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YRKANDEN M.M.

Guccio Gucci S.p.A. (bolaget) yrkar att Hogsta &wingsdomstolen, med
andring av Patentbesvarsrattens dom, ska aterdoavisokningsarendena till

Patent- och registreringsverket for handlaggning.

Till stod for sin talan anfor bolaget bl.a. foljandet foreligger inte nagon
forvaxlingsrisk mellan firman GG SOmnadsindusti @ sékta internationella
varumarkesregistreringarna (776197 GG och 778094 @43t utforande).

Tvéateckenkombinationer for varumarken ar enligkiasig sarskiljande och
moijliga att registrera. En ren tvateckenkombinakan emellertid inte i sig
utgora en sarskiljande del for en firma. Inte eagdcken anses besitta en for
firmaregistrering tillracklig sarskiljningsformagatan det kravs ett tillagg. Det
innebar att skyddsomfanget for firmor bestaendwvabokstavskombinationer
begransas till ett rent identitetsskydd tillsammanesl andra firmaelement. Ordet
Somnadsindustri ar foga sarskiljande. Firmansaaatskiljningsformaga torde
darmed uppkomma genom kombinationen av bokstavahach ordet
Somnadsindustri. Den motanforda firman har saledgst foretrade till
bokstavskombinationen GG i sig. Vid en bedémnindjandirman i sin helhet
och de sOkta internationella registreringarna taitttécklig skillnad foreligga for

samexistens utan risk for forvaxling.

Enligt den s.k. produktregeln ska vidare vid bedimgen av férvaxlingsbarhet
hansyn tas dels till hur lika varumarkena ar, ti#lbur lika varukategorierna ar.
Aven sarskiljningsformagan hos motstdende kanneteoidste beaktas vid
bedomningen. | forevarande fall har GG Sémnadsiniders mycket lag
sarskiljningsformaga eftersom GG i sig inte kafif@arattsligt skydd enligt
praxis. Firman och de sokta varumarkena skiljedsigned at vad avser
sarskiljningsformaga och funktion. Verksamhetsbieskngen respektive
varuforteckningarna skiljer sig ocksa at. Det &e inmligt att tro att befintliga
eller potentiella kunder skulle tro att en enskitcha inom partihandel har ett
kommersiellt samrdre med ett internationellt lyxuagérke med helt andra
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aterforsaljarled och annan prisstruktur, sarskitteet inte foreligger identitet
mellan kannetecknen. De bada varumarkena GG i figjljer sig darmed vid en
helhetsbedomning tillrackligt fran firman GG Somsiadiustri for att kunna

registreras vid sidan av denna.

Den argumentation som bolaget framfort hos Patemtiyeratten har inte
kommenterats av domstolen och det framgar inteoaveth hur argumenten
beddmts. Det ar orimligt att en firma tillmats stiirkare skydd an ett varumarke,
sarskilt i ett fall som detta, dar s6kanden inneétidre rattigheter, 167598 GG |
figur, sedan 1978. Av EU-domstolens dom i mal Q67.Céline SARL, framgar
bl.a. att syftet med en firma inte primart ar atsgilja varor eller tjanster, varfor
forvaxlingsrisken mellan firmor och varuméarken nedsédomas mildare an vad

Patent- och registreringsverket for narvarande gor.
SKALEN FOR AVGORANDET

Med en internationell varumarkesregistrering awesdmgt 50 8 forsta stycket
varumarkeslagen (1960:644) en registrering avastimarke som ar gjord av den
internationella byran hos Varldsorganisationendién intellektuella &ganderatten
(WIPO) enligt protokollet den 27 juni 1989 till temskommelsen om den
internationella registreringen av varumérken demaddl 1891. Patent- och
registreringsverket ar enligt paragrafens andrekstyarumarkesmyndighet i

Sverige i arenden om internationell varumarkestesgisg.

Enligt 54 § forsta stycket varuméarkeslagen skamwdgnkesmyndigheten, om den
far en begaran om att en internationell varuméadgistrering ska galla i Sverige,
prova om det finns nagot hinder mot detta. Enlayagrafens andra stycke finns
sadant hinder om det varumarke som den interndigoregistreringen avser inte
uppfyller forutsattningarna enligt 13 8§ varumarlagsin eller om nagot hinder mot

en nationell registrering skulle ha funnits enligt8§.

Enligt 13 § forsta stycket forsta meningen varuredlkgen far ett varumarke
registreras endast om det har sarskiljningsformitya § forsta stycket anges
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under nio punkter omstandigheter som medfor atstreging inte ska medges.
Enligt den sjatte punkten far ett varumarke ingisteeras bl.a. om det ar
forvaxlingsbart med en firma som nagon annan arséingh naringsverksambhet.
Det finns inget krav pa att en naringsidkare skamaint sin firma som
varukannetecken for att skydd ska foreligga oclddky kan darfor sagas géalla for

firman som potentiellt varukannetecken (jfr prop092/10:225 s. 112).

Vid prévning av fragor om forvaxling mellan firmoch varumarken enligt
varumarkeslagen beddms firmors skyddsomfang pafaingamma satt som
skyddsomfanget for egentliga varukannetecken (ffpp2009/10:225 s. 352). Ett
varumarke ska alltsa enligt huvudregeln ansesféavaxlingsbart med en aldre
firma, om market ar identiskt med eller liknar famoch market avser varor eller
tjanster med anknytning till den bransch dar firraamands, inbegripet att
konsumenterna uppfattar att det finns ett sambagithmvaruméarket och den
som anvéander firman. Aven om utgdngspunkten @rategistrerad firma har
sarskiljningsformaga ska denna beddémas vid provainkgnnetecknets
skyddsomfang. En firma med svag sarskiljningsforansin foljaktligen
tillerkannas ett snavt skyddsomfang (se t.ex. N9891s. 3 samt SOU 2001:26
S. 369 f. och s. 382).

De svenska bestdmmelserna ar anpassade till ai2i8/95/EG (tidigare
benamnt 89/104/EEG) av den 22 oktober 2008 ondtithmingen av
medlemsstaternas varumarkeslagar. Genom varuméddsdet ar grunderna
for att vagra registrering av ett varumarke i stistrackning harmoniserade
inom EU. | direktivet saknas uttryckliga bestammelsm firma. Av EU-
domstolens praxis (C-17/06, Céline SARL) framgaridatt viss slags
anvandning av en firma kan utgora varumarkesrgtésivandning. Av EU-
domstolens praxis framgar vidare bl.a. att forvigdrisk mellan varumarken
foreligger om det finns en risk for att allmé&nhekam tro att varorna eller
tjansterna i fraga kommer fran samma foretag alférekommande fall, fran
foretag med ekonomiska band (C-120/04, Medion A@&). Risken for

forvaxling ska, vad galler varuméarkenas visueltaetiska och begrepps-
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massiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck sarumarkena ger, bland

annat med hansyn till deras sarskiljande och doraimie bestandsdelar (p. 28).

Fragan i malet ar om bolagets varumarken GG i figdorvaxlingsbara med den

enskilda firman GG Somnadsindustri.

Patent- och registreringsverket har funnit att@da méarkena — dar bokstaven G
klart framgar tva ganger i market — rent uttalsrigiss att betrakta som
tvabokstavskombinationen GG. Aven visuellt framénécharkena klart som tva
G:n. Verket har vid forvaxlingsbedémningen darianrit att, &ven med
beaktande av det figurativa utseendet i de sokt&aena, likhet med firman GG
Soémnadsindustri foreligger. Da firman i sin verksatsbeskrivning har
"tillverkning och forsaljning av klader och texal” foreligger enligt verket klar
likhet med bolagets varor och vid en helhetsbedamfireligger darmed

forvaxlingsrisk.

Patentbesvarsratten har [lamnat bolagets dverklaganderkets beslut utan bifall
men underlatit att i domen redovisa skalen forss#tiningstagande. Hur

Patentbesvarsratten har resonerat ar saledes dbekan
Hogsta forvaltningsdomstolen gor foljande bedémning

Visserligen férekommer tvabokstavskombinationen@@e i firman och i
markena. Bokstavskombinationens sarskiljningsfomriigemellertid sadan att
firman far anses ha ett begransat skyddsomfanggetd marken skiljer sig

vidare rent visuellt fran firman genom det monodiknande figurativa inslaget;
bokstaverna ar utformade pa visst satt och plaeesadhtt de dverlappar varandra.
Vid den helhetsbedémning som ska goras finner Hdgsvaltningsdomstolen att
det inte finns nagon risk for att allméanheten skigdlinna tro att varor fran bolaget
respektive GG SoOmnadsindustri kommer fran samnwdgreller fran foretag

med ekonomiska band. Bolagets varumarken kan déaimednses vara

forvaxlingsbara med firman GG Sémnadsindustri. ldinmaiot registrering pa
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grund av forvaxlingsbarhet foreligger alltsa il@sokningsarendena bor darfor

aterforvisas till Patent- och registreringsverketfbrtsatt handlaggning.

Susanne Billum Marianne Eliason

Henrik Jermsten Kristina Stahl

Olle Stenman

Karl Lundberg

Foredragande justitiesekreterare

Avd. Il
Foredraget 2011-02-23



