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INVANDARE

Gianni Versace S.p.A.
Milano
Italien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag 2007 -06- 2 :9
Box 53
826 22 Séderhamn

EXp. Paten. och regisrreringsverker

INNEHAVARE

Intersport North America, Ltd.
824-41st Avenue N.E.
Calgary, Alberta T2E 3R3
Canada

OMBUD

Christian von Rennenkampff Patentbyrd Aktiebolag
Utterstigen 7
553 07 Iénkoping

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invdndningen med ovanstidende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket VIC i figur, med registreringsnummer 378359, for
skyddsutrustning for hockey ingdende i klassen, sérskilt hjdlmar, i klass 9, hockeykldder;,
sportklader for hockey ndmligen strumpor, byxor, héngslen, tréjor, dock e) skoartiklar,
fotbeklddnader och skodon, i klass 25, hockeyklubbor; skyddsutrustning for hockey
nimligen brostskydd, axelskydd, benskydd, knéskydd och armbégsskydd; hockeyror,
skridskor, rullskridskor, inlines, i klass 28, informationskataloger, i form av
sammanstéllande av ett varusortiment, fér annans rdkning (med undantag for transport
ddrav), for att méjliggora fér kunder att bekvamt kunna se pa och kdpa varorna, i klass 35.
Mirket #r atergivet nedan.

Varumirke 378359
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Invindaren har yrkat att registrering 378359 skall upphévas vad avser klass 25 och har som
grund fér invindningen anfort att innehavarens marke 4r forvéaxlingsbart med invéindarens
gemenskapsvarumérke VJC, med registreringsnummer 2388361, for ldder och
liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej ingaende i andra klasser;
djurhudar; koffertar och resviskor; paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon
och sadelmakerivaror, i klass 18, klader, skor och huvudbonader, i klass 25, spetsar och
broderier, band och sniirmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnélar, synalar,
virknalar och stickor, konstgjorda blommor, i klass 26.

Till stod for invindningen har invindaren huvudsakligen anfort féljande. De varor i klass 25
som innehavarens varumirke avser ir identiska med, eller i varumérkesréttslig mening
liknar, de varor i klass 25 som innehavarens mérke avser, varfor varuslagslikhet foreligger
dem emellan. Vidare 4r badda mirkena trebokstavsmérken. Bokstiverna V och C inleder
respektive avslutar bida mérkena. De enda bokstéver som inte & gemensamma Aterfinns
saledes mitt i markena. Dessa bokstiver ar J respektive 1. De &r valdigt lika varandra.
Utseendemissigt dr mérkena sdledes som helhet mycket lika varandra. Uttalsméssigt &r det
néstan omdjligt att skilja dem 4t. Det figurativa inslaget i innehavarens mérke inskrénker sig
till ett specifikt typsnittsval i kursiv stil och bidrar inte till att minska likheten mellan
miérkena i ndgon beaktansvird mén. Mérkena 4r ockséd konceptuellt lika varandra.
Markeslikhet méste anses foreligga. Konsumenter som konfronteras med varumérkena i en
normal inkdpssituation, ddr varumérkena inte kan jamforas sida vid sida, kan med ldtthet
forvixla de bada mirkena eller i vart fall forknippa dem med varandra och i uppfattningen
att de har ett inbdrdes kommersiellt samband.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och i huvudsak anfort
att det i fonetiskt hidnseende &r stor skillnad mellan mérkena. Innehavarens mérke VIC &r ett
uttalbart namn medan invindarens mirke VJC endast bestér av tre sammansatta konsonanter.
Aven om VIC &r uttalbart borde uttalet vara “Vejise” medan uttalet pa innehavarens mérke
torde vara *Vick™. Det foreligger dven en stor visuell skillnad mérkena emellan, trots att
endast en bokstav skiljer mérkena at. Denna bokstav utgdr 33 procent av mérket. Market har
vidare figurkaraktir. Innehavarens mérke i klass 25 omfattar endast varor som séljs i
sportaffirer. Omsittningskretsen bor dérfor utan vidare kunna skilja pa figurmérket VIC och
ordmirket VJC, sirskilt da det ar friga om kldder och omséttningskretsen siledes &r
kiddmedveten.

SKAL

I 14 § forsta stycket punkten 9 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om market
ar forviixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innebas av ndgon annan och ér
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvaxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas p4 det helhetsintryck mirkena férmedlar och da 1
f5rsta hand pA méarkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall &ven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmaissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har dven att ta hénsyn till
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det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jamfora tva
motstiende mirken, varfor det vid forvixlingsbeddmningen skall bortses fran ovésentliga
detaljskillnader vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jamforelse. Beaktas
skall ocks att omséttningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

PRV gor féljande beddmning.

Det kan inledningsvis konstateras att innehavarens och invindarens varumérken omfattar
varor i klass 25 som &r av samma och liknande slag, varfor varuslagslikhet rades dem
emelian.

Vad avser mirkeslikheten mellan dessa tvé varumérken kan konstateras att invandarens
mirke bestar av bokstidverna VIC, och att innehavarens mirke innehéller ordet VIC.
Mirkena 4r lika satillvida att bAda innehaller tre bokstéver, varav den forsta och den sista
bokstaven i respektive marke 4r identiska. Den omstindigheten att mirkena har olika
mittbokstiver medfor dock, med hdnsyn till att mérkena bestar av trebokstavskombinationer,
att de 1 sin helhet skiljer sig at vasentligt i visuellt hinseende. Invindarens mirke bestar av
tre konsonanter som tillsammans inte har ndgon for den svenska allménheten kind spraklig
betydelse, varfér det ligger ndrmast till hands att uppfatta market som en forkortning. Det ér
foljaktligen mest sannolikt att mérket skall uttalas bokstav for bokstav. Vad avser
innehavarens mirke kan detta narmast associeras till den engelska kortformen "Vic” av
namnen Victor och Victoria (jmf Nordstedts Engelsk-Svenska Ordbok, Wordfinder online,
atkomst 2007-06-19). Med beaktande av ovannimnda visuella, fonetiska och
associationsmissiga skillnader, i kombination med den omstidndigheten att det figurativa
inslaget i innehavarens mérke i viss man bidrar till att ytterligare distansera markena fran
varandra i visuellt hinseende, kan det inte sigas réda nagon mirkeslikhet dem emellan. Vid
en helhetsbedémning finner PRV ddrmed att mérkena €j dr forvixlingsbara.

Foljaktligen utgor invdndningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen skall
darfor avslas.

Beslutat den 2 9 JUN 2007

(o (fpute

UlriKa Axelsson

|

eatrice Josbphson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Gverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sidndas till Patent- och registreringsverket. Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den andring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in ti}l verket inom tva ménader fran
beslutets dag.




