PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Inviindningséirende nr 2006/0197/0001

Registrering nr 383284
INVANDARE
42 Below Limited
Level 1, 646 Great South Road

Ellerslie, Auckland
Nya Zeeland

OMBUD istrerimsverkel
Groth & Co Kommanditbolag Fyp. Patert- och ranistrenna

Box 6107 k- 19
102 32 Stockholm 2008 -0k 2

INNEHAVARE

Qenoforos Aktiebolag
Kungsholms strand 135 B, 9 tr
112 48 Stockholm

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphdver varumérkesregistreringen nr 383284 med
stdd av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644), hirefter VmL.

ARENDET
Inviindningen avser varumirket 37° BELOW med reg.nr 383284, avseende vin, i klass 33.

Invéindaren yrkar att registreringen skall upphévas och har som grund for detta &beropat
forviixlingsbarhet med sitt tidigare registrerade gemenskapsvarumérke 42BELOW med
reg.nr 003667581, registrerat for alkoholhaltiga drycker; destillerad sprit inklusive vodka, i
klass 33. Inviindaren anfor vidare bland annat fljande. De motstéende mérkena &r delvis
identiska. Utdver registreringen omfattande EU &r varumarket 42BELOW registrerat i ett 20-
tal linder. Innehavarens marke bestar av ordet BELOW jamte siffran 37. Ordelementet &r
dominerande och till stor del avgérande for det helhetsintryck mirket férmedlar.
Mtrkesordet ingér siledes i sin helhet i 42 Below Limiteds registrering. Registrering av 37°
BELOW skulle verka direkt vilseledande for allminheten genom att konsumenterna
foranleds att tro att 37° BELOW har kommersiellt ssmband med invéndaren. Det vore
saledes till forfang for invéndaren om registrering skulle tillitas. Det foreligger &ven klar
varukollision mellan de varor som innehavarens mirke avser och det skyddsomféng som
inviindarens dldre rittighet besitter.
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Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invéindningen och anf6r bland annat
foljande. Var registrering omfattar endast vin i klass 33. Inviindarens motanférda mérke
omfattar visserligen samtliga varor i klass 33 men av ordalydelsen framgar klart att mérket
anvinds for en vodka vilken for Gvrigt inte finns till forséljning hér i landet. Nagon reell
forvixlingsrisk foreligger inte redan av detta skél. Visserligen innehdller bAda mérkena det
engelska ordet BELOW men 6vriga ingdende mérkesdelar medfor att ndgon identitet inte
foreligger, inte ens delvis identitet. Vart mérke lyder ”37 grader below”, alternativt 37
degrees below”. Invindarens mérke dédremot bestér av siffran 42 skriven vertikalt till vinster
om ordet BELOW i speciellt utférande. Innehavarens mérke bestar av en klar
breddgradsangivelse vilket endast indirekt kan utldsas ur invindarens mérke. Det finns andra
existerande registreringar med ordet BELOW for aktuella produktgrupper.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 VmL fér ett varumirke inte registreras om mérket &r
frviixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansdkan. Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kdnnetecken
anses forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedémning av varuk#nneteckens forvaxlingsbarhet skall en helhetsbedémning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som kénnetecknen anvénds for &r i
stort desamma och — omviént — att det inte stills sd stora krav pa varuslagslikheten om
mirkena ér identiska, f6r att en férvixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgérande vid besvarandet av fragan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedomningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
forsta hand pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall &ven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmaissigt innehall. Man har dven att ta hédnsyn till det faktum att konsumenten ofta
saknar en reell méjlighet att samtidigt jaimf6ra tvd motstdende mérken, varfor det vid
forvixlingsbedémningen skall bortses frin ovésentliga detaljskillnader, vilka i och for sig
kan vara litta att notera vid en direkt jimforelse. Beaktas skall ocksa att omsattningskretsens
minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Vid forvixlingsbedémningen skall dven fistas avseende vid graden av ursprunglig
strskiljningsforméga hos de respektive mérkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande
egenskaper hos ett mérke skall utgdra en faktor som &kar risken for férvéxling mellan
mirkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper &ven aterfinns hos det andra
kinnetecknet. Aven graden av kiinnedom p& marknaden om de aktuella mérkena och en hos
kdnnetecknen dirigenom forvirvad sirskiljningsforméga spelar en central roll vid
beddmningen.

PRV gor foljande bedémning.

Inledningsvis far konstateras att innehavarens varumérkesregistrering 37° BELOW och det
av invindaren &beropade gemenskapsvarumirket 42BELOW omfattar varor som &r av
identiskt eller liknande slag och att det darmed rdder varuslagslikhet. Vad géller
mérkeslikhet innehdller badda de motstdende mérkena forst en siffra och sedan ordet
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BELOW. I innehavarens mérke tillkommer mellan siffran och ordet BELOW ett gradtecken,
sasom enhet f3r temperatur. Aven om innehavarens mirke nérmast kan utlisas som 37
degrees below, medan invindarens mérke utldses som 42 below, liknar mérkena varandra
avsevirt i fonetiskt avseende. Vad giller den visuella likheten &r den ocksé betydande trots
att den grafiska utformningen av 42BELOW #r ndgot speciell. Begreppsmissigt foreligger
ingen skillnad mellan mérkena. Invéindarens marke 42BELOW har, dven om det méjligen
anspelar pa breddgraden fr innehavarens site eller framstillningsort for produkterna, stark
sérskiljningsformaga for de varor som ér i friga. PRV finner dérfor vid en helhetsbeddmning
— i vilken ingar risken for att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa tva mérken
— att de motstiende mérkena dr forviixlingsbara.

Foljaktligen utgér grunderna for invéindningen hinder for att 1ata registreringen bestd.
Registreringen skall darfér upphévas.

Beslutat den 7 9 APR 2008

) S
Herman Pettersson %&LJ&@\L} Qﬁ\ \7L

Lena Frankenberg Glantz {\/ / k

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld 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 begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé ménader frin
beslutets dag.




