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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 386645, med
stéd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (VmL).

ARENDET

[nvéndningen avser varumirket MAGICZOO med reg.nr 386645, registrerat {or icke-
alkoholhaltiga drycker i klass 32 och alkoholhaltiga drycker (gj 61}, i klass 33.

Inviindaren yrkar att registreringen skat! upphéivas och har som grund for detta anfort
foljande. Det registrerade mirket MAGICZOO ir f6rvixlingsbart med invindarens
gemenskapsvarumérke 714253 MAGIC (i figur) och den svenska varumirkesregistreringen
359930 MAGIC (i figur). Fullstindig varuslagslikhet rdder i klass 32 och varuslagslikhet i
klass 33. Det foreligger vidare uppenbar mérkeslikhet mellan de motstdende mérkena. Det
nu registrerade varumérket bestar av tvd orddelar, MAGIC och ZOO, varav det frsta dr
identiskt med de i de dberopade registreringarna férekommande ordet MAGIC.
Figurmomentet 1 de motstdende registreringarna &r relativt diskret och helt underordnat ordet
MAGIC.

Inviindarens gemenskapsvarumirke med reg.nr 714253, utférd med
morkbl text mot en guldgu! bakgrund
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Invindarens varumérkesregistrering med reg.nr 359930, utférd med
bakgrunden i guldgult och texten i mrkbl4tt

Innehavaren bestrider grunderna 6r invindningen och anfdr bland annat foljande. Det &r inte
sjdlva ordet MAGIC som #r skyddat utan de speciella utformningen i morkblé text mot gul
bakgrund. Oret MAGIC i sig sjélv dr inte skyddsbart, vilket framgdr av méngden
registreringar som inkluderar ordet. For det fall PRV #ndrar sin beddmning betréffande klass
32 yrkas om kvarstdende av varumérkesregistreringen i klass 33.

SKAL

Enligt 14 § f6rsta stycket, punkten 6 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras
bland annat om mirket #r férvixlingsbart med ndgon annans varumérke som #r registrerat
efter en tidigare ansdkan.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 varumiérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om
det dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvaruméirke som innehas av ngon annan och ir
registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor eller tjénster av samma eller liknande slag.

Vid bedomning av varukénneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedémning géras av
mérkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkestikhet blir mindre om de varor/tjénster som kénnetecknen anvinds for 4r i
stort desamma och — omvént — att det inte stélls sa stora krav pd varuslagslikheten om
mirkena dr identiska, for att forvixlingsbarhet skall foreligga.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir saledes, 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pd det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hénsyn skall &ven tas till huruvida ord
eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmaissigt innehall, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena. Man har 4ven att ta hinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell majlighet att samtidigt jimféra tvd motstdende
mirken, varfor det méste tas hinsyn till att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet 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 jimforelse.

Det skall dven fHstas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférmaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgéra en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sérskiljande egenskaper dven &terfinns hos det andra kinnetecknet.
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PRV gor f6ljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumérkesregistrering MAGICZOO och det
av invéndaren dberopade gemenskapsvarumirket 714253 MAGIC (i figur) och varumirket
359930 MAGIC (i figur) omfattar varor som i varumérkesréttslig mening dr av identiskt eller
liknande slag i klass 32 och 33 och att det ddrmed rdder varuslagslikhet. Vad giller
mirkeslikheten innefattar samtliga mérken ordet MAGIC och liknar s3ledes varandra bade
fonetiskt och visuellt. I invindarens mérken tillkommer visserligen en enklare figur och i
innehavarens mirke det pregnanta tilligget —ZOO, vilka skapar vissa visuella skillnader,
men ordet MAGIC fir 4nd4 sigas vara det dominerande momentet i samtliga motstaende
mirken. Vid forvixlingsbeddmningen skall dven beaktas att detta ord, MAGIC, besitter stark
sérskiljningsférméga for de varor som &r i frga. Vid en helhetsbedémning, i vilken ingér
risken for att konsumenterna uppfattar att det rdder ett samband mellan de motstdende
mérkena, finner PRV att mérkena ér forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr grunderna for invindningen hinder fér att 1ata registreringen besta.
Registreringen skall dirfor upphivas,

Beslutatden 2 5 JUN 2008

S ——

Herman Pettersson

IR I N

Lena Frankenberg Glantz"

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader frén
beslutets dag. '




