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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstiende
numtner angivna internationella registreringen med stdd av 56 § forsta stycket
varumirkeslagen samt 55 § tredje stycket samma lag skall gillai Sverige.

ARENDET

Invindningen avser varumirket ESHELL - DIGITAL INSIDE AND OUT for acoustic
apparatus and parts thereof for the hearing-impaired i klass 10.

Invindaren har som det far forstas yrkat att varumérkesregistreringen inte skall beviljas
giltighet i Sverige och har i allt vésentligt anfort foljande.

Innehavarens mirke ar forvixlingsbart med invéndarens gemenskapsvarumérke SHELL,
med registreringsnummer 1118801 fér kemiska preparat for industriella, vetenskapliga och
fotografiska dndamal samt for jordbruks-, tradgardsodlings- och skogsbruksindamal;
kemiska tillsatser till bransle och smorjmedel; konst- och syntetharts, plastmaterial i form av
pulver, vitska och pasta; naturgddsel och konstgddsel; brandsléckningsmedel; kemiska
preparat for hiirdning och 18dning; kemiska dmnen f5r konservering av livsmedel;
garvimnen; bindemedel for industrielia dndamal, klass 1, malarfirg, fernissa, glasyrmedel
och lacker; firgmaterial for vigmarkeringar; beliiggningar, rostskydds och
trikonserveringsmedel; fargimnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i
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folie- och pulverform fSr mélare, husmaélare, tryckare och konstnirer; rostskyddsmedel, klass
2, blekmedel och andra &mnen for anvindning i tvétterier; rengdrings-, poler-, fuktnings-,
puts- och slipmedel samt medel for kemtvétt; detergenter, tval, schamponeringsmedel,
parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetika, harlotioner; tandkrdm, klass 3, oljor; fefter;
smorjmedel och smdrj#mnen; brénslen; gasolbréinsle; dammabsorberande medel;
dammbindande medel; brinsle och belysningsvitskor; vaxljus, vekar; vaxsorter, klass 4,
farmaceutiska, veterinira och hygieniska preparat; dietiska medel, anpassade for medicinska
indamal, spidbarnsmat; plaster; forbandsmaterial; fyllningsmaterial for dentala dndamal,
dentalvax; desinfektionsmedel; utrotningsmedel for insekter, larver, svampar, ogrés och
parasiter; bekampningsmedel mot blotdjur och spolmaskar; bekimpningsmede] mot ogrés
och ohyra ; luftuppfriskningsmedel; fuktborttagningsmedel, klass 5, o4dla metailer och
legeringar dirav; byggnadsmaterial av metall; flyttbara metallbyggnader; material av metall
for jarnvigsspar; icke-elektriska kablar och trddar av oidla metaller; jdrnvaror;
upphéngnings- och stdngningsanordningar; rér och ledningar av metall; kassaskdp; varor av
oddla metaller, ej ingdende i andra klasser; malmer; hallare, huvudsakligen av metall, klass
6, generatorer; maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej for fordon); maskinkopplings-
och transmissionskomponenter (ej for fordon); jordbruksredskap; aggklackningsmaskiner,
klass 7, handredskap och (handdrivna) hjilpmedel; bestick; vapen; rakhyvlar, klass 8,
programvara, maskinvara och kringutrustning till datorer; kodade kort samt magnet- och
smartkort; lasapparater fr anviindning med alla nidmnda kort; elektroniska, elektriska,
vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument
samt apparater och instrument for lantméteri, besikining, végning, mitning, signalering,
kontroll (§vervakning), livriddning och undervisning; apparater for inspelning, sindning
eller Atergivning av bild och ljud; elektroniska samt med mikrovagsradiofrekvens fungerande
identifikationsapparater f6r fordon och brénslepafyllningsutrustning;
dataregistreringsapparater for fordon samt lasapparater f3r anvéndning med dessa;
brinslemétare och brinslekontrollfnster; apparater och instrument for telekommunikation;
magnetiska databirare, registreringsskivor; forsljningsautomater och mekanismer for
myntstyrda apparater; kassaapparater, riiknemaskiner, databehandlingsapparater;
eldslickningsapparatur; batterier; fotovoltaiska celler (solceller); solpaneler och
solgeneratorer; samt delar och komponenter till dessa, klass 9, kirurgiska, medicinska,
odontologiska och veterinéira apparater och instrument, konstgjorda lemmar, 6gon och
tander, ortopediska artiklar; suturmaterial, kiass 10, apparater for belysning, &ngalstring,
uppvarmning, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenfSrsorjning och sanitdra
indamal; apparater och anldggningar for uppvérmning med solenergi samt delar och
komponenter till dessa, klass 11, landgaende fordon; fortskaffningsmedel for transport till
lands, pa vatten eller i luften, klass 12, eldvapen; ammunition och projektiler; springédmnen;
fyrverkeripjser, klass 13, ddla metaller och legeringar av dessa samt varor framstillda av,
eller Gverdragna med, 4delmetall, ¢j ingdende i andra kiasser; smycken och ddelstenar; ur
och tidmétningsinstrument, klass 14, musikinstrument, klass 15, bdcker, tidskrifter och andra
trycksaker, pennor, kartor och sjékort samt kontorsartiklar; fotografier och tryckta
reproduktioner; papper, pappersvaror, kartong och kartongvaror; klister och lim for
kontorsindamal eller hushallsindamal; instruktions- och undervisningsmaterial (€]
apparater); spelkort; kort, band och remsor, €] magnetiska, med hal eller koderade och alla
for anviindning med datorer ; konstnérsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner och
kontorsfsmadenheter (ej mobler); stilsats; klichéer, klass 16, plast i form av blad, block,
stavar, parlor, fibrer, ror eller pressprofiler, alla for tillverkningsandamal; natur- och
syntetgummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material,
ej ingdende i andra klasser; fyllnings-, ttnings- och isoleringsmaterial; fyllnadsmaterial och
forlingningskopplingar; flexibla ror (ej av metall), klass 17, lader och konstlidder och varor
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tillverkade av dessa material, ej ingéende i andra klasser; pélsskinn och djurhudar; koffertar
och resviskor; paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och
sadelmakerivaror, klass 18, byggnads- och vigbyggnadsmaterial, ¢j metall; natur- och
konststen, cement, kalk, murbruk, gips och grus; rér av keramik och cement;
viigbyggnadsmaterial; asfalt, tjira och bitumen; bitumenemulgeringsmedel, harts-
/bitumenpreparat; flyttbara byggnader; stenmonument; skorstenar; takbekliddnad, takspan
och -plattor; golvplattor och golvbeklddnadsfogar; viggpaneler och viggplattor, klass 19,
mibler, speglar, tavelramar; varor (ej ingdende i andra klasser) tr#, kork, vass, rotting, korg,
horn, ben, elfenben, valfiskben, birnsten, pirlemor, sjoskum eller av erséttningar for dessa
material, eller av plast, klass 20, redskap och behallare for hushalls- eller kéksindamal (ej av
ddelmetall eller Sverdragna dfirmed); kammar och tvéttsvampar; borstar (ej méalarpenslar);
borsttillverkningsmaterial; stddartiklar; stilull; obearbetat glas eller glas i halvfabrikat (ej
glas for byggnadsindamél); glas-, porslins- och keramikgods, ¢j ingdende i andra klasser,
klass 21, kablar, rep, linor, tig, télt, markiser, presenningar, segelduk (ej ingaende i andra
klasser), sickar och pasar; stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi
eller plast); obearbetat textilfibermaterial, klass 22, garn och tradar, for textilindamél, klass
23, textil och textilvaror, ¢j ingdende i andra klasser; séingticken och bordsdukar, klass 24,
klider, fotbekliddnader, huvudbonader, klass 25, spetsar och broderier, band och
snérmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnalar, synélar, virkndlar och stickor;
konstgjorda blommor, klass 26, mattor och mattbeldggningar, linoleum och andra material
for golvbeldggningar; viggbekladnader, ej av textil, klass 27, leksaker och saker att leka
med; gymnastik- och sportartikiar, ej ingéende i andra klasser; julgransprydnader, klass 28,
kott, fisk, fjiderfi och vilt; kéttextrakt; kanderade, torkade och tillagade frukter och
gronsaker; gelatin, sylter, dgg, mjolk och mjslkprodukter; dtliga oljor och fetter; sylter;
firdiga maltider och snacks, klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn,
kaffeersitining, mjol och niringspreparat tillverkade av spannmdl,; brdd, konditorivaror och
godis; glass, honung, sirap, jast, bakpulver, salt, senap, vinéger, saser; kryddor, is;
firdiglagade méltider och tilltugg; salladsdressing, klass 30, produkter for jordbruks-,
tridgardsodlings- och skogsbruksindamal samt spannmal; kreatur; djurfoder och tillsatser, €]
ingdende i andra klasser; firska frukter och grénsaker; frén; naturvéxter och -blommor; malt,
klass 31, 61; mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra icke-alkohothaltiga drycker;
fruktdrycker och -juicer; safter och andra beredningar for framstéllning av drycker, klass 32,
alkoholhaltiga drycker (ej 6), klass 33, tobak; artiklar for rokare; tindstickor, klass 34,
radgivning, informationsgivning, assistans och konsulttjénster inom omradet industriell och
kommersiell foretagsledning; franchising; personalfSrvaltning och -rekrytering; utarbetande
av Ionelistor; bokfbrings- och revisionstjiinster; projektledning; inkdp av varor och tjéinster at
andra; public relations; annons-, marknadsforings- och reklamtjénster; marknadsforskning;
anordnande av handelsméssor; radgivning och konsulttjinster med avseende pd anvéindning
av informationsteknik for kommersiella dindamal; databehandling; automatiserad
lagerbestillning; kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; PR-tjdnster med
avseende pa varor som siljs i detaljhandelsbutiker, klass 35, tjanster inom omradet
finansiella analyser, finansiell konsultation och finansiell forvaltning; finansiella tjinster
med avseende pa virdedverforing och investering; forsdkringstjénster; banktjénster; 1an;
finansiella tjanster med avseende pa kredit-, betal- och bankkort; anskaffande av finansiella
medel fér vilgsrande dndamal; finansiell sponsoring; forvaltning och uthyming av fast
egendom, klass 36, fordonstjénster vid bensinstationer; underhéll, reparation, &ndring,
ombyggnad, tvittning, lackning och polering av fordon, fordonsdelar och
fordonsaccessoarer; randsmérjning av luftfarkoster, bétar, luftkuddefarkoster och
landfordon; anliggning, besiktning, underhall och reparation av viigar, borrplattformar och
andra civiltekniska konstruktioner samt dven industriella anliggningar och maskiner;
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vigmarkeringar; brunnsborrning; gruvverksamhet (underjordsgruvor och dagbott); laggning
av rorledningar; installation, underhéll och reparation av apparater och instrument ftr
uppvirmning; installation, underhdll och reparation av datorer, datornét och tillhérande
kringutrustning; isolering av byggnader; uthyrning av borrinstallationer och borrutrustning,
klass 37, telekommunikationstjinster; sindning via satellit; kommunikationstjinster via e-
post och Internet; kommunikation via datornit; uthyrning av apparater och instrument for
kommunikation, klass 38, transport, himtning och avldmning av petroleum, gas, metall,
stenkol och kemiska produkter pé land och 6ver vatten; forvaring av petroleum, gas, metall,
stenkol och kemiska produkter; transport av olja, gas och kemikalier via rérledning;
energidistribution; uthyrning, fyllning och pafyllning av gasolbehallare ; uthyrning,
forvaring och parkering av fordon; chartring av batar; fraktmékleri; tankning av batar,
luftkuddefarkoster, luftfarkoster och landfordon med brénsle; upplitande av turist- och
reseinformation, klass 39, raffinering, framstillning, bearbetning, blandning, tillverkning och
forddling av petroleum-, kemi- och metallprodukter samt andra produkter; alstring av
elektricitet; utvinning av mineraler; behandling av metalll, betong, tri och andra
byggnadsmaterial; vattenrening, behandling av avfallsmaterial och farliga &mnen;
filmframkallning, klass 40, undervisning och instruktion; industriell och kommersiell
instruktion; vigledning inom omradet ledarskapsutveckling, grupputveckling och ledning av
organisationsforindringar; sprakundervisning; utgivning av bocker, tidskrifter, biofilmer,
videoband och annat undervisnings-, instruktions- eller underhéllningsmaterial; uthyrning av
material och apparater for undervisning; montering och kopiering av ljudband, videoband
och biofilmer; utgivning; anordnande av tivlingar och utstillningar for utbildning eller
underhdllning, klass 41 och vetenskaplig och teknisk forskning; {j4nster inom omradet
geologisk och oceanografisk kartritning, utforskning, inspektion och undersskning;
uthyrning av maskiner och utrustning for oljeprospektering, laboratorietjénster;
materialprovning och materialbelastningsanalys; prov- och diagnostjinster; kemiteknik,
verkstadsteknik och elektroteknik; juridiska tjénster; tjénster inom omrédet immateriell
egendom; datortjinster; konsulttjinster med avseende pé data- och informationsteknik;
utformning av programvara; uthyrning av datorer och kringutrustning for datorer; uthyrning
av atkomsttid till stordatorer; tjéinster inom omrédet konstruktion och industriel}
formgivning; tjinster inom omrédet fotografi, tryckning och grafisk utformning;
restauranger, kaféer, snackbarer och "fast food"-tjinster; utdelning av méltider; hotelltjénster
och tjinster inom omradet anordnande av logi; sikerhets- och bevakningstjinster; rddgivning
och konsulttjanster med avseende pd samtliga nimnda tj4nster; rddgivnings-, konsult-,
kontroll- och riskbedémningstjénster, alla med avseende pd person- och informationsskydd,
radgivning och konsulttjinster inom omradet sikerhet, hélsa och miljd i klass 42.

Vidare #r innehavarens marke forvixlingsbart med invéndarens varumérke SHELL som ér
ett i Sverige vil ansett varumérke. Anvéndningen av innehavarens mérke skulle dra
otillbérlig fordel av eller vara till forfdng for varumérket SHELL:s s#rskiljningsférméga
och/eller anseende.

I innehavarens mirke dr det utan tvekan ordet ESHELL som #r mirkets dominerande del.
Det anges forst och #r avgrinsat frin de vriga orden i mirket. Ordet ESHELL skiljer sig
fran varumérket SHELL endast genom den inledande bokstaven E. Bokstaven E fir anses ha
en mycket lag grad av sérskiljningsforméga bl.a. med hinsyn till betydelsen “elektronisk”.
Avnimarkretsen skulle mycket vil kunna bibringas den uppfattningen att ordet ESHELL &r
en variant av det synnerligen vilkinda varumérket SHELL for elektroniska produkter,
sirskilt med hinsyn till att ordet DIGITAL anknyter till ordet elektronisk. Skillnaderna i
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uttal mellan ordet ESHELL och SHELL ir obetydliga. Vid en auditiv jimftrelse mellan
orden kan konstateras att de &r det nérmaste identiska.

De i mirket ingdende orden DIGITAL INSIDE AND QUT far nirmast en deskriptiv
funktion, dvs. jamfort med ordet ESHELL s& dr varumérkeskaraktiren for dessa ord klart
underordnad. Tyngdpunkten i mérket vad avser sérskiljningsférmaga ligger saledes pa ordet
ESHELL. Med hénsyn till att ESHELL och SHELL &r i stort sett identiska si féreligger en
klar férvixlingsrisk mellan mérkena trots férekomsten av orden DIGITAL INSIDE AND
OUT. Hér hdnvisas till den si kallade produktregeln som bl.a. inneb#r att kravet pi
mirkeslikhet dr mindre, om varuslagen ér 1 stort desamma,

Innehavaren av varumirket, som har getts mgjlighet att inkomma med yttrande Sver vad
invéndaren har anfort, har inte bemott grunderna for invandningen.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om
mérket #r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nigon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansékan,

Enligt 6 § forsta stycket samma lag anses kéinnetecken forvixlingsbara endast om de avser
varot/tjinster av samma eller liknande slag. Férviixlingsbarhet kan dven &beropas till f6rman
{5t ett kiinnetecken som 4r vil ansett hir i landet, om anvéindningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller vara till f6rfing for det vil ansedda

k#nnetecknets sérskiljningsférmaga eller anseende, 6 § andra stycket samma lag.

Frigan om forvixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbedémning genom vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat mérkenas likhet
samt likheten avseende de varor och/eller tjinster som mérkena avser. Aven ett mirkes
sirskiljningsforméga och den association som mirket kan skapa skall beaktas vid
beddmningen av f6rviixlingsbarhet.

PRV gor foljande beddmning

Mellan de varor som innehavarens registrering avser, ndmligen acoustic apparatus and
instruments and parts thereof for the hearing-impaired, och de apparater for inspelning,
séindning eller atergivning av bild och ljud fisr vilka invindarens mirke #r registrerat
foreligger varuslagslikhet. Det forhallandet att invéndarens apparater avser bild och ljud
begrinsar visserligen likheten men vid en helhetsbedémning finner PRV att det 1
varumirkesrittsligt hiinseende #nd4 foreligger varuslagslikhet. Vidare konstateras att s4 som
invéndaren anfort det foreligger identitet mellan invindarens medicinska apparater och
instrument och de varor som innehavarens registrering avser.

Innehavarens mirke inleds med det sammansatta ordet ESHELL, i vilket inviindarens mérke
ingar. Ordet skiljer sig fran invindarens mérke endast genom bokstaven E och uppvisar
ddrmed betydande fonetiska och visuella likheter med invindarens mérke. Det inledande
ordet ESHELL f6ljs dock av orden — DIGITAL INSIDE AND OUT vilket medfor att
mirkena distanseras frin varandra. De motstiende mérkena ger vidare upphov till olika
associationer. SHELL associerar till en sniicka medan ordet ESHELL som f6ljs av orden
DIGITAL INSIDE AND OUT nérmast skapar en association med elektroniska snéckor.
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Det konstateras att ingen bevisning till styrkande av varumérket SHELL 4r vil ansett ingivits
i drendet. Vil fAir SHELL anses vara ett notoriskt kéinnetecken inom drivmedelsbranschen
och ddrmed ocks4 ett vil ansett varumérke f6r varor i denna bransch. Av detta foljer att
SHELL bér ges ett utdkat skydd. Det utdkade skyddet kan i avsaknad av bevisning d4rom
dock inte anses vara si langtgiende som till de varor som innehavarens registrering omfattar.
Vid en helhetsbedSmning av de motstdende mérkena finner PRV att innehavarens varumirke
skiljer sig tillréckligt fran inviindarens mirke for att inte vara forvéxlingsbart med detta.

Den internationella registreringen skall dérfor gélla i Sverige.

7 7 MAK 2006
0/

Anne Guéfavsson

N

Herman Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gira det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn.

I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den &ndring i beslutet som begérs.
Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frn beslutets dag.

6(6)



