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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invandningen med ovanstéende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket IMAGE BEYOND IMAGINATION, med
registreringsnummer 381124, registrerat for halvledare, némligen kompletterande metatloxid
halvledare (CMOS Image Sensor) sdsom CMOS Image Sensor (CIS), i klass 9.

Invandaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphivas och har som grund tor
invandningen anfort att mérket ar forvaxlingsbart med gemenskapsvarumérket IMAGE
AND BEYOND, med registreringsnummer 4860391, registrerat for bland annat apparater
for inspelning, utsandning, alstring, reproduktion, omvandling av data, ljud eller bilder;
apparater for insamling och behandling av ljud och bilder; apparater for forstirkning,
modulering, detektering, fjarrdverforing och fjarrstyrning; magnetiska databdirare;
fotografiska apparater; redigeringsapparater for film, avkodare, kodare; tv-skdrmar,
multimedieskirmar; apparater for inspelning och &tergivning av tv-signaler pa skivor eller
alla andra medier samt organ till dessa; kameror, videokameror, tv- och biokameror;
videobandspelare och videokassettapparater; apparater for avspelning/ inspelning av
videokassetter och/eller cd-skivor och/eller dvd-skivor (ljud och video), videogram inklusive
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kassetter, skivor och videoskivor, inspelade eller ej; grammofonskivor; fjdrrkontroller, hi-fi-
anlaggningar, radiokassettbandspelare, ljudanldggningar, forstirkare; ljudbandspelare,
freestyle, horlurar, trddlosa eller e); telefoner, tradlssa eller ej; telefonsvarare;
dikteringsmaskiner; elektriska radioantenner, inkluderande tv-antenner och parabolantenner;
videosindare, mixrar, videoservrar; programvara for kodning och avkodning av ljud- och
videodata; elektriska tradar och kablar, speciellt koaxialkablar; fotografiska och
kinematografiska projektionsskarmar; apparater och anldggningar fér inspelning och
upptagning, ndmligen audiovisuella apparater och anldggningar; samt alla typer av apparater
och instrument for sindning inkluderande interaktiv sindning via radiovagor, kabel eller
satellit, 1 klass 9.

Till stod for invindningen har invindaren anfort i huvudsak foljande. Bedémningen av
mirkeslikhet skall grundas pa det helhetsintryck som mérkena formedlar. 1 forsta hand den
visuella och fonetiska likheten. Vid en jamforelse mellan invdndarens och innehavarens
mirken kan konstateras att de barande orden i mérket IMAGE AND BEYOND ingar som
helhet i mirket IMAGE BEYOND IMAGINATION. Tilligget av ordet IMAGINATION
forminskar inte risken for forvixling. Vidare har invindaren anfort att da de barande
elementen i invindarens marke IMAGE och BEYOND som helhet ingér i innehavarens
miirke #r risken for association dverhingande. Konsumenten saknar ofta en reell mojlighet
att samtidigt jaimfora tva motstiende mérken, varfor den bleknande minnesbilden dkar risken
for association. De varor som omfattas av invindarens och innehavarens mérken ingar i klass
9 Dessutom ir de halvledare som omfattas av innehavarens mérke integrerade i delar av
invindarens varor i klass 9. Darmed foreligger det likhet i varumarkesréttslig betydelse.

Innehavaren av varumarket har bestridit grunderna for invédndningen och anfért i huvudsak
féljande. Mirkena ifraga skiljer sig at i sadan utstrickning att ndgon risk for forvixling
mellan markena inte foreligger. De bada aktuella mérkena utgdrs av s.k. slogans eller
slagord, vilka enligt praxis och doktrin skall erkéinnas relativ lag sérskiljningsforméaga. 1
frevarande fall ligger detta synsitt i linje med realiteten eftersom mérkena kan anses vara
till viss del beskrivande eller i vart fall suggestiva. Ddrmed har de en svag
sdrskiljningsformaga och ett snivt skyddsomféng. En rad skillnader kan belysas.
Invindarens marke bestar av tre ord, niamligen IMAGE, AND och BEYOND, sammansatta
till en fras. Ordet IMAGE kan i sammanhanget i princip inte erkénnas négon distinktivitet
utan ir i sammanhanget snarare beskrivande. Ordet BEYOND méste ddremot anses vara det
ord som hjalper invindarens mirke att uppné den erforderliga nivan pa sarskiljningsformaga.
Invindarens mirke ger associationen att det ror sig om en “"image eller bild” per se samt
nigot utdver det, ndgot “beyond” eller bortom/ytterligare. Nir omsittningskretsen kommer i
kontakt med detta mirke torde det associera till "bild och ndgot mer eller med mera”.
Innehavarens mirke ger istéllet associationen att det ror sig om en bild med hog kvalitet “en
bild som 4r s& bra att det inte gar att forestalla sig”. Den viktiga skillnaden médrkena emellan
4r att invindarens marke faktiskt inte har ndgon direkt betydelse eller ger ndgon konkret
association i den meningen att prepositionen “beyond” inte syftar pa négot. Innehavarens
mérke ger diremot en klar och tydlig association till att det rér sig om en bild av hogsta
klass. Betraffande varuslagiikheten har innehavaren vidare anfort att innehavarens mérke
omfattar halvledare av en mycket speciell typ, med ett mycket snavt anvindningsomride.
Dessa produkter r exklusivt dmnade for industrin, dvs. tillverkarna av de produkter som
sedan siljs direkt till slutanvindaren. Mot bakgrund av att de varor som invindarens mérke
omfattar ar fardiga produkter sdsom tv-apparater och telefoner emedan innehavarens mérke
omfattar halvledare av en speciell typ foreligger det en klar skillnad varuslagen emellan.
Omséttningskretsen for invindarens varor kan sdgas vara anvandare av hemelektronik.
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Dagens konsumenter av hemelektronik dr mycket mirkesmedvetna, vilket innebr att
varorna ifriga inte inhandlas i all hast, utan ink6pen féregas av noggranna prisjamforelser
och rddfrdgningar. De varor som innehavarens mérke omfattar & d&mnade for tillverkama. S&
oaktat att respektive omséttningskrets har helt skilda sammansittningar och utgérs av helt
olika aktorer, 54 4r medvetenheten och eftertanken hos bada omséttningskretsarna mycket
stor, nigot som minskar risken for forvéxling.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 9 varumérkeslagen framgdr att ett varumérke inte far
registreras om mérket r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och dr registrerat efter en tidigare ansdkan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dér alla omstandigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framf6r allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgorande vid besvarande av frdgan om
forviaxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kiinnetecknen
kan bedomas likna varandra. Beddmningen av denna fraga skall grundas pa markenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall 4ven tas till om orden i de aktuella mérkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumirkena
skall beaktas.

PRV gor f6ljande bedémning,

Inledningsvis betriffande varuslagslikheten kan konstateras att innehavarens mérke avser
varuslaget halvledare i klass 9 medan det av invandaren dberopade mérket omfattar varor
inom elektriska apparater och hemelektronik i klass 9. Halvledare anvands visserligen
vanligtvis som en ingéende komponent i samtliga av de varor som omfattas av det av
invindaren dberopade mérket. De aktuella varorna &r dock inte direkt 6verlappande da de
varor som omfattas av det av invindaren beropade mirket enbart avser slutprodukter tiil
konsument, medan halvledare frimst upphandlas utav tillverkarna av dessa. PRV finner
siledes att varuslaglikhet ej far anses vara foérhanden.

Vad avser mirkeslikheten kan konstateras att innehavarens mirke bestar av lydelsen IMAGE
BEYOND IMAGINATION och det av invdndaren &dberopade mérket bestdr av lydelsen
IMAGE AND BEYOND. De tva mirkesdelarna IMAGE och BEYOND, i det av invindaren
dberopade mirket, ingér siledes i sin helhet i innehavarens mérke. Darmed uppvisar
mirkena en viss visuell likhet. Innehavarens mérke avslutas dock med méarkesdelen
IMAGINATION och bildar en treordig fras. Detta foranleder en klar associationsmissig
skillnad mellan m#rkena som #r sadan att PRV, vid en samlad bedomning, finner att det inte
kan anses rada ndgon mirkeslikhet dem emellan.

Fsljaktligen dr varumérkena inte forvaxlingsbara och invéndningen utgdr ddrmed inte nagot
hinder mot registreringens fortsatta bestand. Invéndningen skall dérfor avstas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stdlld till
Patentbesvirsritten, men siandas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé ménader frén
beslutets dag.




