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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér inviindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumérket TATTOO EXPO SWEDEN nr 362763, 1 figur &tergivet
nedan, registrerat for annons- och reklamverksambhet, i klass 35, samt undervisning;
anordnande av handledning/instruktion, i klass 41,

(Registrering nr 362763)
Genom en disclaimer har uttryckligen rétten till orden i mérket undantagits fran skydd.
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Invdndaren yrkar att registreringen hiavs och anftr som grund harfor att registreringen ar
gjord 1 ond tro och att mérket dr forvixlingsbart med invédndarens inarbetade kdnnetecken
med samma utseende som figuren 1 registrering 362763. Som grund anférs dven
forvixlingsbarhet med firman Tattoo Expo Malmo Sweden HB (org nr 969682-6057), vilken
eniigt den inregistrerade verksamhetsbeskrivningen avser idka néring genom arrangemang
av massor och utstallningar. Vidare dberopas att mérket 4r dgnat att uppfattas som annans
firma enligt 14 § forsta stycket 4 p varumérkeslagen.

Invandaren anfér vidare bland annat féljande. Det aktuella figurmérket dr féremal for en

inarbetningsritt sedan 1995. Denna rittighet hade vid ansskningsdagen dverlatits genom

skrlftlzgt avtal redan den 29 januari 2002, Avtalet har undertecknats av bada parter, ndmligen
@B, innehavare av Tattoo Expo Malm¢ Sweden Handelsbolag och av
befullmaktlgat ombud, Mikael Abrahamsson, f6r @1, Av avtalet framgér med all
onskvird tydlighet att det inarbetade figurmarket, varom nu &r friga, dverlits. Ansékan om
registrering av mérket ingavs den 2 maj 2002. Detta trots vetskapen om att rétten t1ll det
inarbetade market hade avyttrats och trots vetskapen om att identiskt mérke anvénds av
annan i niringsverksamhet. Inviandaren tog 6ver arrangemanget och ansvaret av méissorna
fran ar 2000. Anstkan har darmed otvetydigt ingivits i ond tro och det &r u penbart att
stkanden kénde till den tidigare anvindningen. Bland det material som &
overlamnade 1 samband med kdpeavtalet fanns dven stdimplar med ﬁgurmarket samt
klistermarken. Nir det omtvistade mérket Gverlits 1 januari 2002 hade det av®
anvints sedan 1995 fram till &r 2000. Att det anvinda mérket, féremalet for kopeavtalet dr
identiskt med det nu registrerade mérket rader det inget tvivel om. Invéndaren har frén ar
2000 fortsatt anvandningen av mérket och bl a arrangerat méssor under kdnnetecknet
TATTOO EXPO SWEDEN (i figur). Firman Tattoo Expe Malmé Sweden HB med
verksamhet “arrangemang av méssor och utstillningar” anférdes helt korrekt som hinder mot
registreringen av aktuellt varumérke, men har felaktigt franfallits. Den registrerade
verksamheten i handelsbolaget samt den verksamhet som bedrivits under bolagets firma,
sdsom promotion av méssor jimte undervisning 1 kroppskonst, dr av samma eller liknande
slag och firman torde ddrmed definitivt utgéra hinder mot registrering av annan for mérke,
som #r nastintill identiskt med vér firma. Den i mérket intagna disclaimern undanréier inte
forvixlingsrisken mellan de aktuella kinnetecknen. Det &r varumirkesrittsliga och e}
firmarittsliga principer som géller vid forvixlingsbeddmningen. — Invéindaren har 1 drendet
ingivit en mingd material till styrkande av dels att det aktuella varumaérket dr féremal for en
inarbetningsritt inom en “specifik och tdmligen snév omsiitningskrets”, deis att denna
rittighet hade dverlatits pa invédndaren vid tidpunkten f6r ansékningsdagen fér den nu
aktuella registreringen, Det ingivna materialet bestar, forutom av en kepia pé
dverlatelseavtalet, 1 huvudsak av en méngd mésstidskrifter, olika utgavor av tidskriften
Tattoo Magazine, annonser i olika tidskrifter/dagspress, klistermérken, "flyers”, mésspass,
fotografier, visitkort samt promotionmaterial mm. Kénnetecknet férekommer enligt uppgift
ocksa sedan ar 2000 p4 invindarens hemsida www.tattooexpo.com med ca 100 000
besgkare, Dessutom anges att invidndaren fér egen rékning ar 2002 annonserat p& Rendkers
hemsida, med ca 435 000 besdkare.

Innehavaren av varurnirket har bestridit grunderna for invandningen och anfér bland annat
féljande. Det registrerade mérket dr ett figurmérke. Vid registreringen har den 1 mérket
applicerade texten, Tattoo Expo Sweden, uttryckligen undantagits frén skyddet. Oavsett
detta kan mirket under inga forhallanden anses vara dgnat att uppfattas som en firma. Den
dberopade regeln tar inte sikte p& forvixlingsbarhet utan pa sédana fall ddr varumérket i sig
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kan uppfattas som en annans firma. Angéende regeln om “ond tro” i 14 § férsta stycket 7 p
har innchavaren anfort att en forutsattning for att hinder skall foreligga enligt denna grund 4r
att sbkanden inte har anvént sitt mérke fore den vars kédnnetecken det eventuelit foreligger
forvaxlingsbarhet med. Det framgér av invindarens skrivelse av den 26 november 2003 att
denna forutsiting inte foreligger. Vad giller frigan om forvéxlingsbarhet ar figurméarket
som sadant inte forvéxlingsbart med invéndarens firma. Vad invdndaren riktar in sig pa &r
den 1 mérket applicerade texten. Férvixlingsbarhet foreligger inte av tre skil,

1. Varumdérkesregistreringen ger skydd for verksamhet som inte korresponderar med den
for firman skyddade verksamheten. Jag delar inte invindarens uppfattning att “annons-
och reklamverksamhet™ i kombination med undervisning; anordnande av
handledning/instruktion skulle vara alitfoér niraliggande handelsbolagets verksamhet
“arrangemang av méssor och utstillningar”,

2. Handelsbolagets firma och varumirkestexten skiljer sig tillrickligt genom att det finns

ctt ortsnamn angivet (jmf 8 § 2 st firmalagen).

Det mérke som registrerades &r ett figurméirke. Texten &r uttryckligen undantagen fréan

registreringsskydd.

(D]

Vad géller frigan om inarbetning och dverlatelse vitsordas att R
ordkombinationerna Tattoo Expo Malmé och Tattoo Expo Sweden samt att3 :
dverlatit Malmdméssan och bendmningen av den, Tattoo Expo Malmé. Vad mvandaren
anfor angéende forvary av det tvistiga mérket saknar dock verklighetsforankring. Inte heller
det skriftliga kopeavtalet ger st6d for en sddan uppfattning. Invindaren anfor bl a att det
material som 6verldmnats i samband med képet utgérs av stimplar och klistermarken
forestéllande det aktuella market. Den skrifiliga avtalstexten, som fér Gvrigt emanerar fran
Invéndaren sjilv, anger att det tidigare §verldmnade materialet avser logotype for Tattoo
Lxpo Maimo. Det bestrids att stimpeln och klistermérkena har samband med képet.
har under manga ar anordnat utstdllningar i branschen och uppfattas aliméant som serids i en
bransch som tidigare setts som inte riktigt rumsren. & rmedverkan 1 olika méssprojekt
har med tiden uppfattats som en kvalitetsgaranti. Sin egen medverkan harEs

marknadsfort genom mérket som kommit att forknippas med honom och den garanti han stér
for. Mérkets funktion kan narmast jamforas med Kravmirkning eller 1SO-certifiering. Av
det material som invéndaren anfért som bevisning framgér att det tvistiga mérket anvinds,
och har anvénts, i olika sammanhang i tatueringsbranschen och att det inte har ndgon
sérskild koppling till massan i Malmd. Invéndaren gér vidare gillande att han anvént mérket
sedan 2000 men f6rvarvat ratten till det forst 2002. Det ritta forhailandet &r att-RmEs-
under &ren 2000 och 2001 har medverkat som arrangér vid Malmémissan och att ndgon
Overlatelse av mérket inte har skett.

SKAL
Av 2 § varumiérkeslagen framgér bl & att ensamritt till ett varumirke kan forvirvas dven utan
registreringsforfarande d& varumirket blivit inarbetat. Ett kéinnetecken anses inarbetat om

det hér 1 landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till 4r k&nt som
beteckning fér de varor som tillhandahélls under kéinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 4 p. varumérkeslagen framgar bl a att ett varumérke inte far
registreras om mérket innehéller eller bestér av nagot, som &r dgnat att uppfattas som annans
firma.
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Av 14 § forsta stycket 6 p. varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far registreras
bland annat om mérket &r forvixlingsbart med en firma som négon annan anvinder i en
naringsverksamhet, med négon annans varumaérke sorn &r registrerat efter en tidigare
anstkan eller med nadgon annans varukénnetecken som #r inarbetat d& ansékan om
registrering gors. Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kinnetecken
forvaxlingsbara endast om de avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag.

Av 14 § forsta stycket 7 p. varumérkeslagen framgér att registreringshinder foreligger om
mirket dr forvaxlingsbart med ett varukidnnetecken som vid tiden f6r ansékan anvinds av
nagon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och s¢kanden inte anvint sitt marke
innan det andra kinnetecknet togs i bruk.

Entigt 6 § forsta stycket varumarkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixiingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag. Frégan
huruvida det foreligger risk for forvéixling metlan tvé varumirken skall emellertid avgoras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omstandigheter 1 det enskilda fallet skall beaktas.
Beddmningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tillimpning av den s k
produktregeln. Det innebér att kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kinnetecknen anvinds for 4r i stort sett desamma och — omvént — att det inte stills sa stora

krav pi varuslagslikheten om mérkena #r identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgorande vid besvarandet av fragan om {6rvixlingsbarhet féreligger blir, i de fal}
varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken méan kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer 1 de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehéll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det réder ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har dven att ta hansyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tva
motstiende mérken, varfor det ocksa maste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av eft
varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan
mérken skall darfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara ldtta
att notera vid en direkt jamforelse.

Vid forvaxlingsbeddmningen skall emellertid samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet
beaktas, varvid graden av kéinnedom pd marknaden om de aktuella mérkena spelar en central
roll. Det skall dven féstas avseende vid graden av ursprunglhyg sarskiljningsférmaga hos de
respektive mérkena, varvid en stdrre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett marke skall
utgora en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan mérkena, 1 det fall samma eller liknande
sérskiljande egenskaper dven &terfinns hos det andra kdnnetecknet.

PRV vill dven erinra om att frigor om béttre rétt till ett varumaérke eiler giltigheten av en
gverlatelse inte kan proivas 1 administrativ ordning. Sadana frdgor kan endast tas upp till
prévning av allmén domstol, se 44 § varumaérkeslagen. En annan sak &r att prévningen av om
det foreligger hinder mot registrering enligt 14 § f6rsta stycket varumérkeslagen inte sillan
aktualiserar fragestiliningar liknande dem 1 mal angéende béttre ritt. $a kan det t ex forhalla
sig vid prévning enligt 14 § forsta stycket 7 p varumérkeslagen da fraga inte séllan
uppkommer cm vem av parterna som skall anses vara den som anvént en viss beteckning i
ett visst sammanhang. Sprakligt och/eller figurativt identiska marken som olika personer gor
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ansprék pa betraktas i en sédan prévning som olika kénnetecken. PRV har séledes hir endast
att préva huruvida det pa grundval av vad som framkommit i &rendet féreligger hinder mot
den aktuella registreringens fortsatta bestind.

PRV gor féljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att dé invindaren delvis grundar sin invdndning pa en
inarbetad réttighet forst méste faststillas om det vid tidpunkten f6r innehavarens anstkan

forelag ett registreringshinder i form av en forvixlingsbhar varumarkesrattighet, genererad
medelst inarbetning.

Det far anses styrkt att invandaren och dven innchavaren brukat det aktuella kdnnetecknet i
den utstrdckning och omfattning som framgar av ingivet material. Det saknas anledning for
PRV att sérskilt ifrAgasitta de av inviandaren presenterade uppgifterna rorande just detta.
Uppgifterna har ej heller tillbakavisats av innehavaren. Fér att det aktuella
kanneteckensbruket skall kunna stipulera en varumérkesrétt kravs emellertid ocksa att
kdnnetecknet, inom en betydande de]l av omséttningskretsen hér i landet, 4r kint som
beteckning for de varor som tillhandahalls under kdnnetecknet ifrdga. Den aktuella
omsittningskretsen bestdms utifrdn den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgér
avndmarna av de produkter och/elier tjdnster som finns angivna i registreringens
varuforteckning. 1 férevarande fall bedoms séledes denna grupp omfatta atla invanare som i
négon form &r konsumenter av tjnster rorande annons- och reklamverksamhet, undervisning
samt anordnande av handledning/instruktion. Alltsé en l&ngt stérre konsumentgrupp &n den
grupp personer som typiskt sett kan formodas bevista och/eller kénna till de i sammanhanget
omtalade méssorna/tatueringskonventen, vilket synes vara de tillstillningar mérket @
praktiken kommit att kdnneteckna. Av doktrin och praxis framgéar att graden av kédnnedom
om varuméirket hos omsittningskretsen bor uppga till omkring 30 % for att uppfylla lagens
krav fér inarbetning, dven om det samtidigt bdr understrykas att detta inte &r ndgot absolut
grangvirde. Inget av det material som ingivits av invindaren ger emeliertid underlag for
slutsatsen att kinnetecknet gjorts ként i omséttningskretsen i den grad som krévs for att
utgdra en inarbetad rattighet enligt varumarkeslagen. Invindaren péstar ej heller annat 4n att
mérket dr inarbetat for en specifik och tdmligen snidv omséttningskrets.

Som grund for invdndningen har dven anforts forvixlingsbarhet med invindarens firma
enligt ovan. Vad det giller likheten mellan de tjénster som aktuell varumérkesregistrering
avser och de tjdnster vilka aterfinns under firmans verksamhetsbeskrivning, far sdgas att ett
klart slaktskap kan skdnjas och att det ddrmed i varumarkesréttsiig mening dven foreligger
en viss varuslagslikhet, Vad giller markeslikhet noteras dock en stor skillnad, dé det
figurativa momentet helt dominerar innehavarens mérke. Det &r riktigt, sdsom papekas av
invéndaren, att en disclaimer inte i sig undanrdjer forvéxlingsrisken som kan foreligga da en
liknande text 4terfinns hos tva motstdende mérken. De fonetiska likheter som de aktuelia
kannetecknen uppvisar formar emellertid inte Sverbrygga de &vriga skillnaderna. Beaktas
skall dven omstindigheten att de i k#nnetecknen ingéende orden till viss de! dr beskrivande.
Vid en samlad bedémning finner PRV dérfor att innehavarens registrering inte &r
forvaxlingsbar med den &dberopade firman.

Angdende den &beropade grunden for vilket stéd hdmtas i 14 § forsta stycket 4 p
varuméirkeslagen finner PRV f6ljande. Regleringen i ndmnda lagrum tar typiskt sett sikte pa
just sédana situationer som nu #r ifrdga, d v s dé en firma stAr mot ett i sig icke
forvaxlingsbart figurvarumérke, vilket emellertid innehéller en text som uppvisar likheter



6(6)

BPAYENT~ GOH SEGISTRERINGSVIRKET

med nagon annans firma. En forutséttning ar emellertid just att denna i varumérket ingéende
mirkesdelen verkligen ar dgnad att uppfattas som nagon annans firma. S4 kan utan vidare
sdgas vara faliet om denna firma &r notoriskt, d v s allmént, kénd. Ar sa inte fallet torde det
Krivas identitet eller i det nirmaste identitet metlan firmanamnet och den 1 varumérket
ingdende texten. I forevarande fall finns inget som talar for att den aktuella texten &r dgnad
att uppfattas som annans firma. Av detta folier att PRV inte finner att registreringshinder
rader enligt 14 § forsta stycket 4 p varumérkeslagen.

Darefter noteras att det i 4rendet 4r ostridigt mellan parterna att innehavaren tagit det aktuella
wannetecknet 1 bruk innan sedermera dven invindaren kommit att anvinda méirket, varav

foljer att inte heller 14 § forsta stycket 7 p blir tiliampligt i forevarande fall.

Mot hakgrund av vad som sagts ovan utgor invindningen inte négot hinder mot
registreringens fortsatta bestand. Invéndningen skall dérfor avslas.

2 JUN 2006

Beslutat

S leddean L8 T .\
Lena Frankenberg Glantz | ) k)
N

Bengt Staffhs

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill overklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skal! vara stalid tiil
Patentbesvirsritien, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

89627 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som gverkliagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frén
beslutsdagen.




