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OMBUD
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Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

Nordconté
Brunnmyrsvégen 7
451 55 Uddevalla

OMBUD
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450 43 Smégen

BESLUT

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

ARENDET

Invindningen avser nedan &tergivna varumirke med registreringsnummer 372441 som
registrerades den 20 maj 2005 for blekningspreparat och andra &mnen fSr anvéndning vid
tvitt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel; tvél; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvardspreparat; tandpulver, -krim och -pastor, i klass 3, kldder, fotbeklddnader,
huvudbonader, i klass 25 och vodka, i klass 33.

Det registrerade mérket med registreringsnummer 372441.

Box 530, 826 27 Siiderhamn [ Besdkare: Kungsgatan 8 ]
Tel: 08 - 762 25 00, Fax; 0270 - 173 51, Postairo: 95 78 41 - 0, Bankgiro: 5052 - 6797
prevarumarke@prvse, www.prv.se
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Invindaren har yrkat att registreringen skall hivas och har som grund hérfér anfort
forvixlingsbarhet med dennes svenska varumérkesregistrering CHANEL No 5 med
registreringsnummer 51092, Mérket 4r registrerat bl a for tvél, sdpa och andra tvalprodukter,
parfymer, parfymextrakt och -essenser, toalettvatten, ansiktsvatten, briljantin, harvatten,
schamponeringsmedel, harfixativ, harfirgningsmedel, hédrolja och andra kosmetiska oljor,
talk, badsalt, eau-de-cologne, puder, rouge i kompakt form, smink, lippstift, Ggontusch,
nagellack och andra kosmetiska medel for naglarnas vérd, hudkrdmer, rakkrémer samt
skdggvax i klass 3. Mirket dr dtergivet nedan.

Invindarens dberopade svenska varumirkesregistrering nr 51092.

Inviindaren har dven anfort forvixlingsbarhet med dennes internationella registrering No 5,
med registreringsnummer 313314, fir perfumery, beauty products, soap products, make-up,
essential oils, cosmetics i klass 3.

Till stéd for sin invindning har invandaren dven dberopat att denines kénnetecken No 5 4r
inarbetat och att inarbetningen #r av den omfattningen att varumérket maste betraktas som
vil ansett i Sverige.

Invandaren har i allt vésentligen vidare anfort foljande. Chanel har under mycket lang tid
och i mycket stor omfattning anvént varumérket No 5 bade ensamt och tillsammans med
varumirket CHANEL. Marknadsféringen avseende varumérkena No 5 och CHANEL No 5
har varit omfattande i Sverige. Bland annat har marknadsforing skett i tidningar som ELLE,
Damernas Virld, Cosmo, Ménadsjournalen och SAS Medias tidning Scanorama. Genom den
omfattande marknadsfSringen och exponeringen av No 5 och CHANEL No 5 utgdr dessa
idag vilkdnda varumsérken bade i Sverige och i stora delar i vrlden.

Chanels svenska registrering nummer 51092 CHANEL No 5 och internationella registrering
nummer 313314 No 5 omfattar bida varor i klass 3 som #r identiska med och/eller liknande
de varor som omfattas av registrering 372441 NO 1 i klass 3. Forutom den uppenbara
varuslagslikheten i klass 3 dberopas ett utdkat skydd for varor i klass 25 och 33.
Varumirkena No 5 och CHANEL No 5 méste idag uppfattas som i sddan grad notoriskt
kinda att de méste anses ha ett utokat skydd enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen.

Varumérket NO 1 (figur) uppvisar stora likheter med varumtrkena CHANEL No 5 och No
5 Varumérkena NO 1 och No 3 #r nist intill identiska fonetiskt, visuellt och
begreppsmissigt da det endast 4r siffran 1 respektive 5 som skiljer dem 4t. Den figurativa
delen som ingdr i varumérket NO 1 dr inte tillrdckligt sdrpraglad for att skilja varumirkena

at.
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Chanel har ett flertal olika produkter varav No 5 &r en. Med anledning hérav dr det
framforallt bendmningen No 5 som anvinds for att ange att det dr produkter under
varumirket No 5 som avses och inte nigon annan av Chanels kinda produkter. Likheten
mellan NO 1 och No 5 blir hirigenom extra tydlig och olycklig fér Chanel och deras vil
ansedda varumirken No 5 och CHANEL No 5. D4 de aktuella varumérkena bestir av NO
och en siffra 4r det uppenbart att det 4r denna kombination som konsumenten minns.

Invéndaren har for att 4skadliggora de investeringar som Chanel gjort avseende
marknadsforingen av varumirket No 5 i tidningarna i ELLE, Damernas Virld, Cosmo och
Manadsjournalen under oktober och november 2001 till PRV skickat in en mediaplan.
Invéndaren har vidare uppvisat siffror av vilka framgér att forséljningen av varor under
varumirket No 5 i Sverige under &ren 1998 till 2005 uppgick till féljande summor: 1998;
49 044 €, 1999; 25 445 €,2000; 91 574 €, 2001; 61 874 €, 2002; 70 415 €, 2003; 53 890 €,
2004; 48 726 € samt fram till september 2005; 71 071 €.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invédndningen men vitsordat att
registrering 51092 r att anse som vil ansedd i Sverige. Innehavaren har vidare 1 allt
visentligt anfort att denne inte kan finna att Chanel genom Chanel No 5 och No 5 skall
atnjuta skydd avseende 6vriga sifferkombinationer. Innehavaren kan inte se att NO 1 med
hartill figurativ del r f5rvaxlingsbar med vare sig No 5 eller Chanel No 5, detta med
hanvisning till att skillnaderna bl a bestar i sivél firmanamn, figurativ del som skillnad i
numerisk del.

SKAL

2 § varumirkeslagen stadgar bl a att det #ven utan registrering forvirvas ensamritt till ett
varumdrke, d& market har blivit inarbetat. Genom inarbetning forvérvas ensamritt ocksa till
andra sirskilda varuk#nnetecken som anviinds i en néringsverksamhet. Ett kdnnetecken
anses inarbetat, om det hir i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar
sig #r kint som beteckning for de varor som tillhandahills under kénnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mirket &r frvixlingsbart med négon annans varumérke som #r registrerat
efter en tidigare ansokan eller med négon annans varukénnetecken som 4r inarbetat da
anstkan om registrering gors.

Av 14 § forsta stycket 8 punkten varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om detta &r forvixlingsbart med en internationell varumérkesregistrering som
giller i Sverige.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Fragan huruvida det
foreligger risk for forvaxling mellan tva varumérken skall emellertid avgdras efter en
helhetsbedomning i vilken alla omsténdigheter i det enskilda fallet skall beaktas.

Vidare enligt 6 § andra stycket samma lag kan forvixlingsbarhet édven beropas till formén
for ett kinnetecken som 4r vil ansett hir i landet, om anvindningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otillbsrlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda
kiinnetecknets sarskiljningsformaga eller anseende.
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Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvaxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
férsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsméssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumiirkena skall beaktas. Man har &ven att ta hiinsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimfora tva
motstdende mirken, varfor det vid férviixlingsbedémningen skall bortses frdn ovisentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jimforelse. Beaktas
skall hirvid att omsittningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det skall vid forvixlingsbedémningen fistas avseende vid graden av ursprunglig
sirskiljningsformaga hos de respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande
egenskaper hos ett marke skall utgora en faktor som okar risken for forvixling mellan
mirkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper 4ven éterfinns hos det andra
kinnetecknet. Vidare skall samtliga 6vriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas,
varvid graden av kiinnedom pa marknaden om de aktuella mérkena och en hos kinnetecknen
didrigenom forvirvad sarskiljningsformaga spelar en central roll.

PRV gér foljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att de motstdende registreringarna omfattar varor av samma
slag i klass 3.

D4 varuslagslikhet har konstaterats mellan de motstiende varumérkena blir det avgdrande
for den fortsatta forviixlingsbedémningen, huruvida dessa till sitt utseende kan anses likna
varandra sa till den grad att det féreligger en forvixlingsrisk dem emellan.

Vad giller mirkeslikheten kan det konstateras att de aktuella mérkena besitter ett gemensamt
mirkeselement i form av tvabokstavskombinationen NO som #r en fSrkortning for det
latinska ordet numero som pi engelska betyder number (se Meriam-Webster Online
Dictionary, tkomst 070712). Ytterligare en likhet mellan k&nnetecknen &r att denna
forkortning foljs av en siffra. Fransett dessa likheter skiljer sig mérkena emellertid at.
Invindarens mirke nr 51092 skiljer sig fran innehavarens mirke NO 1 genom att
tvabokstavskombinationen foljs av, dels en helt annan siffra, dels av namnet CHANEL och
stadsnamnet Paris. Helheten som de bida miirkena ger en betraktare blir sdledes fullsténdigt
olika. Hartill kommer att innehavarens mérke har en figurativ utformning som helt skiljer sig
fran invindarens mirke. Inviindarens internationella varumérke med registreringsnurnmer
313314 bestar bara av bokstavskombinationen NO och siffran 5. Eftersom mirket endast
bestar av ett fatal tecken sa blir skillnaderna mellan mirkena tydliga, inte minst d& det ror sig
om en helt annan siffra i innehavarens varumirke samt att detta mirke har en annorlunda
utformning. Hartill kommer &ven att innehavarens varumirke, till skillnad frdn invéndarens
varumirken, bestar av en ord- och sifferkombination som utdver varandes bara en bokstavs-
och sifferkombination dven har en semantisk betydelse eftersom NO 1 eller number one
fdven kan Gversittas till etta, i synnerhet pa topplista, this week's number one och dven till
bést, toppen i uttryck som you're number one” (Wordfinder Online, Norstedts engelska-
svenska stora ordbok, atkomst 070712). Innehavarens varumirke skiljer sig siledes frin
innehavarens varumirken bade till sitt utseende och sin betydelse. Risken for att
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konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena &r
dérfor mycket ringa. Aven fonetiskt skiljer sig de motstdende mérkena tillréckligt 4t for att
inte vara frviixlingsbara enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen. PRV dvergdr dérfor till
att avgdra huruvida invéindarens mérken 4r att anse sisom vil ansedda och séledes atnjuter
skydd enligt 6 § andra stycket, enligt ovan.

[ Nationalencyklopedin kan man utlésa att parfymen Chanel No 5 var den frsta doften frin
den parisiska modeskaparen Gabrielle "Coco™ Chanel, och att parfymen lanserades sa tidigt
som i maj 1921 och i Wikipedia kan man l4sa att Chanel No 5 &r en av de mest vilkdnda
parfymerna i virlden (dtkomst 070712). Det rider dirmed ingen tvekan om att CHANEL No
5 ar ett mycket kint kinnetecken for parfymer.

Invindaren har inte presterat ndgot material till styrkande av att varumérket CHANEL No 5
ar vil ansett. PRV finner emellertid att varumirket ifriga méste anses som notoriskt ként
bland omsittningskretsen, inte minst p g a att varumérket har anvints for parfymer sedan
1920-talet. Det foreligger i dvrigt inte frdn PRV:s sida ndgot skél att sérskilt ifrdgasitta den
pastatt hoga graden av knnedom, bl a med anledning av den stddfakta som stér att finna pd
Internet, samt omstiindigheten att innehavaren vitsordat att CHANEL No 3 4r att anse som
vil ansett i Sverige. PRV finner séledes att det fair anses klarlagt att mérket CHANEL No 5
forutom att detta utgdr ett inarbetat varumirke enligt 2 § varumérkeslagen dessutom ér att
betrakta som ett vil ansett kinnetecken, i den mening som &syftas i 6 § andra stycket samma
tag. Till foljd av de ovan presenterade skillnaderna mellan mérkena foreligger enligt PRV
emellertid inte nigon risk for att omséttningskretsen vilseleds rérande det kommersiella
ursprunget hos produkterna. Inte heller kan det sdgas ligga néra till hands att allménheten
kan fi uppfattningen att nigot annat direkt eller indirekt samband féreligger mellan de béda
varumirkena. Det forefaller heller inte troligt att innehavaren genom anvindningen av sitt
varumirke skulle dra en otillbérlig fordel av det vil ansedda mirkets sérskiljningsférméga
och anseende. Innehavarens mérke ir dérmed inte heller forvixlingsbart med invédndarens
mirke CHANEL No 5 enligt 6 § 2 stycket varumérkeslagen.

Vad géller invindarens mérke No 5 si kan det av det frin invindarens sida presenterade
underlaget samt vad som framkommit i Nationalencyklopedin dras slutsatsen att invéindarens
varumérke No 5 genom sin ldngvariga och omfattande anvindning besitter ett betydande
goodwillvirde. Lydelsen No 5 anvinds emellertid oftast inte ensamt for sig och i t ex
lexikonsammanhang endast tillsammans med namnet CHANEL vilket gor det svdrare att
utréna huruvida No 5 ensamt for sig utgér ett vil ansett kiinnetecken. Av det material som
ingivits till PRV och frn vad som i Gvrigt framkommit genom sékningar pa Internet har
sAlunda ej formatts pavisas att mérket dr vl ansett i varumérkeslagens mening. Mérket kan
dirmed inte tillgodogéra sig ett utdkat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen.

Vid en samlad bedémning befinnes siledes — mot bakgrund av det ovan sagda —
innehavarens varumirke inte vara forvéxlingsbart med invéndarens dberopade varumérken.
Invandningen utgdr ddrmed heller inget hinder mot registreringens fortsatta bestand, och
avslds hdrmed.
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Beslutatden 5 § jyL 2007

J% Ay AL \ STy Crmn A
Susanne Jansson’

4

Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som §verklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader frdn
beslutets dag.




