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INVANDARE

Specsavers BV
Groest 54

1211 EC, Hilversum
Nederldnderna

OMBUD 0 ot
Baker & McKenZie Advokatbyrd Kommanditbolag Och f”ﬂfmmﬂ
Box 5719 205g ., |
114 87 Stockholm /4 7
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Synsam Service Aktiebolag
Box 30153
104 25 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Konsultbyrdn for Marknadsriitt AR
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstdende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumiérket EASYVIEW med registreringsnummer 394171, for
glasdgon; glasdgonglas; solglasbgon; glasdgonbégar; glasdgonfattningar; kontaktlinser, i
klass 9 samt optikertjinster, 1 klass 44.

Invandaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anfor som grund hirfor att
mérket dr forviixlingsbart med invéndarens gemenskapsvaruméarke EASYVISION

med registreringsnummer 2856334, for dentala preparat, substanser och material; dentala
material £or fyllning av ténder; avtrycksmassor, tickmaterial och etsningsmaterial for
tandlédkarindamdl; dentala gipssammansittningar; avtrycksmassor for odontologiska
dndamal; borttagbara dentala implantat, dentallack, -plaster och -polymerer; dentala material
for anvéindning vid framstéllning av bryggor och kronor; dentala reparations- och
aterstillningsmaterial; dentala titningsmedel, hartser och fyllnadsmedel; dentala fernissor
och vaxer; dentala bindemedel, tandcement och limmaterial; tandslipningspreparat; dentalt
amalgam och dentala legeringar; odontologiska bedévningsmedel; grundningspreparat for
ténder; dentala preparat for visning av plack; dentala preparat for lindring av tandvirk;
medicinska dentala skoljmedel, munvatten och munsprejer; medicinskt tuggummi for dental
hélsa; 6gondroppar och dgonlotioner f5r medicinska dndamal; dgonfuktningsmedel och
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ogonsalvor for medicinska dndamal; dgonlappar; 6gonbad; preparat for rengéring av
kontaktlinser samt kontaktlinslésningar, drondroppar; hilsovardsprodukter och
hilsolivsmedelstillskott; farmaceutiska krimer, 1dkemedel, preparat, substanser och tabletter;
mat fOr spidbarn och sjuka, i klass 5, programvara avseende glaségonbégar och -linser
tillhandahéllna via Internet; optiska apparater och instrument; glasdgon, solglasdgon; linser;
glasogonfodral, -kedjor, -bagar, -héllare och -fattningar; glaségon for optiska dndamaél eller
anpassade for skydd av 6gon; glasdgon; glasdgonskydd och glastgonsnoddar for
fasthdllning av glasdgon; glastgonfodral och -bdgar; okularlinser och instrument som
innehéller okularlinser; monoklar; pincenéer; dgonskéirmar och glasdgonartiklar;
dgonmusslor; skyddsglaségon for sportanvindning; 6gonskydd; skydds- och
sdkerhetsglasogon; dgonrefraktometrar; forstoringsglas; blindnings- och ljusfilter; fodral,
kedjor, snoddar, bagar, héllare och fattningar for glasdgon; kontaktlinser; behéllare och
todral for kontaktlinser; tandskydd; delar och komponenter till alla ndimnda varor, i klass 9,
sammanforande, till nytta for andra, av olika varor, vilket gor det mojligt for kunder att
bekvimt kunna se och kdpa dessa varor i en detaljistoptikerbutik eller frin en webbplats pd
Internet som &r spectaliserad pd forsdljning av glasdgon och linser; affirsiedning och
utveckling; foretagsradgivning och -administration; affirsplanering; foretagsdrift, annons-
och reklamverksamhet, promotion och marknadsforing; ink&p av varor for andras rikning;
professionell administration och rekrytering; redovisning och revision, alla nimnda tjanster
1or optiker, tandldkare och andra yrkesverksamma inom hilsovarden; foretagsradgivning
rorande franchising; rAdgivning avseende foretagsledning och -organisation av franchise-
och joint venture-operationer och tilthandahéllande av informations- och rddgivningstjénster,
alla rérande nimnda tjénster, 1 klass 35 samt information avseende glaségonbdgar och -linser
tillhandahallna via direktanslutning till en databas eller Internet; optikertjénster; oftalmiska
och optometriska tjénster; 6gonvardstjinster; eftervardstjénster avseende tilthandahallandet
av optiska, dentala, farmaceutiska och medicinska produkter samt horapparatprodukter;
tjdnster avseende linsmontering och syntest; horseltest; tandlikartjinster;
tandldkarverksamhet och dentala laboratorietjinster, hidlsovardstjanster och hilsokliniker;
tjdnster inom omradet for medicinska kliniker och medicinska laboratorier; rédgivning
avseende apoteksvaror samt apoteksradgivningstjinster; professionella radgivnings- och
radgivningstjédnster, alla med avseende pd nimnda tjinster, i klass 44.

Invindaren anfor dven att dennes mérke genom anvindning forvéirvat ett starkare skydd.

Till stdd for invindningen anfor invindaren i huvudsak f8ljande. Bade innehavarens och
invindarens mérke omfattar bl.a. glasdgon, glasdgonglas, solglasogon, glasdgonbagar,
glasdgonfattningar, kontaktlinser och optikertjénser i klasserna 9 och 44, siledes foreligger
varu- och tjnsteslagslikhet. Betrdffande mérkeslikheten bestér de motstende mirkena av
identiska prefix nimligen EASY—, foljt av tvd mycket lika suffix nimligen -VIEW
respektive ~VISION. Vidare dr varumérkena konceptuellt identiska vilket imnebir att
respektive marke i stor utstrickning ger den relevanta omséttningskretsen liknande eller
identiska associationer. Den konceptuella likheten eller identiteten gor att det dr #n viktigare
att beakta principen om den bleknande minnesbiiden, d& ett mérkes associationsskapande
hénger kvar langre hos en konsumnent 4n vad den visuella eller fonetiska "bilden” av ett
varumérke gér. Vid en helhetsbeddmning maste siledes mérkena anses vara forvixlingsbara.

Inviindaren anfor vidare att varumérket EASYVISION har anvénts konsekvent och i stor
omfattning pa den svenska marknaden. Forsiljning av produkter av mérket EASYVISION
har uppgétt till ndrmare 27 miljoner kronor. Mérket ska dérmed tillerk&nnas en starkare grad
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av sérskiljningsformdiga pa grund av langvarig inarbetning. Till stdd {or sitt pastiende har
invindaren inkommit med visst reklammaterial.

Innehavaren av varumérket, som beretts tilifélle att yttra sig, har inte bemétt invéndningen.

SKAL
Enligt 2 § varumérkeslagen anses ett kdnnetecken vara inarbetat om det hiir 1 landet inom en

betydande del av den krets till vilken det riktar sig dr kidnt som beteckning for de varor som
tillhandahills under kdnnetecknet.

Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen inte registreras om
mérket &r forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och &r
registrerad efter en tidigare ansdkan.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse 1 samimanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjanster som miérkena avser. Avgdrande vid besvarande om
forviaxlingsbarhet foreligger blir, 1 de fall varu- tjinsieslagslikheten kan konstateras, 1 vilken
min kinnetecknen kan bedémas likna varandra. Bedémningen av denna fréga ska grundas
pé mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska &ven tas till om orden i de aktuella
mirkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehall, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena
ska beaktas.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, 1 de fall varu-
/tidnsteslagslikhet kan konstateras, 1 vilken méan kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denmna friga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och da i
forsta hand pé& mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumaérkena ska beaktas. Man har dven att ta hinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tvé motstdende
miérken, varfor det vid férvixlingsbeddmningen ska bortses fran ovisentliga detaljskillnader,
vilka 1 och for sig kan vara 18tta att notera vid en direkt jimforelse. Vid en sddan bedomning
ska dven beakias att omséittningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer
att blekna med tiden.

Det ska dven fistas avseende vid graden av sérskiljningsforméga hos de respektive mérkena,
varvid en stOrre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mirke ska utgbra en faktor som
Okar forvixlingsrisken i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven aterfinns
hos det andra mérket.

Enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan forvixlingsbarhet d&ven aberopas till forman
for ett kiinnetecken som #r val ansett hir i landet, om anvéndningen av ett liknande
kénnetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vél ansedda
kénnetecknets sérskiljningsforméaga eller anseende. En otillbérlig fordel anses foreligga sé&
snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill. Vid
faststdllande av vad som utgor ett vil ansett mérke i varumérkeslagens mening &r graden av
kénnedom om mérket hos s&vil allménhet som omséttningskrets av stor vikt och i praktiken
ofta den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.
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PRV gor foliande bedomning

Invindaren har hivdat att dennes mérken genom anvindning erhéllit ett utdkat skydd.
Utredningen i drendet styrker inte att mérket EASYVISION inom en betydande del av den
krets till vilken det riktar sig dr kint som beteckning {or de varor som tillhandahéalls under
market. Utredningen styrker inte heller att mérket 4r vil ansett i den mening som avses 16 §
andra stycket varumirkeslagen. Miérkena kommer séledes att beddmas sdsom de har
registrerats.

Vad giller varu- och tjinsteslagslikheten kan konstateras att det mellan de motstdende
registreringarna rader varu- och tjinsteslagslikhet i klass 9 och 44 d bida mirkena omfattar
varor och tjéinster inom optikbranschen.

Betriffande mérkeslikheten foreligger vissa likheter mellan mérkena dé de bdda inleds av
prefixet EASY— och att suffixet borjar med VI-. Bada mérkena kan &versittas med enkel syn
och har dérfor samma begreppsmissiga betydelse. Denna betydelse far dock 1 samband med
varor och tjdnster inom optikerbranschen anses inneha en svag sarskiljningsférméga och
dirmed ett begriinsat skyddsomfang. Mérkenas dndelse skiljer sig 4t genom att invéndarens
mirke avslutas med ~VISION och innehavarens mérke avslutas med —VIEW. Detta medfor
att mérkena som helhet fir en fonetisk och visuell skillnad. Sammantaget finner PRV att
mirkeslikhet inte foreligger.

Vid dessa forhallanden finner PRV, vid en helhetsbeddmning, att innehavarens méirke foreter
tillrackligt stora skillnader gentemot det av invéndaren dberopade mérket att det inte
foreligger nigon risk att de kommer att forvéxlas med varandra. Foljaktligen utgor
inviindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska dirfor avslés.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn, I skrivelsen ska anges det beslut som Gverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé ménader fran beslutets
dag.




