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OMBUD

von Lode advokat aktiebolag
Box 47229
100 74 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar delvis ansékan om registrering av varuméirke
med ovanstéende nummer med stéd av 2 kap. 18 § varumirkeslagen (2010:1 877). Ansikan
avslas for foljande varor/tjénster:

Samtliga varor och tjénster férutom licensiering av immaterialrétter: immaterialrittsliga
konsultationer; juridiska tjanster, klass 45.

ARENDET

Arendet avser ansékan om varumirkesregistrering av mérket KANAL 5 for nautiska,
fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
mstrument for besiktning, végning, métning, signalering och undervisning, ej for medicinska
4ndamal; apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud, bilder och
signaler; magnetiska databarare, grammofonskivor, CD-skivor, DVD-skivor, videoband och
kassettband; televisionsapparater, videobandspelare, radioapparater och radioséndare,
telefoner, DVD-spelare, MP3-spelare, kameror; exponerad och tecknad film; hogtalare;
elektroniska publikationer; databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade
datorprogram, registrerade operativprogram, databasanordningar, datorminnen och
komponenter, datakommunikationssystem; TV-spel, datorspel (program);
fjérrkontrollapparater, klass 9, papper, kartong, trycksaker och publikationer, inklusive
bocker, tidningar och tidskrifter; prospekt, programtablaer, vykort, bokbinderimaterial;
fotografier; pappersvaror (skriv och kontorsmaterial), affischer, annonstavlor av papper och
kartong, dekaler, almanackor, biljetter; skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej mobler);
instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), klass 16, annons- och
reklamverksamhet, TV- och radioreklam, marknadsforing via elektronisk media, publicering
av reklamtexter, PR-tjénster, uthyrning av annonsutrymmen; opinionsundersékningar, affirs-
och foretagsinformation; foretagsadministration och kontorstjanster; tillvaratagande av
artisters affédrsintressen, artistférmedling, klass 35, telekommunikation, séndning av TV- och
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radioprogram, kabel- och televisionssandningar, satellitéverfsring,
bredbandskommunikation; datorstédd Overforing av meddelande och bilder, digitala
overforingstjénster och séndningstjnster via Internet och SMS, IP-kommunikationstjénster
(Internet Protocol), WAP-kommunikationstjanster; nyhetsbyraer, multimediala
meddelandetjénster, information om tele-, TV- och radiokommunikation; upplatande av
anvandartillgéng till datanétverk och databaser, klass 38, undervisning/utbildning;
anordnande av handledning/instruktion; underhallning; anordnande av tavlingar; sport- och
idrottsaktiviteter; kulturverksamhet ingdende i klassen; produktion och visning av TV- och
radioprogram samt video och film; produktion och framfdrande av liveforestillningar;
inspelningsstudiotjanster: uthyrning av ljud- och bildupptagningar: fotoreportage och
nyhetsreportertjinster, uthyrning av film och spel via Internet; digitala bildhanteringstjénster;
publicering av elektroniska bécker och tidskrifter on-line; inspelningsstudiotjénster;
speltjdnster on-line (via datanitverk): artisttjénster; fotografering, klass 41,
dataprogrammering och datakonsulttjénster, klass 42 och licensiering av immaterialritter;
immaterialrittsliga konsultationer; juridiska tjanster, klass 45.

PRV har som hinder fér mirkets registrering anfort att mérket &r forvixlingsbart med
foljande gemenskapsvarumirken.

5 CANALE CINQUE med registreringsnummer 2658896, atergivet nedan, registrerat for
téljande varor och tjinster:

9: Vetenskapliga apparater och instrument; nautiska och elektriska apparater och instrument
samt apparater och instrument for lantmiteri och besiktning; elkablar; elektriska
strdmbrytare; elektroniska apparater och instrument; tv-apparater; dekodrar for
televisionsapparater; radioapparater; radiobandspelare; radiosiandare:; radiotelefoner;
skivspelare; skivor; band; kassettbandspelare for atergivning; videoband och
videobandspelare; optiska skivlésare; foto grafiska, kinematografiska och optiska
apparater samt apparater f&r véigning, métning och signalering; tv-kameror; apparater for
inspelning och séindning av TV-program; aterutsindare for radio- och TV-stationer;
radio- och tv-antenner; radiolénklinjer; glasdgon; linser; apparater for kontroll
(6vervakning), inspektion, riddning, livrdddning och undervisning; mynt- eller
pollettstyrda automater; projektorer; ljudforstirkare; kassaapparater; riknemaskiner;
eldsldckare; elektriska strykjérn; datorprogram, datorer; skrivare for anvindning med
datorer; kort och mikroprocessorer till datorer, modem, telefaxapparater;
telefonapparater.

16: Bocker; ordbscker; tidningar; serietidningar, seriemagasin; tidskrifter; magasin;
kataloger; stroskrifter; hiften; registerkort; register; papper; pappersartiklar; papp;
pappartiklar; liskpapper; fotokopieringspapper; bokbinderimaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klistermedel for kontorsbruk; klister och lim
for kontorsbruk; konstnirsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner; hiftapparater och
hiftklamrar for kontorsbruk; klamrar; hiftklammeravlagsnare; klamrar; hélslag f6r
kontorsbruk; instruktions- och undervisningsmaterial; dossierer; 16sbladsparmar for
kontorsbruk; trycktyper; klichéer; stimpeldynor; stdmplar; stimpelhéllare;
datumstdmplar; pennvissare; kontorsférnédenheter; kontorsmateriel; sigill for
kontorsbruk; radergummin; tejp for kontors- och hushallsandamal; pappersrullar for
riknemaskiner; pennstéll; kulspetspennor; blyertspennor, reservoarpennor; kritor;
pappersklammor; korrigeringsmedel for dokument; passare (ritinstrument); vinkellinjaler
och ritlinjaler; kuverteringsmaskiner for kontorsbruk; kuvert; skrivpapper; karbonpapper;
pappersknivar; skdrmaskiner for kontorsindamal; sjalvhiftande reklametiketter;
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38:

41:

affischer; visitkort; planeringskalendrar.

Reklam- och affdrsverksamhet for tredje man; pr-verksamhet och
marknadsundersGkningar.

Verksamhet inom kommunikationssektorn; sdndning av radio- och tv-program; sindning
av program via kabel och satellit; forvaltning av telefonlinjer och av dverforing av
telefontjanster; verksamhet inom telekommunikationssektorn; 6verforing och
mottagande av meddelanden, dokument, bilder och rést, via hemsidor, e-postadresser
och doméner; IT-tjanster genom tillhandahéllande av och anvindning av multimediala
portaler och niit.

Produktion av radio- och TV-program; tjénster avseende filmproduktion for television
och biografer; redigering av radio- och TV-program; uthyrning av radio- och tv-
stationer; filmstudior; upplatande av biosalonger; uthyrning av videoband och spelfilmer;
uthyrning av kinematografiska apparater och tillbehér; inspelningsstudiotjénster;
ljudupptagningar, uthyrning av; utgivning av musik, inspelning av skivor, band,
videoband, cd-skivor med musikstycken; showproduktion och -forestéllningar;
uppsittning och framférande av teaterpjéser; tjdnster tillhandahallna inom sektorn for
undervisning, utbildning, underhéllning och rekreation; anordnande och ledning av
kurser, tdvlingar, spel, sporttdvlingar, kongresser, seminarier, musik- och
sangforestillningar; anordnande av utstéllningar fér kultur- eller utbildningséndamal;
klubbtjénster; bokforlagsverksamhet som bestar av behandling av texter och artiklar som
skall publiceras; fysisk utbildning; tjénster i samband med utveckling och utévande av
sport; tjdnster frén underhallare; anordnande av shower, kultur- och sportevenemang;
modellagentur for konstnérer; musikframtridanden; varietéer; diskotekverksamhet.

CANALE CINQUE

CANALE 5 med registreringsnummer 4587382, registrerat for foljande varor och tjinster:

9:

16:

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantméteri, besiktning, vigning, métning,
signalering, kontroll (6vervakning), livriddning och undervisning; 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 databirare, grammofonskivor;
forsdljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
réknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur.

Papper, kartong samt produkter dérav, ej ingdende i andra klasser; trycksaker;
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och
lim {6r pappersvaror och hushallséndamal; konstnirsmaterial; malarpenslar;
skrivmaskiner och kontorsforngdenheter (ej mébler); instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for emballering (ej ingdende i andra
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klasser); trycktyper; klichéer.
35: Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjdnster.
38: Telekommunikation.

41: Undervisning/utbildning och handledning/instruktion; ndjestjinster; sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksambhet.

Sokanden har i huvudsak bestridit detta och anfort att de tidigare gemenskapsvarumirkena
besitter en mycket lag grad av sdrskiljningsformaga vilket medfor ett mycket begréinsat
skyddsomfang. Sokanden har sedan tidigare flera registreringar innehallande KANAL 5 och
mirket &r notoriskt ként i Sverige. Den hoga kdnnedomsgraden maste tillmétas betydelse vid
forvéixlingsbedsmningen. Svenska konsumenter kommer inte att uppfatta att det foreligger
ett kommersiellt samband mellan mirkesinnehavarna.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumdrkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken for varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling inbegripet risken for att anvindningen av
varumarket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumdrket och innehavaren av varukinnetecknet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras genom en helhetsbedémning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, frimst mérkenas likhet samt
likheten avseende de tjanster som mérkena avser. Aven ett mirkes sirskiljningsférmaga ska
beaktas vid beddmningen av torvixlingsbarhet.

PRV gor foljande bedomning

Det kan inledningsvis konstateras att omsténdigheterna inte #r sddana att varumirket
KANAL 5 kan anses vara notoriskt for sékta varor och tjdnster. Sokanden har inte heller
visat att market gjorts ként pa ett sidant sétt att dess kénneteckenskraft forstarkts med
avseende pa de aktuella varorna och tjinsterna. Fragan om forvéxling ska foljaktligen
beddmas med utgangspunkt i det skydd som genom mérkets ursprungliga kénneteckenskraft
foljer av registreringen.

Ordet CANALE i de tidigare registreringarna #r beskrivande for flera av de sokta tjdnsterna,
framfor allt séindning av radio- och tv-program samt produktion av radio- och tv-program.
For andra varor och tjdnster ssom t ex bécker och serietidningar i klass 16 och
undervisning, utbildning i klass 41 har mérket dock en normal grad av sdrskiljningsférméga.
De tidigare registreringarna har darfor ett inte alltfor begrinsat skyddsomfang. Det sikta
mirket KANAL 5 och de i gemenskapsvarumérkena ingaende delarna CANALE 5 ir
visuellt, fonetiskt och begreppsmiissigt mycket lika. Mérkeslikhet kan ddrmed konstateras.
Det figurativa utférandet i gemenskapsvarumérket med nummer 2658896 samt férekomsten
av ordet CINQUE medfor inte att mérkena distanseras i sadan grad att likheten fortas.

Vidare foreligger likhet mellan samtliga varor och tjinster som det sokta mirket avser i
klasserna 9, 16, 35, 38 och 41 och de tidigare registreringarnas varor och tjinster i
motsvarande klasser da dessa dr av samma och liknande slag. Aven det sokta markets
tidnster i form av dataprogrammering och datakonsulttjénster i klass 42 #r av liknande slag
som de datorprogram som de tidigare registreringarna omfattar i klass 9. Tillverkare av
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datorer eller programvaror tillhandahaller inte séllan dator- eller mjukvarurelatrade tjédnster,
exempelvis som ett led i att halla systemen uppdaterade eller for att tillhandahalla
skrdddarsydda I6sningar till kunden. Vidare r dessa varor respektive tjdnster
kompletterande pa s4 sitt att savil datorer som programvaror forutsétter programmering.

Vid en helhetsbedémning finner dirfor PRV att de motstaende varumirkena 4r
forvixlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anforda avslas ansékan delvis.

Beslutat den 13 JUN 2013 -
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\S\@ Dahlberg L//

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. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring 1
beslutet som begrs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutsdagen.




