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INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumirkesregistreringen nr 368416 med
st0d av 21 § f6rsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser inviindningen mot varumérket DOUBLESTORM, med registreringsnummer
368416, 1 figur Atergivet nedan, som registrerades den 10 september 2004 {6r ddla metaller
och deras legeringar samt varor av ddla metaller eller verdragna diirmed, ej ingdende i
andra klasser; smycken, ddelstenar; ur och tidmitningsinstrument i klass 14, klader,
fotbeklddnader, huvudbonader i klass 25 och spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar,
ej ingdende i andra klasser och julgransprydnader | klass 28.

Varumirke 368416, mirket dr utfont 1 svart, rétf och vitt.
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Invéndaren har yrkat att registrering 368416 skall upphévas i sin helhet och har som grund
hirfsr anfért att innehavarens varumdrke dr forviixlingsbart med invindarens varumirke
STORM med registreringsnummer 306391 avseende samtliga varor 1 klass 14 och 18.
Vidare dberopar inviindaren ocksa forvixlingsbarhet med dennes gemenskapsvarumirke
STORM, med registreringsnummer 2369502, som &r registrerat {1 bl a glaségon och
solglasdgon i kiass 9, motorfordon i klass 12, artiklar tillverkade av eller verdragna med
adla metaller elier imitationer av ddla metaller; smycken och imitationer av ddelmetall;
smycken och smyckesimitationer; prydnader och konstfdremal; armbandsur; klockor;
prydnadsartiklar som innehaller ur och klockor; klockarmband; delar och tillbehor tili
samtliga ovan ndmnda varor; 1 klass 14, varor framstalida av ldder, Jdderinmitationer eller av
plast eller gummi, ¢j ingdende 1 andra klasser; bagage; sportviiskor; portimonnier;
handviskor; ryggsickar: etuier; portfljer; viskor: planbdcker: planbécker; paraplver;
parasoller; bilten; spatser- och vandringskdppar; piskor; ridpiskor och seldon;
missingsforemal for histar samt sadelmakerivaror; delar och komponenter till alla ndmnda
varor i klass 18 och laderjackor och -byxor i klass 25, Som det f&r {6rstas aberopar
inviindaren dven den svenska varumérkesregistreringen STORM, med registreringsnumimer
201065 som &r registrerad for parfymerivaror, kosmetiska preparat, hir- och
tandvardspreparat 1 klass 3.

Innehavaren har bestridit grunderna f6r invindningen och anftrt féljande. innehavarens
mérke domineras av en figur och inte av ordet DOUBLE STORM eller ordet STORM.
Vidare hivdar innehavaren att varumirket utgérs av ordet DOUBLESTORM och att ordet
diarmed inte skall uttalas som DOUBLE STORM.

SKAL
[ 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen anges aftt ett varumérke inte far registreras
bland annat om mérket dr forvixlingsbart med nagon annans varumdrke som &r registrerat

efter tidigare ansékan eller med nigon annans varukdnnetecken som 4r inarbetat dé anstkan
om registrering gors.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 samma lag far ett varumarke inte heller registreras om
mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av nigon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansikan.

Friagan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tva mérken skall avgéras efter en
helhetsbedémning vid vilken alla omsténdigheter av betydelse i1 det enskilda fallet skall
beaktas, framforallt mirkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjinster som
miirkena avser. Kravet pa miirkeslikhet blir mindre om de varor/tjéinster som mérkena
anvinds [Or r | stort sett desamma och — omvint — att det inte stélls sa stora krav pa
varuslagslikheten om miérkena ir identiska, for att forvixlingsbarhet skall anses foreligga.
Vid bedémningen av mérkeslikheten skall avseende bland annat fistas vid mirkenas
sirskiljningsformaga, varvid {Brviixlingsrisken mellan mirkena blir stérre om de besitter
samma sérskiljande bestandsdelar.

PRV gér Bljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att det rader identisk likhet mellan de varor som {érekommer i
klasserna 14 och 25 1 innehavarens registrering och de varor som omfatias av samma klasser
i invindarens gemenskapsvarumirke samt nationella varumdrke mmed registreringsnummer
306391,
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Nagon varuslagslikhet i varumarkesritislig mening mellan innehavarens varor i klass 25, 14
och 28 och de parfymerivaror som ingér i invindarens nationella registrering med
registreringsnummer 201065, foreligger ddremot inte varfdr denna regisirering komuner att
bortses fran vid den fortsatta bedémningen.

Da varuslagslikhet emellertid har konstaterats mellan innehavarens mérke och inviindarens
varumirke med registreringsnummer 306391 samt gemenskapsvarumérke med
registreringsnummer 236502 blir det avgérande for den fortsatta bedémningen av
forviixlingsbarheten, huruvida de motstdende kdnnetecknen liknar varandra tillrdckligt
myeket for att det skall foreligga en forviixlingsrisk dem emellan

Rade innehavarens mirke och invindarens mérken innehaller eller bestér av ordet STORM
vilket ocksd utgor dominanten i samtliga hér aktuella varumérken. Ordet STORM fér dven
betraktas som eit starkt sdrskiljande element i respektive mirke. | innehavarens mirke
forstirks intrvcket av ordet STORM genom ait det 1 mirket placerats under ordet DOUBLE.
Fragan #r d4 huravida tilligget av erdet DOUBLE i innehavarens mirke 4r tillrackligt for att
mirkena dirmed inte skall anses forvixlingsbara. Fonetiskt medfdr ju detta ord att milrkena
uttalsmissigt markant skiljer sig at.

Enligt Nationalencyklopedins Engelska ordbok (www.ne.se, tkomst den 21 augusti 2006)
sversitts DOUBLE till dubbel, exakt kopia. Betydelsen av innehavarens miérke blir
f'eﬁakt}wen dubbel STORM eller STORM dubbelt upp. Férledet DOUBLE | innehavarens
mirke blir till foljd dérav ndrmast att betrakta som beskaffenhetsangivande till ordet
STORM. Ordet DOUBLE torde ddrmed vara att betrakta som svagt i sammanhanget varfor
tyngdpunkien vid fSrvixlingsbedomningen maste ligga pa den gemensamima
mirkesdominanten STORM. Mirkeslikhet fSreligger dirmed me!la.n innehavarens och
invindarens mirken. Att innehavarens mirke dven innehéller ett figurativt moment dndrar
inte beddmningen. Vid en samlad beddmning finner PRV séledes att de motstiende mirkena
ar forvaxlingsbara.

Foljaktligen utgdr grunderna {6r inviindningen hinder for att lata registreringen besta.

Registreringen skall dfrftr upphiivas,

Beslutat den 46 uhe
L% I I 4

I\amima Hedberg

Y W

Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld dll
Patenthesvirsratien, men sindas till Patens- och registreringsverket, Box 330,

§26 27 Séderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som éverklagas och den dndring i

beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvA ménader {ran
beslutets dag.




