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Mal nr 11-043

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 30 mars 2012

Klagande

TV4 AB, 556242-7152

115 79 Stockholm

Ombud: Groth & Co KB
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumérket 4 PLAY 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 december 2010
angaende v.ans. nr 09-10207, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan ater till PRV for fornyad prévning.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 11043 2 (4)

YRKANDE M.M.

TV4 AB har i Patentbesvarsratten vidhallit sin ansékan om registrering
av varuméarket 4 PLAY i figur.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta mérket
inte ar forvaxlingsbart med de motanforda gemenskapsvaruméarkena PT
4 PLAY i figur (nr 006399497), 4 PLAY PT i figur (nr 006399638) och

4 PLAY TELEFONICA (nr 006244297).

Bolaget har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.

TV4 vidhaller att skillnaden i helhetsintryck mellan de motstaende
markena ar pataglig och fullt tillracklig for att mojliggéra samexistens.
Ordet PLAY for tjanster 1 klasserna 38 och 41 &ar sa svagt att ingen torde
kunna aberopa ensamratt till detta per se. PLAY anvinds idag av manga
aktorer pa marknaden for WebTV och mdjligheten att se tv-program 1
repris och har genom flitig anvindning for dessa tjanster blivit ett val-
kéant begrepp inom media. I det svenska varumérkesregistret finns en
uppsjo av registreringar innehallande ordet PLAY vilka idag samexiste-
rar. Det ar inte heller unikt att 1 varumérkessammanhang anvianda
siffran 4 1 och med att den med sitt engelska uttal kan skapa en ordlek.
De motanférda méarkena innehaller ord- och sifferelement som var for sig,
men dven sammantagna, maste anses vara mycket svaga for tjanster 1
klasserna 38 och 41. Markenas skyddsomfang maste saledes bedéomas
som begransat och avhéngigt det figurativa utférandet.

TV4:s varumarke bestar dessutom av det figurativa varumérket 4 1 dess
karaktéaristiska roda farg, vilket 1 Sverige maste anses vara val kant.
Tack vare en langvarig och konsekvent anvandning av detta varumérke
har det forvarvat en stark sarskiljningsférmaga och det kan inte for
konsumenterna rada nagon tvekan om vem som star som avsdndare av
varumérket. TV4:s langvariga anvandning av sitt varumarke samt
tillagget av den svaga markesdelen PLAY, indikerar dartill att det helt
saknas avsikt att efterlikna de motanférda varumérkena. De figurativa

inslagen distanserar market fran de motanférda varuméarkena.
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SKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning i fraga om likhet mellan de
tjanster 1 klasserna 38 och 41 for vilka PRV 1 det 6verklagade beslutet
angivit att det foreligger hinder.

Utredningen i malet ger inte stod for bedomningen att sammanséattningen
4 PLAY skulle ha begransad sarskiljningsformaga i forhallande till nu
aktuella tjanster. 4 PLAY far ddarmed anses utgora den framtrdadande
delen 1 saval det sokta méarket som i1 de motanférda varumérkena. Det
foreligger darmed mérkeslikhet. En eventuell forstarkt kénneteckenskraft
hos det yngre market kan inte goras giallande i den situation som nu ar for
handen.

Vid en sammantagen bedémning finner Patentbesvarsratten i likhet med
PRV att det finns en risk for forviaxling mellan det sokta market 4 PLAY 1
figur och de motanférda gemenskapsvaruméarkena PT 4 PLAY i figur, 4
PLAY PT i figur samt 4 PLAY TELEFONICA med avseende pa nimnda

tjanster 1 klasserna 38 och 41.

En ansékan om registrering av varuméarke 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 fore-
ligger 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 1 sitt beslut inte ndrmare preciserat for vilka av de 6vriga
varorna och tjdnsterna som det kan uppsta en forvaxlingsrisk med de
aldre méarkena och som enligt verkets mening utgér hinder mot registre-
ring av det sokta mérket. Och det skulle i1 forevarande fall sta i1 strid mot
instansordningens princip att prova den fragan forst 1 Patentbesvars-
ratten. Fragan om vilka av de sékta varorna och tjansterna som det fore-
ligger hinder mot registrering for, bor darfor aterforvisas till PRV for for-

nyad proévning.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



