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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar att den under ovanstiende nummer angivna
internationella registreringen med stdd av 55 § tredje stycket samt 56 § forsta stycket
varuméirkeslagen (1960:644) skall gélla 1 Sverige.

ARENDET

Invindningen avser varumérket NUTYMAX, 1 figur dtergivet nedan, for wafers with
hazelnut and cream covered with chocolate, i klass 30.

Invindaren har yrkat att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i
Sverige och har som grund hérfor i allt visentligt anfort foljande. Innehavarens mirke ar
forviaxlingsbart med invandarens gemenskapsvarumirke, i figur dtergivet nedan, med
registreringsnummer 1410166, for confectionary products covered in chocolate with a milk
and hazelnut creamy filling, i klass 30.
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Mirket utfors i brunt, ndtbrunt, beige, gront och vitt.

Enligt invéndaren avser bilden i dennes gemenskapsvarumirke en specifik sotsak. Bilden
bestdr av tvé parallellt lagda chokladéverdragna s6tsaker varav den ena har innehallet
exponerat dar dnden kapats. Till hdger om sotsakerna finns dels en spann med mjélk, dels en
hasseln6t med kérnan delvis frilagd, vilande pa ett blad fran en hasselbuske.

Vidare har invindaren anfort att innehavarens mérke 4r forvixlingsbart med invindarens
varumirke KINDER BUENO, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 315542, for
rén, kex, konfektprodukter med eller utan 6verdrag och med eller utan fyllning och
chokladvaror, i klass 30.

Mirket utfors i blatt, rédorange, svart, brunt, gult, vitt, gront, grgront och creme.

Invéndaren har dven anfort att innehavarens mérke 4r forvixlingsbart med invandarens
méirke NUTELLA FERRERGO, i figur tergivet nedan, med registreringsnummer 127661, for
pasta, innehdllande kakao och andra ingredienser, i klass 30.

Invéndaren har framhallit att denna registrering #r intressant eftersom den innehéller en bild
av en chokladprodukt (i detta fall en pasta) tillsammans med en spann mjélk och ett par
hasselndtter — den ena med frilagd kérna. Bredvid hasselnttterna finns blad fran
hasselbusken. Forpackningen ser i princip ut pi samma sitt idag néistan 40 r senare. Genom
omfattande inarbetning under ménga &r av varumérket NUTELLA och dess férpackning har
skapats en intim sammankoppling mellan invéndaren 4 ena sidan och chokladprodukter &
andra sidan. Annu starkare dr kopplingen mellan invindaren och en bild innehallande en
chokladprodukt, mjélkspann, hasselnét och hasselbuskblad. Det konceptuella innehallet i en
bild innehdllande en chokladprodukt, en spann mj6lk och en hasselnét med frilagd kérna pa
ett hasselbuskblad 4r siledes foremal for varumérkesskydd eftersom det finns mycket starka
associationer till invéndaren och invindarens produkter.
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Betriffande forvixlingsbarheten har invindaren anfért f6ljande. Innehavarens registrering &r
av senare datum #n invindarens respektive registreringar. Innehavarens internationella
registrering omfattar varorna “wafers with hazelnut and cream covered with chocolate”, i
klass 30. Innehavarens mirke bestr av en bild i visst utférande pé en specifik sitsak, med
tilldgg av ordet NUTYMAX. Vad det giller forvixlingsbarheten har inviindaren framhallit
att det rader identitet i varumirkesrittsligt hiinseende mellan de varor som invindarens
gemenskapsvarumirke och svenska varumérke KINDER BUENO, omfattar i klass 30 och de
varor som innehavarens internationella registrering avser i klass 30. Vidare bestér savil
gemenskapsvarumirket som det svenska varumirket KINDER BUENO, med
registreringsnummer 315524, av en figur avbildande tva parallellt lagda chokladéverdragna,
puckelforsedda, avlanga, rippeldekorerade sotsaker varav den ena har innehallet exponerat
eftersom dnden har avkapats. Till hdger om de parallellt positionerade sitsakerna finns dels
en spann med mjdlk, dels (placerad framfor spannen med mj61k) en hasselnét med kirnan
delvis frilagd, vilande pa ett blad fran en hasselbuske. Samtliga dessa figurelement ingar i sin
helhet i mérket som den internationella registreringen avser, dessutom pa exakt samma plats
i figuren, varfor markeslikhet foreligger. Det ér snarast fraga om en plagiering av ett exakt
utférande snarare 4n en kopiering av ett konceptuellt bildinnehill, 4ven om inviindaren anser
att ocksd kopiering av det konceptuella bildinnehéllet &r forkastligt sett till att invindarens
kénnetecken dr vil ként. Utéver vad som redan har anforts finns det flera andra detaljer i
bilderna som &r virda att ndimna d de illustrerar plagieringen: att bottenplattan pé
godsakerna dr tydligt rektangulér, att det dr exakt tre stycken chokladripplar pa varje
“puckel” pa godsakerna och att det édr godsaken som ligger till héger i bild som har en
avkapad &nde. Vidare skall i en forvixlingsbedémning végas in risken for association med
det &ldre méarket varvid vi vill aterknyta till invindarens sedan linge etablerade kinnetecken
med avbildningar av sétsaker med chokladinnehéll samt mjslkspann och hasselnot.
Invéndarens kdnnetecken dr hirvidlag att anse som ként i varumirkesrittslig mening
eftersom det funnits pd den svenska marknaden under mycket lang tid och marknadsforts i
stor omfattning. Ordet NUTYMAX 1 innehavarens mérke medfor inte att mirkena
distanseras ndmnvért ifrdn varandra, eftersom bildinnehallet alltjimt &r i det ndrmast
identiskt mérkena emellan och bildinnehallet ocksa ir ett mycket dominerande inslag i
mérkena. Innehavarens mérke 4r vid en helhetsbedémning forvixlingsbart med invindarens
efter tidigare anstkningar registrerade svenska varumirke KINDER BUENO, med
registreringsnummer 315524, respektive gemenskapsvarumiirke. Den konceptuella likheten
med invindarens kénnetecken innebér en associationsrisk vilket bidrar till att forvixling
foreligger.

Innehavaren av den internationella registreringen har givits mojlighet att yttra sig 6ver vad
invéndaren anfoért men har inte bemétt grunderna inviandningen.

SKAL

Ett varumirke far enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumirkeslagen inte registreras bland
annat om miérket dr férvixlingsbart med nigon annans varumérke som registrerats efter en
tidigare ansdkan.

Ett varumiérke far enligt 14 § 1 stycket 9 punkten varumérkeslagen inte registreras om
mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av nagon annan och r

registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt huvudregeln i 6 § 1 stycket samma lag anses kénnetecken forvéxlingsbara endast om
de avser varor eller tjinster av samma eller liknande slag. Beddmningen av om risk for
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forvixling foreligger mellan tvd varumérken skall grundas pé en helhetsbeddmning vid
vilken alla omsténdigheter i det enskilda fallet beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor och tjinster som mirkena avser. Aven ett mirkes
sdrskiljningsférmaga skall beaktas vid beddmningen av forvaxlingsbarhet, varvid
forvixlingsrisken mellan mérkena blir stérre om de besitter samma sérskiljande
bestidndsdelar. Man har #ven att ta hinsyn till det faktum att konsumenter ofta saknar en reell
mdojlighet att samtidigt jimfora tvA motstdende miérken, varfor det ocksd maste beaktas att
omsittningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att blekna med tiden.
Vid forvixlingsbedémningen mellan mérkena skall dirfor bortses fran ovésentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jimfbrelse.

PRV gor féljande beddmning.

Inledningsvis konstateras att de varor som innehavarens mérke avser i klass 30, i
varumdérkesrittslig mening dr av samma eller liknande slag som de varor som invéindarens
motanforda marken avser i klass 30. Varuslagslikhet dr saledes forhanden.

Betriffande mirkeslikheten anférs foljande. Utdver lydelsen NUTYMAX 4r de mest
framtridande delarna i innehavarens mérke tva chokladbitar, med ”pucklar” och en rippel pa
ovansidan, vilka ligger parallellt med varandra. Innehdllet i dessa framgér av den ena
chokladbiten, vars #nde dr avkapad. Ovriga framtradande delar som ingdr i mérket 4r ett glas
med mjdlk samt ett antal hasselndtter som aterges bade med och utan skal och blad.
Invéndarens mirke KINDER BUENO och gemenskapsvarumérket 1410166, innehaller tva
chokladbitar, med ”pucklar” och en rippel p& ovansidan, vilka ligger parallellt med varandra.
I dessa motanférda mérken ingar dven en spann med mjétk samt en hasselnét med blad. En
viss konceptuell markeslikhet foreligger siledes mellan dessa mirken och innehavarens
miirke. Invindarens mirke NUTELLA FERRERO innehaller, utdver lydelsen, en hand som
héller i en smorgas med chokladprodukten samt tva hasselndtter, varav en har delvis frilagd
kirna. | forhallande till innehavarens marke &r det endast betriffande hasselnétterna som en
viss miirkeslikhet foreligger. De delar i invindarens motanforda mirken som uppvisar
likheter med delarna i innehavarens mérke, d.v.s. chokladbitarna, mjélken och
hasselndtterna, dr dock ej identiska till sin utformning. Vid en betraktelse av markenas
lydelser foreligger ingen som helst likhet mellan invéindarens motanférda mérken och
innehavarens mirke. Lydelsen i innehavarens mirke &r NUTYMAX medan lydelserna i
invandarens tva nationella varumérken dr KINDER BUENO och NUTELLA FERRERO.
Invindarens gemenskapsvarumérke innehalier 6ver huvud taget ingen lydelse utan bestar
endast av en figur. Skillnader foreligger dessutom betrdffande placeringen av de olika delar
som ingér i invindarens motanforda mérken och i innehavarens mirke, samt vilka fiirger
som anvénts i dessa. Vid en helhetsbedémning finner PRV att innehavarens mirke skiljer sig
i tillrickligt stor utstrickning ifrn invindarens motanforda mérken for att férvixlingsbarhet
ej skall anses foreligga. Inviindningen utgér ddrmed inte nagot hinder mot registreringen.
Den internationella registreringen skall darfor gilla i Sverige.

Bes!utat den ! 2 5 SEP 2007

Herman Pettersson /f/q/ /H{ M
AR

Effelie Helling U\ |
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den 4ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi manader fran
beslutsdagen.



