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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invandningen med ovanstiende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket 37° BELOW, med reg. nr. 388646, i figur atergivet nedan,
registrerat den 27 april 2007 for alkoholhaltiga drycker (ej 1) 1 klass 33.

Innehavarens varumérke med reg.nr 388646
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Invindaren yrkar att registreringen ska upphévas och anfér som grund for detta att
innehavarens varumiirke dr forvixlingsbart med invéndarens gemenskapsvarumirke
42BELOW, med reg. nr. 3667581, i figur &tergivet nedan, registrerat for alkoholhaltiga
drycker; destillerad sprit inklusive vodka i klass 33.

< BELOL

[nviindarens varumirke med reg.nr 3667581

Till stéd for invindningen anfdr invindaren i huvudsak foljande. Innehavarens varumérke r
delvis identiskt med den av invindaren motanfdrda registreringen. Innehavarens varumérke
bestér av ordet BELOW jémte siffran 37. Under ordet BELOW och siffran finns i figuren en
bild av stiliserade djur. Det motanférda mérkesordet BELOW ingér i sin helhet i
innehavarens senare registrering. Ordet BELOW dominerar mérket, inte minst fonetiskt. Vid
en ink&pssituation féreligger en uppenbar férvixlingsrisk. Vidare &r innehavarens
registrering direkt vilseledande genom att konsumenterna foranleds att tro att det finns ett
kommersiellt samband mellan innehavarens mérke och innehavaren av det motanforda
miirket. I inviindarens varumirke finns inte ndgon uppgift om breddgrad och det anger inte
var produkten har sitt geografiska ursprung. Det finns inte nigot frihdllningsbehov for
uttrycket BELOW. Innehavarens mirke och det motanforda mérket &r registrerat for
identiska varor.

Innehavaren av varumirket bestrider invindningen och anfor i huvudsak foljande. Lydelsen i
respektive varumirke 42BELOW och 37° BELOW i#r en beskrivande angivelse som endast
talar om att produkten &r producerad vid en viss sydlig breddgrad. Att ge en enskild
néringsidkare ensamritt att ange att en vara producerats vid en viss breddgrad skulle ge ett
orimligt resultat och forhindra att i marknadsforing ange att varor producerats vid viss
breddgrad. Det foreligger ett frihdllningsbehov for dessa och liknande lydelser. Ordet
BELOW har i respektive mirke obefintlig inneboende sérskiljningsférmaga och anger endast
att varan producerats pa sydliga breddgrader. Mirkenas sérskiljningsférméga kommer av det
figurativa utférandet. Som helhet framstér mirkena som olika och ndgon forvaxlingsrisk
avseende kommersiellt ursprung i relevant omsittningskrets freligger inte.

SKAL
Enligt 14 § forsta stycket punkten 6 varumiérkeslagen fér ett varumirke inte registreras om
mirket dr fSrvixlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan anvénder i

néringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter tidigare ansdkan
eller med nigon annans varukinnetecken som #r inarbetat da anskan om registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen &r kiinnetecken som huvudregel endast
forvixlingsbara om de avser varor och tjanster av samma eller liknande slag.

Vid en beddmning av varukidnneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedémning géras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjanster som kidnnetecknen anvénds for &r i
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stort desamma och ~ omvint — att det inte stills s stora krav pa varuslagslikheten om
mérkena dr identiska, for att en férviixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir sdledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna frdga skall grundas pd det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmiéssigt innehall. Man har dven att beakta den potentielle konsumentens
férekommande avsaknad av reell mdjlighet att samtidigt jamf&ra tvd motstdende mérken,
varfr det méaste tas hénsyn till att omséttningskretsens minnesbild av ett varumdrke i
normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvéixlingsbeddmningen mellan mérkena
skall darfor bortses frdn ovisentliga detaljskillnader, vilka i och fér sig kan vara litta att
notera vid en direkt jimftrelse.

Det ska #dven fistas avseende vid graden av sérskiljningsforméga hos de respektive
kinnetecknen, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mirke utgdr en
faktor som okar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gor féljande beddmning.

Inledningsvis konstaterar PRV att innehavarens varumérke och det motanforda varumarket
avser identiska varor. Varuslagslikhet 4r siledes f6r handen. Vad géller mérkeslikheten kan
forst konstateras att bida de motstdende méirkena innefattar en siffra, 37 respektive 42, och
ordet BELOW. Siledes foreligger en viss visuell, fonetisk och #ven begreppsmissig likhet
mellan mirkena. Innehavarens varumérke domineras emellertid av den pregnanta figur under
lydelsen 37° BELOW — ddr BELOW ér utford med ytterst liten stil — utgérande prickar i
form av en kénguru, cirklar och en skéldpadda. Det figurativa elementet i det motanfdrda
mirket bestar enbart i att siffran 42 #r skrivet vertikalt framfor lydelsen BELOW, som &r
skrivet horisontellt i ett visst typsnitt. PRV finner vid en helhetsbedémning, att mérkena far
anses skilja sig tillrickligt &t for att €j anses som férvixlingsbara.

Féljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dirfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet ska géra det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn. T skrivelsen ska anges det beslut som ¢verklagas och den dndring i
beslutet som begrs. Skrivelsen ska ha kommit in tili verket inom tvd manader fran beslutets
dag.




