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Invindningsdrende nr 2010/0111/0001

Registrering nr 411314

INVANDARE

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Peteulring 130

80809 Miinchen

Tyskland

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Box 1065
111 44 Stockholm

INNEHAVARE

AltiRental AB
Brogatan 35
311 64 Vessigebro

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphdver varumirkesregistreringen nr 411314 med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket EVDRIVE, med registreringsnummer 411314, registrerat for
elektriska motorer for fordon, i klass 12, samt konvertering av forbrénningsdrivna motorer
till eldrift, i klass 37.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor gillande att mérket &r
forvixlingsbart med det internationella varumérket EDRIVE, med registreringsnummer
940980, registrerat for motor vehicles and parts thereof (excluding tyres and inner tubes for
tyres), included in this class, i klass 12, samt miniatures of motor vehicles and parts thereof
included in this class, 1 klass 28.

Till st6d harfor anfor invéndaren i huvudsak foljande. Innehavarens mirke ér registrerat i
klasserna 12 och 28. Det av invéndaren 8beropade mirket ir registrerat i klasserna 12 och
37. Det foreligger saledes varuslagsidentitet mellan mérkena. Det foreligger stor likhet
mellan EDRIVE och EVDRIVE. Mirkena bestar av en identisk del, DRIVE. Dérutéver visar
den sirskiljande delen savil visuell, fonetisk som konceptuell likhet. Savil EDRIVE som
EVDRIVE bestér av tva stavelser. Den inledande stavelsen uppvisar tydliga likheter d de
enbart skiljs 4t med en ensam bokstav, bokstaven V. I och med att bade
begynnelsebokstaven och den andra stavelsen i mirkena ér identiska uppbar markena klara
visuella likheter. Det finns dven stora fonetiska likheter mellan de tvé mérkena. Den
sérskiljande konsonanten har ett tyst ljud som inte dndrar den sammantagna ljudbilden av
market, varfor det sammantagna intrycket &r att den fonetiska likheten mellan de tv4
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markena &r stor. Detta intryck forstirks av att antalet stavelser ar lika och medfor att uttalet
av mérkena foljer samma rytm. Méarkena besitter dven konceptuell likhet.

Innehavaren av varumaérket bestrider grunderna for invandningen och anfor i huvudsak
f6ljande. Innehavarens mérke avser elektriska motorer for fordon, i klass 12 samt
konvertering av forbranningsdrivna motorer till eldrift, i klass 37. De arbetar med
konvertering av lastbilar till eldrift. Det av invéndaren dberopade mirket avser, forutom
varor i klass 12, motorfordon i miniatyr och delar ddrav. Detta 4r en del av huvudrubriken i
klass 28, spel och leksaker. Skillnaden i inriktning &r uppenbar. Det foreligger siledes ingen
varuslaglikhet. Det foreligger inte ndgon avgérande likhet mellan mérkena. Badde mérken
avslutas visserligen med DRIVE, men det r 4nda en avgoérande skillnad i den visuella
bilden. De inledande bokstdverna EV i EVDRIVE har inte nagon visuell likhet med E i
EDRIVE. Fonetisk ldses EV- som tv fristdende stavelser. Det handlar inte om en stavelse
vilket &r fallet med EDRIVE. Bokstiverna E och EV anvinds idag i manga kombinationer i
fordonssammanhang. En avgorande skillnad 4r att EVDRIVE endast hanterar arbetsfordon,
lastbilar medan EDRIVE avser personbilsmarknaden. Sammantaget &r det inte friga om
négon konceptuell likhet som skulle utgéra hinder, Markena dr dirmed inte forvixlingsbara.

SKAL
Av 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgér att ett varumiirke inte fir registreras

om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjinster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvixling.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumirkeslagen, ett varumirke
som ar registrerat enligt detta kapitel, ett varumaérke som &r registrerat genom en
internationell varumérkesregistrering som enligt 5 kap varumarkeslagen fatt giltighet i
Sverige, ett varukdnnetecken som &r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en
vasentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumérke.

Fragan om férvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér alla omstindigheter
av betydelse 1 sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken man kinnetecknen
kan beddmas likna varandra. Bedémningen av denna friga ska grundas pd mirkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till om orden i de aktuella mirkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rdder ett samband mellan varumirkena ska beaktas.

PRYV gor foljande bedémning.

Innehavarens mirke bestar av lydelsen EVDRIVE, vilket innehar sarskiljningsformaga for
de nu aktuella varorna. EVDRIVE skiljer sig frén lydelsen i det av inviindaren dberopade
mirket EDRIVE endast savitt avser bokstaven V. Mérkesorden bestdr av samma antal
stavelser och bokstaven V i innehavarens mérke faller l4tt bort vid uttal av lydelsen. Med
hinsyn hértill uppvisar mérkena pétagliga visuella och fonetiska likheter. Bdda mérkesorden
saknar en kéind betydelse och kan inte heller séigas ge ndgon sérskild association. Aven om
maérkena inte kan sdgas uppvisa ndgra associationsméssiga likheter foreligger dock sédana
visuella och fonetiska likheter att hég grad mérkeslikhet ar for handen.
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Mellan varuslagen elektriska motorer for fordon och motorfordon i miniatyr bedtms det ej
foreligga ndgon varuslaglikhet. Detta d& det rér sig om olika art, ett fordon som &r avsedd att
transportera personer eller gods och ett fordon som dr avsedd att anvindas som en leksak. En
leksak 1 form av ett fordon kan visserligen innehélla en elektrisk motor. Det foreligger dock
inte ndgon risk att genomsnittskonsumenten kan fa uppfattningen om att varorna och
tjansterna produceras eller tillhandahalls av samma aktérer. Darmed bedéms det ej foreligga
nagon varuslagslikhet mellan dessa varor.

Innehavarens mérke EVDRIVE avser varuslaget elektriska motorer for fordon och det av
invindaren &dberopade méirke EDRIVE avser motorfordon och delar ddrav (exklusive diick
och innerslangar till dédck). Elektriska motorer kan innefattas av motorfordon och utgér
vanligtvis en del dédrav. Didrmed foreligger hog grad av likhet mellan dessa varor.

Konvertering av férbrinningsdrivna motorer till eldrift 4r en underhallningstj4nst som kan
resultera i en elektrisk motor. I de fallen kan genomsnittskonsumenten fa uppfattningen om
att varorna och tjénsterna produceras eller tillhandahalls av samma aktérer. Darmed
foreligger det en lag grad av varu- och tjénsteslaglikhet mellan dessa varor och tjénster,

Mot bakgrund av ovan finner PRV, vid en helhetsbedémning, att innehavarens mirke 4r
forvixlingsbart med det av invédndaren dberopade mérket.

Invéndningen utgdr ddrmed hinder mot att 1ata registreringen besta.

Beslutat den 2 8 FEB 2017
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som §verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutets dag.




