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INVANDARE
Britt-Marie Egedius-Jakobsson .
S. Breviksvagen 25 Exp. Patent- och registreringsverket

421 67 Vistra Frélunda 2007 -07- 2 6

OMBUD

Claes Englund

Moll Wendén Advokatbyrd AB
Stortorget 8

211 34 Malmé

INNEHAVARE

Stubbedalen AB
Stationsvigen 22
430 63 Hindéas

OMBUD

Advokatfirman Vinge KB
Box 11025
404 21 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 367835 med
stdd av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET
Invindningen avser nedanstdende varumérke med registreringsnummer 367835, som
registrerades den 9 juli 2004 for leksaker i klass 28.

LA

*Barn-

BORN IN SWEDEN

Det registrerade varumérket med nr 367835, Mérket &r utfSrt i firgerna gront, rott, orange,
vitt och svart. ‘

Invindaren har yrkat att registreringen skall hdvas och har sdsom grund harfor anfort
forvéxlingsbarhet med den svenska varumérkesregistreringen RUBENS med
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registreringsnummer 316738 avseende leksaker och spel for barn och vuxna - &ven
terapeutiska och pedagogiska i klass 28 och formgivning och industriell design; licensiering
och forvaltning av upphovsritter i klass 42. Varumérket 316738 RUBENS ér registrerat med
Britt-Marie Egedius Jakobsson och Ewa Jarenskog som innehavare. Britt-Marie Egedius
Jakobsson har sedermera verlatit sin andel till Joyk AB, reg nr 556614-6618.

Invindaren har till stdd for det ovan sagda i allt visentligt anfort féljande. Bara {Gr att
innehavaren skrivit ordet Rubens pa ett mer eller mindre fantasifullt sitt och lagt till fem
andra icke registrerbara ord till mérket samt anvinder kéinnetecknet for exakt samma
produkter som invéndaren s gor inte detta markena mindre forvéxlingsbara. Det skulle t ex
knappast vara i sin ordning om négon borjade silja film under figurmirket "KODAK bom in
Sweden” eller mobler under "IKEA born in Sweden”. I ifrdgavarande fall 4r ordet Rubens
mycket framtridande och produkterna 4r identiska. Risken for forvéxling blir hérigenom
exceptionellt stor.

Innehavaren av varumdrket har bestridit grunderna fSr invindningen och i huvudsak anfort
fsljande. Innehavarens varumérke med figur 4r inte forvixlingsbart med det av Britt-Marie
Egedius Jakobsson anforda varumirket. Det foreligger ingen mérkeslikhet mellan det av
invindaren anfSrda mérket RUBENS och innehavarens varumérke Rubens Barn Original
BORN IN SWEDEN med figur. Det 4r emellertid ostridigt att ordet Rubens ingdr i
innehavarens varumirke. Ordet ingér dock i en sammanséttning av totalt sex ord och dértill
tillsammans med en figur. Helhetsintrycket av de bada varumérkena &r dérfor totalt olika.
Vidare #r ordet i det av Britt-Marie Egedius Jakobsson anférda varumérket utformat i
versaler, samtidigt som orden ingéende i innehavarens varumérke utgdrs av gemener.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 6 p varumirkeslagen framgér att ett varumirke inte far registreras om
mirket 4r forvixlingsbart med ngon annans varumirke som &r registrerat efter en tidigare
anstkan eller med nigon annans varukénnetecken som &r inarbetat di anskan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kénnetecken anses forvéxlingsbara endast om de
avser varor/tjanster av samma eller liknande slag.

Vid en beddmning av varukinneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s k produktregeln. Det innebér att
kravet p4 mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som kénnetecknen anvénds for ar i
stort desamma och - omvint - att det inte stills s stora krav pa varuslagslikheten om
mirkena 4r identiska, for att en forvixlingsbarhet skall vara for handen. Avgdrande vid
besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir sdledes, i de fall varuslagslikhet
kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra. Beddmningen av
denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i forsta hand pa
mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord eller figurer i
de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall.
Man har &ven att beakta den potentielle konsumentens forekommande avsaknad av reell
méjlighet att samtidigt jimfra tva motstiende marken, varfor det maste tas hansyn till att
omsittningskretsens minnesbild av ett varumérke i normalfallet kommer att blekna med
tiden. Vid forvixlingsbeddmningen mellan mérkena skall dérfor bortses fran ovisentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara l4tta att notera vid en direktjimforelse.
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Det skall 4ven fistas avseende vid graden av sérskiljningsformaga hos de respektive
mérkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgdra en
faktor som 6kar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV vill dven erinra om att frigor om bittre ritt till ett varumérke inte kan prévas i
administrativ ordning. Sadana frigor kan endast tas upp till provning av allmén domstol, se
44 § varumirkeslagen. PRV har séledes hir endast att prova huruvida det, pé grundval av
vad som fSrebragts i drendet, foreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta
bestand.

Vidare har invindaren hivdat att denna gverlatit sin andel i varumérket RUBENS, med
registreringsnummer 316738, till Joyk AB. Det har emellertid inte, till PRV, ingivits nagot
sverlatelseavtal som styrker att riittigheten dvergtt frin Britt-Marie Egedius-Jakobsson
varfér PRV i sin fortsatta bedomning kommer att se sistnimnda och tillika den som &r
antecknad som innehavare i varumarkesregistret som dgare av varumérket RUBENS
tillsammans med Ewa Jarenskog.

PRV gor foljande beddmning.

Vad forst avser likheten mellan de varor som de motstdende miérkena omfattar kan
konstateras att bdda mérkena #r registrerade for varor av samma slag i klass 28.

D4 varuslagslikhet konstaterats mellan de motstdende registreringarna kommer
forviixlingsrisken mellan dessa mérken vara avhingig pd om de till sitt utseende &r sa lika att
det finns risk for att konsumenterna sammanblandar varumérkena och ddrmed &ven de varor
som salufrs under respektive varumérke.

Innehavarens mirke och det, av savil innehavaren som Ewa Jarenskog, dgda varumérket
RUBENS skiljer sig &t pa flera sitt. Det registrerade mirket ir figurativt i sitt utfdrande och
bestar av flera ord som &r staplade ovanp4 varandra. Orden dr &ven utformade i ett speciellt
typsnitt och dven utforda i farg. Ordet RUBENS, som det av invéndaren motanforda mérket
bestar av, ingar emellertid som dominant i innehavarens mérke, savél pa grund av att det 4r
ett starkt sirskiljande ord som att det 4r det enda ordet i mérket som ér utfrt i en klargrén
firg.

Att innehavarens mirke 4r figurativt i sin utformning #ndrar inte det faktum att de bada
markena, for en betraktare, framstar som mycket lika. I synnerhet d& bdda mdrkena
innehaller det starkt sirskiljande ordet/namnet RUBENS. Av det sagda foljer att det
forefaller ytterst sannolikt att omsittningskretsen kan missledas att tro att de mycket lika
varuslag som forsiljs under de bida aktuella varumérkena har samma kommersiella
ursprung. Detta, da det ligger niira till hands fér konsumenterna att tro att innehavarens
mirke endast utgor invindarens logotyp med vissa tilligg eller att innehavarens mirke
endast #r ett utslag av mérkesutveckling fran invindarens sida. Det foreligger ddrigenom en
risk for forvixling och PRV finner — vid en samlad bedémning - saledes att de aktuella
kiAnnetecknen &r forvixlingsbara.
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Foljaktligen utgdr grunderna for invindningen hinder for att 14ta registreringen besta.
Registreringen skall dérfér upphévas.

Beslutat den 2 6 JUL 2007
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Susanne Janssoh

e

Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn, [ skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin

beslutets dag.




