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INVANDARE

EMI Music Sweden AB
Box 17704
118 93 Stockholm

OMBUD

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyra
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Outpost FX AB
Drottninggatan 18
803 20 Gévle

OMBUD

Bergenstrahle & Lindvall AB
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumérket JULBRASAN, med registreringsnummer 402160, registrerat
for DVD spelare; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater
och instrument; apparater och instrument for vigning, métning, signalering, kontroll
(6vervakning), livriddning och undervisning; apparater och instrument for besiktning och
lantmétning; apparater och instrument for ledning, vixling, transformering, ackumulering,
reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater for inspelning, upptagning, séndning
eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare; inspelningsbara skivor:
forséljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
riknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur, i klass 9.

Invéndaren har yrkat registreringen ska upphdvas och har som grund for inviindningen anfort
att market saknar for registrering erforderlig sérskiljningsforméga samt att det foreligger ett
frihdllningsbehov for lydelsen i mérket.

Till stéd for invindningen har invdndaren i huvudsak anfort foljande. Innehavarens mérke
JULBRASAN anvinds av innehavaren for marknadsforing och forsiljning av en DVD-skiva
innehéller en brinnande julbrasa for atergivning pd TV-apparat eller bildskirm. Invindaren
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har hirvid bifogat en bild dir DVD-skivans omslag dterges. Aven om varorna inspelade
DVD-skivor ej finns med i innehavarens varuforteckning méste denna lydelse anses
beskrivande {or sddana varor som anses likartade med eller kompletterande till inspelade
DVD-skivor. Att medge registrering och ddrmed ensamrétt i forhéllande till aktuella varor,
kommer ocksé pé ett ordttfirdigt sdtt att inverka pa det frihdllningsbehov som finns for den
beskrivande lydelsen JULBRASAN fér DVD-skivor innehdllande en inspelning av en
julbrasa. Att medge innehavaren ensamritt till JULBRASAN for varor anvinda for
dtergivning av en brinnande brasa skulle pé ett otillborligt sétt begrinsa andra néringsidkares
anvindning av denna beskrivande lydelse och det finns ddrmed ett frihdllningsbehov for
denna lydelse i klass 9. Innehavaren anvénder i praktiken lydelsen JULBRASAN for
marknadsforing och forsiljning av DVD — skivor och forséker genom denna registrering pa
ett otillborligt sdtt att utdka sitt skyddsomfang for lydelsen till att innefatta varorna inspelade
DVD-skivor. Det bor tillimpas en extensiv bedomning vad géller varuslagslikhet for att det
uppenbara frihallningsbehovet for ordet julbrasan for DVD-skivor och varor av likartat eller
kompletterande slag ej ska begrinsas pé ett otillborligt sitt. Foljaktligen méste alla varor som
kan anvéndas for att avspela, dterge, lagra eller pé annat anvéndas i samband med en DVD-
skiva didrmed anses som varor av samma eller likartat slag omfattas av frihdllningsbehovet
for lydelsen JULBRASAN.

Innehavaren av varumaérket har bestridit grunderna for invéindningen och i huvudsak anfort
foljande. Invéindarens argument saknar betydelse for bedémningen av det sokta mirkets
regisirerbarhet. Mérket ska bedémas med avseende pa de s6kta varorna. Hur mérket faktiskt
anvints saknar betydelse for den administrativa beddmningen. Aven om sidan hinsyn skulle
tas, kan de omstédndigheter som invéndaren beskrivit knappast tala till innehavarens nackdel,
utan visar tvértom att mérket fungerar som ett varuméarke pd marknaden. Genom
anvidndningen, som varit omfattande, har varumarkets distinktivitet i forhallande till de
aktuella varorna endast kommit att stérkas. Det &r inte sérskilt saklig argumentation frén
invéndaren att s6kanden forsdker att pa ett otillborligt sitt utdka sitt skyddsomfing for
lydelsen. Att anséka om varumérkesregistrering kan knappast vara otillborligt. Saken
framstér som mérkligare 1 ljuset av att invéindaren sjilv argumenterar for en extensiv
beddmning vad géller varuslagslikhet. Med en sddan bedomning skulle de sokta varorna
redan falla under skyddsomfénget for sokandens tidigare registrering JULBRASAN, med
registreringsnummer 385 646. For att frihallningsbehov ska kunna &beropas till hinder for
registrering, ska det handla om mérken som beskriver en egenskap hos de s6kta varorna eller
tjénsterna. Det ska dessutom finnas ett klart och forutsebart behov hos konkurrenterna av att
anvinda exakt i mérket ingdende det uttrycket for att beskriva egenskaper hos sina varor.
Mirket JULBRASAN beskriver inte en egenskap hos DVD-spelare, vetenskapliga apparater
och instrument eller andra sokta varor i klass 9. En sddan tolkning &r helt okénd for svensk
och europeisk registreringspraxis. Med invindarens resonemang kan inget motiv som &r
mdjligt att fota, filma, spela in etc. ha sérskiljningsférmaga for det aktuella medium som
anvinds. JULBRASAN dr inte beskrivande for, och kan otvivelaktigt fungera som ett
varumaérke for, de sékta varorna. Det finns inget behov hos konkurrenter till s6kanden att
anvinda mérket.

SKAL

Enligt 13 § varumaérkeslagen far ett varumérke registreras endast om det har
sirskiljningsforméga. Ett mérke som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilligg anger varans art, beskaffenhet, mangd, anvindning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstéllande, ska inte i och for sig anses ha sérskiljningsforméga.
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PRV gér foljande bedomning

Innehavarens mérke bestar av lydelsen JULBRASAN. Vid bedémningen av en lydelses
sarskiljningsférmaga har PRV att ta stillning till om mérket &r beskrivande i forhallande till
de i ansdkan sokta varorna eller tjénsterna. I foreliggande fall dr mirket sokt for varor i klass
9, ibland dem fér magnetiska databérare och inspelningsbara skivor, En DVD-skiva kan
utgdra en magnetisk databérare och en inspelningsbar skiva. Anstkan omfattar siledes
DVD-skivor,

Varumirket JULBRASAN ér bildat genom en sammanséttning av orden jul och brasa och
dterfinns ej i svenska ordlistor. Ordet brasa, sett for sig, saknar sérskiljningsformaga for
bland annat ovan nimnda varor, dé det skulle aterge innehéllet pa skivan. I sammansittning
med ordet jul bildar dock JULBRASAN en abstrakt lydelse som inte kan anses vara
beskrivande f6r varor sokta i klass 9. Didrmed finner PRV, vid en helhetsbedémning, att
innehavarens mérke besitter for registrering erforderlig sirskiljningsférmaga och att det
dédrmed inte foreligger ngot frihallningsbehov.

Foljaktligen utgdr invéndningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta bestand.
Invéndningen ska dérfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd (2) manader fran
beslutsdagen.




