PRV ' UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVEAKET

Invindningsdrende nr 2006/0189/0001

- Registrering nr 383058

INVANDARE

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp Corporation
22-22 Nagaike-cho '

545 Abeno-ku Osaka

Japan .

OMBUD
Ehrner & Delmar Patentbyra AB

Box 10316 ’
100 55 Stockholm . 7007 -12- 2 1

Exp, Patent- o0 rmretrarnosverket

INNEHAVARE . -

Eriksson Teknik i Sundsvall A
Bergsgatan21B . - - 2 =
852 36 Sundsvall . T

BESLUT ' -

Patent- och registreringsverkét (PRV) upphaver varumiérkesregistreringen nr 383058 med
stéd av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invandning mot varumérket PROSHARP, med registreringsnummer 383058,
registrerat for slipmaskiner, i klass 7, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ¢j
ingdende i andra klasser; julgransprydnader, i klass 28, samt undervisning/utbildning;
anordnande av handledning/instruktion; underhallning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet, 1 klass 41.

Invdandaren har yrkat aft innehavarens registrering skall upphévas och har som grund for
invandningen anfort att fnirket &r forvixlingsbart med gemenskapsvarumérket SHARP, med
registreringsnummer 124511, registrerat for bland annat maskiner; elektriska tvittmaskiner,
elektriska mixrar for matlagning, tryckmaskiner, torkmaskiner, diskmaskiner; delar och
komponenter dértill; men €j inkluderande blad, tinder, skdreggar eller maskiner for skdrning,
i klass 7.

Till stod for invandningen'har invandaren anfort i huvudsak foljande. Invéndarens mirke
SHARP omfattar varuslaget "maskiner”. Darmed foreligger det varuslagidentitet gentemot
de slipmaskiner” som omfattas av innehavarens méirke PROSHARP. Vad giller klasserna
28 och 41 baseras invindningen p4 att SHARP ir ett vél ansett varumirke i Sverige jamlikt 6
§ 2 st varumérkeslagen. Betraffande mérkeslikheten utgrs sdvil innehavarens mérke sdsom
det av invéindaren aberopade mérket av ordmérket SHARP, vilket allts skall jamforas med
det likaledes renodlade ordmérket PROSHARP. Identitet foreligger saledes vad géller
mirkesdelen ~SHARP och enda skillnaden mérkena emellan &r prefixet PRO- 1 innehavarens
mirke. Prefixet PRO- maste rimligtvis anses utgéra en forkortning pé ordet “professional”,
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varfér -SHARP utan tvekan #r den del av mirket PROSHARP som besitter storst
sirskiljningsformaga. Prefixet PRO- kan vidare ses som en forstirkning av miérkesdelen
SHARP i si matto att konsumenten fir intrycket av att de varor vilka tillhandahdlls under
mirket PROSHARP utgoér en sérskild avancerad eller “professionell” kategori av varor
under varumérket SHARP. Det anses saledes inte att innehavaren genom tillagget PRO-
skapat ett nytt varuméarke med egen och tydlig identitet gentemot varumérket SHARP.
Invindaren har vidare anfort att mirket SHARP &ver i stort sett hela virlden &r ett vélként
och kraftigt inarbetat varumérke i samband med framforallt elektrisk och elektronisk
apparatur. Framforallt & varumérket inarbetat i samband med diverse hemelektronik sdsom
TV-anldggningar, stereoanliggningar, mikrovigsugnar och mobiltelefoner. Verksamheten
inleddes i Japan &r 1912 och idag #r foretaget Sharp Corporation en internationell koncern
med &ver 47 000 anstillda i 32 linder. Den totala omséttningen for ar 2004 uppgick till 24
miljarder US-dollar. Betriffande den svenska marknaden startade verksamheten ar 1979 och
har alltsa varit ett av de ledande varumarkena inom ovan ndmnda produktionsomréde i ca 27
&r. Invéindaren har hérvid bifogat statistik dver nedlagda kostnader p4 marknadsforing och
reklam, lista p forsdljningssiffror, sammanstillning avseende varumérkesregistreringar
innehavda av invindaren avseende mérket SHARP over hela virlden, samt en
sammanstilining Gver de 500 storsta foretagen i varlden utanfor USA. Vidare har invéndaren
bifogat ett utdrag fran det japanska varumérkesregistrerat utvisande att SHARP anses som ett
vilként och inarbetat varumérke 1 Japan.

Invindaren har vidare anfbrt att genom att ligga till det ur varumérkesrattsligt hdnseende
icke sdrskiljande prefixet PRO- till ett mérke som &r s pass ként att ett utvidgat skydd enligt
varumdrkeslagen bor forekomma, maste rimligtvis ett dylikt agerande vara till forfang for
sarskiljningsférmégan hos varumirket SHARP. Vad som synes skulle kunna ligga
invindaren i fatet ir det forhallandet att varumirket SHARP dr kort i fonetiskt hanseende 1
och med att mirket endast innehller en stavelse. Invéindaren vill dock framhdlla att om
lagger till prefixet PRO till ett vil ansett varumérke som &r langre dn SHARP, exempelvis
PROHITACHI eller PROMICROSOFT, torde det std utom all rimlig tvivel att betraktaren
av ett dylikt mérke omedelbart associerar till det kinda market. Att lagga till prefixet PRO-
ger uppfattningen att produkterna under mérket hor till det kénda mérket och att det
indikeras vara av sérskild hég kvalitet eller en sérskild exklusiv natur.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna f8r invéndningen och anfort i huvudsak
att det inte foreligger markeslikhet. Vidare far man vid sékning 1 varumirkesregistret manga
traffar p4 mirken innehéllande ordet SHARP. Innehavarens mirke kan inte anses vara
forvixlingsbart med det av invindaren beropade mirket.

SKAL

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

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

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbedomning ddr alia omsténdigheter
av betydelse i ssmmanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som miérkena avser. Avgdrande vid besvarande av fragan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen
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kan beddmas likna varandra. Beddmningen av denna friga skall grundas pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall #ven tas till om orden i de aktuella mérkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena
skall beaktas.

Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan forvixlingsbarhet dven dberopas till forméan
for ett kéinnetecken som #r vil ansett hir i landet, om anvédndningen av ett annat liknande
kénnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda
kiinnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende.

PRV gér féljande beddmning. —

Inledningsvis konstaterar PRV att de motstiende mérkena omfattar skydd for tjanster i klass
7 av samma.och liknade slag d4 det av invandaren &beropade mérket omfattar bland annat
maskiner och innehavarens mirke omfattar slipmaskiner. Didrmed foreligger varuslaglikhet
mirkena mellan.

Betraffade mirkeslikheten anfor PRV foljande. Det av invéndaren dberopade mérket bestar
av lydelsen SHARP. Innehavarens mérke bestir av lydelsen PROSHARP, som naturligt kan
uppdelas i bestdndsdelarna PRO, som §r ett timligen vanligt forekommande prefix, och
SHARP, som #r den dosinerairde délerr av.mirket. Det av invindaren aberopade mirket,
som har stark sérskiljningsformaga 1 forhallande till de varor i klass 7 som mérket omfattar,
ingdr dirmed i sin helhet som dominerande del i innehavarens mérke. Mérkeslikhet
foreligger saledes dem emellan. Vid en helhetsbedémning finner PRV att varumérkena &r
forvaxlingsbara.

Eftersom innehavarens varumirke befunnits vara forvixlingsbart med det varumirke som
invéndaren dberopat som grund enligt 14 § forsta stycket punkten 9 varumirkeslagen saknas
anledning att hir géra bedémningen huruvida innehavarens mérke dven ér forvixlingsbart
med invindarens mérke enligt 6 § andra stycket.

Féljaktligen utgor invandningen hinder. mot registeringes fortsatta bestand. Registreringen

skall darfor upphivas. ~ - '

Beslutat 2 0 0EC 2007 -
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsriitten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. [ skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den 4ndring i
beslutet som begiérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd médnader frin
beslutets dag.




