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Mal nr 12-038

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 29 april 2013

PARTER

Klagande

Zumba Fitness, LLC

800 Silks Run, Suite 2310 Hallandale USA
Ombud: Bergenstrahle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704, 118 93 Stockholm

Motpart
MSCP

SAKEN

Upphévande av varumérkesregistreringen iXumba

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 januari 2012
angaende varumérkesregistrering nr 408.320, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varumérket iXumba (nr 408320).

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.
Zumba Fitness, LLC har vidhallit att varumarket iXumba ska upphéavas.
MSCP har bestritt Andring.

Zumba Fitness har till grund for sin talan i férsta hand anfort att MSCP
begart att varumérket iXumba ska avforas ur varumérkesregistret. I
andra hand har bolaget hallit fast vid att varumérket iXumba ar
forvaxlingsbart med bolagets motanférda varuméarken bestaende av eller
innehallande beteckningen ZUMBA. Bolaget har, liksom 1 PRV, anfort att
bolagets kinnetecken ZUMBA genom anvéandning forvarvat ett utokat
skydd. Bolaget har slutligen som ny grund i Patentbesvarsratten anfort
att varumérket iXumba sokts 1 ond tro.

MSCP har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende
kannetecknen inte ar forvaxlingsbara. Hon har vidare bestritt att

ansOkan gjorts 1 ond tro.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

Zumba Fitness

MSCP har till PRV redogjort for att hon kommit 6verens med bolaget om
att &ndra sin produkts namn. Hennes avsikt har varit att aterkalla den

omtvistade registreringen.

De motstaende méarkena avser identiska tjanster. Det som skiljer de
motstdende méarkesorden iXumba och ZUMBA é&r bokstaven Z i de aldre
markena jamfort med iX i1 det yngre market. Bade X och Z ar relativt
ovanligt forekommande 1 det svenska spraket och kan latt forvaxlas. Nar
bokstdverna ingar i ord uttalas X 1 regel "ks” medan Z uttals som ’ts”
eller ”s”. De uppvisar saledes stora likheter som PRV valt att inte kom-
mentera. Tvartemot vad PRV kommit fram till ar det betydande fonetiska
likheter. Det dldre méarkesordet borde med normalt svenskt sprakbruk
uttalas "ts-umba” medan det yngre uttalas "iks-umba”. I de motanforda
ZUMBA FITNESS-registreringarna ar ZUMBA det distinktiva inslaget
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eftersom FITNESS i forhallande till sport- och idrottsaktiviteter inte
besitter nagon sarskiljningsférmaga. Eftersom ZUMBA inte anger nagot
om de skyddade tjadnsterna har det hog grad av ursprunglig sarskiljnings-
formaga. Detta verkar inte ha paverkat PRV:s forvaxlingsbedomning.

PRV tycks vidare utga ifran att de kan bortse fran att ZUMBA kan ha
forvarvat en hogre grad av sarskiljningsférmaga genom faktisk anvand-
ning. Det framgar otvetydigt av EU-praxis att det tidigare mérkets sar-
skiljningsférmaga ar nagot som sarskilt ska beaktas 1 forvaxlingsbedom-
ningen dven om denna inte racker for ett utokat skydd.

Innehavaren, som fore detta ZUMBA-1nstruktor, har dessutom vid tid-
punkten for inlimnandet av sin ansékan varit medveten om att det for-
véaxlingsbara ZUMBA anviandes av bolaget bade 1 Sverige och i andra

lander varfor ansokan inlamnades 1 ond tro.
MSCP

En begiran om avregistrering ar orimlig. Det existerar idag inget tryck-
material, reklam eller text publicerad av henne dir iXumba anvands for
att bendmna traningsformen. Daremot existerar iXumba som domén-
namn. Det ar inte hennes avsikt att anvianda iXumba for att bendmna
produkter eller tjdnster som idag &ar relaterade till varumarkets klass 1
sin helhet. Varumarkets varde ligger i logotyp och domdnnamn. Det har

aldrig funnits ett avtal om avregistrering med Zumba Fitness.

iXumba ar en sammanslagning av orden I (engelska for jag) och RUMBA
(spanska for fest) dar R bytts ut mot X (som anvinds 1 talsprak 1 Venezuela
for frasen "lo que sea” som betyder "vad som helst”). Ordet ar ett pahittat

ord for att symbolisera all typ av musik som traningsformen erbjuder.

Konceptet "Zumba Fitness” ar identiskt med tidigare traningsformer
sasom ”Salsaaerobics”, "Baioterapi” och "Latinaaerobics”. Hon ar bordig
fran Colombia och uppvuxen i Venezuela. Zumba (kobjallra m.m.) var
som ord inget nytt for henne utan anviands 1 de ndmnda landerna. Efter-
som zumba ar ett ord med betydelse far man rédkna med att ordet kan an-
vandas dven av andra. Hennes produkter har andra malgrupper, filoso-

fier och syfte med dess utévning 4n Zumba Fitness.
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Zumba Fittness urprungliga varumarke var ZUMBA FITNESS. Det finns
darfor ingen anledning att tro att MSCP forsokte fa Zumba Fitness
kunder genom att anvédnda sig av ett forvaxlingsbart namn. Registre-
ringen har saledes inte skett i ond tro.

DOMSKAL

Det motanforda gemenskapsvarumérket ZUMBA (nr 8326316) far anses
vara det varumérke, bland de motanforda varuméarkena, som kommer
1Xumba nédrmast. Prévningen av fragan om forvaxling sker darfor med

utgangspunkt i det nu ndmnda varumérket.

Sasom PRV anfort foreligger det identitet mellan de sport- och idrotts-
aktiviteter som méarket iXumba avser 1 klass 41 och de tjanster av samma
slag som det motanférda varuméarket ZUMBA omfattar i samma klass.

Inte heller den utredning som Zumba Fitness har aberopat i Patent-
besvarsratten ger tillforlitligt stod for att bolagets kédnnetecken ZUMBA
genom anvandning forvarvat en forstarkt kdnneteckenskraft 1 omsatt-
ningskretsen. Fragan om forvéixling ska foljaktligen bedomas med ut-
gangspunkt 1 det skydd som foljer av det motanforda kdnnetecknets

registrering.

Det yngre varumarket iXumba skiljer sig fran ZUMBA genom att de tva
forsta bokstaverna utgors av iX istéllet for enbart bokstaven Z som hos
det dldre méarket. Den storsta delen av markesorden, -UMBA, dr gemen-
sam. Visuellt foreligger darmed en viss likhet. Bada méarkena uttalas med
betoningen lagd pa bokstaven U. Fonetiskt foreligger ddrmed en néara
likhet. De bada markeordet uppfattas som fantasiord och kan inte antas
ge upphov till nagra sédrskilda associationer for omséattningskretsen,

vilken far anses utgoras av allmanheten i stort.

Sammantaget och med beaktande av att markena avser identiska tjanster
utgor det dldre varumarket ZUMBA (nr 8326316) hinder mot registre-
ringen av det yngre méarket iXumba. Overklagandet ska darmed bifallas

och registreringen av varumérket iXumba upphévas.
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Vid denna bedomning prévar riatten inte om dven 6vriga motanforda

marken utgor hinder mot registreringen.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Annika Ryberg samt f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhélligt.



