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INVANDARE

1: Pelle Petterson AB
Vistervigen 36
429 31 Kullavik

2: Pelle Pettersson Design AB
Vésterviigen 36
430 31

OMBUD

Advokatfirman Vinge Kommanditbolag

Box 11025
404 21 Goteborg

INNEHAVARE

BESLUT

UPPHAVANDE AV REGISTRERING
Invéndningsirende nr 2011/0140/0001

Registrering nr 500411

Exp. Patent- och registreringsverket

2013-10- 03

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 500411 med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varuméirket PETTERSSON med registreringsnummer 500411,

registrerat for:

Klass 12: Batar,

Invéandaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfor som grund att mérket

dr forvixlingsbart med féljande kénnetecken.

Box 530, 826 27 Séderhamn (Bestkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
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Pelle Pallerson

YRCHTING

Reg. nr. 322296.
Klass 12: Batar, fordon, farkoster (for transport).
Klass 25: Kldder, fotbeklddnader, huvudbonader.

Klass 28: Sportartiklar, ingéende i klassen.

PELLE PETTERSON AB
Firma nr. 556618-5145.

Verksamhet: Bolaget skall bedriva industriell och marin design och formgivning samt handel
med batar och konsultverksamhet inom marinbranschen, bedriva handel med virdepapper
samt annan ddrmed forenlig verksambhet,

PELLE PETTERSON DESIGN AB
Firma nr. 556406-5562.

Verksamhet: Bolaget skall bedriva industriell och marin design och formgivning samt handel
med batar och konsultverksamhet inom marinbranschen dvensom idka dérmed forenlig
verksamhet.

Det inarbetade kinnetecknet PETTERSON.

Vidare anfor invindaren att mérket &r forviixlingsbart med invindarens ovan nimnda
kidnnetecken som invindaren anvinde vid tidpunkten for ansékan och att innehavaren har
varit i ond tro.

Invédndaren anfér dven att innehavarens varumérke #r vilseledande.

Till st6d hérfér anfér invéndaren i huvudsak foljande. PETTERSSON liknar invindarens
dldre kénnetecken, for varor eller tjanster av samma och liknande slag, och det féreligger
risk for forvixling. Pelle Petterson ér en vilkéind svensk formgivare och seglare. Enligt
Wikipedia ses Pelle Petterson ibland “som skaparen bakom stora delar av den svenska
fritidsbétsflottan” och “totalt sett har mer &n 85.000 bétar tillverkats efter Pettersons
ritningar”. Pelle Petterson har ocksd 2004 fatt pris fran KTH for sin livsldnga designgérning.
Kénnetecknet PETTERSON har alltid anviénts i Pelle Pettersons verksamhet och ingér i flera
firmor och varumérken, bland annat i Pelle Petterson Design AB, registrerad som firma ar
1990, och Pelle Petterson AB, registrerad som firma ar 2002. Verksamheten i firmorna
bestar av bland annat att bedriva industriell och marin design och formgivning samt handel
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med bétar. Figuren P PELLE PETTERSON YACHTING éir skyddad som varumsrke, sedan
den 14 mars 1997, f6r bland annat batar i klass 12. Vidare dr PELLE PETTERSON och
PELLE P skyddade som varumérken for bland annat kléder i klass 25. Kénnetecknet
PETTERSON har anvints i sddan utstrickning att det kan anses inarbetat.

Innehavaren har registrerat mérket PETTERSSON for batar i klass 12. Mot bakgrund av att
det i invindarens bolag sedan linge bedrivits formgivning av batar bér PETTERSSON anses
forvixlingsbart med invéindarnas kénnetecken, inklusive det inarbetade kiinnetecknet
PETTERSON. Kénnetecknet PETTERSON utgér ocksé en visentlig del av invéndarens
ovan angivna firmor.

Innehavaren har vid ansdkningen haft kdnnedom om invéndarens anvéndning av
kdnnetecknen och dérmed varit i ond tro.

Mot bakgrund av den starka kinnedomen om inviindarnas kinnetecken, inklusive
PETTERSON, och den bakomliggande profilen Pelle Petterson méste registreringen av
PETTERSSON vara égnad att vilseleda allménheten om varans ursprung. Nagon koppling
mellan invéndaren och det nu registrerade varuméirket PETTERSSON fGreligger inte.

Innehavarens instdllning

Innehavaren av varumirket bestrider invéindningen och anftr i huvudsak foljande.
Innehavarens affiirsidé 4r att erbjuda all utveckling for batar, fran idé och design via
konstruktion till produktionsverktyg, men utan att producera sjilva baten. Innehavaren kan
jdmforas med ett arkitektkontor som siljer tjanster till byggherrar. Innehavaren samarbetar
med flera batvarv, som exempelvis Nimbus, Storebro, Ryds, J-craft, Najad, mfl.
Namnkunniga béitkonstruktdrer som anlitat innehavaren 4r Rolf Eliasson, Hakan Sodergren,
John Lindblom, Ocke Mannerfelt samt Pelle Petterson. For att hantera en batmarknad i en
allmént sviktande konjunktur har innehavaren valt att komplettera tjinsteutbudet med ett
antal varumdrken, for att skapa attraktiva batkoncept att investera i. C-G Pettersson var en
svensk batkonstruktdr som under 1900-talet forsta hlft ritade och lit producera éver 1000
(ej serieproducerade) batexemplar. Alla bétar bar gemensamma linjer och tydliga
designelement som band dem till upphovsmannen. Bitarna kom med tiden att benimnas som
“petterssonbatarna” eller “en Pettersson”. I batbranschen kénnetecknas Pettersson i forsta
hand som en béatproducent/varumirke, och det &r pa den grunden innehavaren har erhallit
registrering av varumérket PETTERSSON i klass 12.

Innehavaren vitsordar Pelle Pettersons meriter som seglare och prisbelént formgivare. Pelle
Petterson har en imponerande bredd i sina verksamheter och i sitt kéindisskap, vilket ocksé
g0r att namnet inte enbart dr forknippat med bét. Idag ligger exempelvis fokus pa klader och
det dr dd namnet PELLE som lyfts fram. Koppling gors édven till bilar, exempelvis VOLVO
P1800 och PELLEP. Nagon risk for forviixling foreligger dérfor inte.

Innehavarens uppfattning &r att det 4r ordet PELLE som kéinnetecknar PELLE
PETTERSON. I text, film eller logotyper &r det PELLE, PELLE P eller P som kinnetecknar.
Den personliga kopplingen till Pelle Petterson har alltid varit PELLE eller PELLE P.
Ingenstans anviinds enbart ordet PETTERSON, vilket tyder pa medveten kinnedom om
utebliven inarbetning. PELLE PETTERSON benimns heller inte med enbart PETTERSON
just dérfor att det inte kénnetecknar. En jimftrelse kan goras med sportkollegan Anja Parson
som kénnetecknas av Anja eller Anja Pérson men inte enbart av Pirson. Med Borje Salming
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dr det tvidrtom. Risk for forvixling foreligger dédrfor inte. PELLE PETTERSON skiljer sig
ocksa fran PETTERSSON genom att det dr tvd st ”S™ i innehavarens mérke.

Invéndaren har blivit kidnd for tva varumérken varav ett & PELLEP och ett annat & MAXI.
PELLEP verkar inom omréadet kldder, men syns mycket genom marknadsforing i omradet
bat. Risk for forvaxling foreligger dérfor inte. For mirket MAXI (MAXI YACHTS) finns
PELLE PETTERSON inte med i namnet, men kopplingen dr &nda sjédlvklar. Innehavaren har
arbetat for invdndaren i deras senaste tva projekt Maxi 1300 och Maxi 11. MAXI #r det
varumérke som i klass 12 och i batbranschen sammankopplas med PELLE PETTERSON.

Innehavaren har inte agerat i ond tro, utan varit ppen med bade registreringen och
referenser, d4nda sedan ansgkan limnades in den 6 april 2009.

Nagot vilseledande foreligger inte eftersom den historiska bakgrunden finns och
PETTERSSON redan &r inarbetat som varumérke, om an forst registrerat av innehavaren.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumiirkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett &ldre varukiinnetecken for varor eller tjédnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for férvixling, inbegripet risken for att anvdndningen av
varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumérket och innehavaren av varukdnnetecknet.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumérkeslagen framgér att de hinder som avses i 2 kap. 8 §
forsta stycket 1-3 ska gélla pa motsvarande sitt i frdga om en registrerad firma som anvinds
1 ndringsverksambhet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumiérkeslagen, dven ett
varukénnetecken som ér inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en visentlig del av
landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukédnnetecken anses inarbetat om det hir i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen) ir kéint som
beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls under kinnetecknet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet dr
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga/
konceptuella likheter géras med utgédngspunkt i det helhetsintryck som varumérkena
formedlar med hénsyn till bland annat deras sirskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mél C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hinsyn ska #ven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten séllan har majlighet att géra en direkt jimforelse mellan
varumérkena utan maste forlita sig pé en oklar minnesbild av mérkenas utféranden. (EU-
domstolens dom i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedomningen av om varu- eller tjdnsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som &r kdnnetecknande for férhallandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltéinkta kdparna, anvindningsomradet samt huruvida de
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konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mél C-39/97 (Canon),
punkt 23).

Utgéngspunkten vid bedomningen &r att den berérda produktkategorins
genomsnittskonsument dr normalt informerad samt skiligen uppméarksam och upplyst. Det
ska dock dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhetsgrad kan variera
beroende pé den aktuella varu- eller tjinstekategorin (se EU-domstolens dom i mal C-342/97
(Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Enligt 2 kap. 7 § forsta stycket 4 varumérkeslagen fér ett varumiirke inte registreras om det
dr dgnat att vilseleda allménheten i friga om varans eller tjénstens art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omsténdighet.

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
kan forvéxlas med ett kinnetecken som anvéndes hér i landet eller i utlandet av nagon annan
vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anviinds, om sékanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansékan.

PRV gor foljande bedimning

Vilseledande

Ett vilseledande i varumérkesrittslig mening #r for handen i de fall mirket &r dgnat att
vilseleda allménheten i friga om varans eller tjénstens art, kvalitet, geografiska ursprung
eller ndgon annan omsténdighet. Ett vilseledande med avseende pa vissa egenskaper uppstér
genom kopplingen mellan mérket och de varor eller tjinster som omfattas av registreringen.
Diéremot forutsétter vilseledande med avseende p4 kommersiellt ursprung i praktiken att
mérket anvénds pd ett sitt som gér marknadsforingen otillborlig. Utrymmet for att i samband
med registreringsforfarandet bedoma huruvida ett mérke &r vilseledande med avseende pa
kommersiellt ursprung &r ddrfor begrénsat.

Det invéndaren har anfort ger inget stod for slutsatsen att innehavarens mérke skulle vara
vilseledande angaende det kommersiella ursprunget eller i $vrigt vad giller varornas
egenskaper (jfr Patentbesvérsréttens dom i mal 10-150, Pilsner Sodertilje Bryggeri
Aktiebolag Sodertilje).

Inarbetning

Invindaren har gjort géllande att innehavarens registrering #r forvixlingsbar med
invéndarens inarbetade varumérke PETTERSON. Som det far forstis anfor inviindaren att
mérket dr inarbetat for formgivning av batar. Till stod for detta har invindaren angivit att
PETTERSON under léng tid anvénts som kénnetecken for de aktuella tjansterna. Invindaren
har emellertid inte dberopat nagon nérmare utredning om vilken stillning kénnetecknet har
pa marknaden eller i vilken utstrickning omséttningskretsen kénner igen varumirket. Det
invindaren har anfort kan inte anses visa en inarbetad rittighet till kéinnetecknet. Vid dessa
forhallanden kan innehavarens varumirke inte upphivas med stod av 2 kap 8 § andra stycket
3 varumérkeslagen.
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Férvaxling
De kénnetecken som ska jimforas dr féljande:

Invéndarens kinnetecken: Innehavarens mirke:

PELLE PETTERSON AB

PELLE PETTERSON DESIGN AB

PETTERSSON

FPalle Peﬂ;ereon

RCHTING

PRV konstaterar att det av invéindaren dberopade varumirke och innehavarens varumirke
omfattar skydd for identiska varor i klass 12. Det foreligger dven identitet mellan de varor i
klass 12 som innehavarens mérke omfattar och den verksamhet, i form av bland annat
industriell och marin design och formgivning samt handel med batar och konsultverksamhet
inom marinbranschen, som invéndarens firmor #r registrerade for.

[ forevarande fall riktar sig de varor dér varuslagsidentitet dr for handen till konsumenter i
allménhet, vilka kan forvantas vara normalt informerade samt skiligen uppmirksamma och
medvetna. Det maste dock beaktas att omsittningskretsen far antas gora en noggrannare
bedémning vid inkopstillfillet, d4 det #r friga om dyrare varor av sillankopskaraktir.

Vad betréffar mérkeslikheten gér PRV foljande bedémning. Innehavarens registrering bestar
av lydelsen PETTERSSON och invéndarens kinnetecken av lydelsen PELLE PETTERSON
AB, PELLE PETTERSON DESIGN AB samt P PELLE PETTERSON YACHTING, i figur.
Det féreligger en hog grad av visuell och fonetisk likhet mellan mérkesordet PETTERSSON
och PETTERSON som ingér i invéindarens kénnetecken. Férekomsten av ovan nimnda ord
gor dven att kiinnetecknen i begreppsmiissigt héinseende ger omsittningskretsen liknande
associationer, det vill sdga ndrmast till ett sliktnamn.

D4 det foreligger en visuell, fonetisk och begreppsmissig likhet mellan innehavarens och
invéndarens kdnnetecken far mérkeslikhet anses foreligga. Att invindarens kinnetecken
innehdller orddelen PELLE, samt ett figurativt P i varumérket, fortar inte den likhet som
finns mellan kénnetecknen.

De dldre kédnnetecknen har ingen spréklig innebérd som kan sittas i samband med de varor
och tjénster de avser. Det invindaren &beropat ger inte stod for att kiinnetecknet PELLE
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PETTERSON forvirvat en forstirkt kinneteckenskraft i omsittningskretsen. Kinnetecknen
far dirmed anses ha en sérskiljningsférmaga av normalgraden.

[ férevarande fall ar de motstaende varorna och verksamheten i inviindarens firmor identiska
och det foreligger en klar mérkeslikhet kidnnetecknen emellan. Till detta kommer att det
dldre mérket har en sérskiljningsforméaga av normalgraden. Vid en helhetsbedémning finner
PRYV att det foreligger risk for forvixling, i vart fall pa sa sitt att allménheten kan tro att de
varor som kinnetecknen avser kommer frén f6retag med ekonomiska band.

Vid dessa forhéllanden saknas anledning att prova huruvida innehavarens registrering av
varumérket PETTERSSON kan upphivas i enlighet med 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumérkeslagen, vilket &r fallet om registreringen kan forviixlas med ett kénnetecken som
anvéndes hér i landet eller i utlandet av ndgon annan vid tidpunkten for ansékan och som
fortfarande anviinds, om s¢ékanden var i ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska innehavarens registrering upphévas med avseende pa
samtliga varor den avser.

Beslutat den 03 0CT 2013
- _ \
O
C(\b\ on o\
Anthony Bolejko N\

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 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutets dag.




