PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéndningsdrende nr 2014/0093/0001

Registrering nr 519572

INVANDARE

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstaende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumdrkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéindningen avser varumirket KUSIPACHA med registreringsnummer 519572, registrerat
for foljande tjinster:

Klass 44: Djuruppfédning.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund, sa som
det far forstas, att mérket dr forvixlingsbart med det kdnnetecken som invindaren anvinde
vid tidpunkten for ansékan och att innehavaren var i ond tro.

Till stod for sin invéndning anfor inviindaren i huvudsak f5ljande. Invindaren och
innehavaren drev sedan ar 2005 tillsammans en verksamhet i form av uppfodning av
alpackor. Under pagéende bodelningsprocess mellan parterna limnade innchavaren en
ansdkan om registrering av varumirket KUSIPACHA.

Invindaren bifogar till invéindningen foljande material:

- Utdrag frdn Svensk Varumérkestidning nr 22/2014;
- Utdrag fran Alpackautstéillningens resultatlistor;

- Svenska Alpackaftreningens medlemslista;

- Utdrag av informationsmaterial av verksamheten,

- Teckensnitstest;

- Informationsbroschyr;
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- Kopia pd dverlatelse av upphovsritt till en logotyp av mirket med lydelsen
KUSIPACHA ALPACAS som tillverkades ar 2006, éverlamnades till Invindaren ar
2015.

Innehavaren bestrider invindningen och anfor i huvudsak f5ljande. Namnet KUSIPACHA
har anvénts sedan 2006. Ingen annan aktor anvinde begreppet tidigare i Sverige. Pastaendet
om att invndaren var inblandad i verksamheten fémekas inte, det var dock innehavaren som
skapade idén samt har ritt till de texter och fotografier anvinds av inviindaren.

Till stod for sin talan bifogar innehavaren f&éljande material:

- Bilder — Peruansk inspiration;

- Artikeln - Alpacka i fokus;

- Teckensnitstest;

- Kopia pa kalendern;

- Artikeln — Forsta gdngen du triiffar en alpacka?Det bli kérlek vid forsta Sgonkastet!
- Utdrag fran hemsida;

- Kopia pa orderbekriftelsen av doménnamn www kusipaco.com;

- Kopia pé orderbekriftelsen och uppgifter for e-post;

- Kopia pd ett brev fran UIf Aberg.

SKAL
Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen fir ett varumirke inte registreras om det
kan forvéxlas med ett kénnetecken som anvéndes hir i landet eller i utlandet av nigon annan

vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvinds, om stkanden var i ond tro vid
tidpunkten for ans6kan.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhalla att frigan om vem som civilrittsligt har bast ritt till ett
kénnetecken inte kan provas av PRV under ett invindningsforfarande (Jmf 2 kap. 28 § och 3
kap. 5 § varumirkeslagen). En sidan prévning kan endast ske i samband med en talan vid
allmén domstol (Jmf Regeringsrittens dom i mal nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN’S i
figur). PRV tar i férevarande drende endast stéllning till om férutsittningar finns for
upphévande av innehavarens registrering, helt eller delvis, pa grund av ond tro fran
innehavarens sida.

Vad sedan giller frigan huruvida innehavaren var i ond tro vid ansékningstillfillet kan
foljande konstateras. I forarbetena till varumérkeslagen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187)
hénvisas till mél nummer C-529/07 dir motsvarande bestimmelse om ond tro i artikel 52. 1
b 1 varumirkesforordningen har provats av EU-domstolen. Av denna dom, av punkterna 37
och 38, framgar att vid provningen om sékanden varit i ond tro ska en helhetsbedsmning
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer géras. Sérskilt ska beaktas den omstindigheten
att skanden vetat om eller borde vetat om att tredje man anvint ett identiskt eller liknande
kénnetecken for en vara som ir identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebra en risk
for forvixling med det kiinnetecken som avses i registreringsansokan. Hansyn ska dven tas
vid om sokandens avsikt varit att hindra tredje man fran att fortsétta anvinda ett sadant
kdnnetecken och graden av rittsskydd som tredje mans kinnetecken haft. Av punkterna 40
till och med 44 i samma dom framgar dock att det emellertid inte i sig #r tillréickligt att
sokanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan linge anviinder ett identiskt
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eller liknande kénnetecken for att s6kanden ska anses vara i ond tro. Hinsyn ska dven tas till
sokandens avsikt nér registreringsansokan gavs in. Detta ir en subjektiv omstindighet som
ska faststillas mot bakgrund av de objektiva omstéindigheterna i det enskilda fallet. Avsikten
att hindra tredje man frén att salufdra en vara skulle siledes kunna vara en indikation pé att
s6kanden varit i ond tro. Detta #r bland annat fallet nér det senare visar sig att sokanden inte
registrerat ett kinnetecken for att anvinda det utan endast for att hindra tredje man fran att
trdda in pA samma marknad.

Det ankommer pé inviindaren att visa att innehavaren var i ond tro vid ansékan om
registrering. PRV forutsitter mérket vara registrerat i god tro till dess att ond tro &r visat.

Nir ett samarbete upph6r mellan tva parter och ingen dverenskommelse triffats om hur de
varumirkesrittsliga tillgangarna ska fordelas kan bland annat dessa situationer uppsta; en av
parterna viljer att g vidare med verksamheten och fortsitter anviindningen av mirket: bida
parter véljer att gd vidare med anviindningen av mirket. I avsaknad av éverkommelse kan en
konkurrenssituation uppsté och lojalitetsplikten hos de bigge parterna upphor ddrmed.

Av det ingivna materialet framgér att inviindaren och innehavaren gemensamt anviinde sig
av kénnetecken KUSIPACHA for djuruppfédning sedan ar 2005. Detta dr vitsordat av bagge
parter. Det har i malet inte framkommit nagot som ger anledning att ifrdgasitta riktigheten
av de uppgifter som parterna limnat om mirkesanvindningen. Det dr diremot inte klarlagt
nér samarbetet upphorde. Det &r inte styrkt att innehavaren kéinde till anvéndningen av
mirket vid tidpunkten for ansSkan. Aven om sa skulle vara fallet innebir detta inte att
innehavaren ansdkte om registrering enbart i syfte att hindra inviindaren fran att fortsitta
anviinda market. Sokanden kan ha haft ett befogat intresse att registrera mérket di denna
sjélv varit anvéindare av mérket innan registrering och dérmed registrerar det i syfte att sjalv
fortsittningsvis anvinda sig av miirket. Trots att effekten av registreringen kan bli att den
andra parten hindras att anvéinda mirket innebir detta scenario inte nodvandigtvis att
sokanden handlat i ond tro. S6kanden kan till och med haft en befogad anledning att tro att
invéindarens anviindning av mérket upphért i och med att samarbetet mellan parterna
upphorde. Vid dessa forhallanden finner PRV inte att invéindaren har visat att innehavaren
var 1 ond tro vid ans6kan om registreringen av mérket.

Foljaktligen utgér invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
darfor avslas.

Beslutat 2015-09-23

Nina Isaksson

Monika Nowicka
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill Gverklaga beslutet ska ni goéra

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

Ange foljande i 6verklagandet:
¢ Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varftr ni anser att beslutet &r felaktigt
* 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 sitt som ni begirt.



