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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 393352 med
stdd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invédndningen avser varumérket EXEL med registreringsnummer 393352, registrerat for
sportklider, skodon for sport, sporthuvudbonader dock ej for vattensporter, 1 klass 25.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och gor géllande att mérket #r
forvixlingsbart med det av invéndaren tidigare registrerade gemenskapsvarumérket XCEL
med registreringsnummer 102913, registrerat for specialdréikter for skydd mot kyla och
avskavning for anviindning pa vattenytor eller under vatten, i klass 9, samt klider,
fotbeklddnader, huvudbonader; vatdrikter, simkldder, i klass 25.

Till stéd for invindningen anfor invindaren i huvudsak foljande. Innehavarens och
invandarens registreringar omfattar identiska varor i klass 25, Visuelit dr innehavarens
registrering EXEL mycket lik invindarens registrering XCEL. De motstiende mirkena
bestar av ord med fyra bokstéver, Tre av dessa fyra bokstéver 4r identiska och forekommer i
samima ordning i mérkena, ndmligen bokstiverna X, E och L. Fonetiskt sett rader dessutom
fullstdndig identitet mirkena emellan. Savil EXEL som XCEL torde av engelsktalande
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uppfattas antingen som det engelska ordet excel, ett verb med bland annat betydelsen
overldgsen, excellera, eller som detta ord med négot slags felstavning. Icke engelsktalande
personer uppfattar troligen mérkesorden som fantasiord. Av detta foljer att mérkena dven
begreppsméssigt &r att betrakta som i hog grad liknande. D4 konsumenter inte alltid har
mdojlighet att jimfdra produkterna sida vid sida finns det en risk att dessa vilseleds att tro att
de varor som tillhandahalls under respektive mérke har samma ursprung. Vad géller hur
kunnig och upplyst mérkesinnehavamnas kundkretsar &r kan det mycket vl vara sé att
utdvare av dyksporten dr synnerligen kunniga och upplysta, men det géller bara de som
utdvat sitt intresse en lingre tid. Nytillkomna utdvare som har att sitta sig in i de produkter
som finns p& marknaden l4r emeliertid inte vara kunniga och upplysta p4 samma sitt, De
aktuella sporttillbehdren utgérs dessutom inte endast av artiklar som dr nédvindiga for att
utnyttja de aktuella sporterna, utan innebér dven modeaccessoarer. Detta medfor att vanliga
konsumenter som &r intresserade av modeaccessoarer och tillbehdr, utan att vara
expertutovare av respektive sport, exponeras for varumaérkena och att risken for forvixling
bland dessa dirmed 6kar. Det en konsument minns efter att ha kommit 1 kontakt med
innehavarens mirke EXEL #r ordet EXEL i dess fonetiska form. Det finns déir{or en stor risk
att konsumenter uppfattar de motstdende méarkena som ett och samma mirke. Foljaktligen #r
innehavarens registrering EXEL forvixlingsbar med invéndarens varumirke XCEL. Vad
giller inviindarens pastfende att de aktuella varumérkena har existerat parallellt, utan att
forviixling har skett i praktiken, kdnner inte invéndaren till i vilken omfattning markena har
anviints eller om detta pdstaende ar korrekt. Inte heller det material som bifogats av
innehavaren i dvrigt r relevant for den aktuelia bedomningen. Till stéd for att de motstiende
mirkena &r forvixlingsbara och hur invéndaren anvénder sitt varuméirke XCEL har bifogats
material 1 form av beslut frin OHIM samt utdrag frin internet.

Innehavaren av varumarket bestrider grunderna for invindningen och anfér i huvudsak
foljande. Invéndaren framhéller risken for vilseledande om en konsument inte har de aktuella
produkterna framfor sig. Innehavaren har mycket svart att se att en kopare av vétdrikter,
vilka dr speciella och avancerade produkter, skulle forvixla de aktuella varuméirkena.
Tviértom tillhor utovare av dyksporten en synnerligen kunnig och upplyst kundkrets. Ett
begrinsat antal varumérken finns inom den aktuella sporten och utdvarna héller typiskt sett
bra koll pd dessa mérken. Sporttillbehdren utgor inte endast artiklar nddvindiga for att
utnyttja dessa sporter, utan ir dessutom modeaccessoarer. Kdnnedomen om dessa artiklar
Okar dérfor i visentlig méan, medan risken for forvixling minskar. Utévarna lidser om sin
sport 1 specialtidningar, ser pa tdvlingar pa TV och kommer i kontakt med varumérken inom
respektive sport vid utdvandet. Det finns ingen anledning att misstédnka att en person som
tidigare kommit i kontakt med varumérket XCEL tror att EXEL har ndgot samband med
detta varumérke. Innehavaren ér dessutom innehavare av varumérket EXEL med
registreringsnummer 324307, med prioritet fore det av invindaren aberopade varumérket.
Mot bakgrund av rddande praxis péverkar detta faktum endast indirekt invindningsirendet.
De varumérken som omndmns i tvisten har dessutom existerat parallellt i Sverige under
maénga ar utan att — savitt kint — ndgra forvixlingar mellan kidnnetecknen forekommit. Hade
det funnits en sadan risk for association och forvixlingsrisk i Svrigt, som invéndaren hivdar,
borde forvixlingar de facto ha skett. Till stéd for att de aktuella varumérkena har existerat
parallellt har innehavaren givit in en broschyr samt olika fakturor.

SKAL

Av 14 § fOrsta stycket 9 punkten varuméirkeslagen framgdr att ett varumiérke inte far
registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
ndgon annan och ir registrerat efter en tidigare ansdkan.
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Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kéinnetecken anses
forvéxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgiras vid en helhetsbedémning dér alla omstdndigheter
av betydelse 1 sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mirkena avser. Avgorande blir, 1 de fall varuslagslikhet kan
konstateras, 1 vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
frdga ska grundas p4 det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i forsta hand pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehall,
varvid risken fOr att konsumenterna genom association uppfattar att det rdder ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell m&jlighet att samtidigt jimfora tvad motstiende mérken, varfor det ocksa
maste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det ska aven fistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsforméga hos de
respektive mirkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mirke ska
utgora en faktor som Okar forvaxlingsrisken mellan méirkena, 1 det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper &ven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gor foljande bedémning

Inledningsvis framhéller PRV att friga om béttre rétt inte kan prévas 1 administrativ ordning
utan endast vid allmén domstol, jfr 44 § varumérkeslagen. Vad innehavaren har anfort om
sin varumérkesregistrering med tidigare prioritetsdatum &n det av invandaren aberopade
gemenskapsvarumérket XCEL lamnas déarfor utan avseende.

Vidare konstaterar PRV att det i drendet inte har framkommit nagot material eller uppgifter i
dvrigt som styrker att den relevanta omséttningskretsen i praktiken inte forvéxlar de
motstdende rittigheterna. Vad innehavaren har anfort i detta hinseende 1dmnas d#rfor utan
avseende.

Vad géller likheten mellan de 1 drendet aktuella varorna kan f6ljande konstateras. Savil
innehavarens mérke som det av invindaren &beropade varumérket omfattar sportkléder,
skodon for sport och huvudbonader i klass 25. I detta avseende rader sdledes
varuslagsidentitet.

Vad dérefter géller likheten mérkena emellan gér PRV filjande bedémning, Innehavarens
registrering bestér av mérkesordet EXEL, medan det av inviindaren dberopade
gemenskapsvarumarket bestdr av mérkesordet XCEL. Varken EXEL eller XCEL har ndgon
kind spréklig betydelse. Mérkesorden framstar ndrmast som tva felstavningar av det
engelska ordet excel, vilket pa svenska har betydelsen nagot som utmdrker sig eller
excellerar (Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder Online 3.0, dtkomst 2010-09-
26). Mirkesordet XCEL avviker dock i sddan grad fran det ndrmast beskaffenhetsangivande
ordet excel att den av invéindarens dberopade registreringen far anses ha god
sarskiljningsformaga. Savil innehavarens mérke som det av invéndaren aberopade
varumdrket uttalas som det engelska ordet excel. Fonetiskt &r de motstdende mérkena saledes
identiska. Med hénsyn till att mirkesorden EXEL och XCEL framstar som felstavningar av
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det engelska ordet excel framkallar de motstdende mérkena dessutom identiska associationer.
Avslutningsvis bestdr bade innehavarens registrering EXEL och invéndarens registrering
XCEL av en fyrbokstavskombination innehéllande bokstaven X och dndelsen EL. Ddrmed
uppvisar mérkena dven vissa visuella likheter. Sammantaget rader sdledes en betydande
mirkeslikhet.

Vid en helhetsbeddmning, i vilken dven risken for att konsumenterna uppfattar ett
kommersiellt samband mellan mérkena ska beaktas, finner PRV dirfor att de motstiende
mérkena dr forvéxlingsbara.

Féljaktligen utgér grundemna for invéindningen hinder for att 1ita registreringen besta.
Registreringen ska dérfor upphévas.

Beslutat den Z 5 OKT 2010
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Héakan Johansson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld tili
Patentbesvirsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Siderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den &ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader frin
beslutets dag.




