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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stdd av 56 § 2 stycket varumérkeslagen
(1960:644) att den under ovanstaende nummer angivna internationella registreringen inte ska
gilla i Sverige.

ARENDET

Arendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumirkesregistreringen
CLIPCANVAS registrerad for service offering downloading Web sites for
electronic/digitalized photographic pictures and digitalized videos against payment from the
downloader by computer based on TCP/IP-protocol (Intranet and Internet); providing search
tool for digitalized photos and videos in Intranet and Internet, klass 42.

PRYV har som hinder for den internationella registreringens giltighet 1 Sverige anfort att
mirket dr forvéixlingsbart med gemenskapsvarumérket CANVAS med registreringsnummer
3781622, registrerat for datorprogramvara for anvéindning i grafisk utformning, desktop
publishing, digital och elektronisk publicering, for forberedande av audiovisuellt material for
stdd i presentationer, tryckning, forberedande av grafik, typsittning, forberedande av
konstnirliga, tekniska och vetenskapliga teckningar och kommentarer, skapande av typsnitt,
teckensnitt, och speciella grafiskal och texteffekter; datorprogramfér visning, skapande och
behandling av grafiska bilder pa en dator; datorprogram innehéllandes klippkonst, och
teckensnitt, klass 9, samt tryckta publikationer; anvandarhandbdcker och instruktionsbicker
for anvéndning med programvara, klass 16.

Innehavaren har bestridit att motstdende mérken &r forvéxlingsbara och har i allt vésentligt
anfort foljande. Vid en helhetsbedémning rader det inte likhet i varumérkesréttslig mening
mellan de produkter 1 klass 42 som forevarande registrering avser och de produkter i klass 9
som den motanférda registreringen omfattar. Produkter som de motstaende mérkena
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omfattar skiljer sig &t pa ett sddant sitt att registrering ska tillatas. Vidare menar innehavaren
att méingden foretag med ett registrerat varumirke som innehéller begreppet canvas ér stort
och att ddrmed sérskiljningsférmagan for begreppet CANVAS i det motanforda mérket blir
mindre. Vidare riktar sig motstdende mérkens produkter till professionella aktdrer som har
stor kunskap kring olika produkter och vilka som stir bakom dem. Detta innebér att
forvaxlingsrisken minskar ytterligare.

Slutligen anser innehavaren att ordet CANVAS inte pa nagot sétt skulle vara dominerande i
mirket CLIPCANVAS och hinvisar till rddande praxis som finns kring att betydelsen av
liktydande prefix viger betydligt tyngre &n liktydigt suffix.

SKAL

Hinder mot att en internationell varumérkesregistrering ska gélla i Sverige finns enligt 54 §
2 stycket varumérkeslagen om det varumérke som den internationella registreringen avser
inte uppfyller forutsittningarna enligt 13 § eller om négot hinder mot en nationell
registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om
mirket ir forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumaérke som innehas av ndgon annan och ér
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgoras genom en helhetsbedémning vid vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, frimst méirkenas likhet samt
likheten avseende de varor och/eller tjanster som mérkena avser. Aven ett mirkes
sérskiljningsforméga ska beaktas vid beddmningen av forvixlingsbarhet.

PRV gor féljande bedomning

Inledningsvis konstateras att det rdder likhet i varumérkesréttslig mening mellan de tjénster i
klass 42 som innehavarens registrering omfattar och de datorprogram i klass 9 som den
motanfdrda registrering avser, dd de har samma eller liknande anvéndningsomréde.

Vad betriffar mirkeslikheten anftrs féljande. Innehavarens mérke bestar av ordet
CLIPCANVAS och det motanforda bestér av det sirskiljande ordet CANVAS. Det
motanforda mérket innefattas siledes i sin helhet i innehavarens mérke. Ordet CANVAS
oversitts fran det engelska spraket till bland annat mdlning, duk och har erforderlig
sirskiljningsforméga (Norstedts Stora engelsk-svenska ordbok via WordFinder, version 3.0,
dtkomst 2011-03-14). De motstdende markena uppvisar dérmed en klar likhet savil visuellt
och fonetiskt som begreppsmissigt. Det i innehavarens mérke inledande ordet CLIP-
distanserar inte mérkena till sddan grad att det foranleder ndgon annan bedémning.

Mot bakgrund av ovanstiende finner PRV vid en helhetsbedémning — i vilken ingdr risken
for att konsumenterna uppfattar ett samband mellan de motstdende mérkena — att
innehavarens mérket ir forvixlingsbart med det motanforda mérket.

Med hinsyn till de skil som ovan anforts ska den internationella registreringen inte gélla i
Sverige.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Stderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den #ndring av
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader fran
beslutsdagen.




