PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVEIRKET

Invindningsirende nr 2009/0068/0001

Registrering nr 401848

INVANDARE

Hama GmbH & Co. KG
Dresdner Str. 9
D-86651 Monheim
Tyskland

OMBUD

Awapatent Aktiebolag Fih!
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Boxcom AB
Virkesvigen 10
152 42 Sodertélje

BESLUT

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

ARENDET

Invindningen avser varumérket PAMA med registreringsnummer 401848, registrerat {or
datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram;
dvervakningsprogram (datorprogram); lagrade datorprogram, i klass 9.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor gillande att registreringen ar
forvixlingsbar med inviindarens tidigare registrerade gemenskapsvarumérke HAMA med
registreringsnummer 5360342, registrerat for bland annat magnetiska databrare;
databehandlingsutrustningar och datorer, i klass 9 (for fullstindig varufdrteckning, se bilaga

1).

Till stéd for invéindningen anfor invindaren i huvudsak f6ljande. Mellan de datorprogram
som innehavarens mirke omfattar och de magnetiska databérare samt
databehandlingsutrustningar och datorer som omfattas av det av invindaren dberopade
maérket rider en utomordentligt hog grad av varuslagslikhet, vilken grinsar till
varuslagsidentitet. Databehandlingsutrustningar och datorer arbetar endast om de ar forsedda
med inbyggda, installerade eller pa annat sétt anslutna datorprogram. Omviént géller att ett
datorprogram fordrar tillgéng till en dator for att kunna fungera. Mellan varuslagen rader
saledes ett dGmsesidigt beroende som fir dem svéra att skilja t {or en konsument.

Betriiffande markeslikheten anfor invindaren foljande. Visuellt bestér de motstiende
méirkena av fyra bokstéver. Tre av de fyra bokstéverna dverensstdmmer helt genom att bada
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mirkena slutar pd —AMA. Vidare dr mérkena komponerade pa exakt samma sétt med
ordningsféliden konsonant-vokal-konsonant-vokal. Fonetiskt inleds de motstdende mérkena
med konsonanten P respektive H {6ljt av ~AMA. Betoningen av orden och ordens rytm &r
densamma. Den ljudmissiga identiteten i mérkesdelen —~AMA dr den som féster sig i minnet,
vilket de smé uttalsskillnaderna i P respektive H inte rubbar. Vidare dr varken PAMA eller
HAMA ord med néigon innebdrd utan uppfattas som nyskapade. Ddrmed finns inget element
av konceptuellt slag som skiljer mérkena at, vilket skulle kunna ha kunnat bidra till en
distansering i den totala mérkeslikhetsvéirderingen. Mérkeslikhetsbedémningen blir dérfor
helt avhingig beddmningen av mérkena ljudmaéssigt och visuellt. Som stdd for sitt anforande
hénvisar invéndaren till ingivet material i form av beshut i invéndningsérenden frdn The
Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM).

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invéndningen och anfor 1 huvudsak
foljande. De varor som saluférs under det av invéndaren dberopade mirket utgérs av
exempelvis fotograferingsutrustning, TV-apparater, sladdar, spelkonsoler, termometrar och
kaékstillbehor och riktar sig mot konsumenter. Innehavarens mérke riktar sig emellertid inte
till enskilda konsumenter varfor konsumenterna inte riskerar att férviixla de motstdende
miérkena. PAMA #r ett affarssystemsapplikationsramverk att bygga datorbaserade
afféirssystem i. Afféirssystem byggda i PAMA riktar sig mot foretag som behdver datastdd
for sin verksamhet. PAMA #r alltsé inte en fardig produkt i sig utan en slags fabrik att bygga
affdrssystem i. Detta ir sdledes ndgot som ligger langt ifrdn de konsumentprodukter som
saluf6rs under invéndarens mérke. Slutligen hdnvisar invindaren till tidigare registrerade
varumdérken som innehéller eller bestar av ordet PAMA samt till internetsékningar och
konkurrenters hemsidor,

SKAL
Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far

registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och 4r registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kénnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag,

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgdras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse 1 sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjénster som mérkena avser. Vid denna bedémning anvinds den si kallade
produktregeln. Det innebir att kravet pa mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som
kénnetecknen anvénds for 4r i stort sett desamma och — omvént — att det inte stélls sa stora
krav pd varuslagslikheten om mérkena r identiska, for att férvixlingsbarhet ska vara for
handen.

Vid beddmningen av om varu- och tjdnsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som &r kdnnetecknande for forhéllandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas,
sdrskilt varornas eller tjansternas art, deras avsedda dndamaél, deras anvandningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

PRV gér foliande bedémning
Inledningsvis konstaterar PRV att varuslagslikhetsbeddmningen ska ske med utgangspunkt 1

de varuforteckningar for vilka de motstdende mérkena &r registrerade. PRV kan dirfor inte ta
hinsyn till vad innchavaren anftrt om mérkenas faktiska anvéindning. Innehavarens mérke ér
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registrerat f0r datormnjukvara medan det av inviindaren dberopade mérket &r registrerat for
bland annat datorhdrdvara. D4 datormjukvara generellt inte kan anvindas utan datorhardvara
och omvint méste dessa varor 1 hog grad anses komplettera varandra. I varumarkesriitslig
mening rader dirmed varuslagslikhet.

Betriffande mérkeslikheten utgérs innehavarens mérke av lydelsen PAMA medan det av
invéndaren aberopade mirket utgors av lydelsen HAMA. De motstidende mérkena ir
fantasiord som inte kan sigas ge upphov till nfgra speciella associationer hos betraktaren.
Mairkena dr lika satillvida att de bestar av fyrbokstavskombinationer dér de sista tre
bokstdverna i respektive méirke, AMA, &r identiska. Den enda skillnaden mirkena emellan
bestar i att innehavarens mérke inleds med bokstaven P medan det av invindaren dberopade
mérket inleds med bokstaven H. Visuellt finns inga likheter mellan bokstaverna P och H
varfor mérkena som helhet déirigenom uppvisar visuella skillnader. Vidare torde de
motstdende mérkena uttalas med betoning pé stavelserna PA- respektive HA-, Det foreligger
betydande fonetiska skillnader mellan bokstéverna P och H var{6r méirkena hirigenom &dven
ger upphov till olika ljudintryck. Med beaktande av att de motstiende mirkena bestér av
endast fyra bokstdver maste hinsyn tas till att smé skillnader i utforande kan medfora att
mirkena inte formedlar samma helhetsintryck till betraktaren. Vidare méste tas i beaktande
att konsumenten i regel fister stérre vikt vid mérkens forled én efterled. PRV finner dirfor,
med beaktande av samtliga ovan angivna omstandigheter, att mérkena skiljer sig i tillricklig
omfattning for att mérkeslikhet inte ska vara fér handen,

Vid en helhetsbeddmning finner PRV att de motstdende mérkena inte ir forvixlingsbara.
Foljaktligen utgor inviindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
dérfor avslés.
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Hikan JoHansson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn. 1 skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd ménader frin beslutets
dag.
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Registreringsnummer: 5360342 Registreringsdatum: 2008-03-05

Ansokningsnummer: 5360342 Ingivningsdatum: 2006-10-05

HAMA

Klassificering

1: Kemikalier far industriell, vetenskaplig och fotografisk anvandning, likas for jordbruk, tridgardsskotsel och
skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; g&dsei; kemiska sammansétiningar f&r eldsldckning;
kemiska preparat fér hérdning och 16dning; kemiska &mnen f&r konservering av livsmede!l; garvamnen; bindemedel for
industriell anvandning.

2: Malarfarger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pé trd; fargdmnen; betningsmedel;
obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform fér malare, dekoratérer, tryckare och konstnérer.

7: Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej for fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar {dock ej fér
forden); jordbruksredskap (andra an handredskap); dggklackningsmaskiner.

8: Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater.

9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
instrument for fantmdteri, besiktning, végning, matning, signalering, kontroll {&vervakning), livrdddning och
undervisning,; apparater och instrument fér ledning, vaxling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering
av elektricitet; apparater fér inspelning, upptagning, sindning eller 8tergivning av ljud och bilder; magnetiska
databdrare, grammofonskivor; férsaljningsautemater sami mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
raknemaskiner, databehandiingsutrustningar och datorer; eldsl&ckningsapparatur.

11: Apparater for belysning, uppvarmning, &ngalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation och vattentilifrsel.

14: Adia metalier och deras legeringar samt varor av ddla metaller eller dverdragna darmed, ej ingdende i andra kiasser:
smycken, ddelstenar; ur och tidmatningsinstrument.

15: Musikinstrument;alla forutndmnda varor, ej trummor, cymbaier, deras delar och tillbehdr och Iknande
strénginstrument, deras delar och tillbehdr, med likheten indikeras genom strédngarna pa instrumeanten vanligtvis
knéppes pé far att producera ljud.

16: Papper, kartong samt produkter dérav, ej ingdende i andra klasser; trycksaker; bakbindertmaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kentorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och hushélisandamal; konstnarsmaterial;
malarpenslar; skrivmaskiner och kontarsfirnédenheter (ej mébler); instruktions- och undervisningsmaterial {ej
apparater); plastmaterial f&ér emballering (ef ing8ende 1 andra klasser); trycktyper; klichéer.

17: Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingdende i andra klasser;

piast i halvfabrikat; tatnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ror, ei av metall.

L4der och laderimitationer, samt varor framstéllda av dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar cch

palsskinn; keffertar och resvdskor; paraplyer, parasoller och promenadkdppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.

20: Mdbler, ej mébler for badrum; ramar; varor (ej ingaende { andra kiasser) av trd, kork, vass, rotting, korg, horn, ben,

elfenben, valfiskben, snackskal, bérnsten, parlemor, sjéskum eller av ersdttningar for dessa materiai, eller av plast.

Redskap och behallare far hushdllsindamal samt kéksgarad (ej av ddla metaller eller verdragna dérmed); kammar

och tvattsvampar; borstar {ej mélarpenslar); bhorstmakerimaterial; artiklar fér rengéringséndam?jl; stalull; obearbetat

eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingdende i andra klasser.

24: Vavnader och textila produkter, e ing3ende i andra klasser; s&ngkisder och bordsdukar.
28: Gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra klasser; julgransprydnader,
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