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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumérkesregistreringen nr 388872 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumérket ORANGINO med reg.nr 388872, registrerat den 11 maj
2007 for spel for anvéndning tillsammans med TV-apparater och/eller datorer; datorspel
(datorprogram); optiska och magnetiska datamedia, i klass 9, trycksaker, kort, manualer, i
klass 16, spel; spelbrickor och spelpjéser, spelkort, i klass 28 och anordnande av tévlingar;
underhdllning; framférande av liveférestillningar; produktion av ndjesforestiliningar;
produktion av radio -och televisionsprogram; uthyrning av spel; utgivning av bocker och
skrifter (¢] reklamtexter); uthyrning (licensiering) av TV-format (underhéllning);
utbildning/undervisning, i klass 41.

Invindaren yrkar att registreringen skall upphévas i sin helhet och anfr som grund for detta
att varumirket dr forvaxlingsbart med invdndarens gemenskapsvarumirken ORANGE med
reg.nr 1950740, registrerat for bland annat trycksaker, instruktions- och
undervisningsmaterial, i klass 16 och ORANGE, i figur atergivet nedan, med reg.nr
1079169, registrerat for bland annat elektriska och elektroniska apparater och instrument for
kommunikation och telekommunikation, datorer och kringutrustning f6r datorer, 1 klass 9. —
Fulistindig varuforteckning avseende invindarens motanférda mérken bifogas.

Box 530, 826 27 Stderhamn [ Besbkare: Kungsgatan 8]
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Invindarens gemenskapsvarumérke med reg.nr 1079169

Invéndaren anfér vidare bland annat f5ljande. Varuslagsidentitet foreligger mellan
invindarens mirke med reg.nr 1950740 och innehavarens mérke i klass 16, och mellan
inviandarens mérke med reg.nr 1079169 och innehavarens mirke i klass 9. Invéndningen
riktar sig emellertid mot samtliga varor och tjénster i alla de klasser som registreringen
ticker. Det foreligger patagliga visuella och fonetiska likheter mellan orden ORANGE och
ORANGINO och det sokta mirket méste anses frvéxlingsbart med saval ordmérket
ORANGE som det kombinerade ord- och figurmarket ORANGINO.

Innehavaren bestrider forvixlingsbarhet.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om
det &r forvéxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansdkan.

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

Vid bedsmning av varukénneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras av
mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjdnster som kénnetecknen anvénds for ar 1
stort desamma och — omvint — att det inte stills si stora krav pd varuslagslikheten om
mirkena #r identiska, for att forvaxlingsbarhet skall foreligga.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir séledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kéinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar ochddi
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall &ven tas till huruvida ord
eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehall, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena. Man har dven att ta hinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jimfora tvd motstaende
mirken, varfor det méste tas hansyn till att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan mérkena
skall dirfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara latta att
notera vid en direkt jamforelse.



PRV 0

PATENT~ DCH REBISTRERINGSIVERKET

Det skall dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsférméga hos de
respektive markena, varvid en storre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgdra en faktor som gkar forvéxlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra kéinnetecknet.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens mirke ORANGINO och invindarens
motstiende mirke ORANGE med reg.nr 1950740 omfattar identiska varor i klass 16 och
innehavarens méirke och invéindarens figurmérke med reg.nr 1079169 omfattar liknande
varor i klass 9. Varuslagslikhet 4r sdledes for handen.

Vad giller mérkeslikheten liknar mirkena ORANGE och ORANGINO varandra s&vil
visuellt som fonetiskt. Markesordet ORANGE &versitts frin engelska nirmast till apelsin
eller till firgen orange (Norstedts stora engelsk-svenska ordbok via WordFinder online,
s6kning 2008-09-29). Innehavarens mérkesord ORANGINO ger genom sin dndelse —-INO
nirmast association till nagot litet, d.v.s. en liten apelsin. Andelsen ~INO har siledes ingen
stérre sérskiljningsférmdga i sig. De motstiende mérkena foreter darfor dven en
associationsmaissig likhet. Att invdndarens mérke med reg.nr 109169 &r figurativt till sin
utformning frdndrar inte denna bedémning. PRV finner vid en helhetsbedémning - i vilken
ingar risken for att konsumenterna uppfattar ett samband mellan de motstiende mérkena - att
dessa dr forvaxlingsbara.

Foljaktligen utgdr grunderna for invéndningen hinder for att 14ta registreringen besta.
Registreringen skall dérfor upphévas.

Beslutat den 10 NOV 2008

el

Herman Pettersson

™

%@Ji&i&b %

Lena Frankenberg Glantz \ ™~

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 8verklaga beslutet skali g6ra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stiild till
Patentbesviirsriitten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Séderhamn. [ skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé manader frin
beslutets dag.
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REGISTRERAD
Registreringsnummer: 001950740 Registreringsdatum: 2002-01-08
Ansdkningsnummaer: 001950740 Ingivningsdatum: 2000-11-13

ORANGE

Klassificering

16:

35

36:

Trycksaker; bicker; magasin; tidskrifter; smaskrifter; nyhetsbrev; tryckta publikationer; instruktions- och
undervisningsmaterial; samtliga ndmnda tjanster avseende finanser; papper, papp, kartong samt produkter dérav,
ej ingdende i andra kiasser; trycksaker; fotografier; bilder; tavelramar; bécker; magasin; tidskrifter; tryckta
publikationer; skrivinstrument; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial); kontorsférnddenheter; féremal for férvaring av pappersvaror {skriv- och kontorsmaterial), ej
ingdende i andra Klasser: skrivbordsfack; material fér ritning och mélning; anteckningsbécker, adressbacker,
dagbacker samt bocker for personliga anteckningar; bokmérken; kalendrar; affischer; planeringskalendrar;
modelleringsmaterial, ej ingdende i andra klasser; instruktions- och undervisningsmaterial; barpasar av papper,
kartong och plast, ingdende i kiass 16.

Annons- och reklamverksarnhet; foretagsframjande verksamhet; féretagsledning; firetagsadministration;
organisering och ledning av stimulerings- och lojalitetsprogram pd féretag; affarsinformationstjanster; administrativ
behandling och organisation av postardertjénster; anordnande av féretagsintroduktioner; fdretagsundersdkningar
och -granskningar; tjdnster avseende affarsprognoser; tillhandah3llande av féretags-, kontors- och
sekreterartjanster; anordnande och genomfdrande av utstéliningar i affarssyfte; auktionering via Internet;
fératagsadministrationstjéinster fér behandling av farséljningar utférda via Internet; kontorstjénster; pubiic
relations; reklamtjdnster; ekonomiska prognoser; reklamtjinster for saljframjande av elektronisk handel;
tilthandahalia information och radgivning vid erbjudande och frémjande av handelsvaror och urval och visning av
varor; tillhandahdliande av information och r8dgivning till eventuelia képare av handelsvaror och varor; alla det
némnda tillhandahdlls via direktansiutning fr@n en datoriserad databas, Internet eller via andra medier; kompilering
och transkribering av data; sammanstélining av annonser och reklam fér anvéndning som webbsidor pa Internet;
sammanstélining av frteckningar for publicering p3 Internet; uppldtande av utrymme pa webbplatser fir reklam av
varor och tjanster; tjanster for databaser och databehandling; tjdnster avseende telefonsvar och hantering av
meddelanden; datahantering och elektroniska lagerinventeringstjinster.

Forsdkringsverksamhet; finansiella tjianster; monetdra tjanster; forsakring och finansiering av apparater, system
och installationer fér telekommunikation; tillhandahallande av kreditkortsinrattningar och -tjanster;
tilthandahditande av elektronisk kapitaléverforing och direktanslutna transaktionshjéipmedetl; finansiefla tjénster;
banktjanster; investerings- och fondférvaltning; administration av fonder och investeringar; datoriserade finansielia
tj#nster: tillhandahallande av direktanslutna virderingstjdnster: fastighetsmakleri; fastighetsférvaltning samt
infarmation och ridgivning avseende det ndmnda; tillhandah3llande av finansiell information; bérsnoteringar;
tidnster avseende bdrs- och aktieinformation; aktie- och obligationsmikleri; kapitalinsamlingsverksamhet;
insamlingar fr vlgdrenhetsidndamal, organisation av insamtingar och organisation av
kapitalinsamlingsverksamhet; finansiell sponsring; rabattjdnster; information och rddgivning avseende férsékring,
finansiella tjdnster, monetara tjidnster, hem- och Internethankverksamhet, aktie- och obligationsinformation, aktie-
och obilgationsmékleri, vilka tillhandahlls via direktansiutning fran en datoriserad databas eller Internet, ej aktie-
och obligationsmaékleri, fondférvaltning, kapitalinvesterings- och fondinvesteringstjdnster.

Innehavare
Orange Personal Communications Services Ltd., St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradiey Stake,,
Bristol, Storbritannien

Ombud
R.G.C. JENKINS & CO., Edificio Marina Avenida Maisonnave, 41-4¢, 03003 Alicante, Spanien
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REGISTRERAD
Registreringsnummer: 001079169 Registreringsdatum: 2004-09-14
Ansdkningsnummer: 001079169 Ingivningsdatum: 1999-02-17

Figurklasser: 29.1.1; 29.1.11

Beskrivning
Anspr8k gérs pa firgen orange sdsom kannetecknande del av market.

Klassificering

kH

Icke-medicinska toalettpreparat; kosmetika; tv8l; hudpuder; preparat for rengéring och vard av kropp, har, hud,
harbotten, tinder, mun och naglar; tamponger, servetter och dukar, alla impregnerade med rengdringsmedel;
parfymer; toalettvatten; eau-de-cologne; deodoranter fér personligt bruk; preparat for rengdring av ténder;
harlctioner; solvérdspreparat; kramer, emulsioner, aljor, mjdlker, lotioner, geléer, puder; skumbad; duschgeléer;
schamponeringsmedel, talk for toalettindamal; lotioner fér anvéndning fire rakning; aftershavelotioner; duschskum, -
krémer och -geléer; parfymerivaror; eteriska oljor; tandkrém; rengbrings- och uppfriskningsmede! fér munnen;
deodoranter; hushallsrengéringsmedel och rengéringsmedel; blekningspreparat och andra &mnen fér anvéindning vid
tv&tt; rengdrings-, poler-, skur-, tvitt- och slipmedel; detergenter; tvattstérkelse; medel for borttagning av
avlagringar, mdgel och fett; diskmedel och -tvdl; preparat for tyghbehandling; toalettrengdringsmedel;
maskindiskmedel; scharmponeringsmedel och preparat for specialiserade rengdringssystem; ej preparat i form av
handrengéringsmedel for yrkesmassiga eller industriella andamal,

Icke-alkoholhaltiga mineraldrycker med glykos,; icke-alkeholhaltiga energidrycker innehallande proteiner ach/eller
kolhydrater; dryckesblandningar baserade pa vitaminer ach &rter; drycker baserade pa vitaminer och 8rter;
naringsdrycker; néringssténger; dietiska kosttillskott i form av pulver, vitska eller kapslar; diettillskott baserade p&
vitaminer och mineraler; dietiska substanser anpassade for medicinskt bruk; dietiska livsmedel for bantningsandamﬁl;
drtbaserade drycker fér medicinska andama3l; sammansittningar, extrakt och preparat baserade pa orter for
medicinska andam3l; arthaserade |4kemedel och botemedel; hilsopreparat inneh3llande értbaserade eller naturella
substanser.

Etektriska och elektroniska apparater och instrument for kommunikation och telekommunikation; apparater och
instrument for kammunikation och telekommunikation; elektriska och elektroniska apparater och instrument, alla far
behandling, logogning, lagring, dverfiring, hdmtning eller mottagning av data; apparater och instrument fér inspelning,
sandning eller dtergivning av ljud, bilder eiler kodad data; tv-apparater och tv-instrument; datorer; kringutrustning for
datorer; elektroniska kretsar inneh3llande programmerade data; daterprogram; daterprogramvara; skivor, band och
tr3dar alla magnetiska databsrare; tomma och férinspelade magnetiska kort; sdndare ach mottagare fér
satellitkommunikation; elledningar och elkablar; motstandstrad; elektroder; personsdkning, radiopersonsdkning och
radictelefaniapparater och instrument; telefoner, mobiltelefoner och telefonlurar; tillbeh&r till telefoner och
mikrotelefoner; adaptrar fér anvandning med telefoner; batteriladdare for anvéndning med telefoner; bords- eller
blimonterade enheter som innehdller en higtalare som majliggér att en telefonlur kan anvdndas utan att man beh&ver
handerna; hillare for telefonturar for bilmontering; véskor och fodral som &r specialanpassade for forvaring eller
transportering av portabla telefoner och telefonutrustning med tillbehdr; datoriserade planeringskalendrar; antenner;
batterier; mikroprocessorer; tangentbord; modem; apparater och instrument fér observation {ej in vivo-observation);
radioapparater och radicinstrument; apparater och instrument far elektrisk styrning, provning (ej in vivo-provning),
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14:

16

18

21:

25:
26

28;
29

30

35

36

37:

38

39

41

42:

signalering, kontroll (évervakning) och utbildning; optiska och elektro-optiska apparater och instrument; videofilmer;
elektriska och elektroniska tillbehdr och kringutrustningar utformade och anpassade fér anvéndning med datorer,
audiovisuella apparater samt utrustningar och apparater fér elektroniska spel; delar och kemponenter till alla ndmnda
varor.

Adia metaller och deras legeringar samt varor av ddla metaller elier dverdragna darmed, ej ingdende i andra klasser;
smycken, ddelstenar, ur ogh tidmétni‘pgsinstrument; armbandsur; fick- och armbandsur med personsékare; klaockor;
manschettknappar; slipsndlar; slipshallare; marken av &delmetall; delar och komponenter till alta némnda varor.

Papper, papp, kartong samt produkter dérav, &j Ingdende i andra klasser; trycksaker; fotografier; bilder; tavelramar;
bocker; magasin; tidskrifter; tryckta publikationer; skrivinstrument; pappersvaror {skriv- och kontorsmaterial};
pappersvaror {skriv- och kontorsmaterial); kontorsfdrnddenheter; faremal for forvaring av pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial), €j ingdende | andra kiasser; skrivbordsfack; material fér ritning och malning; hiften, adresshaften,
anteckningsbocker och bécker for personliga anteckningar; bokmaérken; kalendrar; affischer; planeringskalendrar;
modelleringsmaterial, ej ingdende i andra klasser; instruktions- och undervisningsmaterial; pappers-, kartong- och
plastpésar med handtag, ingdende i klass 16.

Varor framstéllda av lader ocp laderimitationer; vaskor, portmonnéer, pl@nb&cker och fodral; paraplyer och parasoller;
plastpdsar med handtag, ingaende i klass 18.

Redskap och behdllare for hushdlisandamal samt kéksgerdd (ej av ddla metaller eller dverdragna dérmed); kammar
och tvittsvampar; borstar {ej m3larpenslar); borstmakerimaterial; artiklar fér rengérlngséndama‘fl; stalull; obearbetat
eller delvis bearbetat glas (e] byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingaende i andra kiasser.

Kladesartiklar; fotbektddnader; huvudbonader: alla tidigare namnda varor ing8ende i klass 25.

Spetsar och braderier, band och snérmakerivaror; knappar, hakar och hyskor; konstgjorda blommor; marken, ej av
adelmetall; hﬁrnprydnader; lappar som klistras p§ med vérme; med utryckligt undantag for varor i form av nalar fér
symaskiner ingaende i denna klass, '

Leksaker, spel och saker att leka med; elektroniska spel, &j ingdende i andra klasser; gymnastikartiklar; spartartiklar.

Kaott, ﬂsk,ofjéderfé och vilt; kéttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter,
frukter, saser; mjdlkprodukter; &gg, mjélk och mjdlkprodukter; &tliga oljor och fetter; potatis och potatisbaserade
produkter; grinsaksprodukter; fardiglagade maltider; snacks; mikrochips; chips.

Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersattning; mjél och néringspreparat tillverkade av spannmal,
brid, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jist, bakpulver; sait, senap; vindger, sdser (smaktillsatser);
kex, mjuka kakor, tartor, konditorivaror; frdiglagade maltider och tilltugg; choklad och chokladbaserade livsmedel;
glass; s3ser och salta sdser; efterrétter; honung.

Annons- och reklamverksamhet; férsaljningsframjande tjdnster; féretagsledning; féretagsadministration; organisering
och ledning av stimulerings- cch lojalitetsprogram pa fdretag; affarsinformationstjéinster; administrativ behandling och
organisation av postordertjanster; tiflhandahalla information och rddgivning vid erbjudande och frémjande av
handelsvaror och urval och visning av varor; informations- och radgivningstjanster 3t potentiella kipare av r3varor och
produkter; kompilering och transkribering av data; tjénster fér databaser och databehandling; tjanster avseende
telefonsvar och hantering av meddelanden.

Férsakring och finansiering av apparater, system och installationer fér telekommunikation; tiilhandahallande av
kreditkortsinrattningar och -tjanster; tjdnster for finansiell information; bdrsnoteringar; tjdnster avseende bors- och
aktieinformation; aktie- och obligationsmaékleri; kapitalinsamlingsverksambhet; insamlingar for vélgﬁrenhetséndamﬁl,
arganisation av insamlingar och organisation av kapitalinsamlingsverksambhet; finansiell sponsring; rabattjénster; ej
utgérande aktie- och obligationsmakleri, fondforvaltning, kapitalinvestering och fondinvesteringstjanster.

Installation, underhdll och reparation av telekommunikationsapparater och -system, teiefoner, mobiltelefoner och
telefonlurar, personsbkare, radiopersonsikare, radiotelefoner, datorer och personliga organisatorer, datorer,
satellitséndare och -mottagare; informationstjanster inom alla ndmnda omraden,

Telekommunikation, kemmunikation, telefon, fax, telex, inhdmtning och séndning av meddelanden, personsdkning och
tjanster avseende elektronisk post; &verféring och mottagning av data och information; direktanslutna
informationstjénster med avseende p& telekommunikation; tjnster avseende datautbyte; &verféring av data via
telekommunikation; satellitkommunikationstjdnster; uthyrning av apparater, instrument, anlaggningar eller
komponenter f8r anvandning vid tillhandahdllande av namnda tjdnster; informationstjénster med avseende pa alla
tidigare namnda tjénster,

Insamling, férvaring och leverans av gods; anordnande och utfGrande av leveranstjdnster inom postorderomradet;
inslagning och emballering av varor; anordnande av resor; resebokningstjanster; raseinformation; erbjudande av
information | samband med ndmnda tjanster.

Tianster avseende undervisning/utbildning och handledning/instruktion; tjanster avseende underhéllnlng; sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; informationstjénster (elektroniska och andra) inom nadmnda omraden.

Erbjudande av information at en eller flera personer via Internet pa en plats sasom ett kafé, en bar, kafeteria, bistro,
restaurang eller kafébar; tillagning av mat och dryck; tjdnster avseende catering; restaurangtjdnster; kafé- och
kafeteriatjanster; snackbarsverksamhet; snackbarsverksamhet; datortjanster; underh3ll, uppdatering och utformning
av programvara och program for datorer; datorpragrammeringsverksamhet; forberedelse och tillhandahéllandg av
information avseende datorer och datornatverk; onlinedatortjénster; direktanslutna programmeringstjénstg:r; atkomst
till ett elektroniskt direktansiutet natverk fér informationshdmining; tillhandahillande av information och radgivning
via direktanslutning frdn en datoriserad databas eller via Internet; informations- och konsulttjdnster avseende
sikerhet och férebyggande av bedragerier; skyddande av persontig egendom; spadomar i form av horoskop;
viderleksprognoser; informationstidnster avseende nyheter och aktualiteter; hotellbokningstjanster; informations- och



PRV o

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

radgivningstjanster avseende namnda tjfinster; r8dgivnings- och stbdtjdnster avseende installation, underhall ach
reparation av apparater fér telekommunikation, system, telefoner, mobiltelefoner, telefonlurar, apparater for
radiomeddelanden, apparater for radiotelefoni, datorer, personliga planeringskalendrar, satellitsdndare och -
mottagare; radgivnings- och stédtjanster avseende erbjudande av telekommunikationstjanster, kommunikation,
telefon, telefax, telex, insamling och sindning av meddelanden, radiomeddelanden och elektronisk post; radgivnings-
och stodtjinster avseende séndning och mottagning av data och information; r8dgivnings- och stadtjanster inom
omradet for direktanslutna informationstjénster avseende telekommunikation, tjnster avseende datautbyte,
dverforing av data via telekommunikation, kommunikationstjanster via satellit, uthyrning eller hyrkdp av apparater,
instrument, installationer eller komponenter som anvinds | samband med erbjudande av telekommunikationstjanster;
r3dgivning avseende Insamling, férvaring och leverans av varor; rddgivning avseende anordnande och ledning av
leveranstjénster via korrespondens; r&dgivning avseende emballering och paketering av varor; r8dgivning avseende
anordnande av resor och bokning av resor.

Prioritet
Begard frin Storbritannien 1999-01-07,2185792

Innehavare
Orange Personal Comnmunications Services Ltd,, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradiey Stoke,,
Bristo, Storbritannien

Ombud
R.G.C. JENKINS & CO., Edificio Marina Avenida Maisonnave, 41-4c, 03003 Alicante, Spanien



