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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket BREMEN ORTHO-ACOUSTIC med registreringsnummer
501592, registrerat for foljande varor:

Klass 9: Apparater for inspelning, upptagning, séindning, dtergivning och
behandling av data, ljud och bilder; bilradior; hégtalare, hérlurar,
mikrofoner och cd-spelare; forstirkare, buffertar, fordelare,
signalgeneratorer och signalomvandlare, samtliga avsedda for
ljudsignaler, videosignaler eller kombinationer av video- och
ljudsignaler; stereomottagare; ljudprocessorer, inkluderande
surroundljudprocessorer; programvaror for forbéttring av den
audiovisuella kapaciteten hos multimediatillimpningar och —program.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att mérket
dr forvaxlingsbart med invéindarens inarbetade kidnnetecken ORTHO-ACOUSTIC och OA,
samt med invéndarens varumérke CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC med
registreringsnummer 330276, registrerat for foljande varor:

Box 530, 826 27 Séderhamn (Besdkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.prv.se
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Klass 9: Hogtalare och hogtalarlador.

Som ytterligare grund for att innehavarens mérke ska upphivas anfér inviindaren att dennes
kinnetecken CARLSSON, CARLSSON OA, CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC, OA, samt
ORTHO-ACOUSTIC, &r vl ansedda och att anvindningen av innehavarens mirke skulle
dra otillborlig fordel av eller vara till skada for varukinnetecknets sirskiljningsférmaga eller
anseende.

Som vidare grund for att innehavarens mérke ska upphévas anfor invéindaren att
innehavarens mérke dr forvixlingsbart med, som det far forstas, invindarens samtliga ovan
anforda registrerade och inarbetade kiinnetecken, som invindaren anvéinde vid tidpunkten for
anstkan och att innehavaren har varit i ond tro.

Som ytterligare grund for att invéindarens mérke ska upphivas anfér invindaren dven att
innehavarens varumirke dr vilseledande i friga om varornas geografiska ursprung.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna f6r invéindningen
Invdndarens utveckling av talan

Till stod for sin invéndning anfér invindaren i huvudsak foljande. PRV har i tidigare beslut
funnit att "Carlsson™ dr inarbetat fér Stig Carlsson. Stiftelsen Stig Carlsson &vertog Stig
Carlssons rittigheter vid dennes déd. Innehavaren har anvint kéinnetecknet CARLSSON
sedan 1950-talet. Aven kiinnetecknen CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC, ORTHO-
ACOQUSTIC och OA har anvints for innehavarens produkter sedan 1950-talet. ORTHO-
ACOUSTIC ir ett ord skapat av innehavaren. ORTHO-ACOUSTIC #r inte beskrivande for
ljudatergivning. ORTHO-ACOUSTIC ér bland ljudintresserad uteslutande forknippat med
innehavaren och dennes produkter. Innehavarens produkter dr inte utvecklade enligt samma
ljudatergivningsprinciper som invindarens produkter. OA star for ORTHO-ACOUSTIC,
vilket &r en sjdlvklarhet for personer insatta i branschen. Omsittningskretsen utgérs av
musikintresserade, musiker och branschfolk. Innehavarens och invindarens kiinnetecken
avser identiska varor.

Innehavaren &r vil medveten om det ovan sagda. Generisk anvéndning av varumirken pé
internet &r mycket vanlig och ska bedémas med forsiktighet. ORTHO-ACOUSTIC utgér en
dominerande komponent i det registrerade mérket CARLSSON ORTHO-ACOQUSTIC.
ORTHO-ACOUSTIC har anvénts under mycket lng tid, ensamt eller i kombination med
CARLSSON, pa ett sitt som gor att mérket blivit inarbetat som ett sjilvstindigt kéinnetecken
inom den aktuella omsittningskretsen. Det finns en risk att omsittningskretsen uppfattar att
det finns ett samband mellan invindaren och innehavaren. Peter Steindl, 4garen av Bremen
Production AB, var en av de ursprungliga ledamé&terna i Stiftelsen Stig Carlsson. Peter
Steindl &r dven foretridare for innehavaren. Detta, tillsammans med uttalanden som denne
skrivit pé internetforumet faktiskt.se om att det inte &r fritt fram f6r andra #n innehavaren att
marknadsfora sina hégtalare som orto-akustiska, styrker att innehavarens anstkan ar
inldmnad i ond tro. Innehavarens mérke innehaller ordet BREMEN, som #r namnet p4 en
tysk stad som sedan ldnge #r férknippad med tillverkning av hogtalarapparatur, samt
liknande produkter. Mirket ér darfor vilseledande med avseende pé varornas ursprung.

Till stdd for sin invéndning har invéndaren dberopat material i form av PRV:s avslagsbeslut
avseende varumérkesansokan 94-02756 Carlsson Loudspeakers, figur, av den 24 juni 1996,
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artiklar om ljudétergivning, utdrag fran hemsidor sdsom Wikipedia, utdrag fran
varumérkesregistret och Néringslivsregistret.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider invéndningen och anfor i huvudsak f6ljande. Ortho-acoustic, pa
svenska ortoakustik, &r tekniska principer for ljuddtergivning. Det &r ett ljudtekniskt begrepp
till vilket ensamrétt inte kan erhéllas. Ortoakustik ar idag allmént k#int som en akustisk
princip for ljudatergivning med hégtalare i bostadsrum. ORTHO-ACOQUSTIC dr
beskrivande for ljudatergivning och har idag ingen sérskiljningsforméga. Bremens hogtalare
dr konstruerade enligt ortoakustiska principer och anses hos initierade konsumenter vara
ortoakustiska. Ordet BREMEN i innehavarens mérke &r inte vilseledande eftersom Peter
Steindl startade som sin hogtalarkarridr da han hette Bremen.

Till stod f6r sin invdndning har innehavaren aberopat material i form av ett intyg fran Hifi &
Musik avseende betydelsen av ordet ortoakustisk, artiklar om ljudétergivning och Carlsson-
ljudet, utdrag fran hemsidor och chattsidor.

SKAL

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

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumérkeslagen, dven ett
varukdnnetecken som &r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en visentlig del av
landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukdnnetecken anses inarbetat om det hér i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsittningskretsen) ér kint som
beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahéalls under k#nnetecknet.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Om varu- eller tjénsteslagslikhet &r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsméssiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mél C-251/95, Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska &dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att géra en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan méste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utféranden. (EU-domstolens dom i mal C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Utgéngspunkten vid beddmningen &r att den berérda produktkategorins
genomsnittskonsument dr normalt informerad samt skéligen uppmérksam och upplyst. Det
ska dock dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhetsgrad kan variera
beroende pa den aktuella varu- eller tjanstekategorin (se EU-domstolens dom i mal C-
342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).



PRV o

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Vid beddomningen av om varu- eller tjénsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som &r kinnetecknande f6r forhallandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltéinkta koparna, anvindningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mél C-39/97,
”Canon”, punkt 23).

En hog grad av sérskiljningsférméga hos det dldre mérket, ursprunglig eller forvirvad, okar
risken for forvixling. Hansyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumérket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det, den andel av omsittningskretsen
som tack vare varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt yttranden
frdn handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95, ”Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken som dr ként inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukédnnetecknets
sérskiljningsférméga eller anseende.

Vid beddmningen av om ett varukédnnetecken dr ként inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstiandigheter i drendet beaktas, sérskilt
varumdrkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvénts, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumaérket har anvénts, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsféra varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, *Chevy”, punkt 27).

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumiérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kdnnetecken som anvindes hér i landet eller i utlandet av ndgon annan
vid tidpunkten for ansdkan och som fortfarande anvinds, om sdkanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansékan.

Enligt 2 kap. 7 § forsta stycket 4 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr dgnat att vilseleda allménheten i friga om varans eller tjénstens art, kvalitet, geografiska
ursprung eller ndgon annan omstindighet.

PRV gor foljande bediomning

Inarbetning?

Invindaren har gjort géllande att innehavarens registrering &r forvéxlingsbar med
invéndarens inarbetade kénnetecken ORTHO-ACOUSTIC och OA, och ingett diverse
material till styrkande av detta. Invindaren har emellertid inte Aberopat nigon ndrmare
utredning om vilken stéllning som bolagets kidnnetecken har pd marknaden eller i vilken
utstrickning omsittningskretsen kidnner igen varumirket. Vid dessa forhallanden kan det
som invéndaren har anfort inte anses visa att denna har en inarbetad riittighet med vilken
innehavarens registrering #r forvéxlingsbar. Angaende de omsténdigheter som kan ha
betydelse 1 detta hinseende, se EU-domstolens dom i mal C-375/97, "CHEVY™, punkt 27.

Vil ansett eller forstdirkt kdanneteckenskrafi?
PRV konstaterar vidare att det invéindaren anfort, och den bevisning som &beropats, inte ger
négot stdd for att nagot av kidinnetecknen CARLSSON, CARLSSON OA, Carlsson Ortho-



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Acoustic, OA, eller Ortho-Acoustic &r vil ansett eller att det genom anvéndning skulle ha
forvirvat forstarkt kdnneteckenskraft. Darmed kommer PRV:s fortsatta provning avse fragan
om forvaxling med utgangspunkt i det skydd som féljer av invandarens registrering
CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC med registreringsnummer 330276.

Vilseledande avseende geografiskt ursprung?

Ett vilseledande i varumarkesrattslig mening &r for handen i de fall méarket ar dgnat att
vilseleda allménheten i frdga om varans eller tjéanstens art, kvalitet, geografiska ursprung
eller ndgon annan omsténdighet. Ordet BREMEN 1 det sokta mérke 4r i forsta hand dgnat att
uppfattas som namnet pé staden Bremen i Tyskland. Ordelementet BREMEN i det sokta
mirket formedlar emellertid inte nagot som dr dgnat att séttas i samband med varornas
kvalitet eller andra egenskaper pa grund av geografiskt ursprung. Det &r heller inte pa grund
av nagon sdrskild omsténdighet antagligt att mérkesordet i framtiden kommer att ge upphov
till ett sadant samband. PRV finner dérfor att innehavarens mérke inte #r att betrakta som
vilseledande avseende geografiskt ursprung. Angaende registrering av geografiska namn
som varumirke, se EU-domstolens dom i mél C-108-109/97 (CHIEMSEE-fallet).

Forvaxling?

Innehavarens mérke avser varorna apparater for inspelning, upptagning, séindning,
atergivning och behandling av data, ljud och bilder; bilradior, hogtalare, hérlurar,
mikrofoner och cd-spelare; forstarkare, buffertar, fordelare, signalgeneratorer och
signalomvandlare, samtliga avsedda for ljudsignaler, videosignaler eller kombinationer av
video- och ljudsignaler; stereomottagare, ljudprocessorer, inkluderande
surroundljudprocessorer, programvaror for forbdtiring av den audiovisuella kapaciteten
hos multimediatillimpningar och —program, i klass 9. Inviindarens mérke avser varorna
hogtalare och hogtalarlddor, 1 samma klass. PRV finner att det foreligger varuslagsidentitet,
respektive hog grad av varuslagslikhet, de motstiende mérkena emellan i férhallande till
samtliga de varor som innehavarens mérke avser.

De kénnetecken som ska jamforas &r foljande:

Invindarens kinnetecken: Innehavarens miirke:

CARLSSON ORTHO-ACOUSTIC BREMEN ORTHO-ACOUSTIC

Bedémningen av médrkenas forvéxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmaéssiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjdnster som avses. I férevarande fall
riktar sig de varor dér identitet och/eller likhet har konstaterats till konsumenter i allménhet,
men dven till professionella aktorer sdsom grossister, néringsidkare och foretagskunder.

De motstaende mérkenas inledande och mest framtrddande ord, BREMEN respektive
CARLSSON, r visuellt och fonetiskt olikartade. Aven om orden ORTHO-ACOUSTIC
finns med i badda mérkena finner PRV att det sammantaget endast foreligger en lag grad av
visuell och fonetisk likhet mellan mérkena.
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Mirkesorden BREMEN och CARLSSON distanserar mirkena, medan ordet ORTHO-
ACOUSTIC forenar dem. ACOUSTIC har betydelsen akustisk (Norstedts engelsk-svenska
ordbok, nétversionen, dtkomst 2014-09-23) och prefixet ORTHO- har betydelsen r<itt
(Norstedts Engelsk-svenska medicinska ordbok, nitversionen, atkomst 2014-09-23).
Sammantaget foreligger en viss begreppsmiéssig likhet mellan mérkena.

Sammanfattningsvis foreligger en 14g grad av visuell, fonetisk likhet, och en viss
begreppsmissig likhet mellan mérkena.

Patentbesvirsritten har i ett tidigare avgorande i mal nummer 10-251 av den 31 oktober
2011, provat frdgan om den ursprungliga sdrskiljningsf6rmagan hos innehavarens mérke
BREMEN ORTHO-ACOUSTIC, som detta invindningsérende géller. PBR fann da att
mérkesorden ORTHO-ACOUSTIC &r beskrivande for samtliga de varor som mérket avser.
Med stéd av detta finner PRV att méirkesorden ORTHO-ACOQUSTIC i inviindarens mirke &r
beskrivande for de varor, hdgtalare och hogtalarlador, som mérket avser. Ordet CARLSSON
i inviindarens mérke har dock en normal grad av sérskiljningsférmaga for de varor mérket
avser. Som en helhet har invandarens mérke en sérskiljningsforméga som &r ligre én
normalgraden.

Vid en helhetsbedémning av samtliga ovan anférda omsténdigheter, finner PRV med sirskilt
beaktande av att den gemensamma mirkesdelen ORTHO-ACOUSTIC #r beskrivande for de
varor som de badda mérkena avser, att mérkena, trots att det foreligger varuslagsidentitet
respektive hog grad av varuslagslikhet, i forhallande till samtliga de varor som innehavaren
mirke avser, inte dr forvixlingsbara.

Ond tro?

Den av inviéndaren pastadda anvindningen av det registrerade varumiirket CARLSSON
ORTHO-ACOUSTIC avser inte ett kinnetecken som é&r forvéixlingsbart med innehavarens
registrering. Vidare har PRV ovan funnit att invéndaren inte har nagra inarbetade réttigheter
med vilka innehavarens registrering skulle kunna vara férvixlingsbar. Saledes kan
innehavarens varumérke inte upphévas med stdd av 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumirkeslagen.

Beslut
Mot bakgrund av det ovan anférda utgdr invandningen inte ndgot hinder mot registreringen.
Invéndningen ska dérfor avslas.

~

Nina Isakdson ~ R
ﬂ/{&é\
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan dverklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill 6verklaga beslutet ska ni gora
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvérsritten” pa dverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
e Namn och adress
e Vilket beslut ni dverklagar och drendets nummer
o Varfor ni anser att beslutet dr felaktigt
e Vilken @ndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar &verklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pa det sitt som ni begért.



