PRV AVSLAGSBESLUT

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Varumérkesanstkan nr 2013/04414

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

SOKANDE

Fane International Limited

(a private limited company Exp. Patent- och registreringsvenel
incorporated in England and Wales)

381 Barnsley Road 2014 -0t 02
West Yorkshire WF2 6BA

Storbritannien

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varumirke med
ovanstdende nummer med stdd av 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Arendet avser ansokan om varumirkesregistrering av mérket FANE, atergivet nedan,
registrerat for hogtalare och hdgtalaranldggningar, klass 9. Mirket &r utfort i svart/vitt.

A

FANE

PRV har som hinder for mérkets registrering anfort att det sékta mérket ér forvixlingsbart
med gemenskapsvarumirket FANE SYSTEMS, atergivet nedan, med registreringsnummer
5721543, registrerat for foljande varor och tjénster.

Klass 9:
Vetenskapliga, nautiska, lantmiteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska,
végning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning), livraddning och undervisning
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apparater och instrument; Apparater for ledning, distribution, transformering, ackumulering,
reglering eller kontrollering av electricitet; Férsdljningsautomater samt mekanismer for
myntstyrda apparater; Kassapparater, riknemaskiner; Eldsldckningsapparater.

Klass 11.
Apparater for belysning, uppviarmning, angalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation,
vattenforsorjning och sanitira &andamal.

Klass 35:

Detaljforsiljning och grosshandelsforséljning, och detaljhandel via globala datornit, av litt
utrustning av alla slag.

Motanfort mérke &r utfort i orange, blatt, vitt och svart

Stkanden har bestridit att varuslagslikhet foreligger med hédnvisning till att irldindska
patentverket samt OHIM anser att sddan inte foreligger mérkena emellan. Innehavaren av det
motanforda mérket dr en f.d. distributor av sokandebolagets varor som inldmnat ansdkningar
i ond tro. Detta har lett till ett flertal invindingar och motinvandningar under ett flertal 4r.
Som #ven framgér av sokandebolagets namn 4r det sékanden som &r den réttmétige
innehavaren av varumérket FANE i relation till hogtalare och hogtalaranldggningar. Mot
bakgrund av OHIMs partiella och slutliga avslag av det motanforda mérket for samtliga
varor och tjénster som anses liknande hdgtalar och hégtalaranldggningar, kan EU-
registreringen inte betraktas som ett hinder med hinvisning till kvarvarande varor.

SKAL

Enligt 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om det dr
identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumérke.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser.
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PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhalla att fragor om bittre ritt till ett registrerat varumérke inte
kan provas vid det administrativa forfarandet hos PRV. Sédana fragor kan endast tas upp till
provning av allmin domstol, jfr 2 kap 21 och 22 §§ varumérkeslagen samt 13 kap 2 §
rittegdngsbalken.

Det stkta mérket dr néstintill identiskt med det motanférda mérket och mérkeslikhet
foreligger saledes.

Vad sedan giller varuslagslikheten finner PRV foljande. De fotografiska och
kinematografiska apparater och instrument som gemenskapsvarumérket omfattar i klass 9 4r
visserligen inte av samma art som de hdgtalare och hiogtalaranldggningar som denna ansékan
avser. Varorna har emellertid en anvdndningsmaéssig anknytning till varandra da
apparater/instrument for ljud/bild i ménga fall anvénds tillsammans med varandra. Varorna
kan vidare ha samma omséttningskrets och distributionskanaler.

Vid en helhetsbedémning, sirskilt med beaktande av méirkenas likhet, finner PRV att de
motstdende mérkena dr forvixlingsbara.

Hinder mot att registrera mérket foreligger dérmed for samtliga varor som ansdkan avser.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska anstkan avslas 1 sin helhet.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska géra det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesviirsritten, men sindas 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 tvé (2) manader fran
beslutsdagen.




