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Invindningsirende nr 2008/0129/0001

Registrering nr 397678

INVANDARE
LeekSeek B.V.
Gasthuissiraat 23
6411 KD Heerlen
Nederlidnderna

OMBUD

Wistrand Advokatbyra
Box 11920

404 39 Géteborg

INNEHAVARE
Winkler & Sundberg AB
Att: Joakim Sundberg
Box 12183

402 42 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 397678 med
stéd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket LEEKSEEK, med registreringsnummer 397678, registrerat
for konserverad tryckluft for rengdring och damning, i kiass 3.

Inviéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anfér som grund hirfér att
mérket dr forviixlingsbart med invindarens tidigare registrerade gemenskapsvarumérke
LEEKSEEK, med registreringsnummer 5624986, registrerat for vetenskapliga, nautiska,
fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
instrument {61 lantméteri, besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning),
livraddning och undervisning; apparater och instrument for ledning, distribution,
omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; databehandlingsutrustning
och datorer; instrument for lantméteri; mitapparater och mitinstrument; elektriska
mitredskap; precisionsmétapparater, i klass 9, uppforande/anlidggande av bygenationer;
reparation/underhdll; installationstjéinster, i klass 37 samt vetenskapliga och teknologiska
tjanster och dértill relaterad forskning och design; industriella analyser och
forskningstjénster; design och utveckling av datahdrdvaror och mjukvaror; uthyring av
matutrustning, i klass 42. Invéindaren anfor vidare som grund for sin talan att innehavaren
registrerat sitt varumérke i ond tro.

Till utvecklande av talan anfor invindaren i huvudsak foljande. Tnnehavarens varumsrke &r
identiskt med invéndarens mothéllna mérke, Vad giller varuslagslikhet anfrs f6ljande.
Innehavarens varumérke avser konserverad tryckluft for rengéring och damning i klass 3.
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Market avser vara. Varan kommer dock att nyttjas av antingen innehavaren eller dennes
kunder. Mérket kommer silunda att foretes vid nyttjandet av varan. “Reparationstjénst”
maste i detta héinseende uppfattas som synonymt med “reng0ring och damning”. Det inryms
dérmed 1 det mothéllna mirkets registrering i klass 37. I detta avseende skall sirskilt f6ljande
noteras. Bade innehavaren och invéindaren har i huvudsak sina kunder inom industrin. Det
finns till £61jd av mérkesidentiteten och varuslagslikheten en dverhdngande risk for att
parternas gemensamima omséttningskrets forvixlar mérkena, Det skall dven framhallas att
innehavaren faktiskt anviinder mérket for sidana varor och tjéinster som invindarens
mothéllna mérke 4r registrerat for. Inviindaren har till stéd for sin talan til} drendet bifogat
utdrag frén innehavarens hemsida.

Innehavaren bestrider grunderna for invindningen och anfér i huvudsak féljande.
Innehavaren startade med ltckagestkning under dren 1999/2000. D4 detta blev en ny del av
verksamheten arbetade innehavaren med detta under varumirket LEEKSEEK och har si
gjort fram till dessa dagar. Invindaren var en tidigare kund till innehavaren mellan 2004-
2005 och hade innehavarens tillstand att anvinda namnet LEEKSEEK eftersom de Snskade
arbeta enligt innehavarens koncept. Efter &r 2006 har innehavaren enbart marknadsfort
varumdrket 1 Sverige tillsammans med innehavarens dvriga produkter och tjdnster. Att
mérket registrerats av inviindaren inom EU fore innehavarens registrering &r innehavaren
inte positiv till, dd innehavaren inarbetat mérket under 8-9 ar. Att innehavarens registrering
skulle skada invdndarens bolag finner innehavaren inte troligt. Déremot skulle det skada
innehavaren om denne inte fir anvinda sitt inarbetade varumirke och &n virre om en
konkurrerande verksambhet skulle anvinda sig av det detsamma. Innehavaren har till stod for
sin talat till drendet bifogat dokument som skall visa att innehavaren har betalt for utveckling
av Leekseek databas, registrering och betalning for leekseek.com samt faktura till Leekseek
B.V.

SKAL

Enligt 2 § varumirkeslagen anses ett kiinnetecken vara inarbetat om det hir i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig dr kéint som beteckning for de varor som
tillhandahalls under kiinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumarkeslagen framgar att ett varumirke inte far
registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och &r registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kiinnetecken anses férvaxlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumirkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumérke om market dr forvixlingsbart med ett varukinnetecken som vid tiden for anskan
anvénds av ndgon annan samt ansékan gjorts med vetskap om detta och sékanden inte
anvint sitt mérke innan det andra kiinnetecknet togs 1 bruk.

PRV gor foljande bedomning
Med anledning av innehavarens anfsrande att denne innehar béttre ritt til] kinnetecknet

LEEKSEEK pé grund av en tidigare inarbetad ritt till kiinnetecknet vill PRV inledningsvis
framhélla att friga om bittre rétt och forfoganderitt till ett varumirke inte kan provas i
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administrativ ordning, utan endast kan provas vid allmén domstol (jfr. 44 §
varumérkeslagen).

Det kan konstateras att lydelsen i innehavarens mirke #r identisk med lydelsen i inviindarens
anforda mirke. Markesidentitet foreligger saledes.

Vad sedan giller likheten mellan de varor och/eller tjinster som de i drendet aktuella
mérkena omfattar konstaterar PRV foljande. Innehavarens mirke omfattar varor i form av
konserverad tryckluft fér rengéring och damning medan invindarens anférda mirke 1 allt
visentligt omfattar diverse apparater och instrument i klass 9, reparation/underhalls- samt
installationstjénster i klass 37 samt vetenskapliga och teknologiska tjénster i klass 42. PRV
konstaterar att det inte foreligger nigon varuslags-/tjansteslagslikhet mellan de vitt skilda
varorna i innehavarens mérke samt de tjénster i klass 9 och 42 som omfattas av invandarens
mothéllna mirke. Kvar aterstér d frigan huruvida varorna i innehavarens mérke ir av
liknande slag som de tj4nster i klass 37 som omfattas av invindarens mirke. Eftersom den
konserverade tryckluft som innehavarens mirke omfattar kan komma att anvindas i de
reparations- och underhéllstjdnster som inviindarens mirke omfattar, finner PRV att det
foreligger en likhet 1 varumérkesrittsligt hdnseende mellan de aktuella varorna och
tjgnsterna.

Da det foreligger mérkesidentitet mellan de i drendet aktuella mérkena samt da det dven
foreligger en viss varu-/tjansteslagslikhet finner PRV, vid en helhetsbedonning, att
innehavarens mérke 4r att se som férvixlingsbart med det av invindaren mothélina mérket.

Vid detta forhéllandet finns ingen anledning fér PRV att ga vidare och utreda fragan
huruvida innehavaren registrerat sitt varumarke i ond tro.

Foljaktligen utgdr grunderna fér invandningen hinder fér att 1ata registreringen besta.
Registreringen skall ddrfor upphivas.

Beslutat den 7 4 SEP 2008
Herman Pettersson .
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Susanne Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som tverklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva m&nader frin
beslutets dag.




