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Mal nr 10-157 och
10-158

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 29 november 2011

Klagande

Bonnier Publications A/S

Strandboulevarden 130, DK-2100 Képenhamn, Danmark
Ombud: Anna Rading Ploman

Smaskolevagen 53, 224 67 Lund

SAKEN
Registrering av varuméirkena BONNIERS SUND NU i figur och
BONNIERS SUND NU - FA UT MER AV LIVET i figur

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 juni 2010
angaende v.ans. nr 09-02707 och 09-02708, se bilaga 1-2

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrdjer de 6verklagade besluten och visar
ansOkningarna ater till PRV for fornyad prévning.
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Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Bonnier Publications A/S (Bonnier) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit
ansOkningarna av varumarkena BONNIERS SUND NU i figur
utférande och BONNIERS SUND NU — FA UT MER AV LIVET i figur.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att de sokta
varumérkena inte ar forvaxlingsbara med det av PRV motanférda
varuméarket SUND NU (vm. reg. nr 403836) och firman SUNDNU AB
(556644-2959).

Till utveckling av talan har Bonnier aberopat vad som anférts hos PRV
och tillagt bl.a. féljande.

Den motanforda firman SUNDNU AB samt varumarket SUND NU
maste anses ha mycket svag kinneteckenskraft for varor och tjanster
relaterade till halsa.

De sokta varumérkena innehaller forutom orden "sund” och "nu” dven
ordet BONNIERS som ér ett for allmadnheten valkant foretagsnamn
vilket innebar att nagon risk for forviaxling avseende ursprunget av
varor och tjanster inte foreligger. Vidare innehaller ett av de sokta
mirkena orden FA UT MER AV LIVET, vilket ytterligare minskar

forvaxlingsrisken.

De sokta méarkena ar figurmérken, vilket innebéar att skydd foreligger
for markena som helhet i sin grafiska utformning. Det motanférda
varumérket ar ett sa kallat ordmérke.

SKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det foreligger likhet
mellan de varor i klass 16 som de sokta markena avser och de varor som
det motanférda méarket SUND NU (vm. reg. nr 403836) avser 1 samma
klass och dven med den verksamhet, bl.a. bestaende 1 utgivning av
elektroniska tidskrifter, trycksaker och bocker, som den motanforda
firman SUNDNU AB (5656644-2959) ska bedriva.
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De sokta mérkenas séarskiljande och dominerande bestandsdelar utgors
av ordelementen SUND NU vilka sammanfaller helt med varumérket
SUND NU och den dominerande delen av firman SUNDNU AB.
Uttrycket FA UT MER AV LIVET i ett av mérkena bidrar inte i nagon
storre utstriackning till det markets sarskiljningsférmaga och
distanserar inte detta fran de motstaende kédnnetecknen. Inte heller
distanseras de sokta mérkena fran de motanforda kédnnetecknen av
ordet Bonniers med hénsyn till det hur detta ord framstallts i markena.
Det foreligger darfor markeslikhet mellan de motstaende kdnnetecknen.

Patentbesvarsratten finner vid en helhetsbedéming, lika med PRV, att
det finns en risk att allménheten kan forvaxla de sokta markena med

det motanforda varumarket och den motanforda firman.

En ansokan om registrering av varumérke ska fr.o.m. den 1 juli 2011,
enligt 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877) avslas delvis om det
endast foreligger hinder mot registrering med avseende pa vissa varor
eller tjanster. Det innebéar att de varor eller tjanster for vilka det
foreligger hinder mot registrering maste preciseras. Angaende partiellt
avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mal C-239/05
(BVBA Management).

PRV har dock inte 1 sitt beslut ndrmare preciserat for vilka av de sokta
varorna som det kan uppsta en risk for forvaxling mellan de motstaende
markena och den motstaende firman och som enligt verkets mening
utgor hinder mot registrering av de sokta méarkena. Det skulle 1
forevarande fall sta 1 strid mot instansordningens princip att préva den
fragan forst 1 Patentbesvarsratten. Denna fraga bor darfor aterforvisas
till PRV f6r férnyad prévning.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall,
ordférande, och f. patentrattsradet Ulf Hallin, referent, samt
adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhalligt.



