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Compass House, Guildford Street,
Chertsey, KT16 9BQ
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OMBUD
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200 71 Malmé

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med std av 55 § tredje stycket
varumirkeslagen (1960:644) samt 56 § forsta stycket samt samma lag att den under
ovanstiende nummer angivna internationella registreringen skall gilla i Sverige.

ARENDET

Invéindningen avser varumérket AMIGO SHOP TO GO med reg. nr 809429 registrerat for
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a retail convenience store or outlet;
information and advisory services relating to all the aforesaid, klass 35 samt catering
services; restaurant, café, cafeteria, snack-bar, and coffee-shop services; preparation of
foodstuffs or meals or beverages for consumption on or off the premises, advice relating to
food and drink, klass 43.

Invéindaren yrkar, som det far forstds, att registreringen inte ska beviljas giltighet i Sverige
och har som grund for detta &beropat att innehavarens varumérke ar forvixlingsbart med
invéndarens foljande varumérken:

AMICA med reg. nr 376573, registrerat for utkérming och hédmtning av livsmedel och
maltider, i klass 39, utbildning, kursgérdar och konferensanlédggningar avseende utbildning,
festarrangeringstjanster, i klass 41,
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AMICA med reg. nr 324123, registrerat for kott, fisk, fjaderfd och vilt: kottextrakt;
konserverade, torkade och tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter, fruktkompotter;
agg, mjolk och mj6lkprodukter; 4tliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris,
tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjél (livsmedel) och niringspreparat tillverkade av
spannmél, (ej f6r medicinskt bruk), bréd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap;
Jést, bakpulver; salt, senap; vindger, sdser (smaktillsatser); kryddor; is, 1 klass 30, obearbetat
och oségat timmer, trid, tdckhalm, sid (spannmal), vete, siddeskorn; levande djur; farska
frukter och grénsaker; froer och utsidden, levande plantor, vixter och blommor; djurfoder,
malt, i klass 31, 61; mineralvatten (dryck), kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat for framstallning av drycker, i
klass 32, alkoholhaltiga drycker (ej 61), i klass 33, utkdrning och himtning av
foretagsluncher, i klass 39, festarrangeringstjénster; utbildningsservice i samband med
cateringverksamhet, i klass 41, catering, lunchserveringar, matarrangemang, personal- och
skolbespisning, kafeterior, kaférorelse och hotell- och restaurangverksamhet,
pensionatsrorelse, snackbarer, sjélvserveringar; franchising i form av licensiering och
juridisk rédgivning och leasing i samband med ovanndmnda verksamheter, i klass 41 samt,

AMICA med reg. nr 215571, registrerat for restaurangverksamhet, i klass 42.

Dessutom har invéndaren &beropat firmaregistreringen Fazer Amica AB med org, nr
556045-1907.

Invindaren anfor vidare bland annat foljande. Innehavarens mirke 4r i dess distinktiva och
speciellt upplyfta del AMIGO visuellt, fonetiskt och associativt forvixlingsbar med
invindarens tidigare innehavda réttigheter for varumérket AMICA. Varu- och
tjdnsteslagslikhet &r for handen. Vad géller mirkeslikheten har orden AMICA och AMIGO
lika betydelser, manlig respektive kvinnlig viin. Klara associationer foreligger dirmed. Det
finns dérfér en uppenbar risk att konsumenterna foranleds att tro att innehavaren av det
senare mérket har ndgon anknytning till invéndaren. Tilligget av SHOP TO GO har ingen
betydelse dé dessa ord ér beskrivande. En registrering av innehavarens mérke skulle ge
denne mdjlighet att dra fordel av invidndarens upparbetade kiinnedom och renommé. Den
frimsta verksamheten for AMICA #r restaurang- och caféverksamhet som bygger p4 exakt
samma koncept som AMIGO Shop to go, d.v.s. stor och snabb tillginglighet i kdpcentra,
sjukhus och for foretag.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for inviindningen och anfor bland annat
foljande. De motstdende kénnetecknen ger visuellt helt olika helhetsintryck. Bestandsdelen
AMIGO i innehavarens varumérke &r inte identisk med kdnnetecknet AMICA, eftersom
detta slutar pa —~GO och inte p& ~CA. Invindarens varuméirken bestér av ordet AMICA
skrivet med versaler och innehavarens mérke av orden AMIGO SHOP TO GO skrivet med
speciellt typsnitt och i en rektangel. Aven fonetiskt skiljer sig mérkena &t. Vidare forstar
majoriteten av de svenska konsumenterna inte betydelsen av orden “amigo” och “amica” och
uppfattningen hos en minoritet av omséttningskretsen kan inte lidggas till grund for slutsatsen
att de motstédende kénnetecknen &r lika i begreppsmissigt hiinseende. Det foreligger vidare
inte ndgon varu- eller tjdnsteslagslikhet mellan de motstdende varumérkena. Innehavaren har
anvant varumirket 1 Sverige sedan augusti 2006 och det har sedan dess aldrig férekommit
négra konflikter p4 marknaden. Detta eftersom innehavaren och invéndaren vinder sig till
helt olika slutanvéindare och har helt olika distributionsled. Dirtill kommer att kinnetecknen
skiljer sig at.
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SKAL

Av 14 § forsta stycket, punkten 6 varuméirkeslagen framgér att ett varumirke inte far
registreras om market dr forvéxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvénder i en néringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukdnnetecken som &r inarbetat d4 ansdkan om
registrering gors.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varuméarkeslagen ska kdnnetecken anses
forvixlingsbara om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan huruvida det foreligger risk for forvéxling mellan tva varuméirken ska avgéras vid en
helhetsbedémning dér alla omstdndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas,
framfor allt mérkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjénster som mérkena avser.
Vid denna beddmning anvénds den s.k. produktregeln. Den innebir att kravet pa
maérkeslikhet bli mindre om de varor/tjanster som kénnetecknen anvénds for 4r i stort sett
desamma och — omvint — att det inte stélls sa stora krav pa varuslagslikheten om mérkena &r
identiska, for att forvéxlingsbarhet ska vara for handen. Hinsyn ska #ven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsméssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rdder ett samband mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hinsyn tll det
faktum att konsumenterna ofta saknar en reell mdéjlighet att samtidigt jaimfora tv4 motstdende
mirken, varfor det vid forvixlingsbedomningen ska bortses fran ovisentliga detaljskillnader,
vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jimforelse. Beaktas ska hérvid att
omsittningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska vid forvixlingsbeddmningen dven féstas avseende vid graden av ursprunglig
sdrskiljningsformaga hos de respektive mérkena, varvid en stérre grad av i sig sirskiljande
egenskaper hos ett marke ska utgéra en faktor som okar risken for férvixling mellan
maérkena, 1 det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra
kéinnetecknet.

PRV gor foljande bedémning

Den av invédndaren motanforda firmaregistreringen Fazer Amica AB har den 30 mars 2010
namnéndrat till Fazer Food Services AB. Firman utgor darfor inte ldngre hinder for den
internationella registreringens giltighet i Sverige.

Vad inledningsvis géller varu- och tjénsteslagslikheten kan konstateras att samtliga
motstiende mirken ar registrerade for restaurang-, kaféverksamhet, festarrangeringstjianster
och liknande verksamheter. Tjansteslagslikhet &r ddrmed for handen.

Invindarens samtliga motanforda varumérken bestar av ordet AMICA. Innehavarens mirke
bestar av orden AMIGO SHOP TO GO. AMICA ¢ér ett italienskt ord som nérmast kan
oversittas till vdninna och AMIGO ér ett spanskt ord som Oversitts till t.ex. vdn, kompis,
vanlig (Norstedts italiensk-svenska och spansk-svenska ordbok via WordFinder Online,
sokning 2010-06-09). D4 bdda orden inleds med bokstiverna AMI- foreligger en viss
fonetisk och #dven visuell likhet. Dessutom finns mellan mérkena en konceptuell likhet
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genom deras betydelse. Framfor allt den italienska betydelsen kan emellertid inte forvintas
vara allmént kénd inom den svenska omséittningskretsen. Ordet far hirvid nirmast
karaktdren av ett fantasiord. Tilldgget av orden SHOP TO GO distanserar ocksa mirkena
ytterligare frin varandra. D4 de motstdende méarkena skiljer sig 4t pA ndmnda sétt foreligger
inte mérkeslikhet. Vid en samlad bedomning finner PRV att mirkena inte 4r forvixlingsbara.

Invéndningen utgdr ddrmed inte nigot hinder mot registreringen. Den internationella
registreringen ska darfor gélla i Sverige.

Beslutat den ,E 0 DE%I@ /
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Herman Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket. Box 530.

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den 4ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tv4 (2) manader fran
beslutets dag.




