&, a Jo /’

I)RV BESLUT

PATENT~ GCH REGISTRERINGSVERKET

Internationell registrering skall gélla i Sverige
IR 840338

INVANDARE

Sergio Rossi S.p.A. o
Via Stradone, 600-602 Exp. Patent- och registreringsverket

IT-47030 San Mauro Pascoll (FC
e (FO) 2007 -08- 2 3

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmé

INNEHAVARE

"Gino Rossi" S.A.
ul. Owocowa 24
PL-76-200 Slupsk
Polen

OMBUD

Danut Niburska
Al.3 Maja 68 B
PL-76-200 Slupsk
Polen

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstéende
nummer angivna internationella registreringen med stdd av 55 § tredje stycket samt 56 §
firsta stycket varumirkeslagen (1960:644) skall gélla i Sverige.

ARENDET

Invéndningen avser varumirket RG GINO ROSSI, i figur dtergivet nedan, registrerat for
leathers, trunks, suitcases, bags, whips, saddlery articles, 1 klass 18, shoes, clothes of plastic
material and natural fibres, clothes of leather, gloves, hats, i klass 25 och shoe laces i klass

g

gino rossi

Inviindaren har, som det far forstds, yrkat att den internationella registreringen inte skall
beviljas giltighet i Sverige och har som grund for detta, i allt visentligt, anfort foljande.
Innchavarens mirke ar forviixlingsbart med invindarens gemenskapsvarumirke
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SERGIO ROSSI, med registreringsnummer 391656, registrerat for toilet soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions, i klass 3, articles made of leather and imitation of
leather, namely bags, handbags, shoulder bags, suitcases, key ring cases, cosmetics cases
sold empty; wallets, purses, attaché cases, briefcases, portfolio type briefcases, travelling
bags, tote-bags, umbrellas, i klass 18 och clothing, namely, scarves, neckerchief, ties, shirts,
blouses, belts, hats, T-shirts, pullovers, raincoats, skirts, jackets, trousers, socks, stockings;
shoes, boots, sandals, slippers, i klass 25. Invindaren har framhallit att dennes maérke har
tidigare rattsgrund &n innehavarens mirke. Vidare har invindaren, betriffande
varuslagslikheten, anfort att mérkenas varuforteckningar i klass 18 och 25 maste anses
pverlappa varandra helt och dé “shoe laces” i klass 26 méaste anses vara forvixlingsbart med
shoes” i klass 25 foreligger varuslagslikhet. Vad giller mirkeslikheten har invéndaren bl.a.
anfort foljande. Innehavarens registrering bestar av ett enkelt figurinslag samt texten GINO
ROSSI. Med tanke pa att ROSSI dr placerat efter GINO far det karaktiren av efternamn,
Normalt brukar konsumenter fista storst uppmérksamhet vid ett efternamn varfér man vid en
farvixlingsbarhetsbedémning sérskilt skall beakta det ledet i varumirket. Inviindarens mérke
sr ett rent ordmirke for SERGIO ROSSI. Eftersom andra ledet i varumirkena #r identiska
miste det anses dven foreligga mirkeslikhet. Invandaren framhaller aven att SERGIO
ROSSI &r ett mycket valkant varuméarke, frimst for skor och viskor

Innehavaren av varumdérket har bestridit invindningen och i allt visentligt anfort foljande.
ROSSI 4r ett populirt italienskt efternamn, vilket ej besitter urskiljande drag. Till stéd for
detta har invindaren hinvisat till mal R 226/2003-2 MARCOROSSI/SERGIO ROSSI, mil
R 620/2003-1 ROSSI/SERGIO ROSSI, mal R 569/2002-1 MISS ROSSI/SISSI ROSSI som
foregick mal T-169/03 MISS ROSSI /SISSI ROSSI, mal T-185/03 ENZO FUSCO/
ANTONIO FUSCO och mal R 554/2002-1 ROSSI/ROXY. [ vissa av dessa maél har det
bl.a.uttalats att efternamnet ROSSI inte har ndgot urskiljande drag d& orikneliga ménniskor
och foretag anvinder efternamnet ROSSI, men att varumirket SERGIO ROSSI som helhet
har ett sdrskiljande drag som saknas hos sjdlva namnet ROSSI. Enbart férekomsten av
namnet ROSSI i tva marken medfor inte att de kan anses forvéxlingsbara. Innehavaren
framhaller vidare att varumirkena SERGIO ROSSI och GINO ROSSI inte 4r lika. Bade pa
den grafiska och fonetiska nivén har de ovannidmna varumirkena ett gemensamt element i
form av efternamnet ROSSI som befinner sig p& andra plaisen. Men fornamnen SERGIO
och GINO ir inte lika p& nagot sitt antingen pé den grafiska eller fonetiska nivén. Eftersom
beteckningen SERGIO ROSSI och GINO ROSSI hanvisar till ett gemensamt element i form
av ordet ROSSI men ocksé till manga skillnader dr dérfor deras eventuella likhet beroende
av om deras gemensamma element, ROSSI, utgér ett urskiljande och dominerande element i
de tecknen. Ordet ROSSI befinner sig pa andra platsen i tvisteordbeteckningarna och det &r
inte utmarkt pd nagot sdtt. Med hinvisning till de tidigare bedomningarna, i de ovan angivna
mélen, anfor innehavaren att ROSSI som efternamn ej utgor ett urskiljande element och att
man ej far tala om likhet mellan mérkena. Slutligen anfor innehavaren att man bor
understryka att varor som 4r mérkta med varumirkena av parten som inlégger gensaga hor
till en grupp av lyxartiklar med hoga priser. En vanlig konsument som kénner igen SERGIO
ROSSI varumiirken #r en konsument som 4r vl orienterad i modeviirlden och som
forknippar varor mirkta med de varumérkena som dyra varor. Det #r svért att anta att
konsumenten kunde bli lurad di det géller en ekonomisk forbindelse mellan dgaren till
varumirket SERGIO ROSSI och Agaren till varumarket GINO ROSSI som placerar detla
varumirke pa varor som dr férsedda till en vanlig och icke formogen kund.

Invéndaren har bemott innehavarens svaromal och anfért att motparten i sin skrift hinvisat
till ett flertal réttsfall avseende varumérken som bestar av en kombination av férnamn och
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efternamn. Dessa rattsfall tar sikte pa situationen att efternamnet dr mycket kint pd
marknaden i fraga (t.ex. ROSSI i Italien). [ Sverige ar dock ROSST att betrakta som ett hogst
ovanligt efternamn varfor de aberopade rittsfallen torde tala mer for invindaren dn
innehavaren. Invindaren har darvid hinvisat till resonemanget i mélet T-185/03 ENZO
FUSCO/ANTONIO FUSCO. Med andra ord skall ROSST utgdra det dominerande elementet
vid forvixlingsbeddmningen endr det inte &r ként 1 Sverige.

SKAL

Ett varumirke far enligt 14 § 1 stycket 9 punkten varumérkeslagen inte registreras om
mirket 4r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nigon annan och &r
registrerat efter en tidigare ansokan.

Enligt 6 § 1 stycket samma lag skall kinnetecken anses forvixlingsbara endast om de avser
varor eller tjanster av samma eller liknande slag. Frégan om forvaxlingsbarhet skall avgdras
genom en helhetsbedomning vid vilken alla omstiandigheter av betydelse i sammanhanget
skall beaktas. I de fall varu-/tjansteslagsiikhet kan konstateras ar det avgorande vid
besvarandet av frigan om forvaxlingsbarhet foreligger i vilken man mérkena kan anses likna
varandra. Bedémningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck som mérkena
formedlar. Aven ett markes sdrskiljningsforméga skall beaktas vid bedémningen av
forvixlingsbarhet.

PRV gor foljande bedomning.

Inledningsvis konstateras att det rider varuslagslikhet mellan de varor som innehavarens
mirke avser i klass18 och 25 och de varor som invdndarens mérke avser i klass 18 och 25.
Vidare foreligger, 1 varumirkesrétislig mening, likhet mellan varorna som innehavarens
mirke avser i klass 26 och de varor som invindarens mérke avser i klass 25.

Vad giller mérkeslikheten anfors foljande. Innehavarens marke bestar av lydelsen RG GINO
ROSSI, i figur. Samtliga delar i lydelsen ar sarskiljande for de varor som mirket avser. Dé
ROSSI ingér som helhet i invéndarens méirke SERGIO ROSSI féreligger en viss
mirkeslikhet. Skillnaden mellan leden RG GINO och SERGIO medfor dock en visentlig
skillnad mellan mirkena, savél visuellt som fonetiskt. Den figurativa utformningen av
‘nnehavarens mirke medfor ocksd en tydlig skillnad mellan innehavarens och invéndarens
mirke. I begreppsmissigt hinseende uppfattas de motstaende mérkena som personnami,
avseende Lva skilda personer, vilka dven utgér angivelser om varornas olika kommersiella
ursprung. Vid en helhetsbeddmning finner PRV saledes att de skillnader som foreligger
mirkena emellan ir tillrickliga for att forvaxlingsbarhet ej skall anses foreligga.

Inviindningen utgdr darmed inte ndgot hinder mot registreringen. Den internatienella
registreringen skall dérfor gélla i Sverige.

Beslutat den 3 AUG 2007

Hgﬁimn = |
L Ll

\ Exdelic Helling




PRV e

PATENT- GCH REGISTRERINGSVERKET

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. 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
beslutsdagen.




