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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 404637 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644),

ARENDET

Invéndningen avser varumérket OPAL med registreringsnummer 404637, registrerat for
motorer (dock ej for fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej for fordon);
jordbruksredskap (andra &n handredskap); dggklickningsmaskiner, i klass 7, handdrivna
verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater,
i klass 8, samt apparater och instrument for ledning, véxling, transformering, ackumulering,
reglering eller kontrollering av elektricitet; inspelningsbara skivor; férsiljningsautomater
samt mekanismer f6r myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner;
eldslackningsapparatur, 1 klass 9.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och gor gillande att mirket 4r
forvixlingsbart med f6ljande internationella registreringar, vilka har giltighet inom EU.

GOPAL, med registreringsnummer 907042, registrerad for mobile phones; accessories for
mobile phone (included in this class), especially casings, hands-free accessories, mounts for
vehicles, face plates, plugs; software for mobile phones; IP-phones, WLAN-phones; stored
pictures and films for mobile phones; navigation instruments; navigation apparatuses;

Box 530, 826 27 Siderhamn [ Besdkare: Kungsgatan 8 |
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, PlusGiro: 95 78 41-0, Bankgiro: 5052 - 6797
WWW.pPrV.se



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

locating apparatuses; locating instruments; communication and consumer electronic devices
(included in this class); apparatus for recording, reproduction, transmission and processing
of data, especially sound and images; electronic organizers, especially with features for
communication, i klass 9.

GOPAL, med registreringsnummer 924565, registrerad for programs stored on data media,
in particular for navigation apparatus, i klass 9.

Till stod f6r invdndningen anfor invéndaren 1 huvudsak f6ljande. En jimforande granskning
mellan mérkena OPAL och GOPAL visar att det inte bara féreligger varuslagslikhet, utan
dven att varumérket OPAL ingdr i sin helhet i invandarens mérken. Invéindarens mérken ar
stkta och registrerade som ordmérken och &r dirfor inte begrénsade till ndgon speciell
utformning eller spraklig betydelse. Utgangspunkten vid beddmningen av mérkeslikheten
ska darfor vara ordmérket GOPAL. Det yngre varumérket OPAL ingar i sin helhet i
invéndarens dldre mérken och enligt vedertagen granskningspraxis for bedémning av
forvaxlingsbar likhet mellan varumérken anses de da vara forvixlingsbara (jfr OHIM:s
beslut av den 19.2.2007, dir varumdarket INEA ansags vara forvéaxlingsbart med varumaérket
MINEA). Aven i nu aktuellt drende avser mirkena GOPAL och OPAL samma antal
bokstéver, vokalfoljd och betoning. Vidare har GOPAL en svag begynnelsekonsonant. I
likhet med OHIM:s bedémning i nimnda beslut anser invéndaren att GOPAL och OPAL ér
hoggradigt lika i visuellt och fonetiskt hdnseende. Vidare anfér invindaren att samexistensen
av mérkena OPAL och gemenskapsvarumirket COPAL inte &r av ndgon betydelse. Detta da
innehavaren av gemenskapsvarumirket dr verksam inom ett annat omrade jfr.www.nidec-
copal.com och eftersom det inte dr ként om varumérket COPAL ¢verhuvudtaget anvands.
Slutligen framhaller invindaren att de motstiende mérkena t.ex. avser varor i klass 9, varfor
det rdder varuslagslikhet. I sammanhanget hénvisas till den s.k. produktregeln. Mot
bakgrund av det ovan anférda anser invéndaren att det pa grund av foreliggande mérkes- och
varuslagslikhet foreligger forvixlingsbarhet mellan invandarens mérken och innehavarens
miérke OPAL.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna fér invéndningen och i huvudsak anfort
foljande. Bedomningen av om forvéxlingsrisk foreligger méste vara baserad pa en
helhetsbedémning av varumirkena i friga. Bedémningen bor hér ske mot bakgrund av
mirkenas sdrpriaglade och dominerande bestandsdelar. Prefixet "G’ 1 invéindarens
varumérken innebér skillnad bade visuellt och fonetiskt jimfort med varumérket OPAL.
Dessutom har ordet "opal” en spréklig innebord i svenskan och ger en direkt association till
en viss typ av ddelsten. Tilldgget av bokstaven ”G” framfor “opal” innebér att mérkena
skiljer sig 4t visentligen. Sammanséttningen “gopal” har ddremot ingen sérskild spraklig
betydelse 1 det svenska spraket. Det #r dock klart att det visuella framtrddandet av mérket
”GoPal”, med G och P som versaler, indikerar att det refererar till den engelska frasen ”Go
Pal”, som pa svenska kan ¢versittas till “ga kompis” eller ”var med kompis”. Betydelsen av
”Go Pal” torde forstas av den genomsnittlige konsumenten i Sverige. Den sprakliga
betydelsen, samt den visuella skillnaden maste véigas in vid en helhetsbedémning av
huruvida likhet foreligger mellan méirkena. Mirkena forefaller séledes inte lika. Vidare
ifrdgasitter innehavaren varuslagslikheten. Invéndarens varumirken &r registrerade i klass 9
for varor som framst relaterar till mobiltelefoner. Innehavarens varumérke OPAL &r ddremot
registrerat i klasserna 7,8 och 9 for varor vitt skilda 4n de invéindarens mérken GoPal har
registrerats for. Slutligen anfér innehavaren att det finns en miingd registrerade varumérken
“opal”, samt varumaérken dér “opal” ingér i varumarket som suffix, Ett exempel dr EG-
varumérket COPAL fran 1998 med reg. nr. 000114967 i klass 7,9 och 40. Dessa varumirken
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synes kunna existera parallellt utan att innebéra intrang i andras réttigheter eller i varumérket
GoPal. Mot bakgrund av det ovan anforda kan konstateras att det inte foreligger
forvaxlingsrisk mellan mérkena i fraga.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 8 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om mirket édr forvixlingsbart med ett varumérke som omfattas av en
internationell varuméarkesregistrering som géller i Sverige och har en tidigare giltighetsdag.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgdras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Avgdrande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
friga ska grundas pa det helhetsintryck mérkena férmedlar och dé i férsta hand pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska #dven tas till huruvida ord och/eller figureri de
aktuella markena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hénsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tvd motstdende mérken, varfér det ocksa
maste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden. Aven ett mirkes sérskiljningsforméaga ska beaktas vid bedomningen av
forvaxlingsbarhet.

PRV gor foljande bedimning

Inledningsvis kan konstateras att det betréiffande de varor som innehavarens mérke avser i
klasserna 7 och 8 inte foreligger varuslagslikhet med avseende pa de motanforda
registreringarna. Vidare rader det ingen likhet i varumérkesrittslig mening mellan de varor
som innehavarens mérke avser i klass 9 och de datorprogram som invindarens mérke med
registreringsnummer 924565 avser i samma klass. Innehavarens mérke r ddrmed inte
forvixlingsbart med inviindarens mérke med registreringsnummer 924565. Det aterstar da att
prova om invindarens mirke med registreringsnummer 907042 utgér hinder mot
innehavarens registrering.

Innehavarens mirke avser varuslagen apparater och instrument for ledning, véxling,
transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet 1 klass 9. Dessa
varor far bl.a. anses innefatta sidana stromadaptrar, batteriladdare eller nétkablar som utgor
tillbehor till mobiltelefoner. Innehavarens mirke avser ddrmed varor som 4r av samma och
liknande slag som de mobiltelefonstillbehor respektive mobiltelefoner som invéndarens
mirke med registreringsnummer 907042 omfattar. Det rader dven likhet i varumarkesrittslig
mening mellan de riknemaskiner som innehavarens mérke avser och de “communication
and consumer electronic devices” som invindarens mérke med registreringsnummer 907042
omfattar.

Vad sedan géller likheten mérkena emellan gér PRV foljande bedémning. Invéndarens
miirke 4r registrerat som ett ordmirke och omfattar séledes ett skydd for ordet som sédant.
Att bokstdverna G respektive P i invindarens mérke har atergivits i versaler &r ddrmed inte
avgdrande for beddmningen av frigan om forvixling. Mérkesordet OPAL 1 innehavarens
mérke, vilket innehar sérskiljningsformaga for de nu aktuella varorna, skiljer sig frén ordet
GOPAL i invéndarens registreringar endast savitt avser initialbokstaven G. Med hédnsyn
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hértill uppvisar markena pétagliga visuella och fonetiska likheter. OPAL é&r en kénd
bendmning pa ett en viss typ av ddelsten, varfor innehavarens mérke har en tydlig
begreppsméssig innebord. Méarkesordet GOPAL i invéndarens mérken saknar dédremot en
kind betydelse och kan inte heller sdgas ge nagon sirskild association. Aven om mirkena
inte kan ségas uppvisa nagra associationsmaissiga likheter foreligger dock sddana visuella
och fonetiska likheter att mirkeslikhet dr for handen. Mot bakgrund av ovan finner PRV, vid
en helhetsbedémning, att innehavarens marke &r forvixlingsbart med invéndarens
internationella registrering med registreringsnummer 907042.

Foljaktligen utgdr grunderna for invdndningen hinder {or att [ata registreringen bestd.
Registreringen ska dirfor upphévas.

Beslutat den 17 MAR 2011

4
Nina Isaksson

A N

Gustav Melander

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutets dag.




