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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansdkan om registrering av varumirke med
ovanstdende nummer med stod av 19 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser ansdkan om varumérkesregistrering av mérket MARABOU M, se nedan, for
farmaceutiska och veterindra preparat; hygieniska preparat for medicinska dndamal; dietiska
substanser anpassade for medicinskt bruk, spiddbarnsmat; plaster, forbandsmaterial;
tandfyllningsmaterial, dentala avtrycksmassor; desinfektionsmedel; preparat for utrotning av
skadedjur, insekter och ohyra; preparat for utrotning av svamp och mégel, vixtbekdmpnings-
medel, klass 5, oddla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara
byggnader (byggnationer) av metall; material av metall for jarnvagsspér; icke- elektriska
kablar och metalltrddar; jim- och smidesvaror smé smidesvaror av jirn och metall; rér av
metall; kassaskdp; artiklar av oddla metaller, ¢j ingéende i andra klasser; malmer, klass 6,
vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument
samt apparater och instrument for lantméteri, besiktning, vigning, métning, signalering,
kontroll (6vervakning), livriddning och undervisning; apparater och instrument for
overforing, koppling, omvandling, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet;
apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud och bilder;
magnetiska databérare; grammofonskivor; férsiljningsautomater samt mekanismer for
myntstyrda apparater; kassaapparater, raknemaskiner; databehandlingsutrustningar och
datorer; eldslidckningsapparatur, klass 9, apparater for belysning, uppvirmning, ngalstring,
kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenférs6rjning och sanitira dndamaél, klass 11,
ddla metaller och deras legeringar samt varor av 4dla metaller eller 6verdragna dirmed, ej
ingdende i andra klasser; smycken, #delstenar; ur och tidmitningsinstrument, klass 14,
papper, kartong samt produkter dérav, ej ingdende i andra klasser; trycksaker;
bokbinderimaterial; fotografier; skriv- och kontorsmaterial; klister och lim fér pappersvaror
och hushallsindamal; konstndrsmaterial; mélarpenslar; skrivmaskiner och
kontorsfornddenheter (ej mébler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
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plastmaterial for emballering (ej ingéende i1 andra klasser); trycktyper; klichéer, klass 16,
lader och ldderimitationer, samt varor framstéllda av dessa material och ej ingéende i andra
klasser; djurhudar och pélsskinn; koffertar och resviskor; paraplyer, parasoller och
promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, klass 18, mdbler, speglar, tavelramar;
varor (ej ingdende i andra klasser) av tré, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben,
valfiskben, snédckskal, bamsten, parlemor, sjoskum eller av ersittningar for dessa material,
eller av plast, klass 20, redskap och behéllare for hushéllséndamal samt kdksgerad (ej av ddla
metaller eller 6verdragna ddrmed); kammar och tvittsvampar; borstar (ej malarpenslar);
borstmakerimaterial; artiklar for rengoringsdndamal; stalull; obearbetat glas eller delvis
bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingdende i1 andra
klasser, klass 21, vévnader och textila produkter, ej ingdende 1 andra klasser; singkldder och
bordsdukar, klass 24, kldder, fotbeklddnader, huvudbonader, klass 25, spel och leksaker;
gymnastik- och sport-artiklar, ej ingdende i andra klasser; julgransprydnader, klass 28,
annons- och reklamverksambhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjénster,
klass 35, telekommunikationer, klass 38, undervisning/utbildning; anordnande av
handledning/instruktion; underhéllning; sport och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, klass
41, och utskdnkning av mat och dryck; kortvarigt boende, klass 43.

PRYV har som hinder for mérkets registrering anfort att den enskilda bokstaven M i
sokandens mérke saknar sérskiljningsforméaga varfor PRV har begért att en disclaimer ska
antecknas for att undanrdja ovisshet om maérkets skyddsomféng,

Vidare har PRV anfort att det sokta mérket dr forvixlingsbart med varuméirket MARABOU
PP, med registreringsnummer 220347 som registrerats fér samtliga varor i klass 5 och 30.

Sokanden har i huvudsak anfort att man har flera tidigare registreringar innehallande ordet
Marabou, varfor forvixling inte foreligger. Vidare hanvisas till att innehavarna av mérkena
ingér i samma koncern samt att disclaimer for bokstaven M inte behdvs da bokstaven i sin
utformning &r ett inarbetat varumérke.

SKAL

Ett varumérke far enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har sdrskiljnings-
formaga. Ett méirke som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller tilligg anger
varans art, beskaffenhet, méngd, pris eller geografiskt ursprung eller tiden for dess
framstéllande, ska inte i och for sig anses ha séarskiljningsforméaga.

Vid bedémande av om ett varumérke har sérskiljningsfrmaga ska hinsyn tas till alla
omstdndigheter och sérskilt till den omfattning och den tid som mérket varit 1 bruk.

Enligt 15 § varumérkeslagen framgér att ensamrétten inte omfattar sddan del av ett
registrerat varumérke som inte ensamt for sig kan registreras som varumirke. I de fall det
rdder ovisshet huruvida en sidan del av ett varuméirke omfattas av ensamritten, kan denna
del vid registreringen uttryckligen undantas fran skydd genom en s.k. disclaimer.
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Ett varumérke far enligt 14 § 1 stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras om
miérket dr forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som registrerats efter en tidigare
ansokan. Enligt 6 § 1 stycket samma lag ska varumérken anses forvixlingsbara endast om de
avser varor eller tjénster av samma eller liknande slag.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkeslikhet samt
likheten i de varor eller tjdnster som avses.

PRV gor foljande bedémning

Den enskilda bokstaven M saknar sérskiljningsférméga. Da s6kanden inte godtagit att
bokstaven M undantas fran skydd genom en s.k. disclaimer kan mérket inte registreras.

Avseende vad sdkanden anfort om att denne genom sina tidigare varumérkesregistreringar
har en tidigare ritt till kiinnetecknet Marabou hénvisar PRV till Regeringsrittens beslut den
3 november 2006 i mél 1764-04 (PIZZA PAPA JOHN'S i figur) dér det framkommer att
fraga om biéttre ritt till ett kinnetecken ska foras vid allmdn domstol och inte i administrativ
ordning. PRV har hir darfor att endast ta stidllning till huruvida s6kt mérke dr forvixlingsbart
med det motanférda mérket.

Betriffande mérkeslikheten konstateras att det sirskiljande ordet Marabou forekommer i de
motstdende markena, varfor markeslikhet foreligger.

Det foreligger vidare varuslagslikhet mellan de varor i klass 5 som foreliggande nationella
ansdkan omfattar och de varor i samma klass som det motanforda varumirket omfattar da de
ar av samma/liknande slag. Vid en helhetsbedomning finner PRV didrmed att de motstiende
mérkena &r forvixlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska anstkan avslas.

Beslutat den 0 8 FEB 2011
;é,o(fc// q/(/{,%(@{ﬁ 3/{
Katy Lundqvist

Hans Nordlund

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frén
beslutsdagen.




