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INVANDARE
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OMBUD

Advokatfirman Glimstedt _ ,
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INNEHAVARE

Stampakullen ekonomiskforening
c/o Correctus redovisning
Arkivgatan 3

411 34 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET
Invéndningen avser varumirket DJUR I NOD (i figur, se nedan) med registreringsnummer
510367:
Mirket dr utfort i svart, gratt och ritt.
Klass 43: Kattpensionat

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anfor som grund att mirket
dr forvixlingsbart med invéndarens inarbetade varumirke DJUR I NOD (i figur):

Box 530, 826 27 Soderhamn (Besbkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.prv.se
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Invdndarens mirke.
Market 4r utfort i svart, gratt och rott,

Invéndaren anfor vidare att innehavarens mérke dr forvixlingsbart med det kidnnetecken
som invdndaren anvénde vid tidpunkten for ansékan och att innehavaren har varit i ond tro.

Till stéd f6r sin invindning har invdndaren anfort i huvudsak foljande. Figurmirket har
anvénts som kinnetecken for invdndarens verksamhet innan innehavaren registrerade
mirket. DV (invéndaren) grundades i Goteborg ar 1952. Féreningen &r en ideell férening
och har till syfte att arbeta med djurskyddsfragor. Foreningen har idag en omfattande
verksamhet och ingér som lokalforening i Riksorganisationen Djurens Vinner, med éver

10 000 medlemmar runt om i landet. DV har ett katthem i stadsdelen Guldheden i Géteborg,
dédr man omhéndertar katter i vantan pa omplacering.

Invindaren har anvint figurmérket i sin verksamhet under lang tid. Ursprungligen fran ar
1988 anviindes mirkets tva delar separat, med texten i en rund ring for sig och katten for sig.
2011 borjade man anvinda sig av de tvé bestindsdelarna tillsammans.

Innehavaren kénde till denna anvéindning genom Pernilla Nilsson. Pernilla Nilsson har varit
medlem i féreningen sedan den 2 november 2007 och blev i april 2011 vald till kassor.
Under sin tid som styrelseledamot vidtog Pernilla Nilsson flertalet atgérder i strid med
foreningens intressen och dven i strid med instruktioner. Hon kdpte bland annat en gard for
foreningens pengar i syfte att driva katthem, en gérd dér hon sedermera dven bosatta sig.
Pernilla Nilsson tog dven kontroll éver invindarens hemsida och dominadresser, en
fullstdndig kapning av invdndningen tillgdngar. Den 18 maj 2012 fattade styrelsen ett beslut
om att utesluta Pernilla Nilsson fran Riksorganisationen. Pernilla Nilsson bedriver sedan
varen 2012 Stampakullen ekonomisk forening (innehavaren). D4 figurmirket togs fram
under tiden Pernilla Nilsson satt i styrelsen for invéindaren kénner denne till anvindningen.
Invéndaren skickade ett brev till Pernilla den 19 september 2013 och bad henne upphéra med
anvdndningen.

Inviandaren har bifogat f6ljande material:

- Informationsblad till medlemmar

- Inbetalningskort fran 1988

- Inbetalningskort fran 2011

- Brevhuvud

- Skdrmutskrift fran invdndarens hemsida
- Varningsbrev till Pernilla Nilsson

- 3 st annonskorrektur fran oktober 2007.

Innehavaren, som beretts tillfdlle att yttra sig, har inte bemdtt invindningen.
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SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumiirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumirkeslagen, dven ett
varukdnnetecken som &r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en visentlig del av
landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukénnetecken anses inarbetat om det hir i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsittningskretsen) ir kint som
beteckning for de varor eller tjanster som tillhandahélls under kiinnetecknet.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstidndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mirkena avser. Om varu- eller tj4nsteslagslikhet dr
for handen ska en beddmning av mirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmaissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena férmedlar med hénsyn till bland annat deras sirskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hinsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt
jdmforelse 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).

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
kan forvéixlas med ett kidnnetecken som anvindes hir i landet eller i utlandet av nigon annan
vid tidpunkten for ansokan och som fortfarande anviinds, om sékanden var i ond tro vid
tidpunkten f6r anstkan.

PRV gor fioljande bedomning

[nvindaren har gjort géllande att innehavarens registrering dr forvixlingsbar med
invindarens inarbetade varumirke DJUR I NOD i figur. Invindaren har emellertid inte
aberopat ndgon ndrmare utredning om vilken stillning som bolagets kénnetecken har pa
marknaden eller i vilken utstrickning omsittningskretsen kdnner igen varumairket. Vid dessa
forhillanden kan det invindaren anfort inte anses visa att denne har en inarbetad rittighet
med vilken innehavarens registrering dr forvixlingsbar. Angdende de omstindigheter som
kan ha betydelse i detta hdnseende, se EU-domstolens dom i mal C-375/97 (CHEVY), punkt
27.

Bestdmmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen ger ett skydd for den som
anvinder ett kénnetecken mot att ndgon annan, i ond tro, fir registrera ett varumirke som
kan forvixlas med detta kinnetecken. Det fordras att det &beropade kiinnetecknet anvindes
vid tidpunkten for varumirkesansdkan och att det alltjimt anvénds. Bedémningen av om den
som gett in varumérkesansokan varit i ond tro ska goras vid tidpunkten for ansékan.
Angdende begreppet ond tro, se EU-domstolens avgérande i mal C-529/07,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG).
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Invindaren har aberopat att kiinnetecknet DJUR I NOD i figur har anvints for
djurskyddstragor, dédribland katthem.

Inledningsvis konstaterar PRV att de motstdende kéinnetecknen ir identiska och att de dven
avser tjdnster av samma eller liknande slag. Det kinnetecken som innehavaren registrerat r
dédrmed forvixlingsbart med invindarens kdnnetecken.

Det av inviindaren bifogade material far anses visa att invindaren anvint kiinnetecknet innan
tidpunkten for registreringen av innehavarens mérke. Det har inte framkommit nagon
omstédndighet som medfor att PRV ifragasiitter att kiinnetecknet fortfarande anvinds.

Vidare bedomer PRV huruvida innehavaren var i ond tro vid tidpunkten for ansékan. For
exempel fran praxis avseende begreppet ond tro, jfr EU-domstolens dom i mal C-529/07
(Lindt) och Tribunalens dom i mél T-291/09 (Pollo tropical chicken on the grill).

Inviindaren har anfort att innehavaren har varit verksam i invindarens verksambhet i form av
kassor i styrelsen. Ndgon objektiv bevisning for inviindarens pastidende om innehavarens roll
som kassor har dock inte forevisats. Vid dessa forhallanden saknas utredning som ger vid
handen att innehavaren haft kinnedom om invéndarens anvindning av varumdrket eller att
innehavaren syfte skulle ha varit att hindra invéindarens anvéndning av varumirket.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska invindningen avslés.

l 1APR 201k
Beslutat den

/,/%_,7//

Mag’ﬁl Berger /

£/

Nina Isaksson é/ava/ ” Eva Wel
(

HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill 6verklaga beslutet ska ni gora
det skriftligen. Skriv “Till Patentbesvirsritten” pa §verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
e Namn och adress
e Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
e Varfor ni anser att beslutet 4r felaktigt
e Vilken dndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvi (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsriitten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pa det sdtt som ni begirt.



