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INVANDARE

The X-1R Corporation
375 Fentess blv
Daytona Beach
Florida 32114

USA 2007 -11- 08

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmé

Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE

Bo Fastening AB
Hilleflundregatan 24A
426 58 Vistra Frolunda

OMBUD

Cegumark AB
Box 53047
400 14 Goteborg

BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 381898 med
stod av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumérket X1R, med registreringsnummer 381898,
registrerat for tillsatser till motorbréinslen, smorjoljor, smorjfetter och skéljvitskor i form av
friktionshimmande kemiska preparat fér behandling av lagerytor och slitytor, 1 klass 1, samt
motoroljor och industriella oljor och fetter; smérjmedel och -dmnen, i klass 4.

Inviindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att innehavarens
mirke ir forvixlingsbart med varamérket X-1R som vid tiden f5r ansékan anvindes av
invindaren samt att ansokan gjordes med vetskap om detta. Till stéd hérfor anfor invéindaren
i huvudsak fSljande. Innehavaren #r &terfrsiljande av inviindarens produkter under
varumirket X-1R . Saledes har man vid tidpunkten for inlimningen av varuméirkesanskan
kant till att detta varumérke i princip 4r identiskt med det varumérke som invéndaren sedan
1991 anvant i bland annat USA. Innehavarens mérke X1R skiljer sig fran invéindarens mérke
X-1R endast genom att ett bindestreck infogats i varumérket. Innehavarens mérke #r att
betrakta som fonetiskt identiskt med invéindarens mirke och visuellt foreligger klar
forvixlingsrisk mellan mirkena. Inviindarens mérke &r foremal for registrering i USA och
inviindaren har hérvid bifogat ett utdrag frin det amerikanska patenverkets databas dér det
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framgar att varumérkesansdkningen limnades in den 22 januari 2004. Det framgér dven att
rittigheten stricker sig tillbaka till "date of first use” vilket &r réttsgrundande i USA och
denna anvindning daterar sig tillbaka till 1991. Till stéd for innehavarens onda tro har
invindaren bifogat utdrag frin innehavarens hemsida www.bfast.se av vilka det tydligt
framgdr att innehavaren &r aterforséljare av produkter for The X-1R Corporation. Avséndare
i den ingivna bilagan &r innehavaren. Vidare terges historiken bakom produkten och dér
némns bland annat att produkten funnits sedan 1989 och att det &r invindaren som ligger
bakom framtagandet av produkten.

Innehavaren av varumirket bestrider grundema for invindningen och anfor, som det far
forstas, att de besitter en bittre ritt till mérket da de genom 6verldtelse fran invéndaren
Overtagit rittigheten till den svenska varumdrkesregistreringen X-1R THE FRICTION
ELIMIATOR, i figur, med registreringsnummer 310228.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 7 punkten varumirkeslagen framgér att registreringshinder foreligger
om miirket dr forviixlingsbart med ett varukinnetecken som vid tiden fér ansékan anvinds av
ndgon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och sokanden inte anvint sitt mérke
innan det andra kédnnetecknet togs i bruk.

PRV gir foljande bedémning.

PRV vill erinra om att frigor om bittre ratt till ett varumérke eller giltigheten av en
overlatelse inte kan provas 1 administrativ ordning. Sidana frdgor kan endast tas upp till
prévning av allmén domstol, se 44 § varumirkeslagen. En annan sak 4r att prévningen av om
det foreligger hinder mot registrering enligt 14 § forsta stycket varumérkeslagen inte séllan
aktualiserar frigestillningar liknande dem i mél angdende bittre rétt. Sa kan det till exempel
forhalla sig vid provning enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumirkeslagen dé fraga inte
sillan uppkommer om vem av parterna som skall anses vara den som anviint en viss
beteckning i ett visst sammanhang. Sprékligt och/eller figurativt identiska méirken som olika
personer gor ansprék pa betraktas i en sddan prévning som olika kéinnetecken. PRV har
sdledes hir endast att préva huruvida det pa grundval av vad som forebragts i drendet
foreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestand.

Inledningsvis noteras att sdvil varuslagslikhet som mérkeslikhet far anses foreligga mellan
de aktuella kiinnetecknen varfor de #r forvixlingsbara. Ett forhallande som ej heller synes
tvistigt mellan parterna.

PRV finner inte skl att ifrigasiitta invéindarens uppgifter om att denne anvént kéinnetecknet
X-1R innan innehavaren ansékte om varumirket X1R. Av det av invéindaren ingivna
materialet framgar vidare att innehavaren kint till att invéindaren anvént mérket utanfor
Sverige vid tidpunkten for innehavarens ansokan. Innehavaren har inte heller bestritt detta.
D4 innehavaren inte heller visat egen anviindning av mérket fore invéindaren finner PRV att
innehavaren ansékt om varumérkesskydd for mirket X1R i ond tro.

F&ljaktligen utgér grunderna fSr invéindningen hinder for att 13ta registreringen besta.
Registreringen skall d4rfér upphévas.
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Beslutat den 08 NOV 2007

i\

Susanne Jamsson

Nina Isaksson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soéderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som §verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin

beslutets dag.




