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INNEHAVARE
BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumirket TRUCK BIBENDUM med registreringsnummer 527734,
registrerat for féljande varor:

Klass 20: Gjutna plastfigurer.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anfor som grund
att mérket &r forvéxlingsbart med invéndarens internationella registrering
BIBENDUM med registreringsnummer 709584, registrerad for foljande varor:

Klass 25: Clothing, particularly pullovers, tee-shirts, shirts, shawls, scarves,
head coverings, trousers, work suits, blousons, anoraks, singlets
with short sleeves, neckties, caps, ready-made clothing articles
and pret-a-porter.

Vidare anfor invindaren att varumarket 709584 #r vil ansett och att anvindningen
av innehavarens mirke skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till skada for
varukénnetecknets sarskiljningsforméaga eller anseende. Invéindaren anfor dven att
innehavarens mirke #r forviixlingsbart med det kéinnetecken som invindaren
anvénde vid tidpunkten f6r anstkan och att innehavaren har varit i ond tro. Dirtill
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anfor invindaren att innehavarens mirke krinker upphovsritten till namnet
Bibendum.

Till stdd for sin invéindning anfor invéndaren i huvudsak foljande.

Ansokan i ond tro

Bibendum &r namnet pa Michelins maskot och introducerades redan 1894 pa
kolonialutstallningen i Lyon. Michelin har sedan dess anvint varumérket BIBENDUM och
maskoten har kommit att symbolisera hela Michelins verksamhet inom diick, kartor,
guidebdcker och andra rese- och transportrelaterade produkter. Varumirket anvinds
fortfarande i olika sammanhang, exempelvis for Michelins globala miljokonferens
CHALLENGE BIBENDUM, samt som namn fér maskoten som representerar hela
Michelins verksamhet. Maskoten har kontinuerligt utvecklats for att folja sin tid och genom
éren har Michelin anviint Bibendumfiguren i en rad olika utféranden for sin marknadsforing,
bl.a. i form av gjutna plastfigurer. Plastfigurerna har kommit att bli populira samlarobjekt
och betingar dérmed ett sjélvstindigt véirde p4 andrahandsmarknaden. I januari 2015 kom det
till Michelins kinnedom att bedriver handel med nytillverkade
Bibendum-figurer via olika kanaler pa internet. Michelin har vid upprepade tillfillen forsokt
fé stopp pa handeln som enligt var uppfattning innebir ett intring i Michelins varumirkes-
och upphovsritt till kannetecknet MICHELIN och Bibendum-figuren. Den 25 februari 2015

skickades ett brev till - innehallandes information om Michelins rittigheter
till Bibendum-figuren. “har saledes haft kinnedom om att Michelin anvinder
varumérket BIBENDUM vid tidpunkten d& han limnade in anstkan for TRUCK
BIBENDUM den 20 maj 2015. har direfter pa olika sitt forsokt utnyttja Michelins

rattigheter for att marknadsfora sin egen verksamhet. Exempelvis har han registrerat
Facebook-sidorna Michelingubbar och Michelingubbar.se dir han har marknadsfért och silt
Bibendum-figurer. Dessa sidor har Michelin, efter anmiilan till Facebook om misstéinkt
varumdrkesintring, fatt nedstéingda. och hans bolag har dven limnat in
varumérkesansdkningar for MICHELINGUBBAR med ans6kningsnummer 2015/03537
samt for MICHELIN och MI (utstyrslar i form av Bibendum-figuren) med
ansSkningsnummer 2015/03538 och 2015/03539. PRV har dock motanfért flera av
Michelins varumérken som hinder for dessa ansokningar. Vid tidpunken for denna
invéindning bedriver fortsatt sin verksamhet, bl.a. pd webbsidan
www.michelingubbar.se. Det #r siledes uppenbart att har ansékt om
varumérket TRUCK BIBENDUM i ond tro i syfte att stéra Michelins verksamhet och
bedriva handel med Bibendum-figurer som gér intrdng i Michelins varumirkes- och
upphovsritt. Varumérket TRUCK BIBENDUM innehaller namnet BIBENDUM i sin helhet.
Ordet TRUCK betyder lastbil och knyter an till Michelins verksamhet. De s6kta varorna ir
giutna plastfigurer i klass 20, vilka knyter an till Michelins klassiska Bibendum-figurer i

plast. Det foreligger darmed en uppenbar risk for forvixling med Michelins varumirke
BIBENDUM.

Forstarkt kinneteckenskraft

Varumirket och Bibendumfiguren har under lang tid anviénts for hela Michelins verksamhet
inom bl.a. dick, kartor, guidebdcker och andra rese- och transportrelaterade produkter,
Varumirket BIBENDUM introducerades redan 1894 och gjorde genast stor succé.
Bibendum-figuren har kontinuerligt utvecklats av Michelin for att f5lja sin tid. Namnet och
varumérket BIBENDUM har dock bestatt och anvinds flitigt av Michelin i olika
sammanhang, exempelvis for Michelins globala miljékonferens CHALLENGE
BIBENDUM samt som namn fér maskoten som representerar hela Michelins verksamhet.
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Vidare &r Bibendum-figuren synonym med varumérket BIBENDUM och all anvindning av
figuren innebir saledes en indirekt anviindning av varumirket BIBENDUM eftersom denna
koppling &r kiind bland omsittningskretsen. Michelin har idag en ledande position pa
varldsmarknaden for déick med en andel p& 16,3%. Michelins globala expansionsstrategi
bygger pa tekniskt ledarskap, innovationer, hégkvalitativa produkter och tjénster och starka
varumérken. Michelin ligger sedan lange i topp i olika varuméarkesmitningar vari
ordvarumérket MICHELIN ofta likstills med logotypen dér Bibendum-figuren ingar. Det ir
denna logotyp som frimst anvinds av Michelin. Det kan dirmed antas att varumrket
BIBENDUM ingér i begreppet Michelin i dessa varumirkesmétningar, 4tminstone pa sa sitt

att det renommé som varumiarket MICHELIN besitter spiller 6ver pa varumirket
BIBENDUM.

Sammanfattningsvis har varumérket BIBENDUM anvints i sadan omfattning att det sedan
lang tid &r kdnt inom en betydande del av omsittningskretsen for dick, kartor, guidebdcker
och andra rese- och transportrelaterade produkter. Bibendum-figurerna har varit en av
Michelins mest vilkidnda marknadsféringsprodukter och den forstirkta kiinneteckenskraften
for BIBENDUM ska diirfor dven omfatta gjutna plastfigurer som det sdkta mirket avser.
Anvindningen och registreringen av varumirket TRUCK BIBENDUM skulle utan tvekan
leda till ett otillborligt utnyttjande av den goodwill som under en lang tid har byggts upp pa
marknaden samt forsvaga sirskiljningsférmégan hos det unika varumirket BIBENDUM.

Krdinkning av upphovsriitt

For att ett verk ska skyddas av upphovsriitt kréivs inte att det ska ha ett visst omféng. Enstaka
ord kan ha upphovsritt om de i sig framstar som alster av andligt skapande. Som namnts
ovan ar Bibendum namnet pa Michelins maskot. Namnet kommer frén en tidig slogan som
var latinets Nunc est bibendum, ungefir Nu dr det dags att dricka. Eftersom en mycket
begrinsad andel av den svenska allménheten forstar det latinska spraket uppfattas dock
Bibendum som ett rent fantasiord som endast 4r ként som synonym till Michelingubben.
Namnet uppvisar ddrmed en sddan niva av personligt skapande och originalitet att det ska
anses vara skyddat av upphovsritt. Figuren och namnet Bibendum skapades av Marius
Rossillon, kidnd under pseudonymen 0'Galop, som gick bort den 2 januari 1946.
Upphovsritten till den ursprungliga figuren och namnet Bibendum giller séledes till och
med den 31 december 2016. Varumirket TRUCK BIBENDUM innehaller namnet
Bibendum i sin helhet och innebir dérmed en krinkning av upphovsritten till namnet.

Till stod for sin invéindning har invindaren bifogat féljande material.
e  Utdrag frin Wikipedia samt Michelins webbsida som invindaren pastér visa att

Bibendum &r Michelins maskot och att Bibendum &r synonymt med Michelingubben for
den svenska allménheten

* Utdrag fran Michelins hemsida med information om Michelins miljskonferens Michelin

Challenge Bibendum
e Ett brev stillt till ‘ . innehallandes information om Michelins rittigheter
till Bibendum-figuren dar _ bl.a. ombeds upphéra med att sprida och salufora

produkter som &r forvéxlingsbara med Michelins varumérke

e Utdrag fran ebay dér en vara i form av en maskot saluférs under bendmningen
MASCOTTE BIBENDUM MICHELIN

e Utdrag fran innehavarens hemsida www.michelingubbar.se och facebooksida som
invéndaren hivdar visa att innehavaren marknadsfort och silt Bibendum-figurer

e Utdrag fran Michelins hemsida innehéllandes nyckelfakta om foretaget
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e Utdrag fran hemsidan www.rankingthebrands.com innehallandes bland annat en
rankinglista 6ver de hogst virderade dicktillverkarna 2014 och de mest starka
varumiérkena 2015

Innehavaren, som beretts tillfélle att yttra sig, har inte bemétt invéndningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett 4ldre varukénnetecken for varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéandningen av

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

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 2 varumdrkeslagen, en
internationell varumirkesregistrering som fatt giltighet i Sverige.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedsmning diir samtliga
omstdndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjénster som mirkena avser. Om varu- eller tjéinsteslagslikhet #r
for handen ska en bedémning av mirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgéngspunkt i det helhetsintryck som
varumdrkena f6rmedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt
Jamforelse mellan varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mél C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Vid beddmningen av om varu- eller tjdnsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som 4r kinnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjéinsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltinkta kparna, anvandningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mal C-39/97,
”Canon”, punkt 23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumirke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett fldre varukannetecken som ir kiint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvindningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukinnetecknets
sdrskiljningsférmaga eller anseende.

Vid beddmningen av om ett varukénnetecken #r kint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sirskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur lange varumérket har anviints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsftra varumirket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, “Chevy”, punkt 27).

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kéinnetecken som anvindes hir 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 ansokan.
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Av 2 kap 10 § forsta stycket 4 varumirkeslagen framgar att ett varumirke inte fir registreras
om det innehéller eller bestar av ndgot som kréinker nigon annans upphovsritt till ett litteréirt
eller konstnirligt verk eller ndgon annans riitt till en fotografisk bild eller ett mdnster.

Av 1 § upphovsrittslagen (1960:729) framgar att den som har skapat ett litterirt eller
konstnirligt verk har upphovsritt till verket oavsett om det ir

. skonlitterdr eller beskrivande framstillning i skrift eller tal,
. datorprogram,

. musikaliskt eller sceniskt verk,

. filmverk,

. fotografiskt verk eller nigot annat alster av bildkonst,

. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

. verk som har kommit till uttryck p& nigot annat stt.

N ON Lh B W) =

GrundfSrutséttningen for upphovsrittsligt skydd dr att verket &r sjalvstandigt och originellt.
Det ska hiérrdra fran upphovsmannen sjélv och vara ett resultat av hans personliga, skapande
insats.

PRV gor foljande bedomning

Forstarkt kdanneteckenskrafi

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgér att ett av villkoren for att ett
varukiinnetecken ska tillerkidnnas ett utkat skydd enligt bestimmelsen ir att det dldre
varukénnetecknet ska vara ként inom en betydande del av omsittningskretsen. Med ett
varukdnnetecken avses enligt 2 kap. 8 § andra stycket 2 varumirkeslagen, bland annat ett
varumérke som &r registrerat genom en internationell varumérkesregistrering som enligt 5
kap. fatt giltighet i Sverige. Bestimmelsen om uttkat skydd har utformats med utgangspunkt
i artikel 5.2 i varumirkesdirektivet 2008/95/EG vari det anges att varumarket ska vara kint i
medlemsstaten. EU-domstolen har fastslagit att ett dldre varumirke ska anses vara tillrackligt
ként nér det r kdnt hos en betydande andel av den allménhet som berérs av de varor eller
tjanster som técks av varumirket, i en visentlig del av medlemsstaten. Vid denna bedémning
ska samtliga relevanta omsténdigheter i #rendet beaktas, sirskilt varumarkets
marknadsandel, i hur stor omfattning det anviints, i vilket geografiskt omrade och hur linge
varumirket har anvénts, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora
varumirket, se EU- domstolens dom i mal C-375/97 (Chevy), punkterna 26 och 27.

Invindaren har anfort att varumérket BIBENDUM och figuren har kommit att symbolisera
hela Michelins verksamhet och att den figur som Michelin anviinder i sin marknadsféring ér
synonym med varumérket BIBENDUM och att denna koppling #r kiind i
omsittningskretsen.

Avseende de rankingresultat som invéndaren bifogat noterar PRV inledningsvis att de saknar
en tillréckligt tydlig koppling till den ifragavarande lydelsen BIBENDUM och ger dirfor
ingen information om kinnedomen avseende varumérket. Att den figur som invindaren
bendmner BIBENDUM exponeras tillsammans med lydelsen MICHELIN i rankinglistorna
visar inte att omséttningskretsen uppfattar invéindarens mirkesord BIBENDUM som
synonymt, eller for den delen forknippar ordet, med figuren i det mérke som rankinglistorna
avser. Uppgifterna utgér darfor inte ett tillforlitligt underlag for bedémningen av
omsittningskretsens kdnnedom om varumérket BIBENDUM i Sverige.
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Det av inviindaren insidnda utdraget fran ebay, som visar att en vara i form av en maskot
saluférs under bendmningen MASCOTTE BIBENDUM MICHELIN visar inte heller att
varumérket BIBENDUM ir vil ként hos en betydande del av omsittningskretsen.

Invéindaren har inkommit med uppgifter, himtade fran sin egen hemsida, med nyckelfakta
om foretaget Michelin. Det kan i sammanhanget ndmnas att nyckeltalen uteslutande avser
varumérket MICHELIN och ger darfor ingen information om omsittningskretsens
kidnnedom avseende varumirket BIBENDUM. Dessa uppgifter #r siledes heller inte
tillrdickliga for att styrka att BIBENDUM ir kéint inom en betydande del av
omséttningskretsen.

Vidare har invdndaren dven inkommit med uppgifter fran samma hemsida med information
om dennes konferens "Michelin Challenge Bibendum™. PRV noterar att Michelin sjilva, i
informationstexten till konferensen, finner ett fortydligande av kopplingen mellan
“Bibendum” och *The Michelin Man” pékallad d beskrivningen av konferensen inleds med
foljande mening: “Created in 1998 for the centenary of Bibendum (the Michelin Man), the
Michelin Challenge Bibendum has since become the world summit for sustainable mobility.
Jfor the centenary of Bibendum (the Michelin Man), the Michelin Challenge Bibendum (...)".

Aven ett utdrag fran Wikipedia har bifogats invdndningen. Av utdraget framgar att féljande
information finns pd Wikipediasidan om foretaget Michelin: ”Féretagets (Michelins)
vilkinda maskot dr Bibendum - i Sverige mer kand som Michelingubben. Bibendum
skapades 1898.” Utdraget styrker dock inte att BIBENDUM uppnar kravet om vil kint hos
en betydande del av omséttningskretsen for aktuella varor. PRV noterar #ven att det av
avsnittet i Wikipedia framgér att maskoten i Sverige &r mer kéind som “Michelingubben”.

De uppgifter som invindaren inkommit med 4r saledes inte tillréickliga for att styrka att
BIBENDUM ir kiint inom en betydande del av den svenska omsittningskretsen. Utver de
inkomna uppgifterna saknas uppgifier betriffande exempelvis forsiljning, marknadsforing
och marknadsandelar och i hur stor omfattning varumirket BIBENDUM anvints samt i

vilket geografiskt omrade samt hur stora investeringar som gjorts for att marknadsfora
varumiérket.

Vid en samlad bedomning finner saledes PRV att det invéindaren anfort och den bevisning
som aberopats inte kan ligga till grund f6r ndgon siker slutsats om huruvida varumirket
BIBENDUM ér ként inom en betydande del av omsittningskretsen i forhillande till de varor
i klass 25 som registreringen avser.

Forvixlingsbedomningen

Varuslagslikhet avseende de varor i klass 20 som invéndningen riktas mot och invindarens
varor i klass 25

Innehavarens mérke avser gjutna plastfigurer i klass 20. Ndmnda varor skiljer sig avseende
art, syfte, och anvandningsomrade fran invindarens samtliga varor i klass 25. Varorna har
ocksa skilda andamal och tillhandahalls genom olika distributionskanaler. Vidare varken
konkurrerar de med eller kompletterar varandra.

En forutsittning for att tvd kdnnetecken ska kunna vara forvixlingsbara #r att de avser varor
eller tjénster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstdende mirkena inte avser varor
av samma eller liknande slag ér dessa inte heller forviixlingsbara.
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Ond tro

Bestimmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen ger ett skydd for den som
anvinder ett kdnnetecken mot att nigon annan, i ond tro, fér registrera ett varumirke som
kan forvixlas med detta kdnnetecken. Eftersom den av inviéindaren péastddda anviindningen
inte avser ett kdnnetecken som &r forviixlingsbart med innehavarens registrering kan

innehavarens varumérke inte upphévas med stod av 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumérkeslagen.

Upphovsriitt

Invéindaren har gjort gillande att innehavarens varumirke kriinker annans upphovsriitt till ett
litteréirt eller konstnarligt verk da namnet BIBENDUM ingér i sin helhet i innehavarens
mérke och namnet, enligt invéndaren, uppvisar en sddan nivé av personligt skapande och
originalitet att det ska anses vara skyddat av upphovsriitt.

Som invéndaren namnt har ordet Bibendum en latinsk betydelse, frimst bevingat utifrin
Horatius myntade uttryck nu'nc est bibe'ndum (latin) med ungefirlig betydelse nu bor eller
skall det drickas (Nationalencyklopedins Internettjinst, www.ne.se, dtkomst 2016-03-03).
Med tanke pa att det ifragavarande ordet Bibendum har en kiind lexikalisk betydelse och
dven att det star ensamt utan ytterligare bestdndsdelar bedémer PRV att ordet saknar en
sadan intellektuell karaktér att upphovsritt aktualiseras (jfr Levin, M. Ldrobok i
immaterialrdtt, tionde upplagan, Norstedts Juridik AB, s 88 och hénvisningar dirtill).
Lydelsen i innehavarens miérke krianker ddrmed inte ndgon i drendet dberopad upphovsriitt
till litterért eller konstnirligt verk.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska invdndningen avslas.

Beslutat 2016-03-09 av Martin Berger efter féredragning av Martin Ingesson

HUR MAN OVERKLAGAR

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

Ange f6ljande i 6verklagandet:
« Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och &rendets nummer
»  Varf6r ni anser att beslutet r felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) méanader frén beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i riitt tid och PRV
inte sjdlv d@ndrar beslutet pa det sitt som ni begirt.



