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INVANDARE
Rudolph International, Inc o
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USA 2007 -08- 2 3

OMBUD

Groth & Co 1 Malmo HB
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200 11 Malmg

INNEHAVARE

IMS COSMETICS MARKETING An Israeli partnership
4B Freud Street, Ahuza

Haifa 43753

[srael

OMBUD

Bjerkéns Patentbyrd KB
Box 1274

801 37 Gavle

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med

stod av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket SOFT TOUCH, i figur atergivet nedan, med
registeringsnummer 369170, registrerat for eyeliner, lippkonturpenna, dgonskugga,
puderborste, skonhetssvamp, lappstift, mascara, nagellack, lippglans, tickande krdm, rouge,
underlagskrim, 6gonfransborste, dgonfranskam, Aterfuktande servetter, fuktighetsbevarande
kram for ansiktet, gonkram, exfolieringskrém, hudkrém, kroppsrengdringskrim,
kroppsgelé, ansiktsmask, ansiktstoner, make-up-borttagningsmedel, schampo, deodoranter
samt handkrimer, 1 klass 3.

Innehavarens registrering.
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[nviindaren yrkar att innehavarens registrering upphivs och gor gillande att mérket &r
forvaxlingsbart med invindarens inarbetade varumirke SOFT TOUCH, inarbetat for
:dentiska varor samt, som det far forstas, att innehavarens marke har registrerats i ond tro.
Till stéd harfor anfor invindaren i allt visentligt fljande. Invandaren har i Sverige alltsedan
ir 1991 anvint och upparbetat en ensamritt till kéinnetecknet SOFT TOUCH. Innehavaren
kinde till invindarens mérke vid ansokningstilifillet som var 5-6 4r efter att invéndaren
pabdrjade det omfattande och kontinuerliga varumérkesbruket i Sverige. Invéndaren och
innehavaren #r bigge aktiva inom samma begrdnsade bransch och innehavaren, som precis
som invindaren linge varit aktiva utomlands, har ként till det omfattande bruk av SOFT
TOUCH som invindaren &beropar under hela 1980- och 1990 talet for precis den typ av
varor som innehavaren ar 1996 ansokte svensk registrering for. Invéndaren har hérvid
bifogat registerutdrag frén invéndarens varumérkesportfdlj, inklusive utdrag fran det tyska
och det amerikanska patentverkets register av vilka det senare utvisar att datum for forsta
anvindningen av invéindarens mérke var &r 1979, samt utdrag frin OHIM's register som
visar att invandaren ansokte om CTM-registrering av varumérket SOFT TOUCH for varor
kiasserna 3 och 8 &r 1999. Denna ansokan har sedermera lett till registrering och har
registreringsnummer 1283019, Vidare har invindaren bifogat utdrag frin det amerikanska
patentverkets hemsida dér det finns angivande att startdatum for anvéndningen av
varumirket SOFT TOUCH var &r 1979 samt en prislista for aterforsal] ande gillande SOFT
TOUCH-produkter. Invédndaren har slutligen bifogat ordersedlar och fakturor avseende
SOFT TOUCH-produkter.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invindningen och anfdr i huvudsak
foljande. Det papekas att endast anvindning av varumérket hér i riket dr relevant i
sammanhanget samt att sédan anvindning skall ha skett fore den 13 maj 1996. Huvuddelen
av det material som invandaren givit in avser inte anvindning av varuméarket SOFT TOUCH
i Sverige fore ndmnda datum. Det avser istallet anvindning utanfsr Sverige, anvindning utan
indikerande av varumarket eller anvéndning efter ifrigavarande datum. Nagon inarbetning
av varumirket har siledes inte kunnat pavisas.

SKAL
Enligt 2 § forsta stycket varumirkeslagen forvirvas ensamuitt till ett varumirke, dd mérket
har blivit inarbetat.

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mirket ar forvéxlingsbart med ett namn eller en firma som nagon annan
anvinder i en niringsverksamhet, med nigon annans varumarke som 4r registrerat efter
tidigare anstkan eller med nagon annans varukinnetecken som #r inarbetat da ansdkan om
registrering gors.

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

Fragan om forvaxiingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av fragan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kannetecken
kan beddmas likna varandra. Beddmningen av denna fraga skall grundas pa mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall éven tas till om orden i de aktuella mirkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehdll, varvid risken for att
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konsumenterna genom association uppfattar att det réder ett samband mellan varumérkena
skall beaktas.

Av 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen framgdr att registreringshinder foreligger
om mirket &r forvaxlingsbart med ett varukinnetecken som vid tiden for anstkan anvénds av
nagon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och stkanden inte anvint sitt mérke
innan det andra kinnetecknet togs i bruk.

PRV gor foljande bedomning.

Inledningsvis konstateras att det av invéndaren motanfdrda gemenskapsvarumérket SOFT
TOUCH har ansokningsdatum 1999-08-19 medan innehavarens mérke har anstkningsdatum
1996-05-13. Inenhavarens mérke har saledes prioritet gentemot inviandarens mérke och
invindarens registrering kan darfor inte ligga till grund for en havning av innchavarens
mirke. Nagon forvixlingsbeddmning i den delen skall dérfor inte goras. Fragan blir darfor
om invindaren har en tidigare inarbetad rétt till varumérket SOFT TOUCH.

Av vad som framkommit i drendet &r det inte visat att invéndaren, vid tiden for innehavarens
ansdkan, anvint sitt kannetecken i sddan tid och omfattning att det gjorts kint i en betydande
del av den omsittningskrets som dven omfattas av innehavarens mirke. Den omsténdigheten
att invindarens mirke fanns registrerat i Tyskland och USA vid tiden for ansékan samt att de
ingivna utdragen visar att mirket, Atminstone i USA, anvénts sedan 1979 foranleder ingen
annan beddmning av drendet da det de facto &r anvindningen i Sverige som har betydelse i
sammanhanget.

Invindaren har heller inte ingivit ndgot material som visar att innehavaren skulle ha ldmnat
in sin ansékan i ond tro varfor det ej heller foreligger ndgot hinder mot registrering i enlighet
med 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen.

Féljaktligen utgér invéandningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta bestand.
Invindningen skall ddrfor avslas.

Beslutat den 2 3 AUG 2007

L \ﬂ(f—-‘---“—'.k‘ (\ At C_,L)-w‘k.__,_aﬁ

Susanne Jansson )}

Nina Gudmarsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Sverklaga beslutet skall géra 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 dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva méanader fran
beslutets dag.




