PRV

PATENT~ DCH REQISTREAINGSVERKET

Invéindningsérende nr 2007/0064/0001

Registrering nr 386692
INVANDARE
Pettenon Cosmetici S.r.1.
Via del Pali 7D

350 18 San Martino di Lupari(PD)
Italien

vBeD T .'M
Zacco Sweden AB B

Box 23101 -

104 35 Stockholm 9008 -09- 1 6

INNEHAVARE

Make Up Store AB
Adolf Fredriks Kyrkogata 15
111 37 Stockholm

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 386692 med
stod av 21 § forsta stycket varumdrkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket ICE EYE CREME med registreringsnummer 386692,
registrerat den 9 februari 2007 for eteriska oljor; parfymer; kosmetiska preparat for hudvard;
tval; kosmetika, i klass 3, undervisning/utbildning; praktisk utbildning (instruktion), i klass
41, hygienisk vard; skénhetsvard, 1 klass 44.

Invindaren yrkar att innehavarens varumirke ska upph#vas och anfsr som grund harfor att
innehavarens varumarke &r forvixlingsbart med invandarens tidigare registrerade
gemenskapsvarumérke ICE CREAM, med registreringsnummer 4491528, registrerat for
hérvatten, hargeléer, harfirgningsmedel, harfargningsmedel, hirkrémer, haroljor,
harférgmedel, hirspray, schampon, i klass 3.

Till si6d f6r invandningen anfor inviindaren i huvudsak fSljande. Den visuella och fonetiska
likheten mellan orden CREAM och CREME samt den associationsmissiga identiteten
mellan orden gor att det féreligger mycket stor likhet mellan varuméarkena ICE CREAM och
ICE EYE CREME. I det aktuella drendet 4r det i forsta hand ordet ICE som bidrar till
distinktiviteten i varumirkena. Orden CREAM och CREME ir beskrivande fr krim, medan
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ordet EYE i innehavarens varumérke endast beskriver att det &r dgonkrdm som avses. Alla
delar i det tidigare varumérket ingar i det senare varumérket och det enda som skiljer
varumérkena 4t &r tilligget EYE i det senare varumiirket. Uppbygganden av varumirkena
ger ndrmast en bild av att de utgdr varumdrken i en serie varuméirken med samma
kommersiella ursprung, ICE CREAM framstir som ett “house mark” dér varuméirken som
ICE EYE CREME, ICE LIP CREAM och ICE HAND CREAM endast framstir som
varumérken i samma serie som alla innehaller basen (house mark) ICE CREAM och som
kommer frén samma avséindare,

Invéndaren anfor vidare f8ljande. Varumérket ICE EYE CREME omfattar
hérvardsprodukter och innehavarens registrering omfattar det vida begreppet kosmetika, i
vilket hérvardsprodukter kan ingd. Varumarkena omfattar varor som saluftrs i samma
butiker och de kan darigenom komma att exponeras bredvid varandra. Ofta plockar
konsumenterna sjilva dessa varor. Att till exempel ett kosmetiskt preparat for hudvérd och
en harkréim eller ett schampo har samma kommersielia ursprung &r inte ovanligt. Det faktum
att varumdirkena framstér som att de tillhér samma serie bidrar il att &ka risken for
forviixling d&ven om varorna som omfattas inte 4r identiska. Sammanfattningsvis foreligger
stor risk for forviixling mellan mirkena ICE EYE CREME och ICE CREAM.

Innehavaren av varumérket har bestridit granderna for invindningen och har hiirvid i
huvudsak uttalat foljande. Ordet ICE CREAM, liksom delarna ICE och CREAM &r
vardagliga ord som har ett smalt skyddsomfing. Mrkenas helhetsintryck skiljer sig &t
genom att en felskrivning av det franska ordet for kriim (créme) anvinds istéllet for det
engelska ordet for kriim (cream), i innehavarens mirke samt genom att tilliggsordet EYE ir
infort mitt emellan orden ICE och CREME. 1 fréga om kommersielit ursprung kan ségas att
om invéndaren anviinder ICE CREAM som “house mark” #r det inte sannolikt att CREME
skulle anvéndas i kombination med ICE i varumérken frin samma avsindare for samma eller
liknande varusiag. Det skulle verka forvirrande och inte ge intryck av att varumirkena hade
samma avséndare. Invindarens varumirke omfattar dessutom endast harvardsprodukter.
Med hénsyn till skillnaden varumérkena emellan samt skillnaden melian de varor som
omfattas av mirkena kan de vid en helhetsbedémning inte anses forvixlingsbara,

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 9 varumirkeslagen framgér att ett varumirke inte fir
registreras om miirket 4r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare ansékan.

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

Fér det fall att varuslagslikhet kan konstateras avgdrs frigan om forvaxlingsbarhet av i
vilken utstriickning mirkena kan anses likna varandra. Detta beslutas genom en
helhetsbedémning dér flera omstindi gheter beaktas, sdsom de motstdende mirkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn skall 4ven tas till om ord och/eller figurer i de aktuella mirkena
har ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att
omséttningskretsen genom association uppfattar att det rader ett samband mellan mirkena
skall beaktas. I bedémmningen tas dven hénsyn till det faktum att omsattningskretsen ofta
saknar mojlighet att samtidigt jamfora tva motstiende miérken, vilket innebir att
detaljskillnader som kan vara litta att uppmérksamma vid en direkt jimforelse kan bortses
fran.
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Det skall i férvixlingsbeddmningen dven féstas avseende vid graden av ursprunglig
sérskiljningsférméga hos de respektive méirkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande
egenskaper hos ett mérke skall utgbra en faktor som dkar forviixlingsrisken melian mérkena,
1 det fall samma eller liknande séirskiljande egenskaper &ven terfinns hos det andra
kinnetecknet.

PRV gor foliande bedomning

Invandaren har s& som det far forstds hévdat att innehavarens varumirke #r dgnat att hos
omséttningskretsen skapa forestdllningen om att mirket tilthér en vilkénd serie varumérken,
tillhérande invéindaren. D4 invéndaren inte har inkommit med nigot material som styrker
detta, har PRV i fdrvixlingsbedémningen att utgd ifrin varuméirkena s& som de registrerats.

Varuslagsidentitet kan konstateras di innehavarens mérke omfattar kosmetika vilket enligt
Nationalencyklopedins ordbok biand annat har betydelsen skdnhetsmedel for hir

(www .ne.se, dtkomst 2008-09-05) och dérmed kan sigas innefatta sddana harvardsprodukter
som invéndarens mirke avser, Vidare far det anses vanligt forekommande att '
hérvérdsprodukter tillhandahélls i samband med utdvandet av sadana tjénster som
innehavarens varumérke omfattar i klass 44. Darmed réder det varu- och tjinsteslagslikhet i
varumirkesrittslig mening mellan dessa tjanster och de varor som omfattas av invéindarens
varumérkesregistrering.

Vad avser mérkeslikheten finner PRV att varumérkena ICE EYE CREME och ICE CREAM
uppvisar uppenbara likheter. Orden ICE och CREME/CREAM ingér i sin helhet i de bada
mirkena. Att innehavarens miérke dven innehéller ordet EYE #r av begréinsad betydelse, i
synnerhet di lydelserna EYE CREME och CREAM kan 6versittas till dgonkrdm respektive
krdm och dirmed saknar sérskiljningsformédga for de varor som mirkena omfattar. Harvid
utgor ICE den framtridande och sérskiljande delen i méirkena. D4 mirkesorden CREME och
CREAM har samma sprakliga betydelse samt dr i det nirmaste identiska visuellt liksom
fonetiskt, bidrar inte stavningsskilinaden orden emellan eller ordet EYE némnvirt till att
skilja mirkena ifrdn varandra. Detta i synnerhet med tanke p4 att omsittningskretsen ofta
saknar mdjlighet att samtidigt jimfora tvi motstdende mirken. PRV finner vid en
helbetsbeddmning — i vilken dven beaktas risken for att konsumenterna uppfattar att det finns
ett samband mellan de tvd varuméirkena — att de motstdende mirkena dr forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr grundema for invindningen hinder for att 14ta registreringen besta.
Registreringen skall darfér upphévas.

16 SEP 2008

Ada Collett —=
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill §verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld til]
Patentbesvirsritten, men sindas tili Patent- och registreringsverket, Box 530.
826 27 Stderhamn. I skrivelsen ska]l anges det beslut som 6verklagas och den dndring i

beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in ill verket inom tva ménader frin
beslutets dag.




