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AVSLAG AV INVANDNING

Invéindningsérende nr 2014/0100/0001

Er referens: T41403867SE000O
Zacco Sweden AB
Box 5581

114 85 Stockholm

519262

Clarins Fragrance Group
9, rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine

Frankrike

OMBUD

Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invéndningen med ovanstidende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Inviindningen avser varumirket AMP & ANGEL med registreringsnummer 519262,
registrerat for féljande varor

Klass 3:

Hudkrdm; hudvardslotioner [kosmetiska]; icke-medicinska
hudrengoringspreparat; hudsmink; kosmetiska hudkrimer; fuktbevarande
medel for huden; hudvardsoljor [kosmetika]; hudrengdringslotion;
hudvérdsoljor [icke-medicinska]; fargkosmetika for huden; [kosmetiska]
hudrengtringspreparat; icke-medicinska hudrengéringskrimer; hudkrimer;
icke-medicinska hudkramer; hudbalsam (ej medicinska): essenser for
hudvéard; hudrengdringskrim; hudvardskrimer, ej fér medicinska #ndamal;
hudrengéringsmedel [icke-medicinska]; hudpolerande riskli (arai-nuka):
hudrengdringsmedel; kosmetika for anviindning vid behandling av rynkig
hud; fuktande hudkridmer (kosmetiska); hudkrimer [ej medicinska];
kosmetiska hudrengdringspreparat; hudkréimer [kosmetiska];
hudvérdslotioner (kosmetiska); hudmasker [kosmetika]; icke-medicinska
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mjukgdringsmedel for huden; grundsmink f6r huden; hudbalsam
(kosmetiska); hudvérdsoljor (kosmetiska); hudblekningspreparat; icke-
medicinska hudvardpreparat; icke-medicinska lotioner som tar bort déda
hudceller; eteriska oljor for hudvard; fuktande hudlotioner [kosmetiska];
icke-medicinska hudlotioner; icke-medicinska hudstirkande medel;
hudvardskrdmer (kosmetiska); hudlotioner; huduppfriskare;
hudblekningspreparat (kosmetika); kosmetika for att géra huden brunare;
hudblekningskrdmer; icke medicinska rengdringspreparat f6r huden; fuktande
medel for huden; kosmetika for anvéindning pa huden; krdmer for blekning av
huden; kosmetiska krédmer for hudvard; mjélklotioner f6r hudvard; preparat
som gor huden ljusare; skrubbpreparat for hudvérd; skyddande hudkrim;
torkservetter impregnerade med ett hudrengdringsmedel; kosmetiska preparat
for blekning av huden; preparat for att géra huden ljusare; kosmetiska
preparat for att skydda huden mot solbrdnna; rengéringsmjolk for hudvard;
sammansittningar for hudvard efter exponering av solstralar; krdmer for att
gora huden brunare; kosmetiska lotioner for hudvérd; krimer for att géra
huden stramare; skrubbmedel for hudrengéring; kosmetiska preparat for
hudvird; topiska hudsprejer for kosmetiska dndamal; rynkborttagande
hudvardspreparat; kriimer (hudblekning-); mjukningsmedel for huden.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anfér som grund att mirket
ir forvaxlingsbart med invidndarens gemenskapsvarumirke ANGEL med
registreringsnummer 005385158, registrerad for féljande varor:

Klass 3: Blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid tvitt; rengdrings-,
poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvérdspreparat; tandpulver, tandkrdm och tandpastor; skénhetsprodukter.

Inviéindaren anftr vidare som grund att innehavrens mérke &r forvixlingsbart med
invindarens inarbetade varumirke ANGEL, savil i Sverige som internationellt. Vidare har
invéindaren anfort att varumédrket ANGEL éar vil ansett och att anvindningen av
innehavarens mirke skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till skada f6r varukiinnetecknets
sirskiljningsférmaga eller anseende.

Till stod for sin invéindning anfor inviindaren bland annat foljande. Det foreligger identitet i
varumirkesrittslig mening mellan de varor innehavarens och inviindarens mirke registrerats
for. Thierry Muglers parfym ANGEL lanserades for 20 ar sedan och ir fortfarande en
bistsiljare pd marknaden. Till styrkande av att inviindarens varumirke uppnétt en
omfattande renommé och kénnedom pa den internationella marknaden dberopas en
sammanstillning dver kampanjer som genomforts pa internationell basis under perioden
1992 till 2012. Vidare aberopas som bevisning pa inarbetning och renommé en
sammanstillning §ver internationella modemagasin, dir det forekommer artiklar och
annonser om och med varumérket ANGEL under 2012. Den dberopade bevisningen avser
visserligen i huvudsak den internationella marknaden, men internationella modemagasin
sdljs dven i Sverige, sdsom franska och italienska magasin som Vogue m fl. Ddrmed har
bevisningen ocksa relevans for den svenska marknaden. Till vidare styrkande av att
varumdrket dr inarbetat och vilként bifogas dven en artikel fran Svenska Dagbladet i augusti
2014. Det framstar som timligen sannolikt att valet av det snarlika namnet enbart haft till
syfte att tillgodogora sig den goodwill som kan kopplas till varumirket ANGEL.
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Vad giller mirkeslikheten betonas att invindarens mirke ingar i sin helhet i innehavarens
mirke IMP & ANGEL, dér just ordet ANGEL framstar som den sérskiljande delen i
innehavarens marke. Darmed foreligger en klar och tydlig forvixlingsrisk, som ytterligare
forstirks av det renommé invéindarens varumérke ANGEL atnjuter pa marknaden. Ordet
IMP i innehavarens mérke torde inte vara allmént ként, &ven om kunskapen i engelska
generellt & hog bland svenskar. Snarare ligger det néra till hands att konsumenterna tror att
produkterna har samma ursprung eller att det forekommer ett kommersiellt samband mellan
produkterna. Detta géller d&ven om kdparna &r markesmedvetna, just pa grund av att
invindarens mirke i sin helhet ingdr i innehavarens mirke IMP & ANGEL.

Innehavaren bestrider invindningen och anfor i huvudsak f6ljande. Det finns redan andra
varumirken som inte krockar med ANGEL. "Smadjavul & Angel”, som det egna varumirket
betyder pa engelska, #r inte forvixlingsbart med “Angel”. Det ir tvd ord extra i det egna
mérket, vilket alla konsumenter kan skilja pa. Det &r déarfor ingen risk att marknaden
forvixlar médrkena. I det material som invéindaren aberopat atfoljs "Angel” sa gott som alltid
av “Thierry Mugler”. Det dr ett sétt att sérskilja det vanliga ordet Angel, vilket beror pd att
ordet Angel i sig har dalig sarskiljningsférmaga. Ord med flera ord och tecken har bittre
sarskiljningsformaga. Innehavaren har ingen avsikt att ens vilja fa nagon goodwill av
varumirket ANGEL. Att forvixlas med Thierry Muglers ANGEL skulle bara dra ner det
egna varumarket, som ska marknadsféras och siljas i helt andra butiker och till kunder som
dr etiskt och miljomiéssigt medvetna.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumarkeslagen far ett varumaérke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéndningen av
varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varuk@nnetecknet.

Med ett varukdnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumarke eller ett varukdnnetecken som &r inarbetat, om det inarbetade skyddet
giller inom en visentlig del av landet.

Fragan om forvéaxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstidndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som markena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet dr
for handen ska en beddmning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsméssiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar 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 géra en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av méirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mal C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Utgangspunkten vid beddmningen ér att den berdrda produktkategorins
genomsnittskonsument &r normalt informerad samt skiligen uppmaérksam och upplyst. Det
ska dock dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhetsgrad kan variera
beroende pa den aktuella varu- eller tjinstekategorin (se EU-domstolens dom i mal C-
342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

En hog grad av sdrskiljningsformaga hos det dldre market, ursprunglig eller férvirvad, 6kar
risken for forvaxling. Hansyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumiirket
innehar, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumirke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att saluftra det, den andel av omsiittningskretsen
som tack vare varumiérket kan ange att varan kommer frén ett visst féretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95, "Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23},

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumaérke inte far registreras
om det ar identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken som &dr kiint inom en
betydande del av omséttningskretsen, och anvidndningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukinnetecknets
sdrskiljningsférmaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukdnnetecken &r kéint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstdndigheter i drendet beaktas, sérskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumarket har anvints, samt hur stora investeringar fretaget har gjort for att
marknadsfora varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, "Chevy”, punkt 27).

PRV gor foljande bedomning

Inarbetning

Invéndaren har gjort géllande att dennes varumirke ANGEL ér vil ansett och inarbetat och
att det ddrmed forvérvat ett utdkat skyddsomfang. Vidare har anforts, som det far forstés, att
anvindningen av varumirket IMP & ANGEL skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till
skada for varukénnetecknet ANGEL:s sarskiljningsférmaga eller anseende.

PRV konstaterar att vad invindaren anfort och den bevisning som édberopats, vilken enbart
bestar av en sammanstéllning av internationella kampanjer, artiklar och annonser, inte kan
ligga till grund for slutsatsen att varumérket ANGEL ir kéint inom en betydande del av
omsittningskretsen i Sverige for de aktuella varorna. Innehavarens registrering kan ddarmed
inte upphévas pa den grunden att anvéndningen av varumirket skulle dra otillborlig fordel av
eller vara till skada for det dldre mérkets sérskiljningsformaga eller anseende.

Vad invéndaren har anfort ger inte heller stdd for att varumirket ANGEL skulle ha forvirvat
forstarkt kdanneteckenskraft savitt avser de varor/tjanster som registreringen avser. Fragan
om forvixling ska foljaktligen beddmas med utgdngspunkt i det skydd som genom mérkets
ursprungliga kdnneteckenskraft foljer av registreringen.

Forvixling

Inledningsvis kan konstateras att de varor i form av hudvardsprodukter av olika slag som
innehavarens mérke avser i klass 3 faller inom den bredare kategorin av eteriska oljor,
kosmetika och skdnhetsprodukter som invéindarens mérke avser i samma klass. De
motstdende markena avser ddrmed identiska varor.
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De kiinnetecken som ska jamforas &r f6ljande:

Inviindarens mirke: Innehavarens mirke:

ANGEL IMP & ANGEL

Beddmningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjanster som avses. | forevarande fall
riktar sig de varor dér identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet, men #ven till
t.ex. grossister och néringsidkare inom kosmetikabranschen.

[nviindarens mirke ANGEL ingér i sin helhet i innehavarens mirke IMP & ANGEL.
Darmed foreligger en viss visuell och fonetisk likhet mirkena emellan. Begreppsmissigt
skiljer sig emellertid mirkena fran varandra, di markeslydelsen IMP & ANGEL bér ses som
ett enhetligt begrepp och narmast dversittas till “smadjivul och dngel” (PBR, mal nr 13-
138). PRV finner att endast en viss grad av mirkeslikhet foreligger.

I forevarande fall har det dldre varumérket som en helhet ingen spriklig innebdrd som kan
séttas i samband med de varor det avser. Mirket far dirmed anses ha en ursprunglig
sirskiljningsformaga av normalgraden.

Da kopare av parfym och kosmetika kan forvintas vara mirkesmedvetna kan de forviintas
vara sdrskilt uppméarksamma pa varornas kommersiella ursprung. Vid en helhetsbedémning
far drfor, trots foreliggande varuslagsidentitet, innehavarens varumirke IMP & ANGEL
anses skilja sig tillrickligt fran inviindarens mirke ANGEL for att dessa inte ska anses som
forvixlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska invéindningen avslas.

Beslutat den 2015-05-11

Nina Isaksson

Lena Frankenberg Glantz
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill dverklaga beslutet ska ni géra

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsriitten™ pa 6verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni §verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet ir felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar Gverklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjilv dndrar beslutet pa det sitt som ni begirt.



