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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invéindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumiérkeslagen (1960:644), hirefter VmL.

ARENDET

Invindningen avser varum#rket WHIPFLASH med reg.nr 385286, registrerat den 1
december 2006 for skyddsanordningar mot olyckor f6r personligt bruk, i kiass 9 och
apparater for belysning, uppvirmning, dngalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation,
vattenforsGrjning och sanitéra dndamal, i klass 11.

Invandaren yrkar att registreringen helt eller delvis skall upph#vas och har som grund harfsr
anfort att varumirket dr f6rvixlingsbart med invindarens varumirkesregistrering WHIPS
med reg.nr 330572, registrerat {for delar av motorfordon for transport, nimligen
skyddsanordningar avsedda att motverka personskador vid kollision, i klass 12. Invéindaren
har vidare anfért bland annat féljande. Innehavarens mirke 4r registrerat for varuslag som 4r
konkurrerande eller substituerbara med varuslagen i inviindarens mirke. Det &r de
sdrskiljande elementen i varumérkena som skall jamforas, Dérfor skall i princip suffixet
FLASH tiinkas bort vid likhetsbedémningen eftersom detta ord inte kan ha ndgon
sérskiljningsformaga i forhéllande till belysning. Leden WHIP- i innehavarens mérke skall
tillmétas storre betydelse vid férvixlingsbeddmningen &n mérkets suffix.
Forvixlingsbeddmningen skall saledes goras mellan prefixet WHIP och varumérket WHIPS.
Det dr frdga om samma engelska ord, som betyder piska skrivet i singular respektive plural.
Sévil visuell, betydelsemissig som fonetisk likhet foreligger mellan mérkena. [
kompletteringsskrivelse har invindaren anfoirt som alternativ avslagsgrund att innehavarens
mirke saknar sirskiljningsf6rmaga, d4 ordkombinationen WHIPFLASH {&r en snabbt
blinkande lykta (utgdrande en bildel} inte kan anses uppna tillrécklig sdrskiljningsférméga
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for registrering. Ordet WHIP, som har betydelsen “knyck, ryck, kast” i kombination med
FLASH, som betyder blinkljus, blir rent beskrivande fér varans art.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och anfort bland annat
foljande. Invéndarens mirke WHIPS ér ett bilsite utformat for att skydda fraren genom en
hiingande konstruktion som skyddar personen vid kollision bakifrdn. WHIPS verkar nir
olyckan vil #r ett faktum till skillnad frin WHIPFLASH som skall forhindra att olyckan sker
och sdledes ¢j att fdrhindra personskador vid kollision, vilket anges i klass 12. WHIPS
logotyp skrivs endast med versater och WHIPFLASH anvénder endast ordet whip i gemener
i market. Tonvikten i mérket kommer att ligga pA —FLASH eftersom ordet WHIPFLASH ér
en produkt som genom blinkande ljus varnar bakomvarande bilister vid kraftiga
inbromsningar av det egna fordonet. Det foreligger dérfor inte ndgon forvéxlingsrisk mellan
varumérkena.

SKAL

Ett varumirke fir enligt 13 § VmL registreras endast om det har sirskiljningsformaga. Ett
mirke som utesfutande eller med endast mindre &ndring eller tilligg anger varans art,
beskaffenhet, mingd, anvandning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess
framstillande, skall inte i och for sig anses ha sdrskiljningsforméga.

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 6 VmL fir ett varumirke inte registreras bland annat om
det 4r f¥rvixlingsbart med ndgon annans varumiarke som #r registrerat efter en tidigare
ansdkan eller med ndgon annans varukénnetecken som #r inarbetat d4 ansékan om
registrering gors.

Vid bedémning av varukinneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras av
méirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pd mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjdnster som kinnetecknen anvénds for &r i
stort desamma och — omvént — att det inte stills s& stora krav pd varuslagslikheten om
miirkena dr identiska, for att forvixlingsbarhet skall foreligga.

Avgbrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir siledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bed6mningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena férmedlar och da i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rider ett samband mellan varumiirkena. Man har &ven att ta hénsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell m&jlighet att samtidigt jimfora tvd motstdende
mirken, varfor det maste tas hénsyn till att omsittningskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forviixlingsbedémningen mellan mérkena
skall ddrfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att
notera vid en direkt jamforelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsforméga hos de
respektive markena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mirke skall
utgéra en faktor som &kar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper #ven aterfinns hos det andra kénnetecknet.
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PRV gor féljande bedémning.

Ordet WHIPFLASH kan inte, i sin helhet, anses beskriva arten eller beskaffenheten hos de
varor som innehavarens registrering omfattar. Mirket fir nirmast vara att anse som
suggestivt for de varor som avses. Hinder mot registrering av innehavarens mirke rader
dérfor inte enligt 13 § VmL.

Vid friga om registreringshinder rader enligt 14 § forsta stycket, punkten 6 VinL kan
inledningsvis konstateras att de hir motstiende varumirkesregistreringarna, WHIPFLASH
respektive WHIPS, avser skydd fr liknande varor, namligen skyddsanordningar, och att
varusiagslikhet didrmed #r for handen.

Vad giller mirkeslikheten inleds bAdda mérkena av samma forstavelse, WHIP-. Ordet whip
kan &versittas till piska, spd, rapp, ryck (Norstedts engelsk-svenska ordbok via Word
Finder, version 3.0, sékning 2008-06-10). Mirkena kan dirvid i viss man anses likna
varandra visuellt, fonetiskt och begreppsmassigt. Emellertid dr ordet whiplash en kiind
bendmning pa en pisksnirtskada som innebir en stukning av nacken. Sadan erhélls ofta i
samband med trafikolycka (Nationalencyklopedin, www.ne.se, sbkning 2008-06-10). De
motstadende mirkena kan bada anses anspela pa ordet whiplash. Vid forvéxlings-
bedémningen bér dirfor beaktas att bdda de motstdende mérkena dger svag
sirskiljningsférmaga for de varor, inom branschen for personliga skyddsanordningar, som
mirkena #r registrerade for. Skyddsomfanget dr da snivare. Mirkeslikhet bedoms dérfor e
vara for handen. Vid en helhetsbedémning finner PRV att de motstidende mérkena inte &r
forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen skall
dérfor avslds.

Beslutat de 04 JUL 2008
s
Bege Vol ,f/
igﬁum /ﬁ/
Lena Frankenberg Glantﬂ\ ~N
HUR BESLUTET OVERKLAGAS j!

Den som vill dverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsriitten, men séndas 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 ménader fran
beslutets dag.




