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BESLUT

Den under ovanstdende nummer inkomna ansskan om registrering av varumérke har denna
dag av Patent- och registreringsverket (PRV) pd nedan angivna skl avslagits jamlikt 19 §
andra stycket varumérkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ARENDET

Arendet avser anstkan om varumérkesregistrering av mérket PROBIKE, i figur Atergivet
nedan, for motorcyklar, motorcykelmotorer samt delar och komponenter dartill, ej ingdende i
andra klasser; riktningsvisare och signalhorm, i klass 12 och service och reparation av fordon,
inkluderande nddreparationer vid vigkanten, i klass 37.

Det s6kta mérket.

PRYV har som hinder for mérkets registrering anfort att ordet PROBIKE saknar sidan
sérskiliningsfbrmaga som krévs for registrering och att en disclaimer for ordet darfor
erfordras. Vidare har anfbrts att mérket &r forvixlingsbart med gemenskapsvarumtirket
PROBIKER, med registreringsnummer 1908573, vilket avser motorcyklar och mopeder
samt tillhdrande delar, i klass 12, och gemenskapsvarumirket PROBIKER, i figur nedan
angiven, med registreringsnummer 1917921, vilket avser motorcyklar och mopeder samt
tillhdrande delar, i klass 12.

Det motanfSrda mirket med registreringsnummer 1917921 utfores i svart, viit och rétt.
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Som hinder har dven anforts att mérket #r fSrvéixlingsbart med firman DML PRO BIKE
HANDELSBOLAG, med organisationsnummer 9164522-5989, som enligt
verksamhetsbeskrivning i Néringslivsregistret bedriver bland annat férséljning och service
av motorcyklar, och med firman PRO BIKE I MALMO AB, som enligt
verksamhetsbeskrivning i Néringslivsregistret bedriver bland annat tillverkning, reparation
och forsiljning av cyklar och motorfordon.

S6kanden har i allt visentligt anfort att det stkta mérket har sérskiljningsforméga och ar
suggestivt. Vad avser motanfSrda firmor har sékanden, som det far forstas, anfort att
s6kanden har bittre ritt till mérket PROBIKE eftersom ordet ingétt i en av sdkanden tidigare
firma PROBIKE SCANDINAVIA AKTIEBOLAG som var registrerad fran den 7 maj 1987
till den 28 oktober 1999, det vill siiga innan den motanforda firman DML PROBIKE
HANDELSBOLAG registrerades, och i sékandens nuvarande firma PROBIKE
STOCKHOLM AKTIEBOLAG som registrerades den 29 oktober 1999, det vill siga innan
den motanfSrda firman PRO BIKE I MALMO AB och de motanfsrda mirkena PROBIKER
registrerades.

SKAL

Ett varumirke far enligt 13 § VmL registreras endast om det har sirskiljningsformaga. Ett
mérke som uteslutande eller med endast mindre 4ndring eller tilligg anger varans art,
beskaffenhet, méingd, anvéindning, pris eller geografiska ursprung eller tiden for dess
framstillande, skall inte i och for sig anses ha sirskiljningsférmaga.

Enligt 15 § forsta stycket VmL innefattar en varumirkesregistrering inte skydd for en sadan
bestindsdel i ett sammansatt mérke som ensam for sig inte kan registreras. Som framgér av
15 § andra stycket skall en sddan bestindsdel uttryckligen undantas fran skyddet om det
finns sérskild anledning att anta att en registrering av mérket annars skulle féranleda ovisshet
om skyddets omfattning.

114 § forsta stycket 6 punkten VmL anges att ett varumérke inte far registreras bland annat
om mirket r forvaxlingsbart med en firma som ndgon annan anvénder i en
ndringsverksamhet eller med ngon annans varumérke som &r registrerat efter tidigare
anstkan.

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten fir ett varumaérke inte registreras om mérket 4r
forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare anstkan.

Frigan om forvixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbeddmning vid vilken alla
omstindigheter av betydelse 1 sammanhanget skall beaktas, bland annat graden av likhet
kiinnetecknen emellan samt likheten avseende de varor/tjinster eller den verksamhet som

kinnetecknen avser.
PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis vill PRV framhalla att frigan om bittre ritt inte kan prévas i administrativ
ordning, utan endast prévas vid allmin domstol, jfr 44 § VmL. PRV har vid sin
officialprovning att utgs ifrin att registrerade kénnetecken &r giltiga. Nagon fornyad
bedémning i ett senare ansokningsirende av om en bestdende &ldre registrering &4r hallbar
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eller inte skall sdledes inte géras (jfr Patentbesvirsrittens mal nr 00-21 7, PIZZA PAPA
JOHN'S).

Det sokta mérket bestar av lydelsen PROBIKE. Férledet pro- &r en vedertagen firkortning
for professionell och det engelska ordet bike betyder pa svenska bland annat “motorcykel]”
(Engelsk ordbok, www.ne.se, tkomst 2005-1 1-23). D4 anstkan avser bland annat
motorcyklar anger mérket de sékta varornas beskaffenhet och art och saknar sdledes for
registrering erforderlig sarskiljningsfSrmaga. For att undanrdja ovisshet om ensamrittens
omfattning har PRV krivt att en disclaimer antecknas f5r ordet PROBIKE. D4 sékanden inte
medgett en dylik anteckning har ansokan inte forsatts i ett sidant skick att den kan
registreras.

Vad avser frigan om fSrvixling innefattar svil det sékta mérket som samtliga motanfirda
miérken skydd for motorcyklar. Det foreligger foljaktligen varuslagslikhet mellan det s6kta
mérket och de motanfbrda mérkena. Det s6kta mirket och den motanforda firman DML
PRO BIKE HANDELSBOLAG omfattar service av motorcyklar och det skta mérket och
den motanforda firman PRO BIKE I MALMO AB avser reparation av motorfordon. Det
foreligger ddrmed varu- och tjéinsteslagslikhet i varumérkesriéttsligt avseende mellan det
s6kta mérket och de motanfSrda firmorna. Det stkta mérket PROBIKE #r fonetiskt identiskt
med och visuellt mycket likt elementet PRO BIKE i de motanfSrda firmorna, Det foreligger
saledes kédnneteckenslikhet mellan det sdkta mirket och de motanfirda firmorna. Det skta
mirket &r fonetiskt mycket likt de motanfrda mérkena PROBIKER d3 endast de motanfirda
miérkenas sista bokstav -R uttalsmissigt skiljer dem 4t. Dirtill konstateras att sivil det sokta
mérket som det motanfsrda mérket PROBIKER med registreringsnummer 1917921
domineras av det i mérket ingdende ordet. I bida mirkena #r dessutom ordet understruket av
en pilliknande figur som #r bredast p& héger sida. Det foreligger sledes miérkeslikhet mellan

- det stkta mérket och de motanfirda mirkena. Vid en samlad beddémning 4r det stkta mirket
fSrviixlingsbart med samtliga motanforda kénnetecken.

Ansbkan skall med hinsyn till det ovan sagda avslas.
Beslutat den 1 4 DEC 2005

Karolina Hedberg/

| Anna Axélsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 8verklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsriitten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det bestut som dverklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frin
beslutets dag.




