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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varuméirkesregistreringen nr 357924 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumérket INDIAN SPRINGS i figur, med reg. nr 357924, atergivet
nedan, som #r registrerat for fordon och farkoster, fortskaffningsmedel for transport till
lands, 1 luften eller pé vatten i klass 12 och spel och leksaker; gymnastik och sportartiklar i
klass 28.

INDIAN SPRINGS

Innehavarens varumérke med reg. nr 357924,

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphavas. Som grund f6r sitt yrkande
anfor invindaren atf innehavarens varumérke & forvixlingsbart med gemenskapsvarumirket
INDIAN 1 figur, med reg. nr 287904, Atergivet nedan, som dr registrerat for industriella oijor
och fetter; smorjmedel och -dmnen; dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel;
brénslen (inklustve bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar i klass 4, fordon
och farkoster; fortskaffningsmedel for transport till lands, 1 luften eller pa vatten 1 klass 12,
6l; mineral- och kolsyrat vatiten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -
juicer; safter och andra koncentrat for framstélining av drycker 1 klass 32, alkoholhaltiga
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drycker (ej 61) i klass 33, tobak; artiklar for rkare; téndstickor 1 klass 34 och utskéinkning av
mat och dryck; upplatande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skénhetsvard;
veterindra och lantbrukstjénster; juridiska tjdnster; vetenskaplig och industriell forskning;
datorprogrammering i klass 42.

Det motanférda gemenskapsvarumarket med reg. nr 28§7904.

Som ytterligare grund f6r invindningen anfor invindaren att innehavarens varumirke &r
forvixlingsbart med innehavarens gemenskapsvarumérkesansokan INDIAN SPIRIT, med
ansOkningsnummer 2515351, som omfattar fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for
transport till lands, i luften eller pa vatten; mopeder i klass 12, klider, fotbekliidnader,
huvudbonader; kldder, namligen jackor, skjortor, kjolar, handskar, véstar, dverdragsbyxor,
vantar, scarves, kdngor, skor, mossor, hattar, triningsbyxor, tréningsiréjor, T-trbjor,
sovkléder, soltoppar, snusnésdukar, regnstill, sockor, hingslen, slipsar, jeans, underklider,
rockar, tréjor, bilten, dekorativa skosnéren, snusniisdukar av ldder, stovelkappor,
Overdragskldder, jeans, handskar, halskydd, slipsar, nattlinnen, nattskjortor, byxor,
bottensyllar, d&rmldsa tréjor, sportskor, kéngor, vistar, armband och barklider, nimligen
skjortor, T-trbjor, traningstrjor, och jackor i klass 25 och spel och leksaker; gymnastik- och
sportartiklar, ej ingdende 1 andra klasser; julgransprydnader; leksaker, niimligen
motorcykelmodeller, miniatyrmodellkopior av motoreyklar, elektriskt mandvrerade
leksaksmotorcyklar, leksaksbanker, stoppade leksaksdjur och modelltig i klass 28.

Till utveckling av talan anfSr invandaren i huvudsak foljande. Anstkan avseende de
motanférda gemenskapsvarumérkena lamnades in den 11 juli 1996 och 18 december 2001.
Innehavarens varumérkesanstkan lamnades in den 21 maj 2002, Det motanfsrda
varumirkena har sdledes tidigare rittsgrund. Det motanforda gemenskapsvarumirkena har
registrerats for identiska varor i klass 12 och 28. Eftersom varufdrteckningarna éverlappar
varandra helt foreligger varuslagslikhet. Gemensamt for varumirkena INDIAN SPRINGS
och INDIAN SPIRIT &r det identiska ordet INDIAN. INDIAN MOTORCYCLE #r ett
mycket kint motorcykelmirke. Aven om det idag inte siljs nya sadana motorcyklar i Sverige
ar troligen de flesta medvetna om existensen av detta mérke. Vid beddmningen av
maérkeslikheten bor man saledes féista extra vikt vid ordet INDIAN. Vidare &r orden
SPRINGS och SPIRIT klart narbeslédktade fonetiskt och utseendemissigt. Orden har samma
konsonantfoljd inledningsvis och inneh&ller ingen annan vokal 4n 1, vilket klart bidrar till
likheten mellan orden. Mérkeslikhet fir siledes anses finnas mellan dessa mérken, Den klart
mest framtridande delen av det motanforda gemenskapsvarumérket INDIAN i figur &r ordet
INDIAN. Eftersom innehavarens varumérke innefattar detta ord foreligger mérkeslikhet
dven betrdffande dessa miérken. Vid &r en helhetsbedémning 4r mérkena att anse som
forvaxlingsbara.

Innehavaren av varumérket bestrider yrkandet och anfér i huvudsak féljande. Aven om de
jim{orda varumiérkena avser varor 1 klass 12 krivs att de motstiende varumiirkena i &vrigt 4r
lika varandra for att vara forvixlingsbara. Det motanforda varumirket och innehavarens
varumérke ér visuellt helt olika. Visserligen ingar ordet INDIAN i sin helhet i innehavarens
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varumérke, men detta innebér inte att varumérken per automatik &r forvixlingsbara. Visuellt
bestér det motanférda varumirket endast av ett ord medan innehavarens varuméirke bestar av
tvd ord. Det andra ordet i innehavarens varumérke gor att mérkets forsta ord far en helt
annan innebord dn invindarens mérkesord. Vidare innehéller innehavarens varumérke hela
sju fier bokstdver dn det motanférda varumarket. Det motanforda varumérket &r starkt
figurativt eftersom det innehéller bilden av en stiliserad indian. Fonetisk bestir ordet indian
av tre stavelser, innehavarens varumérke innehéller fyra stavelser. Associationsmissigt 4r de
jémforda varumérkena helt olika. Invéindarens varumérke kan pd engelska betyda bade
indian och indier. Som mérket &r utformat frs emellertid tankarna direkt till betydelsen
indian. Innehavarens varumaérke betyder fritt Gversatt indianska eller indiska kélior. Ordet
indian blir hirmed endast ett bestdmningsord till ordet SPRINGS varigenom dess innebord
och betydelse fordndras. Innchavarens varumérke uppfattas dven som ett ortsnamn. Staden
Indian Springs ligger i Nevada, USA. Att ldgga till ordet springs till ett framférvarande ord
ir ett vanligt forekommande siitt att skapa ortsnamn pé och har sitt ursprung i en stads
uppbyggnad kring den livsnddvindiga vattenkéllan. I forevarande drende skiljer sig
varumérket INDIAN SPRINGS frén varumirke INDIAN genom sévil sitt utseende som sitt
uttal och association. De jim{orda méirkena ger siledes en betraktare helt olika
helhetsintryck varfor de inte kan vara forvixlingsbara,

SKAL
Av 14 § forsta stycket punkten 9 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far

registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
négon annan och 4r registrerat efter en tidigare anskan.

Enligt huvudregeln i 6 § fOrsta stycket samma lag ska kéinnetecken anses forviixlingsbara
endast om de avser varor och/eller tjinster av samma eller liknande slag.

Frigan om forvixlingsbarhet avgdrs vid en helhetsbeddmning dir alla omsténdigheter av
betydelse 1 sammanhanget beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten avseende de
varor som mérkena avser. Avgbrande vid svaret pa frigan om forviixlingsbarhet &r, 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kannetecknen liknar varandra. Bedémningen
av denna friga grundas p& mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn tas dven till om
orden 1 de aktuella mirkena har ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehéll,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband
mellan varumérkena beaktas. Aven ett mérkes sarskiljningsformaga beaktas vid
bedémningen av forvixlingsbarhet.

PRV:s bedémning

Inledningsvis konstaterar PRV att det av invéndaren 8beropade gemenskapsvarumérket
INDIAN SPIRIT, med reg. nr 2515351, har iterkallats.

Innehavarens varumirke och det motanférda gemenskapsvarumirket INDIAN i figur, med
reg. nr 287904, har registrerats for identiska varor i klass 12. Varuslagslikhet foreligger
darfor.

Betriffande mirkeslikheten gér PRV foljande bedémning. Det foreligger likhet mellan de
motstiende mirkena eftersom det sérskiljande ordet INDIAN framtrider pa ett markant sétt i
bade innehavarens mirke och invindarens mérke. Darutdver rader det en associationsmiissig
likhet d& det engelska ordet INDIAN kan betyda indian, indiansk, indier eller indisk. I
invéndarens mirke associeras ordet INDIAN med indian eller indiansk, eftersom det ingér
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en avhildning av en indian iférd huvudbonad, och ordet INDIAN tillsammans med ordet
SPRINGS i innehavarens mérke associeras nirmast med indiansk. Att det finns en ort 1 USA
med namnet Indian Springs foranleder inte nigon annan bedémning. PRV finner vid en
helhetsbedémning att de motstdende varumérkena dr forvaxlingsbara.

Foljaktligen utgdr grunderna for invindningen hinder for att lata registreringen bestd.
Registreringen ska darfér upphévas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS -

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den &ndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva minader frin
beslutets dag.
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