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Mal nr 13-028

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 18 februari 2014

PARTER

Klagande

C. Hallstroms Verkstader Aktiebolag, 556073-5630
Naldenvagen 23, 830 44 Nalden

Ombud: Lars Pettersson

Awapatent AB Box 45086, 104 30 Stockholm

Motpart

Hydac Technology GmbH

Industriegebiet, 66280 Sulzbach/Saar, Tyskland

Ombud: Johan Starell

Ehrner & Delmar Patentbyra AB, Box 10316, 100 55 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen HITAC 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 10 december 2012
angaende varumérkesregistrering nr 411.571, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

EE
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.

C. Hallstroms Verkstéader Aktiebolag (Hallstroms) har yrkat att Patent-
besvarsratten ska avsla invandningen och vidhallit att registreringen av
varumarket HITAC 1 figur ska besta men begransat varuférteckningen
till att avse foljande varor i1 klass 6: rormuffar av metall fér ventilations-,
centralviarme- och luftkonditioneringsinstallationer, rérkopplingar av
metall for ventilations-, centralvarme- och luftkonditioneringsinstalla-
tioner, rortrummor och ror av metall for ventilations-, centralvarme- och
luftkonditioneringsinstallationer samt férstarkningsmaterial av metall
for ror avsedda for ventilations-, centralvidrme- och luftkonditionerings-

installationer.
Hydac Technology GmbH (Hydac) har bestritt &ndring.

Hallstroms har till grund for sin talan hallit fast vid att varumarket
HITAC i figur i vart fall efter den gjorda begransningen av varuforteck-
ningen inte ar forviaxlingsbart med det motanforda gemenskapsvaru-
méarket HYDAC (nr 44347) eller de bada nationella varuméarkena HYDAC
(nr 307367 samt nr 180033).

Hydac har till grund for sin talan anfort att Hallstroms varumarke
HITAC i figur dven efter den gjorda begrénsningen ar féorvaxlingsbart

med bolagets varumarken.

Hallstroms har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort 1 huvudsak foljande.

Genom att helt stryka vissa varuslag samt genom att &ndamalsbestamma
samtliga kvarvarande varor aterstar 1 forteckningen endast varuslag som
ar valdefinierade och vélpreciserade till sitt anvandningsdndamal. Dessa

atgarder ar dgnade att 1 hog grad skilja Hallstroms angivna varor fran de
varor som upptas i Hydacs réattigheter.

Det finns en slaende visuell olikhet mellan de motstaende mérkena.
Hallstroms mérke ar utfort i tre farger (gratt, blatt och rott). Det ar
skrivet med ett valdigt sarpréaglat typsnitt diar det horisontella strecket 1
bokstaven H &r ersatt med en distinkt réd punkt. Hela bokstaven H
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sedd for sig sjalv ger i varumaérket intryck av en geometrisk figur
(kvadrat). Till detta kommer den blaa balk som ordet HITAC vilar pa.
De figurativa elementen och fargsiattningen lagger en avsevird distans
mellan Hallstroms mérke och Hydacs méarken.

Det saknas vidare konceptuell likhet mellan varumérkena eftersom orden
1 dessa inte har nagon tydlig baring pa produkterna eller 1 6vrigt har
nagot begreppsmissigt gemensamt innehall.

En helhetsbedomning bér utmynna i slutsatsen att nagon férvaxlingsrisk
mellan de motstaende méarkena inte foreligger.

Hydac har till utveckling av sin talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort 1 huvudsak foljande.

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
monster och modeller) (OHIM) har avgjort motsvarande drende avseende
EU-ansokan for HITAC 1 figur. Ansékan avslogs i1 sin helhet. Beslutet
andrades inte av The First Board of Appeal.

Vad avser méarkeslikheten delar bolaget den uppfattning som framforts
av OHIM och PRV att markena ar forvaxlingsbara sett ur ett visuellt och
fonetiskt perspektiv.

Aven efter begransningen av varuférteckningen kvarstar varuslagslik-
heten. Den mycket detaljerade nedbrytning i minsta bestandsdel av
produkterna for respektive varumérke som gjorts av Hallstroms ar inte
forenligt med hur bedomningen av varuslagslikheten ska ga till. Den
analys av skillnaden i1 varuslagen som Hallstroms anfort ar sa pass
detaljerad att en normal uppmérksam konsument aldrig skulle komma
pa tanken att gora en sadan.

I beslutet fran OHIM avsag varuslagsbedémningen en jamférelse mellan
“valves for liquid conduits” och "pipes and parts of pipes of metal for ven-
tilation systems; ducts and parts of ducts for ventilation systems (all of
metal)”. OHIM kom till slutsatsen att "pipes normally include valves to
control the flow of liquid in them. Although the nature and immediate pur-
pose of the goods are different, the broader purpose is the same, namely to
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conduct liquides”. Det citerade ar tillampligt dven for tillbehor eller delar
av ror sasom rormuffar, rérkopplingar, rortrummor och férstarknings-
material. Den omstdndigheten att Hallstroms marke vid OHIM var sokt 1

svart/vitt &ndrar inte bedémningen.

Hallstroms har genmalt att det har stor betydelse for bedomningen av
méarkeslikheten om ett marke ar utfort 1 svart/vitt eller 1 farg.

DOMSKAL

Omséattningskretsen for de motstdende méarkena far forutom fackmén 1

byggbranschen dven anses utgoras av konsumenter i allménhet.

Varumaéarket HITAC i figur omfattar, efter den gjorda begransningen, ror-
muffar av metall, rérkopplingar av metall, rortrummor och rér av metall
samt forstarkningsmaterial av metall for ror, allt avsett for ventilations-,
centralviarme- och luftkonditioneringsinstallationer i klass 6. Det motan-
forda gemenskapsvaruméarket HYDAC (nr 44347) avser bl.a. diverse fast-

anordningar och klammor av metall i klass 6.

Det far anses foreligga varuslagslikhet 1 varuméarkesrattslig mening
mellan de varor som det yngre varuméarket avser och de varor som det
aldre varumérket omfattar eftersom de kan anviandas tillsammans vid

installationer av ledningar m.m. vid exempelvis byggnadsverksamhet.

Patentbesvarsratten delar vidare PRV:s bedomning att det foreligger
markeslikhet mellan Hallstroms varumérke HITAC 1 figur och det mot-
anforda gemenskapsvaruméarket HYDAC. Det yngre méarket ar darfor
forvaxlingsbart med det dldre méarket.

Vid denna utging finns inte anledning att préva om varumérket HITAC

1 figur aven ar forvaxlingsbart med de bada nationella varumérkena
HYDAC.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski.
Enhalligt.



