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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumérkesregistreringen nr 384678 med
stod av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644), hérefter VmlL.

ARENDET

Invéndningen avser varumirket CHOKLADOGRAM med reg.nr 384678, registrerat den 10
november 2006 for kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjél och
nidringspreparat tiliverkade av spannmal, bréd, konditorivaror och godsaker, glass, honung,
sirap; jdst, bakpulver,salt, senap, viniger, sdser (smaktillsatser); kryddor och is, 1 klass 30,
transport; emballering/paketering och férvaring av gods och anordnande av resor, i klass 39.

Invéndaren yrkar att registreringen skall hévas och anfor som grund hérfor att varumérket
CHOKLADOGRAM ir forvaxlingsbart med invéndarens gemenskapsvarumérke
CHOCOTELEGRAM med reg.nr 003407236, som #r registrerat fér choklad och
chokladprodukter samt chokladersittning, 1 klass 30 och annons- och reklamverksamhet i
klass 35. Invindaren anftr vidare bland annat féljande. Det féreligger savil varuslagslikhet
som mérkeslikhet mellan mérkena. Ordet choc &r ett vardagligt ord for choklad. Bada
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mirkena bestir ddrmed av sammanséttningar av orden choklad pa svenska respektive
engelska samt har en efterled som anknyter till ordet telegram. Aven om bestandsdelamna
choc respektive choklad 4r sidana som i sig inte kan anses omfattade av ensamrétt har bdda
sammansittningarna CHOKLADOGRAM och CHOKOTELEGRAM uppenbarligen ansetts
ha s#rskiljningsformaga. Varumérkena #r visuellt mycket lika och ger exakt samma
associationer. Stor risk finns for att konsumenterna kommer att forvéxla varumirkena.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och anfort bland annat
foljande. Mérkena &r inte forvéxlingsbara. Choklad 4r ett svenskt ord och "choc” &r inget ord
alls, inte heller pa engelska. Ordet “choc” dr ett fantasiord. “Gram” kan jimf6ras med ordet
“bud” som i budverksamhet. Telegram och gram #r en bendmning pa tjénstens innehall
vilket inte dr unikt och anvinds registrerat av flera foretag i olika varianter. Varumérkena
inkriktar heller inte i varandras verksamheter.

SKAL |

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 varumérkeslagen far ett varumdrke inte registreras om
det #r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och &r
registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvaxlingsbara endast om de avser varor eller tjénster av samma eller liknande slag.

Vid beddmning av varukénneteckens forvixlingsbarhet skall en hethetsbeddmning géras av
miérkes- och varuslagslikheten, med tilldimpning av den s.k. produktregein. Det innebér att
kravet pa mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kénnetecknen anvénds for r i
stort desamma och — omviént — att det inte stélls s stora krav pé varuslagslikheten om
mirkena ar identiska, for att forvéxlingsbarhet skall foreligga.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forviixlingsbarhet foreligger blir séledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena fSrmedlar och da i
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena. Man har dven att ta hénsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tvA motstdende
mirken, varfor det méaste tas hinsyn till att omséttmingskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid férvixlingsbeddmningen mellan mérkena
skall dérfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara létta att
notera vid en direkt jamftrelse.

Det skall dven fiistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférmaga hos de
respektive mirkena, varvid en stdrre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mirke skall
utgéra en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRYV gor f6ljande bedémning,.

Inledningsvis kan konstateras att gemenskapsvarumérket CHOCOTELEGRAM avser skydd
for liknande varor som innehavarens mirke CHOKLADOGRAM i klass 30. Det foreligger
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diirmed varuslagslikhet mellan de motstiende mirkena. Vad sedan giller mérkenas likhet
inleds och avslutas dessa pa liknande sitt, CHOCO- och CHOKLADO- respektive -GRAM.
Choc #r ett vardagligt uttryck for choklad; fylld chokladbit (WordFinder online, sékning
2008-05-13). Bada mirkena &r ordmérken och ungefir lika langa. Det foreligger déirmed
s&vil visuella, fonetiska och begreppsméssiga likheter mellan mirkena. Orddelarmna
CHOKLADO- och -GRAM har var for sig svag sérskiljningsférméaga for de varor/tjénster
som #r i friga men beddms tillsammans &ga en viss innovativ karaktdr. Mot bakgrund av det
ovan sagda gér PRV bedémningen att det foreligger en risk att mérkena forvixlas pa sa sitt
att omsittningskretsen kan tro att varoma hérror frén samma foretag eller foretag med i alla
fall kommersiellt samband. Vid en helhetsbeddmning finner PRV att de bdda mérkena &r
forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr grunderna for invindningen hinder for att lata registreringen besta.
Registreringen skall dérfor upphévas.

Beslutat den 7 3 MAJ 2008

STy

Herman Pettersson

Lena Frankenberg Glantzt )

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skail vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva minader frin
beslutets dag.




