PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéndningsdrende nr 2009/0083/0001

Registrering nr 402526

INVANDARE

VKR Holding A/S Exp. Patent- 0ch registreringsverket
Breeltevej 18

2970 Hersholm 2010 -10- 2 8
Danmark

OMBUD

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Tradgardsteknik Scandinavia Aktiebolag
Varalov_
262 96 Angelholm

OMBUD

Patentbyran Y Wallengren Aktiebolag
Box 116
331 21 Viérnamo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invéindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket DELUX C68 med registreringsnummer 402526, registrerat
for uterum och vintertradgardar, helt eller till 6vervigande del av metall; fasadbeklddnader
av metall; viggbeklddnader av metall; paneler av metall; dorrar, vikdorrar och skjutdGrrar
helt eller till 6vervigande del av metall; fonster och fonsterramar helt eller till vervigande
del av metall, i klass 6, samt uterum och vintertridgardar, ej av metall; fasadbeklédnader ej
av metall; viggbeklddnader ej av metall; paneler ej av metall; dorrar, vikd6rrar och
skjutdérrar ej av metall; fonster och fonsterramar ej av metall, i klass 19.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och gor géllande att denna ar
forvaxlingsbar med foljande av invandaren tidigare registrerade varumérken:

Varumirket VELUX med registreringsnummer 188557, registrerat for tak och
Overljusfonster samt beslag dértill av metall, i klass 6, samt tak och 6verljusfonster (g
metallstruktur), i klass 19.
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Varumirket VELUX, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 220311, registrerat
for tak och Gverljusfonster (ej metallstruktur), i klass 19.

Det av invéindaren motanfirda varumérket med registreringsnummer 220311.
Miérket &r utfort 1 fargerna rétt och vitt,

Gemenskapsvarumirket VELUX med registreringsnummer 955609, registrerat for osdla
metaller och deras legeringar; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av
metall for jirnvigsspér; icke-elektriska kablar och metalltrddar; sma smidesvaror av jérn och
metall; rér av metall; kassaskap; artiklar av oddla metaller, €j ingdende i andra klasser;
malmer; byggnadsmaterial av metall, behallare, tankar, ror och ledningar, markiser,
rullgardiner, fonsterluckor, rullfonsterluckor, l&dor for rullgardiner och fénsterluckor,
hanteringsanordningar for markiser, rullgardiner, fonsterluckor och rullfénsterluckor, delar
och tillbehor (ej ingdende i andra klasser) for samtliga ndmnda varor, samtliga nimnda varor
av metall eller tillverkade under anvéndning av metall, i klass 6, maskiner och
maskinverktyg; motorer (dock ej for fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (ej
161 fordon); jordbruksredskap (andra dn handredskap); dggkiickningsmaskiner; generatorer
for elproduktion, motorer; ej for fordon; pumpar for virmeinstallationer, i klass 7,
vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantmaéteri, besiktning, viigning, signalering,
livrdddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, sindning eller
dtergivning av ljud och bilder; magnetiska databiirare, grammofonskivor;
forséljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsldckningsapparatur; elektriska
apparater och instrument, apparater och instrument for métning och kontroll (évervakning),
datorer, registrerade datorprogram, ackumulatorer och kablar, elektriska och elektroniska
hanteringsinstrument och -apparater, ndmligen sddana instrument och apparater med
fjdrrkontroll, for reglering och kontroll av inre och yttre avskdrmningar, sensorer, nimligen
for temperatur, vind och sol for aktivering av ndmnda instrument och apparater,
kontrollpaneler for elektronisk dvervakning och hantering av ndimnda apparater och
instrument, installationer for utnyttjande av solenergi for alstring av elektricitet, delar och
tillbehér (ej ingdende i andra klasser) for samtliga ndmnda varor, i klass 9, samt apparater for
belysning, uppvarmning, angalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation,
vattenforsorjning och sanitéra &ndamal; solfingare [uppvérmning]; installationer for
utnyttjande av solenergi, inkluderande for uppviarmnings- och kyldndamal,
expansionstankar, pannor, brénnare, gasgeneratorer, ackumulatorer, gas- och
vattenledningar, installationsrér, varmeinstallationer, kylinstallationer,
varmvatteninstallationer, i klass 11,
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Gemenskapsvarumirket VELUX, i figur &tergivet nedan, med registreringsnummer 651356,
registrerat for oddla metaller och legeringar ddrav, inkluderande obearbetade och delvis
bearbetade oddla metaller och legeringar ddrav, byggnadsmaterial av metall, ankare, stid,
klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterial, flyttbara byggnader av metall, material av
metall for jirnvigsspar, inkluderande rélsskenor och annat material av metall for
jarnvégsspar, metallkablar och -tradar (ej elektriska), kedjor (ej drivkedjor for fordon), smé
smidesvaror av jarn och metall, metallrér, kassaskdp och -skrin, stdlkulor, histskor, bultar,
spikar och skruvar, andra varor av metall, inkluderande av oddla metaller, tillverkade varor
(ej ingdende i andra klasser), malmer; dorrar och fonster, inkluderande takfonster,
kéllarfonster, gallerfonster, vridbara fonster; tak, glastak, takkupor, takterrasser, takmaterial,
takelement, intdckningsramar, monteringsfirdiga byggnadsdelar, inkluderande
monteringsfardiga byggnadsdelar for tillverkning av tak i form av fonster, d6rrar, portar,
intdckningsramar, fonsterramar, fonstersektioner och takramar; takpannor, takriinnor,
fonsterbridor, fastgdrnings-, 1as-, 6ppnings- och lasanordningar och -mekanismer samt
beslag till fonster och dorrar, icke-elektriska 14s, byggnadsbeslag, ventilations- och
rokventiler, tickmaterial for fonster, inkluderande tickk&por och -profiler, fonstertillbehor,
persienner, rullgardiner, fonsterluckor, rullfonsterluckor, jalusier, rulljalusier, kassetter till
rullgardiner och markiser, mandveranordningar for persienner, rullgardiner, fonsterluckor,
rullfonsterluckor och jalusier, paneler och viggbeklidnadsmaterial, motvikter och hjul till
skjutfonster, delar och tillbehér (ej ingdende i andra klasser) till alla nimnda varor; alla
ndmnda varor av metall eller tillverkade genom anvindning av metall, i klass 6, samt
byggnadsmaterial (ej av metall), sten och konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus,
r0r av stengods eller cement, styva ror for byggnadséindamal (ej av metall), asfalt, beck, tjira
och bitumen, flyttbara byggnader (ej av metall), monument (ej av metall), skorstenar;
byggnadsmaterial, inkluderande monteringsfirdiga byggnadsdelar, fonster, inkluderande
takfOnster, fonster av syntet-/konstmaterial, ramar, fonsterramar och -sektioner, inkluderande
fOnsterramar av syntet-/konstmaterial; dorrar, takkupor, takterrasser, tak, glastak,
dverbyggnader av glas, takmaterial, -konstruktioner och -element, takpannor, takrénnor,
fonsterrutor, inkluderande fonsterrutor till tak, spegelglas, lufinings- och rékventiler for
byggnadsindamal, tickramar, tdckmaterial for fonster, inkluderande kdpor och profiler; glas,
inkluderande isoleringsglas och fonsterglas, paneler med flerskiktsglas, inkluderande
tvaskiktsglas, impregnerad filt, paneler och viggbeklddnader av tri, triliknande material
eller av syntet-/konstmaterial; jalusier, rulljalusier, fonsterluckor, rullfonsterluckor; delar och
tillbehdr (ej ingéende i andra klasser) till ndmnda varor, alla ndmnda varor ej av metall, i
klass 19.

VELUX

Det av invindaren motanforda gemenskapsvarumérket med registreringsnummer 651356.
Mirket dr utfért i firgerna rott och vitt.

Gemenskapsvarumirket VELUX med registreringsnummer 651869, registrerat for oidla
metaller och deras legeringar, inkluderande obearbetade eller delvis bearbetade oddla
metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall, ankare, stdd, klockor, valsade och
gjutna byggnadsmaterial, flyttbara byggnationer av metall, material av metall for
jérnvégsspar, inkluderande réls och andra metallmaterial for jarnvégsspar, icke-elektriska
kablar och traddar av oiddla metaller, kedjor (ej drivkedjor for fordon), sma smidesvaror av
jarn och metall, metallror och ledningar, kassaskap och -skrin, stalkulor, histskor, bultar,
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spik och skruvar, andra varor av metall, inkluderande varor av oddla metaller och ¢j
ingéende 1 andra klasser, malmer; dorrar och fonster, inkluderande takfonster, killarfonster,
vridbara fonster, gallerforsedda fonster, svingfonster; tak, glastak, vindskupefdnster,
takterrasser, takmaterial, takelement, ramar for stinkbleck, byggnadsdelar, firdiga for
montering, inkluderande taktillverkningsdelat i form av fonster, dorrar, grindar, ramar for
stiankbleck, fonsterkarmar, fonstersektioner och ramar till tak; plattor, takridnnor,
fonsterbrédor, fést-, 14s-, 6ppnings- och stdngningsdon och -beslag for fonster och dérrar,
icke-elektriska 1as, metallvaror for byggnation, ventilations- och rékventiler, skyddsmaterial
for fonster, inkluderande fodral och profiler, fonsterbeslag, persienner, rullgardiner,
fonsterluckor, rulljalusier, jalusier, lador for rullgardiner och markiser, styranordningar for
persienner, rullgardiner, fonsterluckor och rulljalusier, paneler och viggbeklidnadsmaterial,
utbalanseringsvikter och rullar for skjutfonster och horisontellt glidande fonster, delar och
tillbehor (ej ingdende i andra klasser) for samtliga ndmnda varor; samtliga ndimnda varor av
metall eller tillverkade genom anvéndning av metall, i klass 6, vetenskapliga, nautiska,
elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt
apparater och instrument for lantmateri, besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll
(6vervakning), livrdddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, séndning
eller dtergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor;
forséljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur; lagrade
datorprogram, elektriska och elektroniska styrinstrument och -apparater, inkluderande
instrument och apparater med fjarrkontroil, for 6ppning och stdngning av fonster; sensorer,
inkluderande regn-, fukt-, temperatur-, vind- och solsensorer for aktivering av niimnda
styrinstrument och -apparater, kontrollpaneler for elektronisk 6vervakning och styrning av
nidmnda apparater och instrument, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska
anordningar och mekanismer for reglering, styrning och kontroll av inomhus- och
utomhusavskédrmningar for fonster, inkluderande persienner, rullgardiner, jalusier och
fonsterluckor, samtliga for fonster, ventilations- och rékventiler, delar och komponenter (e;
ingéende i andra klasser) for ndmnda varor, i klass 9, trycksaker, broschyrer, nyhetsbrev,
fotografier, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim for pappersvaror,
kontorsmaterial (ej mdbler), instruktions- och undervisningsmaterial /ej apparater),
arkitektritningar, arkitektmodeller, i klass 16, byggnadsmaterial (ej av metall), natur- och
konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; ror av stengods eller cement; styva ror (g
av metall) for byggnation; asfalt, tjdra och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej
av metall; monument (ej av metall), skorstenar; byggnadsmaterial, inkluderande
byggnadsdelar, firdiga for montering, fonster, inkluderande takfonster, fonster av syntetiskt
material/plast, ramar, fonsterkarmar och -sektioner, inkluderande fonsterkarmar av syntetiskt
material/plast; dorrar, vindskupefOnster, takterrasser, tak, glastak, Gverstrukturer av glas,
takmaterial, -konstruktioner och -element; plattor, takrénnor, fonsterrutor, inkluderande
fonsterrutor for tak, planglas, ventilations- och rékventiler for byggnadsdndamal, ramar for
stiankbleck, skyddsmaterial for fonster, inkluderande fodral och profiler; glas, inkluderande
isolerings- och fonsterglas, flerskiktsglaspaneler, inkluderande dubbelskiktsglaspaneler,
impregnerad filt, paneler och viggbeklddnader av trd, triliknande material och av syntetiska
material/plast; jalusier, rulljalusier, fonsterluckor; fonsterluckor av tré eller syntetiska
material, firdigmonterbara delar for tillverkning av tak av tré, glastak och av tak av
syntetiska material/plast, fardigmonterbara delar for tillverkning av vertdckningar, paneler
och takkonstruktioner av trd och av syntetiska material/plast, byggnadsmaterial, 1 huvudsak
av keramiska material, for tillverkning av véggar, golv, inner- och yttertak samt fasader,
betongplattor, betongtrsklar, betongbalkar, firdigmonterbara delar for tillverkning av
betonginnertak, yttertak och vaningsskiljetak, betongdérrar, -portar, -plattor, -block, -rér och
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-ledningar, -stolpar, -pélar, -inkapslingar, -kornischer, -tegel, -monteringar, fardigmonterbara
delar for tillverkning av betongviggar och -paneler, -stdd, -barbalkar, -avloppsledningar, -
trappor, -ventiler, féorbundna balkar av betong, fonsterstédnger av betong, betongfonster,
fonsterbrador av betong, firdigmonterbara delar for tillverkning av betongfundament, -
kolonner och -kryssbalkar; komponenter, delar och tillbehor (ej ingdende i andra klasser),
alla nimnda varor ej av metall, i klass 19, mobler, speglar, tavelramar, inkluderande
tavelramar, varor (ej ingéende i andra klasser) av tré, kork, vass, rotting, korg, hormn, ben,
elfenben, valfiskben, snédckskal, barnsten, pérlemor, sjoskum eller av erséttningar for dessa
material, eller av plast; skyltstéll, visningsmontrar, vitriner, anslagstavlor, persienner,
inkluderande persienner for utom- och inomhusanvindning samt tillhérande delar och
tillbehor (ej ingdende i andra klasser), jalusier, inkluderande jalusier av tré eller icke-textila
material; stinger, skenor, omtag, ringar och krokar, samtliga for gardiner; fonsterbeslag (ej
av metall), delar och tillbehdr (ej ingaende i andra klasser) till samtliga nimnda varor, i klass
20, rep, linor, tag, snéren, nét, tilt, markiser, presenningar, segel och sickar (ej ingdende i
andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast);
obearbetat fibrost textilmaterial, markiser, inkluderande rullmarkiser av syntetiska material
eller av textilmaterial, snoren till persienner, delar och tillbehor (ej ingdende 1 andra klasser)
for samtliga nimnda varor, i klass 22, fardigtillverkade gardiner, markiser och
fonsterskdrmar av textilmaterial eller av syntetiska material for takfonster, i klass 24,
uppforande/anldggande av byggnationer, reparation, underhéll och installationstjénster;
takarbetes-, glasnings-, bekladnads- och isoleringstjénster, installation, montering, underhall
och reparation av fonster och dorrar, elektriskt och elektroniskt styrda instrument och
apparater, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska anordningar och
mekanismer for reglering, styrning och kontroll av avskdrmningar for fonster, sensorer,
kontrollpaneler, fardigmonterbara byggnadsdelar, rulljalusier, persienner, markiser,
fonsterluckor, fonsterbleck, ventilations- och rokventiler, skorstenar, fést-, 14s-, 6ppnings-
och sténgningsanordningar for fonster, montering och utbyte av tétningar for byggnadsdelar
och for byggnadséndamal, i klass 37, utbildning/undervisning, anordnande av
handledning/instruktion, underhéllning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet,
arkitektur, 1 klass 41, samt arkitekturverksamhet, i klass 42.

Gemenskapsvarumérket VELUX, 1 figur dtergivet nedan, med registreringsnummer
5260229, registrerat for byggnadsmaterial (ej av metall), inklusive férdiga monterbara
byggnadsdelar, fonster, inklusive takfonster och takfonster, fonster av syntetiskt
material/plast, fonstersektioner, takterrasser, takbalkonger, 6verbyggnader av glas,
rorformade takfonster, skydd och konstruktioner for att hindra vattenintringning (flashing),
fonsterfoder, jalusier, rulljalusier, luckor, rulljalusier, utomhuspersienner; delar och tillbehor
till nimnda varor (ej ingdende i andra klasser) , ingen av ndmnda varor ér tillverkad av
metall, i klass 19, persienner (for inomhusbruk) och delar och tillbehor (ej ingéende i andra
klasser) till dem; rullgardiner, inklusive rulljalusier av tré, syntetiska material och icke-
textila material, i klass 20, fardigtillverkade gardiner, markiser och persienner av
textilmaterial eller av syntetiska material for takfonster och takfonster, i klass 24, samt
installation, underhall och reparation i samband med fonster, i klass 37.
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Det av invéndaren motanforda gemenskapsvarumarket med registreringsnummer 5260229,
Maérket dr utfort 1 firgerna rétt och vitt.

Vidare anfor invéndaren att innehavarens registrering &r forvixlingsbar med det av
invéndaren inarbetade kénnetecknet VELUX.

Till st6d for sitt yrkande anfor invandaren 1 huvudsak foljande. De varor innehavarens
registrering omfattar i klass 6 och 19 &r i princip identiska med de varor som omfattas av
invéndarens tidigare registreringar. Vidare foreligger mycket stor likhet, bide visuell och
fonetisk, mellan de motstdende mérkena. Det i innehavarens mérke ingdende mirkesordet
DELUX skiljer sig frén virdeomddmet de /uxe eller deluxe. Thopskrivet och utan bokstaven
—E pé slutet far ordet en helt annan karaktir. Den distinktiva delen i de motstiende
kénnetecknen ér siledes VELUX respektive DELUX. Det enda som skiljer varuméarkena 4t i
denna del &r initialbokstaven V- respektive D-, vilket inte &r tillrdckligt for att undvika att
innehavarens registrering forvaxlas med invéndarens vilkdnda varumirken. Inte heller
tilldgget C68 kan hjélpa till att skilja varumérkena &t. Detta tilldgg kommer av
konsumenterna snarast uppfattas som en typbeteckning utan eller med mycket begrinsad
sérskiljningsformaga. Det faktum att tilldgget C68 uppfattas pé detta vis bidrar ytterligare till
att ordet DELUX inte uppfattas som ett virdeomddme, utan som den sirpriglade delen i
innehavarens registrering. Vid en helhetsbedémning och med beaktande av den bleknande
minnesbilden star det sdledes helt klart att det rdder forvixlingsrisk mellan de motstiende
kannetecknen. Dértill kommer att invéndaren har anvént varumérket VELUX under l4ng tid
och investerat mycket pa att framgangsrikt marknadsfora sina produkter under varumérket.
Under 2008 hade invéindaren bland annat en marknadsforingskostnad i Europa pa ca 368
miljoner danska kronor. Under detta &r hade invindaren dessutom en omséttning i Europa p
drygt 9 miljarder danska kronor. Vid en marknadsundersékning genomford via Internet
mellan den 22 april och den 30 maj 2009 framkom att hela 42 % av befolkningen i s6dra
Sverige, Skane och Blekinge, kidnde till VELUX som ett varumérke for bland annat fonster. I
sammanhanget kan det vara virt att ndmna att de sddra delarna av Sverige ir de mest
befolkade. Med anledning av den héga distinktiviteten hos varumérket VELUX,
inarbetningen samt den, i vissa delar av landet, hoga kdnnedomsgraden foreligger en klar
risk att innehavarens registrering skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forféng for
varumirket VELUX sérskiljningsforméga och/eller anseende. Det vore dessutom obilligt om
sokanden, genom tilligg av en enkel typbeteckning, skulle kunna kringg detta, Till
styrkande av att invéndarens kénnetecken &r inarbetat och vl ansett har bifogats material i
form av ett utdrag fran en marknadsundersékning.

Innehavaren av varumaérket bestrider grunderna for invéndningen och anfor i huvudsak
foljande. Vid en helhetsbedomning skiljer sig de motstdende kénnetecknen i sddan
utstrackning att dessa inte dr forvéxlingsbara. Innehavaren vitsordar att det rader
varuslagslikhet. Invéindarens péstdende om att mérkesdelen DELUX &r den distinktiva delen
1 innehavarens registrering &r emellertid felaktig. Vidare &r det en grundldggande princip att
mirken ska bedomas i sin helhet. Mérkesordet DELUX #r uppenbarligen ett s.k.
virdeomdome, med betydelsen lyxig, luxuds. Ordet saknar darfor sérskiljningsférmaga och
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ar av sddan karaktir att det inte kan forbehdllas nigon med ensamrétt. Sdledes utgor inte
DELUX den distinktiva delen av innehavarens registrering, DELUX eller DELUXE &r
dessutom ett mycket vanligt forekommande ord i marknadsforing av olika varor och tjénster,
ofta anvént som ett tilldgg for att framhéva att varan eller tjansten dr nigot utdver det
vanliga. Ordet DELUX har ddrmed ett klart betydelseinnehall for den genomsnittlige
konsumenten och skapar ddrmed en given association. Mérkesordet VELUX saknar ett
betydelseinnehall och den genomsnittlige konsumenten &dr ddrmed fullt kapabel att notera en
tydlig skillnad mellan DELUX och VELUX. Dartill kommer att innehavarens varumérke
dven innehaller tilldgget C68. Detta tilldgg beskriver inte nagon egenskap hos de aktuella
varorna. Tilldgget dr inte heller en kidnd bendmning for dessa varor. Mérkesdelen C68 har
darmed sérskiljningsformaga och utgér den dominerande och distinktiva bestdndsdelen i
innehavarens registrering. De motstdende kénnetecknens helhetsintryck skiljer sig ddrmed i
tillricklig utstrackning for att inte vara forvixlingsbara. Innehavaren bestrider dessutom
invidndarens pastdende om att invindarens kénnetecken VELUX ér inarbetat och vélként.
Den éberopade marknadsundersékningen ger inget stod for detta pastdende, utan visar
snarare pd det omvénda forhéllandet. For Gvrigt dr det svart att f6lja invindarens resonemang
om att de sddra delarna 4r de mest befolkade. Stockholm och Géteborg torde snarare inga i
regionerna bendmnda “east” och "west”.

SKAL
Enligt 2 § varumérkeslagen anses ett kiinnetecken vara inarbetat om det hér i landet inom en

betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r ként som beteckning for de varor som
tillhandahalls under kdnnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om maérket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan
anvinder i en niringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med nigon annans varukdnnetecken som &r inarbetat d4 ansékan om
registrering gors.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om market r forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
négon annan och dr registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kédnnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frégan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér alla omstédndigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Avgorande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
fraga ska grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i forsta hand pa mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hdnsyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rdder ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har &ven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jamfora tvd motstdende mérken, varfor det ocksa
madste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.
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Det ska dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sarskiljningstorméga hos de
respektive mérkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke ska
utgora en faktor som Okar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

Forvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan beropas till formén for ett
kénnetecken som &r vil ansett hér i landet, om anvéndningen av ett liknande kénnetecken
skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vél ansedda kinnetecknets
sérskiljningsforméga eller anseende.

Ett varumérke &r att anse som Vil ansett om det i en vésentlig del av landet #r kiint inom en
betydande andel av den krets som miérket vinder sig till. Vid bedomningen av detta ska
samtliga relevanta omsténdigheter i drendet beaktas, sarskilt varumérkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur linge varumérket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumérket.

PRV gér foljande bedémning

Inledningsvis kan konstateras att invéndaren inte har inkommit med uppgifter eller material i
&vrigt som styrker att VELUX é&r vil ansett eller pa annat sitt bor tillerkéinnas ett
skyddsomfing utdver det som foljer av de dberopade registreringarna. Invindarens uppgifter
om anvéndning och marknadsforingskostnader 1 Europa tyder visserligen pa att kdnnetecknet
VELUX har anvénts i stor utstrickning. Dessa uppgifter visar dock inte den svenska
omsittningskretsens kinnedom om VELUX, sérskilt d& invéndaren inte har angivit i vilken
omfattning marknadsforingen och anvéndningen har skett i Sverige. Inte heller den ingivna
marknadsundersokningen kan ldggas till grund for en sddan bedémning. Utan hjélp kunde
endast 6 % av de tillfrigade ange att VELUX var namnet pa en tillverkare av eller ett
varumirke for takfonster. Nar de tillfrdgade fick frdgan om hur ménga som har hort talas om
en tillverkare av takfonster med namnet VELUX steg denna siffra endast till 14 %. Att 42 %
av de tillfrdgade i den region som i understkningen bendmns “South”, spontant eller utifrn
en lista Gver namn pa tillverkare av takfonster, uppgav att de hort talas om VELUX kan
mojligtvis tyda pé att invéindaren har en lokalt inarbetad réttighet for takfonster, men styrker
inte att kdnnetecknet VELUX ér vil ansett eller pé annat sétt bor tillerkdnnas ett
skyddsomfang utdver det som féljer av de dberopade registreringarna.

Vad géller likheten mellan de i drendet aktuella varorna kan konstateras att bade
innehavarens mérke och invindarens registreringar omfattar byggnadsmaterial, diri
inbegripet fonster och ddrmed relaterade varor. Saledes rader varuslagslikhet mellan de
motstadende kdnnetecknen.

Betriffande likheten mellan de motstiende registreringarna gér PRV foljande bedémning,
Innehavarens registrering bestar av lydelsen DELUX C68, medan invéindarens mérken
innehéller eller bestér av méirkesordet VELUX. Mérkesordet VELUX fér anses ha god
sirskiljningsformaga i forhallande till de i drendet aktuella varorna och tjansterna. Mot
bakgrund av att de i mérkena ingéende orden VELUX och DELUX endast skiljer sig it vad
giller en bokstav uppvisar mérkena visserligen vissa visuella och fonetiska likheter. Medan
mirkesordet VELUX saknar en kéind spréklig betydelse uppfattas DELUX emellertid endast
som en felstavning av det beskaffenhetsangivande engelska ordet deluxe, vilket pa svenska
oversiétts till /uxuds (Webster's Third New International Dictionary, Unabridged,
http://unabridged.merriam-webster.com, dtkomst 2010-10-25). Begreppsmaéssigt uppvisar
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markesorden VELUX och DELUX dérmed betydande olikheter. Dirtill kommer att
innehavarens registrering innehdller teckenkombinationen C68. Denna teckenkombination
saknar en kénd spréklig eller en pa annat séitt beskrivande betydelse och utgér saledes den
sirskiljande och framtridande delen i1 innehavarens registrering, medan méarkesordet
DELUX trider i bakgrunden. Dessa olikheter medfor att de motstdende mérkenas
helhetsintryck skiljer sig i sddan utstrickning att mérkeslikhet inte bedoms foreligga.

Vid en helhetsbedémning finner PRV dérfor att de motstdende registreringarna inte &r
forviaxlingsbara. Vid en sddan beddémning saknas skil for PRV att prova om VELUX ér ett
lokalt inarbetat kdnnetecken for takfonster.

Foljaktligen utgér invéndningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska
dérfor avslas,
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HUR BESLUTET OVERKILAGAS

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

826 27 Séderhamn, I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frén
beslutsdagen,




