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BESLUT

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

ARENDET

Arendet avser invéindning mot varumirket NANOOK OF SWEDEN, i figur tergivet nedan,
med registreringsnummer 380755, registrerat for kldder; konfektionskldder; ytterklader;
vattentita klider; babyutstyrslar (kléider); strandklider och regnklédder, i klass 25.
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of SWéden

Innehavarens mirke utfres i firgerna svart, vitt och orange.
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Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphivs och gor géllande att mérket &r
forvaxlingsbart med gemenskapsvarumérket NANUK, med registreringsnummer 1646447,
registrerat for kldder, fotbeklddnader och huvudbonader, i klass 25.

Vidare gor inviindaren gillande att innehavarens mérke &r forvéixlingsbart med den
nationella registeringen 250020, i figur atergiven nedan, registrerad for bland annat samtliga
varor; déri inbegripet fodral och skyddshdljen till dessa varor, 1 klass 25.

Det av invdndaren motanforda varumirket 250020.

Till stéd harfor anfor invindaren i allt visentligt foljande. Innehavarens mérke omfattar
skydd for “kiader, konfektionskldder, ytterklader, vattentita klader, babyutstyrslar (kldder),
strandklider och regnkldder” i klass 25. Invéndaren har avseende mérket NANUK skydd for
“klader, fotbeklidnader, huvudbonader” i klass 25. Figurmérket avser bland annat “samtliga
varor” i klass 25. Eftersom varuforteckningarna dverlappar varandra helt foreligger
varuslagslikhet. Innehavarens mérke bestar av texten "NANOOK OF SWEDEN” mot en
helsvart bakgrund. Mitt i mérket &terfinns en tass i rott. Orden “of Sweden” far anses sakna
eller besitta mycket svag sirskiljningsfSrmaga varfér man vid en f5rvixlingsbeddmning
frimst skall beakta ordet NANOOK. Invéindarens gemenskapsvarumire 4r ett rent ordmérke
och ett rent fantasiord som besitter hog sarskiljningsformaga och dirmed ocksa ett storre
skyddsomfang. D4 orden NANOOK och NANUK &r mycket lika utseendemdssigt och
identiska fonetiskt foreligger det mérkeslikhet redan dirav. Dirutdver méste det anses
foreligga miirkeslikhet vad betraffar tassen som aterfinns bade i innehavarens mérke och 1
invindarens figurmirke. Eftersom det foreligger bade varuslags- och mirkeslikhet mellan
mirkena, 4r mérkena vid en helhetsbedomning utan tvekan att anses som forvixlingsbara
och kan inte samexistera pa marknaden utan att risk for att forvixling foreligger.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna fér invindningen och anfor i allt vésenligt
fsljande. De aktuella mérkena placerade invid varandra kan inte anses vara forvixlingsbara.
Varje opartisk betraktare av mérkena maste komma fram till slutsatsen att det hér ar friga
om helt olika varumérken. Olikheterna #r for stora. Innehavaren har valt varumarket
NANOOK d& ordet nanook &r en fii stavning av det gronlindska ordet Nanoq, som betyder
isbjérn p4 isldndska. Den orangefirgade logotypen dr en barnslig forenkling av just en
isbjornstass. Innehavaren vitsordar att det foreligger varuslagslikhet. Dock foreligger det i
praktiken inte nigon konkurrenssituation d& innehavaren endast siljer barnkléder i
storlekarna 0-116 cl medan invindaren synes vara ett foretag som forséljer fritidsutrustning
shsom kompasser, talt, ryggsickar, marschkéngor och klader, dock ej barnklader.

Vidare har innehavaren anfrt att invindarens invéindning #r vinklad pa ett sétt att man som
lisare ska missledas att ro att invéindaren anvinder varumérket NANUK och figurmirket
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tillsammans pa sina slutprodukter och att det ddrmed skulle féreligga mérkeslikhet. I
verkligheten &r NANUK ett varumirke som géller ett av deras egentillverkade
ravarumaterial, som anvénds till bland annat fleecejackor. Varumérket pa sjilva
slutprodukten &r figurmirket. Varumirket NANUK syns med andra ord inte for
slutkonsumenten, varken p4 plagget eller i deras marknadsforing.

Inviéndaren har vidare i svar pa inlaga frin innehavaren anfort i huvudsak féljande. Oavsett
vilken information som innehavaren hittat pd invindarens hemsida 4r varuméirket NANUK
registrerat for klider, fotbeklddnader, huvudbonader, i klass 25, och invindaren har ddrmed
skydd for dessa varor. Inviindaren delar inte innehavarens uppfattning om att forvixling
skulle vara uteslutet eftersom innehavaren endast tillverkar kldder for barn. Det torde vara
sjalvklart att det finns en risk for forvixling mellan liknande mérken &ven om det ena vénder
sig till barn och det andra till vuxna. Betréffande innehavarens argument att det inte skulle
foreligga ndgon forvixlingsrisk da invindarens mérke &r ett fantasiord medan innehavarens
mirke hirstammar fran det gronlandska ordet for isbjorn, skulle det eventuellt kunna ligga
ndgot i det resonemanget for det fall konsumenterna skulle vara medvetna om att ordet
nanoq betyder isbjorn. Kunskaper i gronléndska far dock anses vara ganska begrénsad hos
omsittningskretsen, varfor det bor ligga nirmare till hands att behandla bégge orden som
fantasiord vid en forvixlingsbedémning.

Innehavaren har i svar p4 inlaga fran invdndaren anfort att invéndaren inte styrkt att
varumirket NANUK anvinds for de varor som registreringen omfattar. Hittills, mer &n fem
ir efter registreringen synes varumérket NANUK inte ha tagits 1 bruk.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumarkeslagen framgér att ett varumirke inte far
registreras om mérket 4r forvixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan
anvinder i en niringsverksamhet, med nigon annans varumirke som &r registrerat efter
tidigare ansokan eller med ndgon annans varuknnetecken som &r inarbetat d4 ans6kan om
registrering gors.

Av 14 § forsta stycket punkten 9 varumirkeslagen framgér att ett varumdrke inte far
registreras om mérket 4r forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och #r registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kéinnetecken som huvudregel vara
frvaxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dar alla omstidndigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av fragan om
frvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecken
kan beddmas likna varandra. Bedomningen av denna friga skall grundas p& mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall #ven tas till om orden i de aktuella mérkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehéll, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rider ett samband mellan varumérkena

skall beaktas.
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PRYV gor féljande bedémning.

Inledningsvis vill PRV framhilla att talan om faststillelse, huruvida rétt till kéinnetecken
bestér eller icke bestar ma av domstol upptagas till prévning, jmf 44 § varumérkeslagen. Den
omstindigheten att innehavaren av registreringen anfort att invéndaren ej gjort bruk av sitt
gemenskapsvarumirke NANUK inom fem &r kan saledes inte ligga till grund for
bedémningen i forevarande fall. PRV har hér enbart att préva huruvida innehavarens mérke
4r att anse som forvixlingsbart med invandarens mérke.

Det kan konstateras att de av invindaren aberopade varumérkena och innehavarens
varumirke omfattar skydd for varor som &r av samma och liknande slag vad avser varuslaget
kldder, i klass 25. Dirmed foreligger varuslagslikhet mellan mérkena.

Betriffande markeslikheten mellan innehavarens marke NANOOK OF SWEDEN i figur,
och det av invindaren motanférda gemenskapsvarumirket NANUK, med
registreringsnummer 1646447 konstateras foljande. Den i innehavarens mirke inledande
miirkesdelen NANOOK uppvisar viss visuell likhet med invéndarens mérke dd de bada
forleden NAN- #r identiska. Denna mirkesdel i innehavarens mirke efterfoljs dock av
efterledet -OOK medan invindarens mirke har efterledet -UK. Denna skillnad, och dé tva
O:n uttalas l&ngt i innehavarens mérke medan U:et i kombination med K uttalas kort i
invindarens mirke, leder till att en fonetisk olikhet l4tt uppfattas dem emellan. Skillnaderna
mellan mirkena forstitks ytterligare av att innehavarens mirke utgérs av ett figurmdrke, i
form av en djurtass, medan invindarens mérke utgdrs av ett ordmérke. Dérutover innehéller
innehavarens mirke ven lydelsen OF SWEDEN, som forvisso kan anses besitta svag
sirskiljningsforméaga, men som paverkar helhetsintrycket av mérket och ytterligare
distanserar mirkena. Darmed finner PRV att mirkeslikhet ej foreligger mellan innehavarens
mirke och det av invindaren motanforda gemenskapsvarumérket.

Vidare betriffande mirkeslikheten mellan innehavarens mérke och det av invéindaren
motanfdrda figurmérket, med registreringsnummer 250020, kan konstateras att bida
mirkena innehaller figurer i form av ett aviryck frén djurtassar. innehavarens mérke bestar
dock av ett djurtassavtryck i form av en symmetrisk ring med fyra sma symmetriska ringar
ovanfér den ringen medan invindarens mérke bestar av icke symmetriska ringar samt
avtryck fran klor. Vidare pekar innehavarens djurtassaviryck rakt framat medan invéndarens
djurtassavtryck pekar r hoger. Skillnaden i mérkena forstérks ytterligare av att innehavarens
mirke &ven innehaller lydelsen NANOOK OF SWEDEN medan invéndarens mérke endast
bestar av ett figurmérke, PRV finner déirav, vid en samlad beddmning, att mérkeslikhet inte
helter foreligger mellan innehavarens mérke och invéindarens motantdrda figurmérke.

Vid en helhetsbeddmning finner PRV att innehavarens mirke ej dr forvixlingsbart med de
av invéindaren motanforda mérkena.

Foljaktligen utgdr invdndningen inte négot hinder mot registreringens fortsatta besténd.
Invindningen skall darfor avslas.
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Nina G marsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesviirsritten, men sindas 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 tva ménader frén
beslutets dag.




