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Varumarkesansdkan nr 2000/06226

SOKANDE EXp. Patent- och registreringsverket
BSA GROUP SDN. BHD.

Lot 19, Rawang Industrial Estate, 17 Miles 2005 -08- 15
48000 Rawang, Selangor Darul, Ehsan

Malaysia '

OMBUD

Bergenstrihle & Lindvall AB
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Den under ovanstiende nummer inkomna ans¢kan om registrering av varumirke har denna
dag av Patent- och registreringsverket (PRV) p# nedan angivna skil avslagits jamlikt 19 §
andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser ansdkan om varumirkesregistrering av mirket BSA, THE SIGN OF
QUALITY, i figur atergivet nedan, for metallskyltar, skenor och rils av metall, klockor (ej
ur), byggnadsmaterial av metall och metalldelar for fordon, l4ssmidesvaror, ledningar och
rérgods av o#idla metaller i klass 6, fordonshjul, fordonsnav, filgar, diick, samt delar och
tillbehor for fordon och fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller p& vatten i
klass 12 samt brevpapper, speciellt brevpapper med brevhuvud, visitkort, kartonger,
papplédor, tidningar och tidskrifter i form av periodiska publikationer, trycksaker, bocker,
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), anslagstavlor, etiketter och klistermérken, klister
och lim for pappersvaror och hushélisindamal i klass 16.
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PRV har som hinder for mérkets registrering anfort den enskilda firrnan BSA TRADING &
CONSULTING med organisationsnummer 510708-4351. Enligt firmans
verksamhetsbeskrivning i Naringslivsregistret skall bolaget bland annat bedriva handel med
bilar.

Som hinder f&r mérkets registrering har PRV aven anfort att det s6kta mirket ar
forvixlingsbart med gemenskapsvarumarket 001830066 BSA, i figur dtergivet neden,
registrerat for sma smidesvaror och jarn och metall, inkluderande kulskruvar och
mandverdon, inkluderande mekaniska mandverdon av skruvtyp i klass 6.

Sokanden har genom sitt ombud bestridit forvixlingsbarheten med motanforda hinder och, i
syfte att undgd forvaxling, begrinsat sin varuforteckning i klasserna 6 och 12 till foljande:

Klass 6: Metaliskyltar, kiockor, byggnadsmaterial av metall och metalldelar for fordon
ledningar och rérgods av oddla metaller.

Klass 12: Fordonshjul, fordonsnav, filgar, déick, samt delar och tillbehér for fordon och
fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pa vatten, dock ej for cyklar eller
motorcyklar,

PRYV har efter denna begransning vidhallit forvaxlingshindren.

T ett andra forsdk att undgé forvixling har sokanden begriinsat sin varuforteckning i klass 6
till foljande:

Klass 6: Metallskyltar, klockor, byggnadsmaterial av metall och metalldelar for fordon,
ledningar och rérgods av oidla metaller, ¢j inkluderande manéverdon.

PRV har dven efter denna begrénsning vidhallit forviixlingshindren.

SKAL

114 § fOrsta stycket punkt 6 varumérkeslagen anges bland annat att ett varumirke inte far
registreras om mérket &r forvixlingsbart med eft namn eller en firma som nigon annan
anvinder i en néringsverksamhet.
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Enligt 14 § fOrsta stycket punkten 9 samma lag far ett varumaérke inte registreras om maérket
ir forvixlingsbart med eft gemenskapsvarumarke som innehas av nigon annan och &r
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Frigan om forvaxlingsbarhet skall avgdras genom en helhetsbedomning vid vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat graden av likhet
kinnetecknen emellan samt likheten avseende de varor/tjanster eller den verksamhet som
kénnetecknen avser.

PRV gbr foljande bedomning.

Inledningsvis konstaterar PRV att det sékta mérket och det motanforda gemenskapsvaru-
mirket, dven efter den begérda begrinsningen av varuforteckningen, omfattar skydd for
varor av samma slag. Vidare omfattar den motanforda firmans verksamhet forséljning av
samma typ av varor som det skta mérket avser. Diarmed kan varu- och tjénsteslagslikhet i
varumirkesrattslig mening faststillas mellan det sGkta market och de motanforda hindren.

Vad giller likheten kdnnetecknen emelian konstaterar PRV att dominanten i det s6kta
mirkets lydelse, den sérskiljande bokstavskombinationen BSA, i sin helhet ingér i bade det
motanfoérda gemenskapsvarumirket och i den motanforda firman. Enligt PRV:s bedomning
ger inte skillnaden mellan det sokta mérkets och det motanférda gemenskapsvarumérkets
figurativa utféranden upphov till nigra associationer som paverkar forvixlingsbarheten.
Kéinneteckenslikhet mellan det s6kta mirket och de motanforda hindren kan darfor fastslés.

Vid en helhetsbeddmning finner PRV déirmed att sékandens mérke ir forvixlingsbart med

det motanforda gemenskapsvarumirket och den motanférda firman. Av ovanstiende skil
skall ansokan darfor avslés.

Beslutat den  { 5§ AUG 2005

Karolina Hedberg\__—
.-(/
Tomas Lindegren /
HUR BESLUTET QOVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stiilld till
Patentbesvirsritten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Séderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som Sverklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tv4 (2) ménader fran
beslutsdagen.




