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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumérkesregistreringen nr 413090 med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket FLEXISYSTEM med registreringsnummer 413090,
registrerat for klader, i klass 25.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att mirket
dr forvixlingsbart med féljande varukénnetecken:

Gemenskapsvarumirket FLEXI med registreringsnummer 3277704, i figur atergivet nedan,
registrerat for vaskor; portmonnéer och planbcker; bélten, i klass 18.

Gemenskapsvarumérke med registreringsnummer 3277704, utfort i fargen rott.
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Gemenskapsvarumarket FLEXI COMFORTSTYLE med registreringsnummer 7174832, i
figur dtergivet nedan, registrerat for fotbeklddnader, ej ortopediska skor, i klass 25.

Seapp—

Gemenskapsvarumérke med registreringsnummer 7174832, utfort i firgerna rétt och grablatt.

Gemenskapsvarumirket FLEXI med registreringsnummer 8952848, i figur atergivet nedan,
registrerat f6r handviskor; viskor; ryggsickar; portmonnéer och planbdcker; ldder och
liderimitationer, och varor framstillda av dessa material och ¢j ingdende i andra klasser, ¢j
hundkoppel, i klass 18, samt fér skodon (ej ortopediska), stovlar, idrottsstévlar (ingaende i
denna klass); kldder, balten och huvudbonader, i klass 25.

L fag-, &

Gemenskapsvarumérke med registreringsnummer 8952848, utfort i fargerna rott och grablatt.

Till st6d hérfor anfér invandaren i huvudsak foljande. Innehavarens registrering avser klader,
i klass 25. Invindarens varumirken omfattar bland annat clothing, i klass 25, och
varuslagslikhet foreligger siledes. Varuslagslikhet foreligger dven mellan varor i klass 18
och 25, da man enligt svensk varumérkespraxis korsgranskar mellan dessa klasser. Ett
varumdrke som ingér i sin helhet i ett annat varumérke anses normalt, enligt praxis, vara
forvixlingsbart. Vidare anses identitet mellan tva mérkens begynnelseord vara viktigare n
identitet i slutet av ord. Invéndarens varumérke FLEXI ingdr i sin helhet i det sokta
varumiérket FLEXISYSTEM. Ordet SYSTEM fér anses ha en lag grad av
sérskiljningsférméga. Denna del av méarket far anses vara av underordnad betydelse vid
forvixlingsbedomningen, dé tyngdpunkten ska liggas pa den del av mérket som har
sdrskiljningsformaga och dominans, i detta fall FLEXI. Orddelen FLEXI far anses ha en
sjélvsténdig kinnetecknande stillning i innehavarens mirke. Efterledet SYSTEM har inte
nagon sadan grad av sirskiljningsférmaga att markets helhetsintryck skiljer frin invindarens
mirken, vare sig visuellt, fonetiskt eller begreppsmissigt. Det foreligger varuslagslikhet
savil som mirkeslikhet och mérkena ér saledes forvixlingsbara.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invéndningen och anfor i huvudsak
foljande. Fragan om forvixling ska bedémas utifrén de 4ldre varumirkenas
sdrskiljningsformaga. Ju hogre sirskiljningsformaga, desto storre ar skyddsomfanget och
vice versa. Ordet FLEXI saknar sérskiljningsformaga for varor i klass 18 och 25. I vart fall
har varumérket FLEX]I, i visst utfrande, mycket ringa sdrskiljningsférmaga. Skyddet for
invindarens aberopade registreringar kan inte omfatta ordet FLEXI pa annat séitt dn i det
sdrskilda figurativa utfSrande som det har i mirket. Innehavarens mirke FLEXISYSTEM
skiljer sig utseendemassigt, uttalsmissigt och innehallsméssigt. Mirket 4r inte
forvixlingsbart med invéindarens varumérken. FLEXT ir dértill ett mycket vanligt
forekommande inslag i varuméirken. Detta talar for en mycket begrinsad
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sdrskiljningsformaga och dérmed ett hogst begransat skyddsomfang. I frigan om
varuslagslikhet ska, som det far forstés, framhallas att de varor som invindarens mirke dr
registrerade for i klass 18 inte &r liknande de varor som innehavarens mirke avser i klass 25.
Enligt EU-domstolen &r varuslaget viskor inte av liknande slag som skor, ddrmed kan viiskor
m.m. inte vara av liknande slag som klidder. Sammanfattningsvis foreligger inte nigon
forvaxlingsrisk.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett &ldre varukénnetecken fér varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk foér forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukdnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstidndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjinster som mirkena avser. Om varu- eller tjénsteslagslikhet dr
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsméssiga/
konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som varumérkena
formedlar med hansyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mdl C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hinsyn ska &dven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att géra en direkt Jamforelse mellan
varumérkena utan maéste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas utféranden. (EU-
domstolens dom i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedémningen av om varu- eller tjénsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som édr kinnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas,
bland annat deras art, de tillténkta képarna, anvindningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mal C-39/97 (Canon),
punkt 23).

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis kan konstateras att det foreligger identitet mellan de varor i form av klader
som innehavarens mérke avser i klass 25 och de varor som invéndarens varumérke 8952848
ar registrerat for, i samma klass.

Invéndarens mérke, med registreringsnummer 3277704, avser bland annat véskor, i klass 18.
Mellan dessa varor och varorna klider, i klass 25, som innehavarens registrering omfattar,
foreligger varuslagslikhet (jfr Patentbesvirsrittens dom i mal 08-262, ] BOX).

Invéndarens mirke, med registreringsnummer 7174832, avser fotbeklddnader, ej ortopediska
skor, i klass 25. Mellan dessa varor och varorna klider, i klass 25, som innehavarens
registrering omfattar foreligger varuslagslikhet (jfr Patentbesvirsrittens dom i mal 02-077,
Forever Sport).
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Invindarens mirken bestér av lydelsen FLEXI, i figurativt utforande, samt av FLEXI
COMFORTSTYLE, i figurativt utforande. Innehavarens mirke bestir av lydelsen
FLEXISYSTEM.

De motstédende mérkena uppvisar savil visuella som fonetiska likheter, di mirkena inleds av
den gemensamma bestandsdelen FLEXI. Mérkena skiljer sig at frimst genom den avslutande
mirkesdelen -SYSTEM i innehavarens mirke.

Invéndarens mirken bestér av lydelsen FLEXI, i figurativt utforande. Mirkesordet FLEXI
intar en framtradande plats, placerad i mitten av en réd ruta i det ena mirket samt utfort i
blagrétt ovanfor en rod linje i de andra tvd mirkena. Mirkeselementet COMFORTSTYLE
Oversitts nirmast till bekvdm eller komfortabel stil och #r dirmed beskrivande for de varor
mirket avser, fotbeklddnader, ej ortopediska skor, i klass 25. FLEXI ir inte ett uttryck som
normalt anvinds for att beskriva de aktuella varorna och inte heller vedertaget eller kint som
prefix vare sig for det engelska ordet flexible eller for svenskans flexibel, varfor lydelsen
utgdr mirkets sérskiljande del.

Innehavarens mirke inleds av mirkesordet FLEXI- och avslutas av ordelementet -SYSTEM.
SYSTEM har betydelsen helhet sammansatt av flera delar (Nationalencyklopedin,
www.ne.se, 2013-01-11). Det &r inte troligt att omséttningskretsen for de aktuella varorna,
d.v.s. konsumenter i allménhet, kommer att uppfatta efterledet -SYSTEM i ndgon annan
betydelse &n som ett tilldgg till FLEXI. Sammansittningen medfor inte att den
kannetecknande stdllningen hos FLEXI forsvagas eller distanserar det yngre mirket, Jjamfor
EU-domstolens dom i mal C-120/04 (THOMSON LIFE).

Med hinsyn till att mérkesdelen FLEXI &r s pass visuellt framtridande i de motstaende
markena far det anses foreligga en hog grad av markeslikhet. Den omstindigheten att
invindarens mirken har ett figurativt utforande och att innehavarens mirke innefattar
orddelen —-SYSTEM fGrtar inte denna mirkeslikhet.

Mirkesordet FLEXI saknar spréklig betydelse och far anses vara sirskiljande i forhallande
till varorna. Mérket far darmed anses ha en sérskiljningsformiga av normalgraden.

I forevarande fall riktar sig de varor dir varuslagslikhet r for handen till konsumenter i
allménhet, vilka kan forvéntas vara normalt informerade samt skiligen uppméarksamma och
medvetna.

Som ovan némnts finns en likhet mellan de motstdende mirkena genom det gemensamma
markeselementet FLEXI. Med hinsyn till att markesordet intar en sjalvsténdigt
kannetecknande stillning i invandarens mirke finner PRV, vid en helhetsbedémning, att de
motstaende kdnnetecknen ar forvaxlingsbara, i vart fall pa sa sitt att allmanheten kan tro att
de varor som mérkena avser kommer fran foretag med ekonomiska band. Angaende
betydelsen av ett ord med kénnetecknande stillning, se EU-domstolens avgérande i mal C-
120/04 (Medion AG), punkt 37.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska innehavarens registrering upphivas med avseende pa
samtliga varor det avser.
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Beslutatden 2 B JAN 7013
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Mértin Berger ~ .~

Carina Widd

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soéderhamn. 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) manader fran
beslutets dag.




