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Registrering nr 384827

INVANDARE

Basic Trademark S.A.
207, route d'Arlon
1150 Luxembourg
Luxemburg

OMBUD

Ehrner & Delmar Patentbyrd AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARE

Sanduggla OxxO AB
Box 683
601 15 Norrkdping

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstaende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket SCAPPA OCCHIALI, med registreringsnummer 384827,
registrerat for glasdgon 1 klass 9.

Invindaren har yrkat att invindningen skall upphévas och har som grund hérfor anfort att
innehavarens registrering ar forvixlingsbar med invindarens tidigare registrerade
gemenskapsvarumirke KAPPA, med registreringsnummer 3137395, registrerat for bland
annat “optical apparatus and instruments; eyewear; eye glasses, sunglasses, spectacles and
frames, goggles, parts and fittings for all the aforesaid goods; safety clothes, safety gloves,
safety caps, safety glasses; helmets, i klass 9.

Invindaren har gjort gallande att det foreligger varuslagsidentitet mellan innehavarens och
invdndarens registrering da innehavarens registrering avser skydd for glasdgon, 1 klass 9, och
inviindarens registrering avser “optiska apparater och instrument, 6gonvaror, pincencer,
solglasogon och bagar, skyddsglasogon”, i klass 9. Vidare har invéndaren anfort att det
foreligger mirkeslikhet eftersom det finns patagliga likheter vad giller stavning, uttal och
visuellt helhetsutseende vid en jamforelse mellan orden KAPPA och SCAPPA. Ordet
OCCHIALI i innehavarens mérke skall bortses fran vid en forvixlingsbedomning eftersom
det iir det italienska ordet for glastgon och ddrmed #r en generisk beteckning for de
registrerade varorna. Diaremot har invéndaren anfort att ordet KAPPA inte ar en generisk
beteckning for de sokta varorna i klass 9 utan hade endast varit det om mirket hade riktat sig
mot kiader i klass 25. Slutligen har invindaren framhéllit en tillimpning av produktregeln,

Box 530, 826 27 Sderhamn [ Besbkare: Kungsgatan 8 ]
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgiro: 5052 - 6787
prv.varumarke@ prose, Www.prv.se



PRV

PAYENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

vilken foreskriver att vid varuslagsidentitet méste en klar &tskilinad mellan mérkena
foreligga for att dessa ej skall anses forvéxlingsbara.

Innehavaren av varumirket, som beretts tillfalle att yttra sig §ver invindningen, har inte
inkommit med négot svar till PRV.

SKAL
Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om

mirket 4r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nagon annan och ar
registrerat efter en tidigare anstkan.

Avgorande vid besvarandet av fragan om forvaxlingsbarhet foreligger blir 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck miirkena férmedlar och da i
frsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. | frdga om mérken bestdende av ord
skall héinsyn tas till huruvida orden har samma eller liknande begreppsméssiga innehall.

PRV gor foljande bedommning.

Vid en jamforelse mellan innehavarens marke SCAPPA OCCHIALI och invandarens mérke
KAPPA konstaterar PRV att ordet OCCHIALI i innehavarens mirke #r det italienska ordet
for glastgon (Nordstedts svensk-italienska ordbok, &tkomst 080414), varfor det enbart anger
arten av de registrerade varorna och dérfor saknar sirskiljningsformaga. Vid en ndrmare
jamforelse mellan det dominerande ordet SCAPPA i innehavarens mirke och KAPPA 1
invindarens mirke finner PRV att det forstndamnda ordet borjar med bokstdverna SC och det
sistnamnda med bokstaven K vilket leder till skillnader i svl visuellt som fonetiskt
hinseende. Dessa skillnader, tillsammans med den omstandigheten att mérkena ger olika
association dd KAPPA p4 svenska ér en form av ytterrock medan SCAPPA inte har nagon
kind spraklig betydelse, medfor att PRV vid en helhetsbeddmning finner att det inte
foreligger ndgon risk for forvaxling trots att det foreligger varuslagsidentitet mellan de bada
mérkena. Foljaktligen utgér invindningen inte nagot hinder mot registreringens fortsatta
bestand. Invindningen skall ddrfér avslas.

Beslutat den ;77 7/ 1 & APR 2008
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS L

Den som vill dverklaga beslutet skall gira det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. | skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begrs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frén
beslutets dag.




