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invindningsérende nr 2005/0089/0001

Registrering nr 371751

INVANDARE

Balenciaga S.A.
15 rue Cassette

FR-75006 Paris
FRANKRIKE

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrd AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumérkesregistreringen nr 371751 med
stod av 21 § 1 st varumdrkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ARENDET

Inviindningen avser varumirket BB, med registreringsnunzmer 371751, 1 figur tergivet
nedan, vilket avser fotografier i klass 16.

Innehavarens mirke.

Invéindaren har vrkat att innchavarens registrering ska hivas och har som grund harfor i
huvudsak anfort f6ljande. Innehavarens mirke ir tarvixiingsbart med invindarens
gemenskapsvarumérke BB, med registreringsnummer 1048370, i fi gur atergivet nedan,
vilket avser bland annat fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument
samt apparater for inspelning, upptagning, sindning eller tergivning av }jud och bilder i
klass 9 och blackpennor, stifipennor, hiliare for reservoarpennor, agendor, etuier med
skrivdon, namligen: brevpapper, kuvert, radergummin; kataloger: anteckningsbécker:
kontorsfornddenheter (¢j mébler): spelkort, omslagspapper: kassar, phsar eller ark av papper
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eller plast for emballering i klass 16. Det foreligger ett ndra samband med mellan fotografier
i sig och framfor allt fotoapparater, men dven till kinematografiska apparater/instrumient
samt apparater/instrument for &tergivning av bilder, Med hinsyn till att de ifrdgavarande
mérkena dr praktiskt taget identiska forefaller det ddrmed vara hgst sannolikt att den
“fotointresserade omsittningskretsen” inbringas en forestillning om ait de aktuella varorna
har ett och samma kommersiella ursprung. Aven vad giller varuslagen 1 klass 16 foreligger
denna risk eftersom fotografier ofta forsiljs i form av reproduktioner med
ursprungsangivelse pa varor sdsom anteckningsbdcker, brevpapper, kuvert, kassar och pasar,
vilka #r nfigra av de varor som uttryckligen ingér i invindarens varufdrteckning. 1 detta
avseende rdr det sig om en betydligt bredare omséttningskrets, da dessa slags produkter finns
att tillga pa ett stort antal férséljningsstillen och konsumeras av i stort sett gemene man.

Invindarens mirke.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invéndningen.

SKAL

Enligt 14 § 1 st9 p VmL far ett varumiirke inte registreras om mirket 4r forvixlingsbart med
ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och #r registrerat efter en tidigare
ansdkan.

Fragan huruvida det freligger risk for forviixling mellan tvd marken skall avgoras efter en
helhetsbedmning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas, framforallt mérkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjfinster som
mérkena avser. Kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjanster som mirkena
anvénds f8r dr i stort sett desamma och - omviint — att det inte stélls sa stora krav pa
varuslagslikheten om mérkena 4r identiska, fOr att forvixlingsbarhet skall anses foreligga.
Vid bedoémningen av mirkeslikheten skall avseende bland annat fistas vid markenas
sdrskiliningsforméga, varvid forviixlingsrisken mellan mirkena blir stdrre om de besitter
samma sirskiljande bestindsdelar. Man har dven att ta hiinsyn till det faktum att
konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jamfora tva motstiende mirken,
varfor det ocksd méste beaktas att omsitiningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt
sett kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbeddmningen mellan mirken skall darfsr
bortses fran oviisentliga detaljskilinader, vilka i och for sig kan vara ltta att notera vid en
direkt jamfvrelse.

PRV gor fljande bedémning.
Saval innehavarens mérke som inviindarens méarke bestér av bokstavskombinationen BR i

visst [igurativt utférande varvid den forsta bokstaven i bada markena 4r spegelvind.
Bokstéverna i innchavarens mérke och invindarens mérke dr ocksé av samma typsnitt.
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Forutom att det mellan bokstdverna i invéndarens mérke finns tre diagonala linjer &r
miirkena 1 det ndrmaste identiska. Det foreligger darfor mérkestikhet.

De varor som invéndarens mérke omfattar i klass 9, bland annat fotografiska apparater och
instrument anvinds visserligen vid framstdliningen av de varor som innehavarens mérke
avser. De motstdende varorna dr emellertid dr av helt olika slag. Tillverkningen sker i helt
olika branscher och utbjuds till forsiljning via skilda kanaler. Det {6religger dérfor inte
varuslagslikhet mellan innehavarens varor och invindarens varor 1 klass 9. Trots
foreliggande mérkeslikhet finns det sdledes vid en helhetsbeddmning inte nagon reell risk {o6r
att dessa varor kan upplattas ha ett gemensamt kommersiellt ursprung.

Ett vanligt brukningsomrade for fotografier dr att de | form av reproduktioner anvinds som
dekoration pa flera av de varor som invindarens mirke omfatiar i klass 16, bland annat
agendor, brevpapper, kuvert, kataloger, anteckningsbtcker och omslagspapper. Vidare kan
de varor som innehavarens mirke avser och de varor som invindarens mirke omfattar
saluftiras pa samma forsdljningsstdllen, Det foreligger dirfor varuslagsiikhet i
varumirkesrittslig mening mellan de varor som innehavarens mérke avser och de varor som
invéndarens mérke omfattar i klass 16. D4 innehavarens och invindarens mérken 4r nést
intiil identiska ligger det néra till hands att uppfatta att dessa har ett gemensamt kommersiellt
ursprung nfér de forekommer 1 ovan ndmnda sammanhang. Vid en helhetsbedémning &r
mirkena foljaktligen tGrvaxlingsbara.

Foliaktligen utgdr grunderna for inviindningen hinder for att lata registreringen besta.
Registreringen skall dérfor upphévas.

Ulrika Axelsson
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Anna Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga bestutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket. Box 530,

826 27 Soderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs, Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
heslutets dag,




