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

ARENDET

del av metall, i klass 6, samt uterum och vintertrddgardar, €j av metall; fasadbeklidnader ej
av metall; viggbeklddnader ¢j av metall; paneler ¢ av metall; dorrar, vikddrrar och
skjutddrrar ej av metall; fonster och fonsterramar €j av metall, i klass 19.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och gor gillande att denna #r
forvixlingsbar med féljande av invindaren tidi gare registrerade varumirken:

Varumiérket VELUX med registreringsnummer 188557, registrerat for tak och
overljusfonster samt beslag dartill av metall, i klass 6, samt tak och 6verljusfonster (e
metallstruktur), i klass 19,
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Varumirket VELUX, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 220311, registrerat
for tak och dverljusfonster (ej metallstruktur), i klass 19.

Det av inviindaren motanférda varumérket med registreringsnummer 220311.
Mirket &r utfort i firgerna rétt och vitt.

Gemenskapsvarumirket VELUX med registreringsnummer 955609, registrerat for oidla
metaller och deras legeringar; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av
metall for jirnvigsspar; icke-elektriska kablar och metalltrddar; sma smidesvaror av jirn och
metall; rOr av metall; kassaskap; artiklar av oddla metaller, ej ingdende i andra klasser;
malmer; byggnadsmaterial av metall, behéllare, tankar, rér och ledningar, markiser,
rullgardiner, fonsterluckor, rullfénsterluckor, ldor for rullgardiner och fonsterluckor,
hanteringsanordningar for markiser, rullgardiner, fénsterluckor och rullfonsterluckor, delar
och tillbehér (ej ingdende i andra klasser) for samtliga nimnda varor, samtliga nimnda varor
av metall eller tillverkade under anvindning av metall, i klass 6, maskiner och
maskinverktyg; motorer (dock ej for fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (ej
for fordon); jordbruksredskap (andra &n handredskap); &ggklackningsmaskiner; generatorer
for elproduktion, motorer; ¢j for fordon; pumpar fér virmeinstallationer, i klass 7,
vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantméteri, besiktning, vigning, signalering,
livrdddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, sindning eller
atergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor;
forsiljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
raknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsldckningsapparatur; elektriska
apparater och instrument, apparater och instrument for métning och kontroll (6vervakning),
datorer, registrerade datorprogram, ackumulatorer och kablar, elektriska och elektroniska
hanteringsinstrument och -apparater, ndmligen sidana instrument och apparater med
fjarrkontroll, for reglering och kontroll av inre och yttre avskirmningar, sensorer, nimligen
for temperatur, vind och sol for aktivering av ndmnda instrument och apparater,
kontrollpaneler for elektronisk 6vervakning och hantering av némnda 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, uppvdrmning, dngalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation,
vattenforsdrjning och sanitdra &ndamal; solfdngare [uppvirmning]; installationer for
utnyttjande av solenergi, inkluderande f6r uppvirmnings- och kylindamal,
expansionstankar, pannor, brannare, gasgeneratorer, ackumulatorer, gas- och
vattenledningar, installationsrér, virmeinstallationer, kylinstallationer,
varmvatteninstallationer, i klass 11.
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Gemenskapsvarumirket VELUX, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 651356,
registrerat for oddla metaller och legeringar dérav, inkluderande obearbetade och delvis
bearbetade oddla metaller och legeringar dérav, byggnadsmaterial av metall, ankare, stid,
klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterial, flyttbara byggnader av metall, material av
metall for jimvégsspar, inkluderande rilsskenor och annat material av metall for
jarnvigsspar, metallkablar och -trddar (ej elektriska), kedjor (ej drivkedjor for fordon), sma
smidesvaror av jirn och metall, metallrdr, kassaskap och -skrin, stalkulor, héstskor, bultar,
spikar och skruvar, andra varor av metall, inkluderande av o#dla metaller, tillverkade varor
(ej ingdende i andra klasser), malmer; dorrar och fonster, inkluderande takfonster,
killarfonster, gallerfonster, vridbara fonster; tak, glastak, takkupor, takterrasser, takmaterial,
takelement, intdckningsramar, monteringsférdiga byggnadsdelar, inkluderande
monteringsfardiga byggnadsdelar for tillverkning av tak i form av fonster, dérrar, portar,
intdckningsramar, fonsterramar, fonstersektioner och takramar; takpannor, takrénnor,
fonsterbrédor, fastgérnings-, 1as-, 6ppnings- och 18sanordningar och -mekanismer samt
beslag till fonster och dorrar, icke-elektriska 18s, byggnadsbeslag, ventilations- och
rékventiler, tickmaterial for fonster, inkluderande tickkapor och -profiler, fonstertillbehér,
persiennet, rullgardiner, fonsterluckor, rullfonsterluckor, jalusier, rulljalusier, kassetter till
rullgardiner och markiser, manéveranordningar for persienner, rullgardiner, fonsterluckor,
rullfonsterluckor och jalusier, paneler och viggbeklidnadsmaterial, motvikter och hjul till
skjutfonster, delar och tillbehor (ej ingédende i andra klasser) till alla ndimnda varor; alla
ndmnda varor av metall eller tillverkade genom anviindning 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 byggnadsandamal (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, fénsterramar och -sektioner, inkluderande
fOnsterramar av syntet-/konstmaterial; dorrar, takkupor, takterrasser, tak, glastak,
Overbyggnader av glas, takmaterial, -konstruktioner och -element, takpannor, takrénnor,
fénsterrutor, inkluderande fonsterrutor till tak, spegelglas, luftnings- och rékventiler for
byggnadséndamal, tickramar, tickmaterial for fonster, inkluderande kapor och profiler; glas,
inkluderande isoleringsglas och fonsterglas, paneler med flerskiktsglas, inkluderande
tvaskiktsglas, impregnerad filt, paneler och viggbekliddnader av tré, triliknande material
eller av syntet-/konstmaterial; jalusier, rulljalusier, fonsterluckor, rullfonsterluckor; delar och
tillbehdr (ej ingdende i andra klasser) till ndmnda varor, alla nimnda varor ej av metall, i
klass 19.

VELUX

Det av invindaren motanférda gemenskapsvarumérket med registreringsnummer 651356.
Mirket dr utfort i firgerna rétt och vitt,

Gemenskapsvarumérket VELUX med registreringsnummer 651869, registrerat for oidla
metaller och deras legeringar, inkluderande obearbetade eller delvis bearbetade oidla
metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall, ankare, stid, klockor, valsade och
gjutna byggnadsmaterial, flyttbara byggnationer av metall, material av metall for
jarnviégsspar, inkluderande réls och andra metallmaterial for jarmvagsspar, icke-elektriska
kablar och tradar av oédla metaller, kedjor (ej drivkedjor for fordon), smé smidesvaror av
jdrn och metall, metallrér och ledningar, kassaskdp och -skrin, stalkulor, héstskor, bultar,
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spik och skruvar, andra varor av metall, inkluderande varor av oédla metaller och ej
ingdende i andra klasser, malmer; dérrar och fonster, inkluderande takfonster, killarfonster,
vridbara fonster, gallerforsedda fonster, svangfonster; tak, glastak, vindskupefonster,
takterrasser, takmaterial, takelement, ramar for stinkbleck, byggnadsdelar, firdiga for
montering, inkluderande taktillverkningsdelat i form av fonster, d6rrar, grindar, ramar for
stinkbleck, fonsterkarmar, fonstersektioner och ramar till tak; plattor, takrénnor,
fonsterbrédor, fist-, 1as-, 6ppnings- och sténgningsdon och -beslag for fonster och dérrar,
icke-elektriska las, metallvaror for byggnation, ventilations- och rékventiler, skyddsmaterial
for fonster, inkluderande fodral och profiler, fonsterbeslag, persienner, rullgardiner,
fonsterluckor, rulljalusier, jalusier, lddor for rullgardiner och markiser, styranordningar fér
persienner, rullgardiner, fonsterluckor och rulljalusier, paneler och viggbeklidnadsmaterial,
utbalanseringsvikter och rullar for skjutfonster och horisontellt glidande fonster, delar och
tillbehor (ej ingéende i andra klasser) for samtliga ndmnda varor; samtliga nimnda 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 lantméteri, besiktning, viigning, mitning, signalering, kontroll
(6vervakning), livriddning och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, séindning
eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor;
férsiljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur; lagrade
datorprogram, elektriska och elektroniska styrinstrument och -apparater, inkluderande
instrument och apparater med fjdrrkontroll, fér ppning och stiingning av fonster; sensorer,
inkluderande regn-, fukt-, temperatur-, vind- och solsensorer for aktivering av nimnda
styrinstrument och -apparater, kontrollpaneler for elektronisk 6vervakning och styrning av
namnda apparater och instrument, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska
anordningar och mekanismer for reglering, styrning och kontroll av inomhus- och
utomhusavskirmningar for fonster, inkluderande persienner, rullgardiner, jalusier och
fonsterluckor, samtliga for fonster, ventilations- och rékventiler, delar och komponenter (ej
ingdende i andra klasser) for ndmnda varor, i klass 9, trycksaker, broschyrer, nyhetsbrev,
fotografier, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim for pappersvaror,
kontorsmaterial (ej mobler), instruktions- och undervisningsmaterial /ej apparater),
arkitektritningar, arkitektmodeller, i klass 16, byggnadsmaterial (ej av metall), natur- och
konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; r6r av stengods eller cement; styva rér (ej
av metall) for byggnation; asfalt, tjéra 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, éverstrukturer av glas,
takmaterial, -konstruktioner och -element; plattor, takriinnor, fonsterrutor, inkluderande
fonsterrutor for tak, planglas, ventilations- och rokventiler fér byggnadséindamal, ramar for
stdnkbleck, skyddsmaterial for fonster, inkluderande fodral och profiler; glas, inkluderande
isolerings- och fonsterglas, flerskiktsglaspaneler, inkluderande dubbelskiktsglaspaneler,
impregnerad filt, paneler och viggbeklddnader av tr, triliknande material och av syntetiska
material/plast; jalusier, rulljalusier, fonsterluckor; fonsterluckor av tri eller syntetiska
material, fardigmonterbara delar for tillverkning av tak av tré, glastak och av tak av
syntetiska material/plast, fardigmonterbara delar for tillverkning av 6vertickningar, paneler
och takkonstruktioner av trd och av syntetiska material/plast, byggnadsmaterial, i huvudsak
av keramiska material, for tillverkning av véiggar, golv, inner- och yttertak samt fasader,
betongplattor, betongtrésklar, betongbalkar, fardigmonterbara 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, -st6d, -barbalkar, -avloppsledningar, -
trappor, -ventiler, forbundna balkar av betong, fonsterstdnger av betong, betongfonster,
fonsterbridor av betong, fardigmonterbara delar for tillverkning av betongfundament, -
kolonner och -kryssbalkar; komponenter, delar och tillbehér (ej ingdende i andra klasser),
alla ndmnda varor ej av metall, i klass 19, mdbler, speglar, tavelramar, inkluderande
tavelramar, varor (gj ingdende i andra klasser) av trd, kork, vass, rotting, korg, horn, ben,
elfenben, valfiskben, sndckskal, birnsten, parlemor, sjoskum eller av ersittningar for dessa
material, eller av plast; skyltstill, visningsmontrar, vitriner, anslagstavlor, persienner,
inkluderande persienner for utom- och inomhusanviindning samt tillhérande delar och
tillbehér (ej ingéende i andra klasser), jalusier, inkluderande jalusier av tré eller icke-textila
material; stdnger, skenor, omtag, ringar och krokar, samtliga for gardiner; fonsterbeslag (ej
av metall), delar och tillbehor (ej ingéende i andra klasser) till samtliga nimnda varor, i klass
20, rep, linor, tdg, snoren, ndt, talt, markiser, presenningar, segel och sickar (ej ingdende i
andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (¢j av gummi eller plast);
obearbetat fibrost textilmaterial; markiser, inkluderande rullmarkiser av syntetiska material
eller av textilmaterial, snoren till persienner, delar och tillbehér (ej ingdende i andra klasser)
for samtliga ndmnda varor, i klass 22, fardigtillverkade gardiner, markiser och
fonsterskdrmar av textilmaterial eller av syntetiska material for takfonster, i klass 24,
uppforande/anliggande av byggnationer, reparation, underhall och installationstjéinster;
takarbetes-, glasnings-, beklddnads- och isoleringstjénster, installation, montering, underh4ll
och reparation av fonster och drrar, elektriskt och elektroniskt styrda instrument och
apparater, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska anordningar och
mekanismer for reglering, styrning och kontroll av avskirmningar for fonster, sensorer,
kontrollpaneler, firdigmonterbara byggnadsdelar, rulljalusier, persienner, markiser,
fonsterluckor, fonsterbleck, ventilations- och rékventiler, skorstenar, fast-, las-, 6ppnings-
och stangningsanordningar for fonster, montering och utbyte av titningar for byggnadsdelar
och fér byggnadsdndamal, i klass 37, utbildning/undervisning, anordnande av
handledning/instruktion, underhallning, sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet,
arkitektur, i klass 41, samt arkitekturverksambhet, i klass 42.

Gemenskapsvarumirket VELUX, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer
5260229, registrerat for byggnadsmaterial (ej av metall), inklusive firdiga monterbara
byggnadsdelar, fonster, inklusive takfonster och takfonster, fonster av syntetiskt
material/plast, fonstersektioner, takterrasser, takbalkonger, 6verbyggnader av glas,
rorformade takfGnster, skydd och konstruktioner for att hindra vattenintréngning (flashing),
fonsterfoder, jalusier, rulljalusier, luckor, rulljalusier, utomhuspersienner; delar och tillbehér
till ndmnda varor (ej ingdende i andra klasser) , ingen av nimnda varor #r tillverkad av
metall, i klass 19, persienner (fér inomhusbruk) och delar och tillbehér (ej ingdende i andra
klasser) till dem; rullgardiner, inklusive rulljalusier av tri, 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, underhéll och reparation i samband med fonster, i klass 37.
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Det av invéindaren motanférda gemenskapsvarumirket med registreringsnummer 5260229,
Mirket &r utfort i fargerna rott och vitt.

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

Till stéd for sitt yrkande anfor invédndaren i huvudsak fljande. De varor innehavarens
registrering omfattar i klass 6 och 19 4r i princip identiska med de varor som omfattas av
invindarens tidigare registreringar. Vidare foreligger mycket stor likhet, bade visuell och
fonetisk, mellan de motstdende mérkena. Det i innehavarens mirke ingdende mirkesordet
DELUX skiljer sig fran véirdeomddmet de luxe eller deluxe. IThopskrivet och utan bokstaven
—E pa slutet far ordet en helt annan karaktér. Den distinktiva delen i de motstdende
kinnetecknen &r sdledes VELUX respektive DELUX. Det enda som skiljer varumérkena 4t i
denna del ir initialbokstaven V- respektive D-, vilket inte dr tillrickligt for att undvika att
innehavarens registrering forvixlas med invindarens villkinda varumérken. Inte heller
tilidgget C155 kan hjéipa till att skilja varumérkena &t. Detta tilligg kommer av
konsumenterna snarast uppfattas som en typbeteckning utan eller med mycket begréinsad
sdrskiljningsformaga. Det faktum att tillagget C155 uppfattas pa detta vis bidrar ytterligare
till att ordet DELUX inte uppfattas som ett virdeomdome, utan som den sirpriglade delen i
innehavarens registrering. Vid en helhetsbedémning och med beaktande av den bleknande
minnesbilden star det saledes helt klart att det rdder forvixlingsrisk mellan de motstiende
kénnetecknen. Dirtill kommer att invéndaren har anvént varumirket VELUX under 1ang tid
och investerat mycket pd att framgéngsrikt marknadsfora sina produkter under varumirket.
Under 2008 hade invéindaren bland annat en marknadsforingskostnad i Europa pé ca 368
miljoner danska kronor. Under detta &r hade invdndaren dessutom en omséttning i Europa pé
drygt 9 miljarder danska kronor. Vid en marknadsundersékning genomfdrd via Internet
mellan den 22 april och den 30 maj 2009 framkom att hela 42 % av befolkningen i sédra
Sverige, Skéne och Blekinge, kénde till VELUX som ett varumirke for bland annat fonster. I
sammanhanget kan det vara vért att ndmna att de s6dra delarna av Sverige 4r de mest
befolkade. Med anledning av den héga distinktiviteten hos varumirket VELUX,
inarbetningen samt den, i vissa delar av landet, hdga kiinnedomsgraden foreligger en klar
risk att innehavarens registrering skulle dra otillbdrlig fordel av eller vara till forfang for
varumérket VELUX sirskiljningsformaga och/eller anseende. Det vore dessutom obilligt om
sokanden, genom tilldgg av en enkel typbeteckning, skulle kunna kringga detta. Till
styrkande av att invéndarens kénnetecken dr inarbetat och vil ansett har bifogats material i
form av ett utdrag frdn en marknadsunderskning,.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invindningen och anfor i huvudsak
f6ljande. Vid en helhetsbedémning skiljer sig de motstiende kdnnetecknen i sidan
utstriickning att dessa inte dr forvixlingsbara. Innehavaren vitsordar att det rader
varuslagslikhet. Inviindarens péstdende om att méirkesdelen DELUX &r den distinktiva delen
1 innehavarens registrering dr emellertid felaktig. Vidare &r det en grundldggande princip att
mirken ska bedémas i sin helhet. Mérkesordet DELUX &r uppenbarligen ett s.k.
virdeomddme, med betydelsen lyxig, luxuds. Ordet saknar dérfor sérskiljningsforméga och
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dr av sidan karaktdr att det inte kan forbehéllas nidgon med ensamritt. Saledes utgér inte
DELUX den distinktiva delen av innehavarens registrering. DELUX eller DELUXE #r
dessutom ett mycket vanligt forekommande ord i marknadsforing av olika varor och tjinster,
ofta anviint som ett tilldgg for att framhéva att varan eller tjinsten &r nigot utdver det
vanliga. Ordet DELUX har dérmed ett klart betydelseinnehall for den genomsnittlige
konsumenten och skapar ddrmed en given association. Mirkesordet VELUX saknar ett
betydelseinnehall och den genomsnittlige konsumenten dr didrmed fullt kapabel att notera en
tydlig skillnad mellan DELUX och VELUX. Dirtill kommer att innehavarens varumirke
dven innehéller tilligget C155. Detta tilldgg beskriver inte ndgon egenskap hos de aktuella
varorna. Tilldgget &r inte heller en kidind bendmning for dessa varor. Mirkesdelen C155 har
didrmed sérskiljningsformédga och utgér den dominerande och distinktiva bestdndsdelen i
innehavarens registrering, De motstdende kidnnetecknens helhetsintryck skiljer sig ddrmed i
tillricklig utstrickning for att inte vara forvixlingsbara. Innehavaren bestrider dessutom
invéndarens péstdende om att invindarens kénnetecken VELUX ir inarbetat och vélként.
Den dberopade marknadsunderskningen ger inget stdd for detta pastiende, utan visar
snarare pa det omvénda forhédllandet. For ovrigt &r det svart att folja invéindarens resonemang
om att de sddra delarna ir de mest befolkade. Stockholm och Goteborg torde snarare ing# i
regionerna benimnda “east” och “west”.

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

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

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvinder i en néringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som #r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukéinnetecken som #r inarbetat d& ansékan om
registrering gors.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte fir
registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
ndgon annan och 4r registrerat efter en tidigare ansékan.

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

Frigan om foérvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Avgorande blir, 1 de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra. Beddmningen av denna
friga ska grundas pé det helhetsintryck mirkena formedlar och dé i forsta hand p& mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska &ven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mérkena eventuellt har 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 mdjlighet att samtidigt jamfora tvd motstdende mérken, varfor det ocksé
madste beaktas att omséattningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.
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Det ska dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférméga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mirke ska
utgdra en faktor som okar forvéxlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

Foérvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan &beropas till formén for ett
kiannetecken som &r vél ansett hér i landet, om anviéindningen av ett liknande kinnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vil ansedda kinnetecknets
sirskiljningsférmaga eller anseende,

Ett varumérke ér att anse som vil ansett om det i en vésentlig del av landet &r ként inom en
betydande andel av den krets som maérket vinder sig till. Vid beddmningen av detta ska
samtliga relevanta omsténdigheter i &rendet beaktas, sirskilt 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 varumaérket.

PRV gér foljande bedémning

Inledningsvis kan konstateras att invéndaren inte har inkommit med uppgifter eller material i
Ovrigt som styrker att VELUX é&r vél ansett eller pd annat sitt bor tillerkénnas ett
skyddsomféng utdver det som foljer av de dberopade registreringarna. Inviindarens uppgifter
om anvéndning och marknadsf6ringskostnader i Europa tyder visserligen p4 att kdnnetecknet
VELUZX har anviénts i stor utstrickning. Dessa uppgifter visar dock inte den svenska
omsittningskretsens kinnedom om VELUX, sérskilt d4 inviindaren inte har angivit i vilken
omfattning marknadsforingen och anvindningen har skett i Sverige. Inte heller den ingivna
marknadsundersdkningen kan ldggas till grund for en sddan bedémning. Utan hjalp kunde
endast 6 % av de tillfrigade ange att VELUX var namnet pA en tillverkare av eller ett
varumirke for takfonster. Nér de tillfrigade fick frigan om hur manga som har hért talas om
en tillverkare av takfonster med namnet VELUX steg denna siffra endast till 14 %. Att 42 %
av de tillfrigade i den region som i undersékningen benidmns South”, spontant eller utifrén
en lista 6ver namn pa tillverkare av takfonster, uppgav att de hort talas om VELUX kan
mdjligtvis tyda pé att invéindaren har en lokalt inarbetad réttighet for takfonster, men styrker
inte att kiinnetecknet VELUX &r vél ansett eller pd annat sitt bor tillerkéinnas ett
skyddsomfang utdver det som foljer av de dberopade registreringarna.

Vad giller likheten mellan de i drendet aktuella varorna kan konstateras att bide
innehavarens mérke och invindarens registreringar omfattar byggnadsmaterial, dari
inbegripet fonster och dirmed relaterade varor. Saledes rdder varuslagslikhet mellan de
motstdende kénnetecknen.

Betriffande likheten mellan de motstdende registreringarna gér PRV foljande bedémning.
Innehavarens registrering bestér av lydelsen DELUX C155, medan invéindarens mirken
innehaller eller bestdr av markesordet VELUX. Mirkesordet VELUX fir anses ha god
sérskiljningsforméga i forhallande till de i drendet aktuella varorna och tjénsterna. Mot
bakgrund av att de i méirkena ingéende orden VELUX och DELUX endast skiljer sig &t vad
giller en bokstav uppvisar méirkena visserligen vissa visuella och fonetiska likheter. Medan
miirkesordet VELUX saknar en kénd spraklig betydelse uppfattas DELUX emellertid endast
som en felstavning av det beskaffenhetsangivande engelska ordet deluxe, vilket pa svenska
oversiitts till luxuds (Webster's Third New International Dictionary, Unabridged,
http://unabridged. merriam-webster.com, atkomst 2010-10-25). Begreppsmiissigt uppvisar
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mirkesorden VELUX och DELUX dérmed betydande olikheter. Dirtill kommer att
innehavarens registrering innehaller teckenkombinationen C155. Denna teckenkombination
saknar en kind spréiklig eller en pa annat sétt beskrivande betydelse och utgér siledes den
sdrskiljande och framtrédande delen i innehavarens registrering, medan mérkesordet
DELUX tréder i bakgrunden. Dessa olikheter medfor att de motstdende mérkenas
helhetsintryck skiljer sig i sidan utstrdckning att mérkeslikhet inte bedéms foreligga.

Vid en helhetsbeddmning finner PRV dérfor att de motstiende registreringarna inte ar
forvixlingsbara. Vid en sddan bedémning saknas skl for PRV att préva om VELUX ér ett

lokalt inarbetat kiinnetecken for takfonster.

Féljaktligen utgér invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska
dérfor avslas.

Beslutat den 2 8 OKT 2010

Lena Frankenberg Glantz \ \/ b

s

LChi‘iétopherlPﬁller

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska géra det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsrétten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soéderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som Gverklagas och den 4ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tv4 (2) manader frin
beslutsdagen.




