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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invdndningen mot den under ovanstiende
nummer angivna internationella registreringen med stdd av 5 kap. 15 § varumérkeslagen
(2010:1877).

ARENDET

Invindningen avser giltigheten i Sverige av den internationella registreringen STICK-FIT
med registreringsnummer 985446, registrerad for:

6: Screws of metal and other fasteners
7. Screw machines and other machines for fasteners
8: Screwdrivers and bits and other tools for fasteners

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och gér gillande att mérket
saknar s#rskiljningsforméaga.

Till stdd for den angivna grunden anfor invéndaren i huvudsak foljande. Den relevanta
omséttningskretsen féir anses utgoras av en storre del av den vuxna befolkningen med goda
kunskaper i engelska spraket. Mérket bestéar av lydelsen Stick-fit, vari stick” pa svenska
bland annat har betydelsen “fista” och "fit” betyder *passform™. Mérket i sin helhet har
foljaktligen betydelsen “passform fér att fasta”. Det kan uppsté problem vid iskruvning av
skruvar vid anvéndning av skruvverktyg. Om verktyget faller ur skruvhuvudets férsinkning
blir det problematiskt att skruva i skruven rétt och rakt. Problemet kan undvikas genom ett
bra fiste mellan verktyget och skruven, genom till exempel magnetism eller mekaniskt via
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hog friktion mellan verktyget och fistelementet. Begreppet “stick-fit” anvinds for att
beskriva en metod for att uppné fiiste genom mekanisk friktion p4 sa sitt att verktyget —
normalt bits for skruvmaskiner — dr koniskt format och nagot stérre fin skruvhuvudet. Nér
verktyget fors ned i skruvhuvudet fster skruven pa detsamma pa grund av verktygets
koniska passform. Begreppet “stick-fit” &r ett vedertaget begrepp for att beskriva denna
funktion. D4 registreringen avser skruvar och andra fiistelement av metall, skruvmaskiner,
skruvmejslar och bits, anger mirket uteslutande art, beskaffenhet och anvindning av dessa
varor.

Innehavaren av varumérket har inte bemétt invédndningen.

SKAL
Enligt 15 kap. 15 § forsta stycket varumérkeslagen ska PRV efter invéindning besluta att den

internationella registreringen inte ska gélla i Sverige, helt eller delvis, om det finns nagot
hinder som avses i 2 kap. 4-11 §. Annars ska invéndningen avslés.

Enligt 2 kap. 5 § varumérkeslagen maste ett varumérke for att kunna registreras ha
sirskiljningsférmaga for de varor eller tjéinster det avser.

Av 1 kap. 5 § framgdr att ett varumdirke anses ha sérskiljningsformaga om det kan skilja
varor eller tjénster som tillhandahélls i en nédringsverksamhet frin dem som tillhandahalls i
en annan.

Bristande sérskiljningsférmaga kan enligt 1 kap. 5 § varumérkeslagen bero p3 att ett
varukénnetecken endast bestar av tecken eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjinstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéindning, virde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjénsten &r
framstilld, eller

2. i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna sprakbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjinsten.

Vid bedémningen av om ett varukénnetecken har sérskiljningsférméiga ska hénsyn tas till att
det kan foérvirva formagan genom anvindning,

PRV gor foljande bedomning

Innehavarens mérke bestéar av lydelsen STICK-FIT och #r registrerat for metallskruvar,
fastanordningar, skruv- och andra maskiner for fistanordning, skruvmejslar och bits samt
andra verktyg for féstanordning . Omsittningskretsen far anses besta savil av konsumenter i
allménhet som professionella aktérer p& den aktuella produktmarknaden. Ordet stick™ kan
bland annat betyda att fista och sétta fast medan ordet “fit” bland annat har betydelsen
ldmpad, anpassa och montera. Férvisso har “fit” ocksa betydelsen passform, men ordet
anvénds oftast som bendmning for passform avseende klddesvaror. Sammanséttningen av
orden STICK och FIT for tankarna till att fiista eller montera nigot och antyder dérigenom
egenskaper hos de varor som innehavarens registrering avser. Mérkesordet STICK-FIT fér,
sett 1 sin helhet, anses vara 6vervigande suggestivt och ddrmed inneha sérskiljningsférmaga
for de aktuella varorna, jfr EU-domstolens dom i mal C-329/02 (SAT.2) samt C-265/00
(BIOMILD).
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Invéndaren anfor ocksé att ssmmansittningen “stick-fit” &r ett vedertaget begrepp for att
beskriva en metod for att uppn fiiste genom mekanisk friktion. PRV konstaterar att enbart
vad invéindaren anfort inte ér tillréickligt for en sddan slutsats. Inte heller PRV:s utredning i
Ovrigt (s6kordet “stick-fit” pa Googles sokmotor samt sokning i Engstréms tekniska ordbok,
Norstedts engelsk-svenska ordbok, Merriam Webster online samt Oxford Reference online)
ger stdd for slutsatsen att orden “stick-fit” enligt branschens vedertagna sprakbruk blivit en
sedvanlig beteckning i relation till de aktuella varorna.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska invéindningen avslas.

Beslutat den 2 0 MAR 2012

Marfin Berger e

s il

Tina Holm

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska géra det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader fran
beslutets dag.




