRV

PATENT~ OCH REGISYRERINGSVERKET

Innehavaren av varumérket har bestridit den anforda grunden for invindningen och har
harvid i allt vésentligt patalat att mérkena inte ar forvixlingsbara.

PRYV vill i ssmmanhanget uppmirksamma parterna p4 att registreringen — mot vilken denna
invindning riktar sig — denna dag har upphivts genom ett annat av imbetsverket fattat beslut
1 invindningsirende nr 2004/0083/0002.

SKAL
Av 14 § forsta stycket 8 punkten varumirkeslagen framgér att ett varumirke inte fir

registreras om detta ér forvixlingsbart med en internationell varumirkesregistrering som
giller i Sverige.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kinnetecken som huvudregel vara
férvixlingsbara endast om de avser varor/tjanster av samma eller liknande slag. Frigan
huruvida det féreligger risk for forvixling mellan tva varumirken skall emellertid avgdras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas.
Beddmningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning av den s k
produktregeln. Det innebdr att kravet pd markeslikhet blir mindre om de varor/tjéinster som
kinnetecknen anvénds for dr i stort sett desamma och — omvint — att det inte stills si stora
krav pé varuslagslikheten om miérkena ar identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet freltigger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken méan kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas p4 det helhetsintryck mirkena formedlar och d4 i
férsta hand pd méirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall Aven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rdder ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har dven att ta hénsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jamfora tv
motstdende mérken, varfor det ocksd méste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett
varumdrke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan
mdrken skall dirfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta
att notera vid en direkt jimforelse,

Vid forvixlingsbeddmningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet
beaktas, varvid graden av kinnedom pa marknaden om de aktuella mérkena spelar en central
roll. Det skall dven fiistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférméiga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig séirskiljande egenskaper hos ett mirke skall
utgora en faktor som dkar forvaxlingsrisken mellan miérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kidnnetecknet.

PRV gbr foljande bedomning.

Inledningsvis kan konstateras att de bada kinnetecknen avser varor av samma eller liknande
slag varfor varuslagslikhet foreligger. Vad det sedan géller markeslikheten noteras att
invéndarens mérke forst och frimst framstdr som ett egennamn medan innehavarens
kédnnetecken helt saknar egentlig betydeise och snarast framstar som helt associationsfritt.



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Att invandarens mérke bestdr av fyra bokstéver och innehavarens mirke endast av tre blir
patagligt vid en visuell jimforelse, dven om tre av bokstiiverna ir gemensamma. Ur ett
audiellt perspektiv framstir skillnaderna #n klarare. Den skillnad mellan mirkena, som
foérekomsten av bokstaven § i invindarens kénnetecken frambringar, far dirigenom siigas
skilja mérkena ifrin varandra till den grad att nigon fSrvidxlingsbarhet i varumirkesriittslig
mening inte kan séigas rada.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan befinnes det av invandaren dberopade kéinnetecknet
inte vara forviixlingsbart med innehavarens dito. Dédrmed utgor invindningen inte nigot
hinder mot registreringens fortsatta bestand. Invindningen skall darfor avslss.

Beslutat i 3 MAJ 2006

Bengt Staffa§ '

HUR BESLUTET VERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den indring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frin
beslutsdagen.
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;PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH RESGISTREAINGSVERKET

Invidndningsirende nr 2004/0083/0002

Registrering nr 366469

INVANDARE

Association Européenne contre

les Leucodystrophies, also trading as E.L.A

53, cours Léopold

54005 Nancy Cédex

Frankrike Exp. Patent- och renistreringsverket

OMBUD 2006 -05- 0 3
Awapatent AB

Box 5117

200 71 Malmé

INNEHAVARE

Micaela Remondi
Duvnis Udde 1
131 50 Saltsjé Duvnis

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumirkesregistreringen nr 366469 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen géller varumirkesregistreringen ELA nr 366469, vilken avser hundklider
(klader for husdjur); hundaccessoarer, ndmligen halsband for djur, hundhalsband,
laderkoppel (hund), ticken fér djur; accessoarer i form av askar av ldder eller av liderpapp,
attachéviskor, axelgehiing av ldder, axelremmar (koppel) av 14der, band av ldder, birselar att
bira barn med, djurhudar och pélsskinn, koffertar och resviskor, dynor (skydd) for
histsadlar, fickpldnbdcker, handviskor, hjulfdrsedda shoppingviskor, histfiltar, kappsickar,
lader och laderimitationer samt varor framstillda av dessa material och ¢j ingdende i andra
klasser, musikportfdljer, mobeldverdrag, nyckelfodral, natkassar for shopping, niit-
portmonnder, paraplyer, parasoller och promenadképpar, paraplyfodral, portfoljer,
portmonnder, resegarderober, resenecessarer, resekoffertar, resviskor, ryggsickar,
sadelticken for histar, shoppingviskor, skolvéskor, skolvaskor med axelremmar,
strandvéskor, pasar (omslag, kuvert) av ldder for emballering, tygpésar, tygviskor,
visitkortsfodral, véskor, véskor for alpinister, viiskor fér campare och 6verdrag for ridsad!lar,
1 klass 18, samt kldder, fotbeklddnader, huvudbonader och bilten (beklddnad), hinforligt till
klass 25.

Inviindaren yrkar att registreringen hévs och har som grund for invindningen anfort att
denna &r férvaxlingsbar med invindarens gemenskapsvarumérke nr 3.546.595 (i figur
atergiven nedan) vilket — s&vitt nu &r av intresse — bland annat avser kidder, skor och
huvudbonader, i klass 25. Invéandaren har hirvid 1 allt visentligt patalat att varuslagsidentitet
och mérkeslikhet foreligger.

Box 530, 826 27 Stderhamn [ Besékare: Kungsgatan 8]
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgiro: 5052 - 8797
prvvarumarke@ prv.se, www.prv.se
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PATENT~ OCH AEGISTRERINGSVERKET

Vidare har anmérkts att prioritet accepterats av OHIM frédn den franska varumirkesansékan
nr 33.229.753 med en — i férhdllande till innehavarens ansdkan tidigare rittsgrund —
hénforlig till 10 juni 2003.

{Gemenskapsvarumirke nr 3.546.595)

Mirket 4r utfort medelst ett snett grétt streck; snett orange streck under en stiliserad
framstéllning av en orange sol”.

Innehavaren av varumaérket har 4 sin sida — s som det far forstas — bestridit grunderna f6ér
invandningen och i allt visentligt framfort att innehavarens mirke besitter klara figurativa
moment och att nigon reell forvixlingsrisk inte finns.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumaérke inte far
registreras om mérket dr forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumarke som innehas av
ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare ansokan.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varot/tjinster av samma eller liknande slag. Frdgan
huruvida det foreligger risk for forvaxling mellan tva varumirken skall emellertid avgoras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas.
Beddmningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tilldmpning av den s k
produktregeln. Det innebér att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som
kénnetecknen anvinds {6r &r i stort sett desamma och — omvint — att det inte stélls sa stora
krav pd varuslagslikheten om mérkena &r identiska, for att férvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgirande vid besvarandet av frigan om forvéxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kannetecknen kan anses likna varandra,
Beddmningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuelit besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har dven att ta hinsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jamfora tva
motstdende mirken, varfor det ocksd maste beaktas att omsiitiningskretsens minnesbild av ett
varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Vid bedémningen av mirkeslikheten skall darfor bortses fran ovésentliga detaljskillnader,
vilka i och for sig kan vara létta att notera vid en direkt jimforelse.

Vid forvixlingsbedémningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet
beaktas, varvid graden av kidnnedom pa marknaden om de aktuella mérkena spelar en central :
roll. Det skall dven fastas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférméga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mérke skall :
utgdra en faktor som dkar férvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande

sirskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gor foljande bedémning.

Inledningsvis konstateras att det dberopade gemenskapsvarumirket till f6ljd av den frén
Frankrike accepterade prioriteten utgdr en tidigare rittsgrund, pa det sédtt som pétalas av
invindaren. Vad giller risken for forvixling mellan de motstdende k&nnetecknen noteras
inledningsvis att de bland annat omfattar samma varuslag i klass 25 och att varustagslikhet
didrmed foreligger. Vad sedan giller mirkeslikheten mellan registreringarna noteras forst att
de bada mérkena innehiller respektive bestdr av bokstavskombinationen ELA, vilket 1
invindarens mérke har en klar och framtrddande placering, d&ven om detta mérke dérutdver
innehiller figurativa moment. Ur ett fonetiskt perspektiv kommer mérkena att uttalas pa
exakt samma siétt. Det forefaller dven sannolikt att mérkena ur ett visuellt perspektiv kan ge
forestdllningen om att det foreligger ett kommersiellt samband mellan de produkter som
marknadsfors under de bada kinnetecknen, eftersom det till stora delar barande
markeselementet ELA, 1 invindarens registrering, i sig utgdr hela innehavarens mérke.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan finner PRV vid en samlad bedémning det av
invéndaren aberopade varumérket vara forvixlingsbart med innehavarens dito. Darmed utgér
invindningen hinder mot att registrering nr 366 469 tilldts fortsitta att bestd vid sidan av
invindarens kinnetecken. Aktuell registrering skall sdledes hivas.

Beslutat O 3 MAJ 2006

;ﬁéﬁiﬁg é‘fi’u%‘\ fj KQ ‘ |

Bengt Staffas

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skrifttigt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sidndas till Patent- och registreringsverket. Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutsdagen.




