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BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varuméirket INNOV A, med registreringsnummer 391800, registrerat for
virmepumpar; luftkylningsapparater; kylmaskiner; nedkylningsinstallationer for vétskor;
kylaggregat (fér kyltransporter)(for charkbilar), i klass 11.

Invéndaren yrkar att registreringen ska upph#vas och anf6r som grund hirfor att
innehavarens mérke &dr forviaxlingsbart med invdndarens gemenskapsvarumérke NEOVA,
med registreringsnummer 4908471, registrerat for biobrinslen; ved, triflis, tribriketter och
trépellets, trédkol; torv, i klass 4, véirmepannor, pannor samt brannare, i klass 11, distribution
av biobrédnslen och bioenergi, i klass 39, samt produktion av biobrénslen och bioenergi,
sagverkstjanster, i klass 40. Invéndaren har dven anfort att invindarens mérke genom
anvindning uppnatt en hégre grad av sdrskiljningsformaga.

Till stod for invindningen anfor invéindaren i allt vésentligt f6ljande. Det rider likhet mellan
de virmepannor, pannor samt brénnare som invéndarens mérke avser och virmepumpar som
innehavarens mérke avser. Dessutom rider det likhet mellan de virmepumpar som
innehavarens mérke avser och de brinslen som avses i klass 4 samt de tjénster som avses 1
klass 39 och klass 40 i invéindarens mérke. De varor och tjénster som de motstaende mérkena
avser vinder sig till samma kundkrets, ndmligen savil “vanliga” villadgare som
professionella, och siljs huvudsakligen genom samma distributionskanaler. Som stdd for att
virmepumpar, virmepannor, pannor och brannare fungerar som konkurrerande varor och
siljs via samma distributionskanaler &beropas diverse utdrag fran olika aterforsiljares
hemsidor, annonser fran tidningarna Vi i villa och Hus & Hem, samt en kopia av en artikel
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fran Svenska Dagbladet av vilka det framgér att varorna fungerar som alternativ for samma
dndamaél, namligen att virma hus och byggnader.

Avseende mirkeslikheten anfors att de motstdende mérkena framst &r fonetiskt och
konceptuellt lika. Mirkena innehaller samma antal stavelser och saknar konceptuell
betydelse med undantag for att bAda mérkena kan associeras till ordet “nova”.

Férleden IN- respektive NE- i de motstdende mirkena utgdr spegelvinda stavelser eftersom
konsonanten N forekommer i dem béda och bokstidverna I respektive E dr uttalsmissigt lika.
Vidare anfors att det vid forvixlingsbedémningen méste beaktas att konsumenten séllan har
mdéjlighet att jimfora de badda mirkena sida vid sida utan méste forlita sig till den bleknande
minnesbilden. Eftersom sdvil médrkena som de produkter som avser ér 1 det ndrmaste
identiska 4r méarkena i varumarkesrittlig mening forvixlingsbara.

Invindaren anfor dven att mirket NEOVA, till f6ljd av omfattande anvindning och
invindarens position som en av de marknadsledande akt6rerna i branschen, har en hég grad
av forvirvad sirskiljningsformaga vilket forstérker forvaxlingsrisken. Som stéd for detta
dberopas en artikel frén tidningen Bioenergi i vilken det framgar att invéndaren ar 2007 var
den aktdr med tredje storst omséttning i biobranslebranschen i Sverige och den storsta
leverantdren av biobrinsle totalt sett liksom den andra storsta leverantdren av fasta forddlade
biobrinslen, pellets, briketter och pulver det &ret. Av artikeln framgar att NEOVA under ar
2007 hade en omsittning pa ca 1050 miljoner SEK samt att NEOVA tillsammans med
Lantminnen under &ren 2005 till 2007 levererade stérst kvantitet biobrénsle och dverldgset
mest till den svenska villamarknaden. Invindaren har vidare inkommit med material for att
pavisa ett omfattande och utbrett nitverk av aterforsiljare i Sverige, ndmligen 250
aterforsiljare varav ett flertal, ca 35 stycken, dven marknadsfor och forséljer
férbranningsutrustning.

Invéndaren har hirutéver — vid bemétande av innehavarens svaromél — anfort att den av
innehavaren dberopade domen frin PBR dr inte tilldmplig i det nu aktuella fallet eftersom
mirkenas prefix i den dberopade domen skiljer sig markant at vilket inte &r fallet mellan de
nu aktuella mérkena.

Innehavaren av varumirket bestrider grunden for invédndningen och anfor huvudsakligen
foljande. Mérkena ir inte identiska. Prefixen hos respektive mérke ger visuell skillnad och
ger upphov till olika uttal hos markena. Det motanférda market uttalas neutralt utan betoning
pé nagon specifik stavelse medan innehavarens mérke uttalas med betoning pa forledet
“inn”. Skillnaderna mellan prefixen innebdr att mérkena varken &r visuellt eller fonetiskt
forvixlingsbara. Som stdd for detta dberopas PBR:s bedomning i mal nr. 03-210 och 03-221
avseende XEROX och THEROX dir det konstaterades att skillnaderna mellan markenas
prefix, trots likheterna i suffixen, innebar att mérkena i sin helhet inte var forvixlingsbara.
Det bestrids att prefixen skulle utgdra spegelvénda stavelser. Associationsmissigt skiljer sig
markena &t genom att INNOVA associeras till ord som innovativ och innovation medan
denna association saknas helt for NEOVA. Avseende varuslagslikheten anfors att varorna
inte &r identiska. Vidare anfors att de motstdende mérkena inte riktar sig till samma
kundkrets eftersom de varor som siljs under invidndarens mérke synes fokusera pa den
enskilde villadgare medan varorna som siljs under innehavarens marke salufors mot kpare
med krav pa ackrediterad verksamhet. Koparna av de varor som siljs under innehavarens
mirke innehar saledes specialistkunskaper om den aktuella marknaden och dess produkter
varfor principen om den bleknande minnesbilden inte aktualiseras. Inte heller distribueras
varomna pa samma stillen. Slutligen anfdrs att nigon reell risk for forvéxling mellan de varor
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som de motstiende mérkena avser inte foreligger eftersom produkterna &r tekniskt
avancerade och omséttningskretsen kunnig.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om
mirket 4r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansokan.

Enligt 6 § forsta stycket samma lag ska kdnnetecknen anses forvéixlingsbara endast om de
avser varor av samma eller liknande slag. Vid beddmningen av kdnnetecknens
forvixlingsbarhet ska emellertid en helhetsbeddmning goras avseende mérkes- och
varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Regeln innebér att kravet pa
mairkeslikhet blir ligre om de varor/tjinster som kdnnetecknen anvénds for &r i det narmaste
identiska och - omvint - att det inte stélls lika héga krav pa varuslagslikheten om mérkena ar
identiska, for att forvixlingsbarhet ska foreligga.

Vid bedémningen av om varu- och tjinsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som #r kinnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjdnsterna beaktas,
sarskilt varornas eller tjinsternas art, deras avsedda dndamal, deras anvandningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Avgoérande i de fall varuslagslikhet kan konstateras blir hur pass lika kénnetecknen beddms
vara. Denna bedémning ska grundas p det helhetsintryck mérkena férmedlar frémst
avseende mirkenas visuella och fonetiska likheter. Hinsyn ska dven tas till ett eventuellt
gemensamt eller liknande associationsmassigt innehall i markena, da detta kan medfora en
risk att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan
varumirkena. Det ska dven beaktas att konsumenten ofta saknar faktiskt mgjlighet att
samtidigt jamfora tv motstiende mirken, vilket medfor att hansyn ocksd maste tas till den
bleknande minnesbilden hos omséttningskretsen. Vid forvixlingsbedémningen mellan
mirkena ska dirfor bortses frin ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara latta
att notera vid en direkt jimforelse. Aven graden av ursprunglig sérskiljningsforméga hos
mirkena ska beaktas. En hdgre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mérke ska
utgdra en faktor som 8kar fSrviixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven éterfinns hos det andra kénnetecknet.

Enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan forvaxlingsbarhet dven dberopas till forman
for ett kiinnetecken som #r vil ansett hér i landet, om anvéndningen av ett liknande
kinnetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vél ansedda
kinnetecknets sirskiljningsforméga eller anseende.

Ett varumirke &r att anse som vil ansett om det i en vdsentlig del av landet r kéint inom en
betydande andel av den krets som mérket vander sig till. Vid beddmningen av detta ska
samtliga relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sérskilt varumérkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur lénge varumérket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumérket.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis konstateras att det inte, genom det material som ingivits i drendet, ir styrkt att
kinnetecknet NEOV A #r vil ansett hir i landet i den mening som avses i 6 § andra stycket
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varumirkeslagen. Utredningen visar inte heller att kénnetecknet erhdllit en hogre grad av
sarskiljningsforméaga. Bedémningen kommer saledes att ske mellan varumérkena sdsom de
registrerats.

Vad géller varuslagslikheten konstaterar PRV att det rader likhet mellan de varmepumpar
som innehavarens mirke avser och de virmepannor, pannor samt brédnnare som invéndarens
mirke avser. Det fir anses visat att varorna distribueras pa samma stéllen, att
omsittningskretsen for markena dr densamma samt att varorna &r konkurrerande med
varandra da de fyller samma funktion, ndmligen att véirma hus och byggnader.
Varuslagslikhet &r ddrmed for handen mellan de motstdende mérkena.

Avseende mirkeslikheten mellan kénnetecknen INNOVA och NEOV A noteras
inledningsvis att det i savil fonetiskt som visuellt avseende foreligger vissa likheter mellan
kdnnetecknen d& markena bestar av samma antal stavelser och avslutas med
bokstavskombinationen "—~OVA”. Oaktat nimnda likheter foreligger det emellertid ocksé ldtt
uppfattbara skillnader mellan mérkena genom att forleden INN- respektive NE- skiljer sig at.
Detta gér att de bada kinnetecknen sévil ur ett visuellt som ett fonetiskt perspektiv som
helhet far en tydlig skillnad. Aven associationsméssigt skiljer sig markena &t genom att
NEOVA inte ger upphov till nigra specifika associationer medan INNOVA uppenbart
associeras till ord som innovation och innovativ. Aven med beaktande av principen om den
bleknande minnesbilden 4r skillnaderna mellan de mothéllna mérkena tillrécklig for att
miérkeslikhet inte ska anses foreligga.

Vid en samlad bedémning 4r innehavarens mirke inte forvixlingsbart med invéndarens
varumarke. Foljaktligen utgdr invindningen inte négot hinder mot registreringens fortsatta
bestand. Inviindningen ska dérfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som verklagas och den &ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd ménader fran beslutets
dag.




