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Shoeby Franchise B.V.
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OMBUD

Awapatent Aktiebolag
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582 35 Linkoping

INNEHAVARE

Solo Kldder Co Aktiebolag
Sképplandsgatan 1B
701 31 Orebro

OMBUD

Carat Advokatbyra AB
Box 7588
103 93 Stockholm

BESLUT

Exp. Patent.

UPPHAVANDE AV REGISTRERING

Invindningsdrende nr 2012/0075/0001
Er referens: SE-71005865

Registrering nr 504111

och reqistreringsverket

201 -03- 0 6

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 504111 med
stéd av 2 kap. 28 § varumaérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varuméirket CONTEMPORARY REFLECTIONS med
registreringsnummer 504111 avseende foljande varor:

Klass 25: Kldder; kldder av ldderimitationer; klider av ldder.

Invéndaren har yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och har anfért som grund att
mirket dr forvaxlingsbart med invéndarens gemenskapsvarumérke REFLECTIONS med
registreringsnummer 9613084, registrerat for foljande varor:

Klass 16: Papper, kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser;
trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och hushdllsandamal;
konstndrsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsfornodenheter
(ej mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ef apparater);
plastmaterial for emballering (ej ingdende i andra klasser); trycktyper;

Klichéer.
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Klass 18: Léder och liderimitationer, samt varor framstdillda av dessa material och ej
ingdende i andra klasser; djurhudar och pdlsskinn; koffertar och resviskor;
paraplyer, parasoller och promenadkéippar; piskor, seldon och
sadelmakerivaror.

Klass 24: Vivnader och textila produkter, ef ingdende i andra klasser; séingklider och
bordsdukar.

Klass 25: Klider, fotbeklddnader, huvudbonader.

Till st6d for sin invindning har invéndaren inledningsvis anfort att de bigge mérkena avser
identiska varor i klass 25. Vad giller mirkeslikheten har invindaren i huvudsak anfort
féljande. Gemenskapsvarumérket REFLECTIONS ingér i sin helhet som en framtridande
och sérskiljande del av den svenska registreringen. Ordet Reflection versitts till reflektion,
reflektering (Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder 3:e uppl.) och ordet Reflections
Oversitts ddrmed till reflektioner. En svensk omséttningskrets, som far anses besitta goda
kunskaper i det engelska spraket, bor darmed nérmast associera mérket med eftersinnande
tankar, dterspeglingar (jmf. Svenska Akademiens ordlista - trettonde upplagan, fjirde
tryckningen). I denna betydelse kan ordet inte anses beskrivande for aktuella varor i klass 25.

CONTEMPORARY, vilket 6versitts till samtida, modern (Norstedts engelsk-svenska
ordbok, WordFinder 3:e uppl.), dr ddremot direkt beskrivande for kldder och Gvriga varor i
klass 25. Begreppens direkt beskrivande karaktar styrks av, for det fall det Sver huvud taget
skulle foreligga ndgot tvivel ddrom, enkla Google-sokningar pa de trunkerade orden
"samtida kldder" och "moderna klider".

Med beaktande av ovan far REFLECTIONS anses utgdra den distinkta och dominerande
delen av den svenska registreringen, i vilket motanfort gemenskapsvarumirke ingr i sin
helhet. Diérfor far det anses foreligga uppenbar risk att avsedda konsumenter far
uppfattningen att CONTEMPORARY REFLECTIONS utgér sirskild klddlinje som hér till
REFLECTIONS-sortimentet. Det foreligger dirmed ocksé risk for att omsittningskretsen
uppfattar att kldder tillhandahallna under detta mérke har ett kommersiellt samband med de
varor som saluférs under den svenska registreringen (jmf. PBR:s dom av den 29 oktober
2010, mél nr. 09-147 och dom av den 23 mars 2011, mél nr. 09-171).

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och i huvudsak anfort
foljande. REFLECTIONS fér anses ha relativt 1ag sirskiljningsforméaga for de aktuella
varorna. Betydelsen av ordet torde forstas av hela omséttningskretsen, d&ven av personer utan
kunskaper i engelska, eftersom det &r i det nidrmaste identiskt med den svenska
oversattningen reflektioner. CONTEMPORARY ddremot, torde forstds av en betydligt
mindre del av omséttningskretsen och fir dirmed mer karaktéren av ett fantasiord,
CONTEMPORARY far dérfor anses vara den mest distinkta och den dominerande delen av
innehavarens varumarke. Detta intryck forstirks av att CONTEMPORARY #r den inledande
delen av varumérket. Kombinationen av CONTEMPORARY och REFLECTIONS ger
varumérket en storre sdrskiljningsférmaga dn exempelvis ett varumiirke bestiende av endast
CONTEMPORARY.

Med hénsyn till den skillnad som finns mellan varumirkena och till den begrinsade
kinneteckenskraften hos invindarens varumérke REFLECTIONS foreligger det vid en
helhetsbedémning inte risk for férvaxling mellan mérkena, jmf Patentbesvirsrittens dom i
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maél 10-053 (AQUA/AQUA MARIS) och Regeringsrittens dom i mil RA83 2:29
(MAN/MAGNETMAN).

Eftersom kdpare av kldder och skor far antas vara forhallandevis mirkesmedvetna och dérfor
uppmirksamma pd skillnader mellan varumérken &r det inte heller sannolikt att
omsattningskretsen skulle tro att innehavarens mirke utgér en produktlinje till invindarens
marke, till skillnad fran fallet i ODD MOLLY/ODD NOOAH (Patentbesvirsrittens dom i
mal 09-171).

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvéixling, inbegripet risken for att anvindningen av

varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumérket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukédnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumaérke.

Fragan om férvéxlingsbarhet ska avgdras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omstandigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjinster som mirkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga eller
konceptuella likheter goras med utgéngspunkt i det helhetsintryck som varumirkena
formedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mél C-251/95, ’Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten séllan har méjlighet att gora en direkt jimforelse mellan
varumérkena utan méste 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 &r kénnetecknande for forhdllandet mellan varorna eller tjdnsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltinkta képarna, anviindningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i ml C-39/97,
”Canon”, punkt 23).

PRV gor foljande bedémning

Vad inledningsvis géller varuslagslikheten kan PRV konstatera att innehavarens mérke avser
varorna kldder; kldder av ldderimitationer, kidider av lider i klass 25. Dessa varor faller
inom de bredare kategorierna av varor kldder som inviindarens registrering avser i samma
klass. De motstdende méarkena avser dirmed identiska varor.

Vidare rader det likhet mellan innehavarens varor och invéindarens varor framstillda av ldder
och liderimitationer, ej ingdende i andra klasser i klass 18. Varor tillverkade av ldder och
ldderimitationer i klass 18 inbegriper varor sdsom véskor, handviskor, sportviskor, portfoljer,
planbdcker och portmonnder. Dessa varor, i synnerhet viskor, r nira relaterade till kldder,
genom att de, vid sidan av deras grundliggande egenskaper, dven utgdér modeartiklar.
Konsumenterna kan dirfor komma att betrakta vaskor som tillbehér till kldder. Dessutom #r det
inte ovanligt dessa varuslag tillhandahélls i samma butiker eller att tillverkare av kldder av
ldder och ldderimitationer dven producerar relaterade varor av samma material, exempelvis
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viskor. Mot denna bakgrund foreligger sddana berdringspunkter att det foreligger likhet
varuslagen emellan.

De kinnetecken som ska jamforas dr foljande:

REFLECTIONS CONTEMPORARY REFLECTIONS

Invandarens mirke Innehavarens mirke

Beddmningen av mérkenas forvaxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmiissiga likheter, ska ske med utgdngspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. [ forevarande fall
riktar sig de varor dér identitet och likhet har konstaterats till konsumenter i allmiinhet.

De motstdende mirkena &r ordmérken. Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de
motstiende mirkena sétillvida att ordet REFLECTIONS, som utgdr invindarens mirke,
ingér i sin helhet i innehavarens mirke. Aven konceptuellt finns det avseende
REFLECTIONS, som ér pluralformen av det engelska ordet REFLECTION (reflexion,
dterspegling, efzertanke Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder Online, tkomst
2013-12-04), en likhet mellan de motstiende mirkena. Forekomsten av ordet
CONTEMPORARY (samtida, nutida; Norstedts engelsk-svenska ordbok, WordFinder
Online, dtkomst 2013-12-04), fortar inte i sig den konceptuella betydelsen av
REFLECTIONS i innehavarens mirke.

I forevarande fall har det dldre varumarket REFLECTIONS i sig inte nigon spraklig
innebérd som kan séttas i samband med de varor det avser. Det dldre mirket fir darmed
anses ha en sdrskiljningsférméga av normalgraden.

Som némnts ovan sammanfaller de motstdende mérkena visuellt, fonetiskt och
begreppsmissigt i ordet REFLECTIONS. Med beaktande av att invindarens mirke i sin
helhet ingér i innehavarens mérke som ett sérskiljande och sjilvstindigt element finner PRV
att mérkena &r forvixlingsbara med avseende pé de varor som innehavarens mirke avser, i
vart fall pd s sitt att allménheten kan tro att de bidda mérkena hdrstammar fran samma
néringsidkare.

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

Beslutat den 0 6 MAR 2014
x((;&/k AN jjtt&\\ —
Anthony Bolej ko

R A

Tomas Lindegren /
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS
Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till

Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

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




