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Patent- och registreringsverket (PRV) avslir invéndningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644) nedan VmL.

ARENDET
Invindningen avser varumirket I-APPLI, med registreringsnummer 362303, i figur tergivet
“nedan, vilket registrerats for telekommunikationsapparater och -instrument; modem, remmar
for handhillna telekommunikationsapparater, remmar for handdatorer (personliga
digitalassistenter), telefonapparater, bilnavigeringsapparater och -instrument; elektroniska
apparater och instrument, ndmligen handdatorer (personliga digitalassistenter), datorer,
kameror, digitalkameror, CCD kameror; nedladdningsbara datorprogram, elektroniska
publikationer (nedladdningsbara); digitalt lagrade data (nedladdningsbara), nedladdningsbara
elektroniska spelprogram, musik och bilder (stilla och rorliga) i klass 9, samt for
telekommunikationer; kommunikationer via mobiltelefoner, kommunikationer via
datorterminaler; personsdkningstjinster {radio-, telefon- eller annan elektronisk
kommunikation); upplatande av telekommunikationsanslutningar till giobalt datornétverk via
datorer; telekommunikationer mellan globalt datorndtverk och mobiltelefoner; trididsa
LAN-kommunikationstjanster; elektronisk post; elektroniska anslagstavlor on-line for
dverforing av meddelanden mellan datoranvindare uppkopplade till internet;
telekommunikation som mojliggor forande av gruppsamtal pa internet (chatrooms);

Box 530, 826 27 SGderhamn [ Besikare: Kungsgatan 8]
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 ~ 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgiro; 5052 - 6797
pry.varumarke @ prv.se, Www.prv.se



PRV

PATENT~ DCH REGISTRERINGSVERKET

uthyrning av telefonapparater, faxmaskiner och andra telekommunikationsapparater och -
instrument 1 klass 38.

1- appli
Innehavarens mirke.

Invindaren har yrkat att innehavarens registrering ska hdvas och har som grund anfort
foljande. Innehavarens marke dr forvaxlingsbart med invindarens gemenskapsvarumérke
APPLE, med registreringsnummer 218990, vilket registrerats for bland annat ljud- och
videoinspelningar, biofilmer, fotofilmer; programvara till datorspel; program till videospel,
interaktiv underhaltningsprogramvara; kassetter och skiver for anvéindning med elektroniska
spelapparater; interaktiva cd-skivor; cd-romskivor; kodade telefonkort; solglasdgon;
magneter; diapositiv; ramar for diapositiv; bilder skapade med hjilp av datorer; 14dor och
still anpassade for forvaring av kassetter, skivor, patroner och kort fér anvindning vid
ljudinspelningar, videoinspelningar, lagring av programvara eller videospel i klass 9 och for
underhéilning; undervisning/utbildning; underhallning och utbildning relaterade till musik;
underhillning och undervisning/utbildning via tv och radio; produktion, presentation,
visning och uthyrning av radio- och televisionsprogram; produktion, presentation,
distribution, visning och uthyrning av spelfilmer, ljudinspelningar, videoinspelningar,
interaktiva cd-skivor, ¢d-romskivor och spelpatroner for anvindning med elektroniska
spelapparater; spelhallsverksamhet; ndjesparkstjinster; anordnande av tivlingar;
anordnande, uppsittning och framfdrande av liveférestéllningar; konserttjanster;
orkestertjinster; live-konserter med band; diskotekverksamhet; klubbunderhallningstjénster;
nattklubbsverksamhet; anordnande av utstéllningar i kultur-, underhéllnings- och
utbildningssyften; organisation av musikevenemang; anordnande av sportevenemang,
bokning av biljetter for underhillning, sportevenemang och utstéllningar; filmstudiotjdnster;,
tv-studiotjinster; inspelningsstudiotjénster; tillhandahallande och uthyrning av apparater och
inrittningar for inspelningsstudio, tv-studio och filmstudio; upplatande av bio- och
teatersalonger; tjdnster avseende inspelning, bearbetning eller redigering av filmer, ljud eller
video; utgivningsverksamhet; utgivning av trycksaker, bdcker och periodiska publikationer;
publikation och tillhandahdliande av underhéllning med &tkomst via dator; publicering av
multimedieinspelningar, interaktiva cd-skivor och cd-romskivor; teaterformedlingstjinster;
lednings- och agenturtjénster for upptridande artister; tillhandahéllande av information med
avseende pa det tidigare ndmnda i klass 41.

Invéindaren har dven anfort att innehavarens mérke ir forvixlingsbart med det svenska
varumirket APPLE, med registreringsnummer 261618, vilket registrerats for
grammofonskivor, videoskivor och kinematografiska filmer 1 klass 9 och som innehas av
invindarens heldgda dotterbolag.

Invandaren har vidare anfort att méirket APPLE &r mycket starkt inarbetat for ljud-
inspelningar i Sverige efter en mycket omfattande anvéndning i Sverige under nirmare

40 &r. Invindarbolaget Apple bildades av medlemmarna ur gruppen The Beatles och dgs
fortfarande direkt eller indirekt av dessa och de tva framlidna medlemmarnas arvingar.
Avseende ljudinspelningar har mirket APPLE anviints som den etikett inspelningar med The
Beatles har givits ut pa sedan 60-talet. An idag anvinds etiketten APPLE p4 ljudinspelningar
med The Beatles. Invindarbolaget har hivdat att med bakgrund av den omfattande anvéind-

ningen av mirket APPLE for i forsta hand ljudinspelningar ska mérket anses som vil ansett 1
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Sverige och att anvindningen av ett liknande varuméarke f6r andra men néirliggande varor av
ndgon annan skulle dra otillbdrlig fordel av och vara till férfing for varumirket APPLEs
sdrskiljningsformdga och anseende. Vad géller likheten mellan innehavarens mérke och
invandarens mérken har invindaren framfort foljande. Det begrinsade figurativa inslaget av
innehavarens mirke bor sakna relevans d inviindarens mérke utgdrs av ett ordmirke. Den
initiala bokstaven I- i innehavarens mirke torde helt sakna sirskiljningsforméga dé den mot
bakgrund av att de varor och tjinster som omfattas av registreringen uteslutande har direkt
koppling till interaktiva tjénster tillhandahélina via Internet. Bokstaven [ har idag blivit en
generisk férkortning for “Internet” respektive “interaktiv”” och kan f6ljaktligen inte anses
besitta niigon grad av distinktivitet i forhallande till de varor och tjénster som registreringen
omfattar di dessa i det narmaste uteslutande har direkt koppling till tjdnster tillhandahéllna
via Internet. Huvuddelen av innehavarens mirke —APPLI skiljer sig frdn invéndarens mirke
APPLE endast avseende den avslutande bokstaven. Trots att innehavarens mirke kan anses
utgdras av det grekiska tecknet alfa méste det anses som uppenbart att mirket i det narmaste
inom omséttningskretsen bide fonetiskt och visuellt uppfattar mirket som I-APPLL
Mirkena ir saledes visuellt och fonetiskt mycket lika. Det foreligger inte heller nigon
konceptuell skillnad mellan mirkena d& innehavarens mérke saknar betydelse. Vad ddrefter
giller varuslagslikheten omfattar innehavarens registrering varor i klass 9 och tjinster i klass
38 som dels dr identiska och dels liknande och dels har ett direkt funktionellt samband med
de varor och tjanster som invindaren har ensamriétt till genom varumérket APPLE. Internet
ar ett viktigt kommunikations- och distributionsverktyg inom musikindustrin och det
utvecklas fort till att bli allt mer viktigt och den traditionella distributionen av musik via
fysiska media ersitts i allt snabbare takt av digital distribution via marknadsplatser pa
Internet.

Som stdd for sitt pastdende om inarbetning i relation till ljudinspelning har invéindaren bland
annat inkommit med kopior av skivfodral for ett par utgivna The Beatles-skivor som mirkts
med etiketten APPLE. Férsiljningen av skivor med The Beatles, pa vilka méirket APPLE ar
anbringat, har — enligt invindaren — uppgétt tiil och uppgér alltjimt till mycket stora
volymer. Inom EU séldes under perioden 1januari 1995 till 31 december 2000 Gver 16
miljoner skivor. Invindaren har inkommit med en sammanstillning Sver rapporterad
forsiljning i Sverige under perioden 1 januani 1990 till och med 31 december 1994,
respektive perioden 1 januari 1995 till och med 31 december 2000. Den sammanlagda
forsiljningen under dessa perioder utgjorde av &ver 785 000 exemplar, Mirket har
genomgdende anviats f6r utgivning av musik och filmer av och med gruppen pé diverse
format, sdsom grammofonskivor, kassettband, CD-skivor, videokassetter, DVD-skivor,
laserdiscar och MD-skivor.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna fGr invdndningen och har i allt visentligt
anfort foljande. Mirkena ska vid férvixlingsbedémningen beddmas i sina helheter. D4
innehavarens mirke ir ett figurmérke vilket inleds av ett i- foljt av bokstaven alfa och
bokstiaverna —ppli och inviindarens mirke utgdrs av ett ordmirke skrivet i versaler skilier sig
mirkena &t visuellt. Markena skiljer sig dven 3t fonetiskt dd invindarens mérke uttalas "=pl”
medan innehavarens mirke uttalas “iappli” eller "ajeepli”. Likasa finns tydliga associativa
skillnader meltan mirkena dd APPLE associeras med dpple medan innehavarens marke
méjligen for tankarna till applikationer av nagot slag. I friga om varuslagslikhet omfattar
ingen av de av invéindaren &beropade registreringarna tjénster i klass 38. Vad giiller klass 9
finns en viss kollision med avseende p4 datorprogram men innehavarens varor ir avsedda for
telekommunikation och varuslagslikheten 4r foljaktligen forsumbar.
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Det material som invindaren limnat in till PRV &r inte tillrackligt for att det kan anses visat
att invindaren mirke dr av sidant slag att det dtnjuter skydd enligt 6 § 2 st VmL. Vid en
samlad beddmning dr mérkena inte forvixlingsbara.

SKAL
Enligt 2 § VmL anses ett kiinnetecken vara inarbetat om det hér i landet inom en betydande

del av den krets till vilken det riktar sig ar kdnt som beteckning for de varor som
tillhandahélls under kannetecknet.

6 § 2 st VL stadgar att eft kiinnetecken som 4r vil ansett hér i landet kan dberopa
forvixlingsbarhet om anvindningen av ett annat liknande kinnetecken skulle dra otillbérlig
fordel av eller skulle vara till forfing for det vél ansedda kinnetecknets sdrskiljningsférméga
eller anseende.

114§ 1 st 6 p VmL anges att ett varumérke inte fir registreras om mérket dr forvaxlingsbart
med ett namn eller en firma som ndgon annan anvénder i en niringsverksamhet, med nagon
annans varumérke som &r registrerat efter tidigare ansékan eller med ndgon annans
varukinnetecken som ar inarbetat dd ansdkan om registrering gors.

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL fir ett varumirke inte registreras om market dr forvéxlingsbart med
ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare
ansokan.

Frigan om forviixlingsbarhet skall avgdras genom en helhetsbeddémning genom vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framforallt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor och/eller tjinster som miérkena avser Vid aktuell prévning spelar
graden av kinnedom pd marknaden om de aktuella markena en central roll. Det skall dven
fastas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférmaga hos de respektive mérkena,
varvid en storre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgdra en faktor
som okar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande sarskiljande
egenskaper aven aterfinns hos det andra kannetecknet.

Vid bedémningen om varu- och tjdnsteslagslikhet 4r det avgérande om det foreligger en
sddan beréring mellan de aktuella varu- eller tjansteslagen att de potentiella kdparna kan fa
uppfattningen att varor eller tjinster som kénnetecknas av férvixlingsbara varumérken
harstammar frin samma foretag eller foretagsgrupp. Vidare har det betydelse om varorna
eller tjinsterna har en liknande sammanséttning eller om deras anvéndningsomriden eller
indamal ar liknande. Varuslagslikhet kan foreligga trots att de ifrdgavarande varoma eller
tjinsterna tillhor olika klasser.

Om det #ldre mirket dr vil ansett behdver inte tjénste- eller varuslagslikhet rida for att
forvixling ska anses foreligga om det yngre miérket &r liknande och anvéindningen av det
yngre mirket skulle dra otilibdrlig fordel av eller vara till forfing for det vil ansedda
mirkets sirskiljningsforméga eller anseende. Vid faststdllande av vad som utgdr ett “vil
ansett” mérke i varumirkeslagens mening &r graden av kéinnedom om mérket hos savil
allménhet som omsattningskrets av stor vikt och 1 praktiken ofta den enda objektivt
avlisbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet 4&r menat att vara kvalitativt,
i den meningen att dven andra goodwillskapande aspekter skall vigas in 1 begreppet.
Huruvida ett mirke 4r att betrakta som "vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att
vara avhingigt nivin av kinnedom om market ifriga.
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PRV gér foljande bedémning.

I arendet har invindaren hivdat att invindarens mérke atnjuter skydd som vél ansett mérke.
Det material som limnats in till styrkande hirav dr emellertid inte tillrickligt for att
tillerkdnna invandarens mirke det utdkade skydd som vl ansedda mérken besitter.
Foérvixlingsbedomningen foretas hir siledes med utgdngspunkt frén de varor och tjdnster
som mirkena registrerats for. Det hdrvid konstateras en klar varuslagslikhet mellan varorna
“nedladdningsbara datorprogram; digitalt lagrade data (nedladdningsbara), nedladdningsbara
elektroniska spelprogram, musik och bilder (stiila och rorliga)” i klass 9 som innehavarens
registrering bland annat avser och “programvara till datorspel; interaktiv
underhallningsprogramvara; interaktiva cd-skivor; cd-romskivor; bilder skapade med hjalp
av datorer; och lagring av programvara eller videospel” i klass 9 som invéndarens
gemenskapsvarumirke bland annat registrerats for. Det rider 1 varumérkesrittslig mening
4ven viss varuslagslikhet mellan den av invandaren dberopade nationella registreringen och
innehavarens registrering.

Vad avser mirkeslikheten kan noteras att PRV inte funnit ndgot stdd for invindarens
pastdende att bokstaven I skulle vara en generisk forkortning for “Internet” respektive
“interaktiv” och att mirkesdelen I- i innehavarens marke darfor inte kan anses besitta nigon
grad av distinktivitet i forhallande till de varor och tjanster som registreringen omfattar, da
dessa i det nirmaste uteslutande har direkt koppling till tjdnster tillhandahéllna via Internet.
Det finns tydliga visuella skillnader méllan innehavarens mérke som inleds med bokstaven I-
skiljt frén efterfoljande text av ett bindestreck foljt av en alfasymbol och texten —ppli och
inviindarens ordmérken APPLE. Det finns dven tydliga fonetiska skillnader mellan mérkena
da invindarens mirken uttalas “&pl” utan att sista vokalen hors medan innehavarens mirke
uttalas “iappli” eller "ajapli” med betoning pa forsta och sista vokalen. Skillnaderna
mirkena emellan forstirks av att de ger olika associationer. Invindarens marken ger en
direkt association till ipple medan innehavarens mérke snarast associerar till applikation.
Det foreligger med anledning av vad som anforts ovan saledes inte mirkeslikhet i drendet.
Aven med beaktande av att invindarens mérke varit i bruk under ndrmare 40 ir befinnes
mirkena vid en helhetsbeddmning inte vara forvaxlingsbara, Foljaktligen utgor
inviandningen inte ndgot hinder mot reglstrenngens fortsatta bestand, varfor invéndningen
skall avslas.

Beslutat 2 2 FEB 2006
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga besiutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skail vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séiindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvad ménader frén
beslutsdagen.




