PRV AVSLAG AV INVANDNING
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Invindningsirende nr 2009/0213/0001

Registrering nr 407225

INVANDARE

Cartier International N.V.

Scharlooweg 33

Curagao

Nedeiinddes Aniitema EXp. Patent- och registreringsverket

OMBUD 2011 -04- 0 8

Albihns.Zacco AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumérket THE MUST DESIGN med registreringsnummer 407225,
registrerat for aterforséljartjinster avseende kldder, huvudbonader, véskor, smycken;
aterforsiljartjanster avseende mobler; aterforséljartjdnster avseende mobler, speglar,
tavelramar, varor av tré, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snéckskal,
birnsten, parlemor, sjoskum eller av plast; aterforsdljartjénster avseende redskap och
behéllare for hushéllsindamal samt koksgerdd (ej av ddla metaller eller verdragna dérmed);
aterforsiljartjénster avseende obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas) samt
varor av glas, porslin och keramik; aterforsiljartjénster avseende vavnader och textila
produkter, sdngkldder och bordsdukar; aterforséljartjdnster avseende mattor och
mattbeldggningar, linoleum och andra material for golvbeldggningar och tapeter, i klass 35.

Invéindaren yrkar innehavarens registrering ska upphédvas och gor gillande att market &r
forvixlingsbart med foljande av invéndaren tidigare registrerade varumérken:

Varumirket MUST, med registreringsnummer 147950, registrerat for ddla metaller och deras
legeringar; varor av ddla metaller eller $verdragna dérmed (dock ej knivsmidesvaror, gafflar
och skedar); juvelerarvaror, 4dla stenar samt ur och andra tidmétningsinstrument, 1 klass 14.

Varumirket MUST, med registreringsnummer 143346, registrerat for ldder och
laderimitationer samt varor framstéllda av dessa material och icke inbegripna i andra klasser;
skinn och hudar; koffertar och resvéskor; paraplyer, parasoller, promenadképpar samt piskor,
seldon och sadelmakerivaror, 1 klass 18,
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Varumirket MUST DE CARTIER, med registreringsnummer 197125, i figur atergivet
nedan, registrerat for bland annat smycken av ddla metaller eller 6verdragna dérmed (dock e
knivsmidesvaror, gafflar och skedar); juvelerarvaror samt ddelstenar och halvédelstenar,
pérlor; medaljonger, i klass 14, varor framstéllda av lider eller liderimitationer, koftertar,
kostymviskor, resviskor, dokumentviskor, resviskor, dokumentvéskor, plinb&cker och
sedelhallare, portmonnier, handvéskor, kappséckar, i klass 18 samt kldder for herrar, damer
och barn inklusive kldder utgérande konfektionsartiklar eller skraddarsydda daribland
rockar, regnkappor, kostymer, kavajer och blazers, skjortor, byxor, kldnningar, kjolar,
drakter, nattklader, underkldder, baddrikter, badbyxor, handdukar, slipsar, schalar, ylleplagg,
strumpor, handskar, bilten, hattar, mossor, kepsar; skodon, déribland kéngor, sandaler och
tofflor, i klass 25. For fullstdndig varuforteckning, se bifogad bilaga.
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muvt de Z

Det av inviindaren dberopade mérket med registreringsnummer 197125.

Varumirket MUST DE CARTIER, med registreringsnummer 191846, i figur atergivet
nedan, registrerat for knivsmidesvaror, gafflar och skedar, i klass 8, hushéllsartiklar och
koksgerad (dock ej av #dla metaller eller 6verdragna dérmed); kammar och tvéttsvampar;
borstar (dock ej penslar); borstmakerimaterial; varor av glas, porslin eller keramik (ej
ingéende i andra klasser), i klass 21, samt spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ¢j
ingdende i andra klasser, 1 klass 28.

must de Ceurtior

Det av inviindaren iberopade mirket med registreringsnummer 191846.

Till stod for sitt yrkande har invindaren i huvudsak anfort foljande. Innehavarens mérke
avser huvudsakligen 4terforsiljning av de varor som de av invéindaren aberopade mirkena
avser. Tj4nsterna och varorna agerar pd samma marknad och 4r intimt férknippade med
varandra. Det foreligger dérmed dverlappning vad giller varu- och tjénsteslag. Vidare utgdrs
innehavarens mérke av tre ord, dir den dominerande och sérskiljande delen &r ordet MUST.
Detta ord #r identiskt med varuméarkena MUST, samt ingdr som en sérskiljande del i
varumirkena MUST DE CARTIER. Det foreligger dérfor uppenbar mérkeslikhet.
Invindaren, som #r kédnt for sina exklusiva produkter, anses vara ett av vérldens ledande
lyxmirken. Det finns en uppenbar risk att relevanta konsumenter av berdrda tjénster
respektive varor far uppfattningen av att de tjénster som salufors under innehavarens mérke
har samma kommersiella ursprung som de varor som salufors under invéindarens mérken.
Detta kan leda till ett otillborligt utnyttjande av invéndarens anseende.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invéindningen och har i huvudsak
anfort foljande. Invindarens mirke har inte tillréickliga liknelser med innehavarens mérke dé
det enda som 4r gemensamt dr ordet MUST. I invéindarens mérken &r detta ord &r skrivet i
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stiliserade gemener i det ena fallet och feta versaler i det andra fallet. De dr dirfor inte
forvixlingsbara med innehavarens mérke. Ordet MUST ér ett vanligt ord som invéndaren
inte kan &beropa ensamritt till. Invindarens mérke &r ocksd skyddat i andra klasser &n
innchavarens mirke.

SKAL
Ett varumirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varuméarkeslagen inte registreras bland

annat om det ar forvixlingsbart med nagon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare anstékan.

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

Vid bedémningen av om varu- och tjinsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som #r kinnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas,
sarskilt varornas eller tjinsternas art, deras avsedda dndamél, deras anviindningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér alla omstédndigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt médrkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjianster som miérkena avser. Avgorande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken man kinnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
friga ska grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i férsta hand pa mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmaissigt innehdll,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband
mellan varumirkena ska beaktas. Man har dven att ta hiinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tva motstdende marken, varfor det ocksé
maste beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett varumdrke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Forvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan &beropas till férméan for ett
kinnetecken som #r vil ansett hér i landet, om anviindningen av ett liknande kénnetecken
skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda kiinnetecknets
sirskiljningsformaga eller anseende.

Ett varumirke &r att anse som vil ansett om det 1 en vésentlig del av landet &r kiint inom en
betydande andel av den krets som mérket vénder sig till. Vid bedémningen av detta ska
samtliga relevanta omstindigheter i &rendet beaktas, sérskilt varumérkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omréde och hur ldnge varumérket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumérket.

PRV gor foljande bedomning

Inviindaren har inte kommit in med ndgot material som visar att nagot av de aberopade
varumirkena atnjuter utkat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen. Den fortsatta
beddmningen kommer ddrmed att grunda sig pa en traditionell forvaxlingsbeddmning ddr
PRV tar stillning i frigan om de av invindaren dberopade méarkena &r forvixlingsbara med
innehavarens mérke.
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Vad giller likheten mellan de i drendet aktuella varorna och tjénsterna kan konstateras
foljande. Innehavarens mérke avser aterforséljartjanster i klass 35. Dessa tjénster avser
forsiljning av vissa av de varor som de av invidndaren dberopade mérkena omfattar i
klasserna 8, 14, 18, 21 och 25. Aterforsiljningstjénsterna och aktuella varor kompletterar
darfér varandra och dr i varumérkesrittslig mening av liknande slag. Tjénste- och
varuslagslikhet kan saledes konstateras.

Angéende mirkeslikheten gér PRV filjande bedémning. Innehavarens mérke bestar av
lydelsen THE MUST DESIGN. De av invéndaren dberopade mirkena bestar av Iydelserna
MUST samt MUST DE CARTIER. Det kan séledes konstateras att den gemensamma
bestandsdelen i aktuella mirken dr ordet MUST. MUST kan enligt Nationalencyklopedins
nitupplaga (atkomst 2011-03-21) &versittas till “ett maste” eller “en nddvandighet”. Det
ligger néra till hands att uppfatta denna lydelse som ett allmént virdeomdome vilket anspelar
p4 att varan eller tjénsten #r en nédvindighet. Ordet enskilt far dérfor anses ha forhallandevis
svag sérskiljningsformaga och bér tillerkénnas ett snévt skyddsomféng. Den omsténdigheten
att samtliga av de aktuella varumérkena innehaller ordet MUST kan séledes inte automatiskt
medfdra att mirkena #r forvixlingsbara. Sett till sin helhet far ordsammansittningen i
lydelsen THE MUST DESIGN anses samverka pa ett sadant sétt att innehavarens mérke
distanserar sig i tillrdcklig omfattning frin de av invéindaren dberopade méarkena. PRV finner
dérfor att de aktuella mérkena inte dr forvixlingsbara.

Foljaktligen utgor invéndningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
darfor avslés.

Beslutat den 08 APR 201
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Nina Isaksson
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS o

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvérsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begiirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutsdagen.
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BILAGA

Registreringsnummer: 197125 Registreringsdatum: 1985-07-19
Ansdokningsnummer: 1981/04034 Ingivningsdatum: 1681-08-04
Figurklasser: 27.5.1; 27.5.10

must de Caurtier

Klassificering

3: Parfymer och parfymerivaror, toilettvatten; eteriska oljor; skénhetspreparat, kosmetiska preparat, k:t"émer, puder,
sminkprodukter, toilettmjolk, lotionspreparat; tval inklusive toilettval; schampeoneringsmedel; tandvardspreparat;
badsalter, badoljor; solskyddskrdmer och andra solpreparat, alla i fast-, vatske- eller sprayform. Registreringen avser
ej rakvatten.

5: Hygienpreparat dven sddana for kroppsvard; desodoriseringsmedel och deodoranter for kroppsbruk;
desinfektionsmedel; salvor, balsam och lotioner, Registreringen avser ej rakvatten.

9: Elektriska (inklusive radiotekniska) apparater och instrument, namligen elektriska och/eller elektroniska tdndapparater
och lampténdare; apparater och instrument for inspelning och/eller 8tergivning av bilder; fotografiska och
kinematografiska apparater; optiska instrument nédmligen glaségon &ven solglaségon och glas harfér, glasogonbagar,
glasdgonetuier; radioapparater, televisionsapparater; talmaskiner; talmaskiner ndmligen apparater fér inspelning och
atergivning av ljud.

Adla metaller och deras legeringar; smycken av ddlametaller eller 6verdragna dérmed (dock ej knivsmidesvaror,
gafflar och skedar); juvelerarvaror; ddelstenar och halvddelstenar, parlor; medaljonger; varor av ddla metaller och
deras legeringar eller 6verdragna darmed sdsom tallrikar och serviser, askar, etuier, skrin, puderaskar, bérsar,
pl&nbécker, manschettknappar, kravattndlar, baltspannen, stall och hallare for diverse féremal, ljusstakar, fat,
servettringar, prydnadssaker, statyetter, fotoramar; tidmatningsinstrument och ur, armbandsklockor, klockor inklusive
vackarklockor och kronometrar.

Pennor, blyertspennor, hallare till pennor och blyertspennor, skrivbordssatser bestdende av stéll med pennor gjorda av
silver eller guld, eller platerade dérmed, eller blyertspennor i hallare och skrivmateriel av papper i form av personligt
markt skrivmateriel, kort inklusive meddelandekort, inbjudningskort med undantag av mérkpennor och stdmplar,
skrivblidck och skrivvétskor av alla slag, gummilésningar, klister och bindemedel, skrivmaskinsband och karbonpapper,

Varor framstéllda av lader eller laderimitationer, koffertar, kostymvaskor, resvéskor, dokumentvéskor, resvaskor,
dokumentvéaskor, planbacker och sedelhdllare, portmonnéer, handvéskor, kappséckar, éverkast av pals och hudar, till
divaner och liknande mdébler; paraplyer.

Kiader for herrar, damer och barn inklusive kldder utgérande konfektionsartiklar eller skréddarsydda déaribland rockar,
regnkappor, kostymer, kavajer och blazers, skjortor, byxor, kldnningar, kjolar, drékter, nattkldder, underklader,
baddrékter, badbyxor, handdukar, slipsar, schalar, ylleplagg, strumpor, handskar, balten, hattar, méssor, kepsar;
skodon, déribland kéngor, sandaler och tofflor,
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Innehavare

Cartier International N.V., Scharlooweg 33, CURACAQ, Nederldndska Antillerna

Ombud

Albihns Stockholm Aktiebolag, Box 5581, 114 85 STOCKHOLM, Sverige
Org.nr: 556015-0046
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