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Arendet avser invindning mot varumirke med registreringsnummer 377136, i figur Atergivet
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Invindaren yrkar att registreringen skall upphivas och anfor att mirket dr férvéxlingsbart
med det svenska varumirket VINCISTAR med registreringsnummer 219581, i figur
atergivet nedan, avseende vavnader och textila produkter, ¢j ingdende 1 andra klasser, 1 klass
24, samtliga varor, i klass 25 samt gymnastik- och sportartiklar, ej ingéende 1 andra klasser, i
klass 28. Mirket #r registrerat i ett flertal lander och bland annat som gemenskapsvarumdrke,
med invindarens dotterbolag Bonamitex International Holding B.V. som antecknad
innehavare, med registreringsnummer 2977098 avseende bl.a. lader och ldderimitationer,
samt varor framstillda av dessa material och €j ingdende i andra klasser; djurhudar; koffertar
och resviiskor; paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och
sadelmakerivaror, i klass 18, kldder, fotbeklddnader, huvudbonadegsi klass 25 samt
gymnastik- och sportartiklar, ej ingaende i andra klasser, i klass 28" Inviindaren har vidare
ifrigasatt om innehavarens miérke har erforderlig sérskiljningsférméga.
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Det av invindaren dberopade varumirket med registreringsnummer 219581.
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Det av innehavaren beropade gemenskapsvarumirket med registreringsnummer 2977098.

Invindaren har vidare i huvudsak anfért foljande. Det rider varuslagslikhet mellan de
motstiende markena. Invindaren har anvint sitt méirke i decennier 6ver hela vérlden,
tillsammans med sin slogan "VINCISTAR - the spirit of peace and victory”. Verksamheten
startade redan &r 1980.

Den svenska registreringen har prioritet frin den 6 augusti 1986. I Sverige har mérket
anvints pa bl.a. skinnjackor av mycket hog kvalitet, silda hos butikskedjan Gulins.
Innehavarens mirke utgdrs endast av en forenkling av invéndarens tidigare varumérke. De
Atta stjirnorna och de markerade rédnderna ver fingrarna och handflatan har avidgsnats. De
motstiende mérkena ger samma helhetsintryck. Invindarens dotterbolag &r innehavare av en
helsvart variant. Mérket foreter stora likheter med det mérke mot vilken invandningen gors.
Det kan ocksa konstateras att gemenskapsvarumirket inte innehaller ndgra ord eiler styérmor
och att savil innehavarens som invindarens mérken foreter en hand, dér tummen och
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lillfinger- och ringfinger vikts in mot handflatan medan pek- och langfinger hélls upp. Att
invindarens mirken har ett mer modemnistiskt stiliserat utseende #n innehavarens marke
innebdr inte att forvaxlingsrisken undviks.

Invindaren ifrgasitter vidare om innehavarens mirke har erforderlig sérskiljningsférméaga.
Handgesten for fred, ”V-tecknet”, borjade géras av amerikanska soldater under slutet av
andra viirldskriget. Den bokstav, ”V”, som bildas genom gesten stod for "Victory” och
ristades ofta pA murar och hus runt om i Europa som en symbol for ockupationsmakterna.
Tecknet anviindes flitigt under 1960- och 1970-talet som en symbol for seger, fred och
sanning. Det mérke som sokts skyddat av innehavaren utgér en ordinér utformning av V-
tecknet och skiljer sig inte ndmnvirt frin den utformning som anvénds som standard for
tecknet i Apple Macintosh Adobe Iltustrator 5.5 i Nederldnderna.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invéindningen och anfdr 1 huvudsak
foljande. Till att bérja med hanvisas till innehavarens mer &n tio &r gamla varumérke med
registreringsnummer 301915. Som framgér dr det nu aktuella varumérket med
registreringsnummer 377136 endast en liten modernisering av varumérket med
registreringsnummer 301915. Man ser genast att inviindarens mérke &r ett kombinerat ord-
och figurmirke medan innehavarens mérke &r ett rent figurmérke. Ljudmissigt finns sdledes
ingen teoretisk moéjlighet att férvixla mirkena och ordet VINCISTAR &ar mycket
dominerande i mirket. Det synméssiga intrycket av respektive méarke visar att innehavarens
mirke bestar av en hand som knutits pa ett sitt sdsom en hand rent fysiologiskt kan knytas
medan invindarens mirke knutits pa ett helt onaturligt sitt dd ingen borde kunna bdja sina
fingrar pa det s#tt som visas. Vidare bestar invéndarens mérke av atta stjimor samt ett antal
rander vilket gor att en betraktare genast och ofelbart associerar till amerikanska flaggan.
Dessa detaljer saknas helt i innehavarens méarke. Att innehavarens varumérke besitter
sirskiljningsférméga framgér med all tydlighet av den tidigare registreringen och att mérket i
verkligheten fungerat och alltjgmt fungerar som varumérke. Att ett "handmérke” finns med i
ett datorprogram i Nederldnderna méste rimligen fullkomligt sakna betydelse.

Innehavarens varumérke med registreringsnummer 301915.

SKAL

Ett varumérke far enligt 13 § varumirkeslagen registreras endast om det har
sirskiljningsformaga. Ett mirke som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilldgg anger varans art, beskaffenhet, méngd, pris eller geografiska ursprung eller tiden for
dess framstillande, skall inte i och for sig anses ha sérskiljningsférméaga.
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1 14 § forsta stycket punkten 6 varumarkeslagen anges att ett varumérke inte far registreras
om mirket 4r férvaxlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan anvénder i en

niringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter tidigare anstkan
eller med nigon annans varukiinnetecken som #r inarbetat d ansékan om registrering gors.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 far ett varumérke inte registreras om market &r
forviaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nigon annan och &r
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om férvéxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslagslikhet kan konstateras, i1 vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
firsta hand méarkenas visuella likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida figurer i de aktuella
kinnetecknen eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande innehdll. Man har dven att
beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell majlighet att samtidigt jam{tra
tva motstaende kinnetecken, varfor det ocksd méste tas hinsyn till att omséttningskretsens
minnesbild av kidnnetecken i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid
forvixlingsbeddmningen mellan kdnnetecken skall dirfér bortses fran ovisentliga
detaljskillnader, vilka t och for sig kan vara létta att notera vid en direkt jamforelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av sdrskiljningsforméga hos de respektive
kinnetecknen, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgdra en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan kinnetecknen, i det fall samma eller
liknande sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

Inledningsvis vill PRV framhalla att friga om bittre rétt och forfoganderdtt till ett varumérke
inte kan priivas i administrativ ordning, utan kan endast provas vid allmén domstol, jfr 44 §
varumirkeslagen. Ddremot har PRV att préva om innehavaren haft rétt att registrera
varumérket.

PRV gor foljande bedémning.

Det aktuella méirket utgdrs av en hand som gér tecknet for victory. Mérket dr ddrmed inte pa
négot sitt beskrivande for de varor som registreringen omfattar varfor PRV:s bedémning &r
att mirket innehar sérskiljningsférméga.

Vad giller fragan om forviixling konstaterar PRV f6ljande. Det foreligger varuslagslikhet
mellan innehavarens mérke och inviandarens aberopade nationella varumirke och
gemenskapsvarumirke. Innehavarens mérke bestar, som tidigare ndmnts, av en hand som gor
tecknet for victory. Figurema i invindarens beropade marken utfor samma gest. Till
skillnad frin innehavarens mirke som bestér av en svart hand sa forestiller emellertid det
nationella varumirket en vit hand eller handske. Invindarens nationella varumérke
innehatler dartil] texten Vincistar samt ett flertal stjdrnor som ytterligare distanserar mérkena
frin varandra. Sammantaget foreligger inte markeslikhet mellan innehavarens mérke och
inviindarens nationella varumérke. Vid en helhetsbedémning konstateras att mérkena inte &r
forviixlingsbara. Innehavarens mérke uppvisar & andra sidan stor visuell likhet med
inviindarens gemenskapsvarumirke d4 bada miirkena utgors av en svart hand som utfor
tecknet for victory. Med beaktande av att omséttningskretsen minnesbild av kdnnetecken i
normalfallet kommer att blekna med tiden bedéms mirkeslikhet foreligga. Vid en samlad
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bedémning konstateras darmed att innehavarens mérke &r forvaxlingsbart med invéndarens
aberopade gemenskapsvarumirke.

Foljaktligen utgdr invindningen hinder mot registreringens fortsatta bestind. Registreringen
skall ddrmed upphévas.

Beslutat den 07 MAR 2007
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Ulrika Axelsson

T

Karolina Hedberg

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Sverklaga beslutet skall gora det skrifiligt. Skrivelsen skajl vara stilld til)
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Séderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som Gverklagas och den 4ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutets dag.




