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Invindningsidrende nr 2009/0145/0001

Registrering nr 404656

INVANDARE

1: Dr. Martens International Trading GmbH
Tyskland

2: Dr Maertens Marketing GmbH

Tyskland

OMBUD

Awapatent Aktiebolag Exp. Patent- ach registreringsverket
Box 5117
200 71 Malmé 2011 -09- 15

INNEHAVARE

House of Martens AB
Granebovigen 3
824 30 Hudiksvall

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 404656 med
stéd av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invindningen avser varumirket HOUSE OF MARTENS, i figur atergivet nedan, med

registreringsnummer 404656, registrerat for kldder, fotbeklddnader och huvudbonader, i
klass 25.

HOUSE OF

HATEN

Innehavarens mirke med registreringsnummer 404656,

Invindaren yrkar att innehavarens mérke ska upphivas och gor géllande att mérket &dr
forvixlingsbart med fljande av invéindaren registrerade varumérken.

Gemenskapsvarumirket DR.MARTENS med registreringsnummer 59147, registrerat {or ur
och tidmitningsinstrument, juvelerarvaror; smycken; ddelmetaller och deras legeringar samt
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guld- och silvervaror av ddelmetall eller dirmed 6verdragna varor (¢j knivar, gafflar, skedar,
hushéllsredskap och kéksgerad), i klass 14, pappersvaror och kontorsutrustning (ej mobler
och knivsmidesvaror), i klass 16, lider och laderimitationer och varor framstillda av dessa
material, ndmligen andra ej till innehallet anpassade behéllare, samt mindre ldderartiklar,
speciellt portmonnéer, planbdcker, nyckelknippshallare; djurhudar och féllar; resvéskor och
koffertar, bagar, pungar, ryggséckar, birviskor, bok- och skolviskor (alla av ldder,
konstléder, textilier och plast); behallare, nimligen resenecessardrer (ladervaror); paraplyer,
parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, kldder,
speciellt sport- och fritidskldder, trikdvaror, huvudbonader; klidestillbehor, ndmligen huvud-
hals- och axeldukar, schalar, huvor, pannband, handskar, strumpbyxor, sockor och bélten;
fotbeklddnader och delar dirav, i klass 25, ledning av detalj- och grosshandelsforetag, i klass
35 samt reparation av fotbeklddnader och delar dérav, i klass 37.

Gemenskapsvarumirket DOC MARTENS med registreringsnummer 150144 registrerat for
ur och tidmétningsinstrument, smycken; prydnader (juvelerarvaror); &delmetaller och
legeringar av 4dla metaller samt guld- och silvervaror av ddelmetall eller ddrmed dverdragna
varor (ej knivsmidesvaror, gafflar och skedar samt handredskap for hushéll och kék), i klass
14, skrivmateriel och kontorsfomdodenheter (ej mébler och bestick), i klass 16, 1dder och
laderimitationer; varor av ldder och ldderimitationer, nimligen andra, ej till f6ljande
produkter anpassade behallare, samt mindre laderartiklar, speciellt portmonnéer, planbdcker,
nyckelhéllare; djurhudar och pilsskinn; koffertar och resvéskor, sickar, pasar, ryggsickar,
birkassar, bok- och skolviskor (ndmnda varor av ldder, konstldder, textilier och plast);
behallare, nimligen resenecessirer (lddervaror); paraplyer, parasoller och promenadképpar;
piskor, seldon och sadelmakerivaror, i klass 18, klader, speciellt sport- och fritidskldder,
trikdvaror, huvudbonader; kliddesacessoarer, nidmligen sjaletter, scarves och sjalar, halsdukar,
kapuschonger, svettband, handskar, strumpbyxor, sockor och liviemmar; fotbeklddnader och
tillhérande delar, i klass 25 samt ledning av detaljhandels- och grossistféretag, i klass 35.

Gemenskapsvarumirket DR.MARTENS, med registreringsnummer 2572071 registrerat for
detaljhandelstjinster inom omradet for skovaror, klader, sportartiklar, véskor, ur, glasdgon
och cd-skivor, speciellt sammanstillning av ndmnda varor, till fordel for tredje part, som gor
det mojligt for konsumenter att se och kipa dessa varor; datoriserade direktanslutna
detaljhandelstjanster inom omradet for skovaror, inkluderande direktansluten bestéllning,
utforande av uppdrag och reklam for varor; tillhandahéllande av varu- och tjansteinformation
4t konsumenter; varupresentation inom omradet for skovaror via television, telefon och det
globala datornitet och elektronisk detaljhandel, i klass 35.

Till stod for sitt yrkande har invéindaren i huvudsak anfort foljande. DR MARTENS och
DOC MARTENS ir synnerligen vilkénda pa den svenska marknaden, sdrskilt for varor i
klass 25. Utsver den inarbetningsriit som foreligger finns dven de &dberopade
varumirkesregistreringarna som medfor skydd i klass 25 samt for aterforsiljartjinster
avseende bland annat skor och klader i klass 35. Innehavarens mérke omfattar “kléder,
fotbeklidnader och huvudbonader i klass 25. Varuslagsidentitet foreligger sdledes mellan
innehavarens mirke och invéndarens mérken, Innehavarens mérke &r synnerligen likt
invindarens mirken och tydligt forvixlingsbart med inviandarens mérken. Det &r uppenbart
att ordet MARTENS #r den dominerande och helt sérskiljande bestandsdelen och den del av
varumirkena som bir upp registreringara fran distinktivitetsperspektivet. DR. eller DOC &r
en vedertagen forkortning for DOCTOR som i varumérket uppfattas som en titel och ordet
MARTENS uppfattas, sérskilt i denna kombination som ett efternamn och ett sérskiljande
tecken. Aven i det innehavarens mérke #r det ordet MARTENS som é&r den tunga,
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sirskiljande bestandsdelen. Miérket &r i figur och texten HOUSE OF har en klart
underordnad position i varumérket d& denna text storleksméssigt endast &r en brakdel sd
omfattande som det helt dominerande ordet MARTENS. Ordet MARTENS forekommer
saledes som den mest sidrskiljande delen i savil innehavarens om invéndarens mérken. Det r
inte ovanligt att férledet HOUSE OF anvinds i kombination med kidnda varumérken for att
illustrera kommersiellt ursprung eller for att utgdra ett dvergripande namn i en koncern eller
i ett foretag dér ett visst kiinnetecken ingér i verksamheten. HOUSE OF MARTENS kan
dven uppfattas som “sldkten Martens” och begreppsméssigt och associationsméssigt
foreligger saledes néra nog identitet mellan de olika mérkena. Saledes &r det rimligt att anta
att varumérket HOUSE OF MARTENS uppfattas som ett kéinnetecken for en verksamhet dar
varuméirkena DR MARTENS och DOC MARTENS ingér och att det foreligger en
kommersiell gemenskap hiremellan. Risken for forvixling 4r ¢verhdngande och uppenbar.
Anvindningen av innehavarens mérke pd den svenska marknaden for “klédder,
fotbeklddnader och huvudbonader” skulle innebéra en allvarlig snyltning pa den renomme
som invindarens mérken besitter hér i riket fr just dessa varuslag, samt en urvattning av
dessa varumirken. Innehavarens mérke dr dirfor alltfor likt invéndarens tidigare réttigheter
for att samexistens skulle kunna ske utan stor skada for invéindaren. Det finns inte nigon
absolut r4tt att anvéinda eller registrera sitt sliktnamn som varumérke. Detta fir endast ske
om det foreligger med god sed. Nir nigon annan &r innehavare av en varumérkesritt av
tidigare datum 4r sidan anvindning ej att anse som forenlig med god sed. Det foreligger
hinder mot registrering av mirke som &r forvéxlingsbart med ndgon annans varumérke. Frn
detta hinder finns inget undantag mot registrering av sitt eget sldktnamn. Det saknar relevans
for bedomningen ur ett forvixlingsperspektiv huruvida en enskild person eller foretagsgrupp
ligger bakom anstkningen. Det &r ej information som finns till hands pd marknaden vid
normal varumérkesanviindning, Saledes dr det mérkets association som ska bedémas fran ett
neutralt perspektiv, oavsett vem som rékar vara faktisk innehavare av mérket. Invéndarens
mérken #r sa vilkinda varumirken att den genomsnittlige konsumenten torde uppfatta att en
stor foretagsgrupp ligger bakom denna etablerade produkt. Att DR. eller DOC ér en titel pa
en ldkare foranleder ej denna association.

Till stéd f6r att invindarens mirken skulle vara inarbetat och ként inom en betydande del av
omsittningskretsen har invéindaren inkommit med annonser, modereportage och Gvrigt
pressmaterial samt fakturor.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invéindningen och i huvudsak anfort
foljande, De motanférda mérkena &r inte inarbetade och inte heller vl kéinda. Innehavarens
mérke innebir inte nagon form av snyltning av renommé eller urvattning av invéndarens
mirken. Det vitsordas att HOUSE of kan anviindas i kombination med annat kénnetecken for
att illustrera kommersiellt ursprung. I det sammanhanget utpekas dock inte ndgon enskild
person utan snarare en foretagsgruppering eller en obestimd sldkt. Méarkena DR.MARTENS
respektive DOC MARTENS uppfattas av den genomsnittlige konsumenten som att det finns
en viss koppling till viss nirmare bestdmt angiven person, nimligen doktor Martens. Mot
bakgrund av denna sirskilda koppling, och d& doktorer séllan eller aldrig kan kopplas till
koncerner kommer allménheten inte att uppfatta att det finns en kommersiell koppling
mellan innehavarens mirke och invindarens mérken, trots att MARTENS ingar i savél
innehavarens som invindarens mérken. Innehavarens mérke utgor ett figurmérke som
ytterligare distanserar markena fran varandra. Mérkena &r séledes inte forvixlingsbara. Var
och en fér i niringsverksamhet, under forutsittning att det &r 1 6verrensstimmelse med god
affiirssed, som kdnnetecken for sina varor anviinda sitt sliktnamn eller firma. Innehavaren &r
ett enmansbolag dir styrelseledamot #r Niklas Martens. Bolaget anvéinder siledes behorigen



PRV

PATENT~ OCH RAEGISTRERINGSVERKET

och i §verrensstimmelse med god affirssed sin firma och sldktnamnet MARTENS som ett
kénnetecken for sina produkter, varfor invandaren saknar grund for sitt yrkande om att
innehavarens mérke ska hévas.

SKAL
Av 2 kap. 8 § forsta stycket, punkten 2 framgar att ett varumérke inte far registreras om det

ar identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor och tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns risk for forvixling

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket, punkten 4 framgéar att med ett varukdnnetecken som avses i
forsta stycket 1-3, samma paragraf, avses bland annat ett gemenskapsvarumiérke.

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket, punkten 3 foreligger hinder mot registrering av ett
varumirke om det &r identiskt med eller liknar ett varumérke som &r ként inom en betydande
del av omséttningskretsen, och anvindningen av mirket skulle dra otillborlig fordel av eller
utan skilig anledning vara till skada for varukénnetecknets sdrskiljningsforméga eller
anseende.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mirkena avser. Avgérande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken man kdnnetecknen kan anses likna varandra. Beddmningen av denna
fraga ska grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och da i forsta hand pa mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska &ven tas till huruvida ord och/eller figurer 1 de
aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt innehéll,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rdder ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hénsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimfora tva motstdende mérken, varfor det ocksé
maéste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Enligt 2 kap. 10 §, punkten 2 far ett varumérke inte registreras om det innehéller eller bestér
av ndgot som #r dgnat att uppfattas som nagon annans egenartade efternamn, allmént kéinda
konstnidrsnamn eller likartat namn, om anvindningen av mérket skulle medfora en nackdel
fér namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar pa ndgon sedan ldnge avliden.

PRV gor foljande bedomning

Av det material som invindaren inkommit med till stéd for sitt yrkande om att de av
inviindaren aberopade mirkena skulle vara kéinda inom en betydande del av
omsittningskretsen framgér bland annat att invindarens mérken har anvénts 1
modereportage, annonser och pressmaterial samt att invéindarens haft omfattande omséttning
sévil inom som utom landet, Det framgér dock inte av detta material hur invéindarens
mirken uppfattas av omsittningskretsen. Materialet kan dérfor inte ensamt ligga till grund
for att invéindarens mérken skulle vara kiinda inom en betydande del av omséttningskretsen.
Varumirket kan inte heller anses vara inarbetat for de varor som invéndaren anfort. PRV har
darfor att ta stillning till frigan om forvixling med utgdngspunkt i det skyddsomféng som
foljer av respektive kdnneteckens ursprungliga kinneteckenskraft.
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Inledningsvis kan konstateras att de av invindaren &beropade mirkena DR.MARTENS med
registreringsnummer 59147 och DOC MARTENS, med registreringsnummer 150144, bada
bland annat innehaller varorna klader, huvudbonader och fotbeklddnader, i klass 25. Dessa &r
identiska med samtliga de varor som innehavarens mirke avser. Det foreligger darfor
varuslagslikhet mirkena emellan. Vidare kan konstateras att det av invéindaren aberopade
varumérket DR MARTENS med registreringsnummer 2572071 bland annat avser
detaljhandelstjénster inom omrédet for skovaror, kldder och sportartiklar. Dessa tjdnster
kompletterar samtliga de varor som innehavarens mérke avser, dvs. klader, fotbeklddnader
och huvudbonader i klass 25. Ddrmed kan konstateras att varu- och tjénsteslaglikhet
foreligger &ven mellan dessa mérken.

Angdende mirkeslikheten gér PRV foljande bedomning. Innehavarens mérke bestar av
lydelsen HOUSE OF MARTENS i figur, dir HOUSE OF framstills i en mindre
teckenstorlek. HOUSE OF anvinds vanligen i kommersiella sammanhang for att visa pa ett
viss kommersiellt ursprung, och bor dirfor i sammanhanget anses ha ett relativt snévt
skyddsomfing. Den dominerande och sirskiljande delen i innehavarens mérke far ddrmed
anses vara ordet MARTENS.

Invindarens marken bestir av DOC MARTENS och DR.MARTENS. Den dominerande
delen i innehavarens mirke ingér i sin helhet i invéindarens mérken vilket medfor att
mérkena dr savil visuellt som fonetiskt lika. Avsaknaden av tillaggen DOC och DR. i
innehavarens méirke medfor inte att mérket distanserar sig tillrickligt fran invéndarens
mirken (Jmf PBR, mal nummer 06-173 och 06-174). Det figurativa inslaget i innehavarens
mérke forindrar inte denna bedémning. Mot denna bakgrund gér PRV bedémningen att det
foreligger mirkeslikhet. Vid en helhetsbedémning &r innehavarens mérke saledes
forviixlingsbart med de av invindaren aberopade mérkena.

Vad sedan giller den av innehavaren &beropade omstindigheten att omséttningskretsen
skulle omfatta mirkesdelen MARTENS som ett sliktnamn, gér PRV f8ljande bedémning.
Fran och med den 1 juli 2011 foreligger hinder mot registrering av ett varumérke om det
bestar av eller uppfattas som nigon annans egenartade efternamn, om anvéndningen skulle
medfora en nackdel for biraren av namnet. Efternamnet MARTENS har enligt PRV:s :
namnregister 147 birare och far dérfor anses vara ett i Sverige vanligt forekommande
efternamn. MARTENS kan darfor inte anses vara egenartat. Invéindarens eller innehavarens
mirken skulle inte heller kunna anses medftra en nackdel for béraren. Det foreligger darmed
inte nagot hinder mot registrering av varken invéndarens eller innehavarens mérken pé denna
grund. De av innehavaren anférda argumenten om behorighet till namnet kan dérmed inte tas
i beaktande och féranleder inte ndgon annan bedémning.

Foljaktligen utgér grunderna for invindningen hinder for att 14ta registreringen best.
Registreringen ska dérfor upphévas.

Beslutat den d 5 SEP 201

H
Nina Isaksson
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutets dag.




