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Invindningsdrende nr 2007/0219/0001

Registrering nr 391973

INVANDARE

Bergman Sweden AB
Box 313

503 11 Boras Exp. Patt- och regisirenngsverket

OMBUD 2008 11 14

Awapatent Aktiebolag
Box 1066
251 10 Helsingborg

INNEHAVARE

White Silk AB
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Goteborg

BESLUT

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

ARENDET

Invindningen avser varumérket WHITE SILK i figur, itergivet nedan, med
registreringsnummer 391973 for vivnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser;
sangkléder och bordsdukar, i klass 24.
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Innehavarens mirke med registreringsnummer 391973.
Miirket utfors i gritt och biatt.

Invindaren har yrkat att innehavarens registrering skall hévas och har som grund harfor
anfort att market 4r forvixlingsbart med invindarens registrerade varumérke WHITE
COTTON i figur, atergivet nedan, med registreringsnummer 225565 for samtliga varor, |
kiass 22, 23, och 24, samt med invéndarens inarbetade kinnetecken WHITE COTTON.

Invindarens marke med registreringsnummer 225565.
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Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och anfort iallt
viisentligt foljande. Enligt uppgifter pd webbsidan www.miljoklon.se anvinds invindarens
kiinnetecken WHITE COTTON som ett varumérke for certifierad bomull frén Peru. P4 sidan
finns en hanvisning till webbsidan www.ecocotton.com, vilken leder direkt till invandarens
hemsida. P4 invindarens hemsida finns inte kdnnetecknet WHITE COTTON namnt en enda
oang, varken i skrift eller tal, varfor innehavaren vander sig emot att mérket skulle vara
inarbetat.

Innehavaren anfor vidare att WHITE COTTON anvinds som ett begrepp for ekologiskt
odlad bomull fran Peru, medan WHITE SILK anvénds som ett foretagsnamn och varumérke
for silkesvaddticken, med designad logotyp, farger och typografi. Risken for att det skall
uppsta begreppsforvirring mellan silk och cotton dr obefintligt, eftersom det 4r tva olika
typer av kiinda textilfibrer. Invéindaren sysslar med import, export och forséljning av tdcken
och kuddar som #r fyllda med silke medan innehavaren formedlar till sina exportkunder att
denne arbetar med silkeprodukter och silke har vit firg. Detta ar ett avgodrande siljargument.
Man kan inte benimna “vitt silke” pa engelska spréket pd nagot annat sdtt &n som “white
silk”. Risken for att de bada varumérkena skall forvéxlas dr obefintlig. Figurmirket WHITE
COTTON innehaller en stram, kubistisk stiliserad logotyp med tydligt bomullsfrofaste,
medan WHITE SILK utfors i en mjuk romantisk skrivstil och med for innehavaren typiska
utpraglat stiliserade fjarilsvingar/hjartan som Aterkommer i allt som produceras och
publiceras av denne.

Vad giller varuforteckningen anfor innehavaren foljande. Enligt varuforteckningen avser
bada varumirkena varor i klass 24, men pé invandarens hemsida finns enbart konfektion till
forséljning. Innehavaren déremot marknadsfor enbart baddtextil. ‘

Slutligen anfor innehavaren att denne férmedlar en vilja att hjdlpa kunden till en god sémn,
medan invindaren formedlar budskap om ekologiskt odlad bomull. Dessa &r tva helt skilda
budskap, namligen god sémn med hjalp av silke kontra bra konfektion gjord av ekologisk
bomull. P4 inviindarens hemsida presenteras bomullsplantagerna och bénderna i Peru. P
innehavarens hemsida presenteras Kina och dess méngtusenériga tradition av
silketillverkning, utan nigra som helst likheter. Det finns gott om plats pa marknaden for
bada foretagens registrerade varumérken.

SKAL

Enligt 2 § varumérkeslagen forvérvas ensamratt till ett varumirke da mirket blivit inarbetat.
Ett kinnetecken anses inarbetat om det hér 1 landet inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig 4r kint som beteckning for de varor som tillhandahalls under
kénnetecknet

Ett varumirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen inte registreras om
det #r forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter tidigare ansdkan.

Fragan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan innehavarens och invéndarens
Kkannetecken skall avgoras efter en helhetsbeddmning 1 vilken alla omstandigheter av
betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Vid en bedémning av varukinneteckens
forvaxlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras av mérkes- och varuslagslikheten, med
tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebir att kravet pd méarkeslikhet blir mindre om
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de varor/tjinster som kinnetecknen anvinds for ar i stort sett desamma och — omvint — att
det inte stalls s stora krav pa varuslagslikheten om mérkena dr identiska, for att
forvaxlingsbarhet skall vara for handen.

Aven ett mirkes sarskiljningsformaga skall beaktas vid bedomningen av forvaxlingsbarhet.
PRV gor foljande bedomning.

Inledningsvis konstateras att det rider identitet mellan de varor som innehavarens marke ar
registrerat for och de varor, i klass 24, som invéndarens mirke avser. Varuslagsidentitet
foreligger ddrmed.

Betriffande mirkeslikheten har PRV fljande att anfora. Innehavarens mérke innehaller
lydelsen WHITE SILK och det av invéndaren dberopade varumdrket innehaller lydelsen
WHITE COTTON. Det inledande ordet WHITE ir identiskt i mérkena och bada mérkena
har ett efterled som anger en viss typ av textilfibrer, D4 mérkena dr registrerade for bland
annat vivnader och textila produkter anger iydelserna i méirkena varornas art och
beskaffenhet. De respektive lydelserna har som sidana ingen sérskiljningsforméga for de
aktuetla varorna. Invandarens mirke ir dven registrerat med en disclaimer for lydelsen
WHITE COTTON. Fragan 4r dirmed om mérkena trots detta innehar en sddan likhet att de
ar forvixlingsbara med varandra.

Innehavarens mirke inleds med en hjirtformad figur i tva farger tillsammans med den
efterféljande lydelsen WHITE SILK i ett sarskilt typsnitt. Invéndarens mérke bestar av en
kubistisk stiliserad fyrkant innehallande lydelsen WHITE COTTON, samt en figur av ett
bomullsfrofiste. Det kan konstateras att de figurativa elementen i mérkena skiljer sig 4t till
en sidan grad att de visuella skillnaderna meltan markena r s pass betydande att
miirkeslikhet ej kan anses rada. Vid en samlad beddmning finner PRV att innehavarens
mirke skiljer sig fran inviindarens mérke till sddan grad att de inte &r forvaxlingsbara.

Vad giller frigan om huruvida invindarens kénnetecken WHITE COTTON dr att betrakta
som inarbetat for inviindaren konstateras att denne inte tillfort drendet ndgot material till
styrkande av detta forhallande. Det #r siledes inte visat att invéndaren har en inarbetad ritt
till kiinnetecknet WHITE COTTON, varfor PRV limnar denna grund utan avseende.

Foljaktligen utgér invindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invéndningen skall
darfor avslas.
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Beslutat derl/,?

M(‘L‘jﬂb\b R)PW"\A v

Magnus Broman



PRV | @

PATENT~- DCH REGISIRERINGSVERKET

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till

Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,
826 27 Stderhamn. [ skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den éndring |
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvA ménader fran

beslutets dag.




