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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stéd av 5 kap. 15 § varumérkeslagen
(2010:1877) att den under ovanstiende nummer angivna internationella registreringen delvis
inte ska gilla i Sverige. Den internationella registreringen ska inte gélla for féljande
varor/tjédnster: design and development of computer programs, i klass 42.

ARENDET

Invandningen avser giltigheten 1 Sverige av den internationella registreringen BIODROID,
med registreringsnummer 963595, i figur atergiven nedan, registrerad for advertising;
business management; business administration; office functions, 1 klass 35 samt scientific
and technological services as well as research and design services relating thereto; industrial
analysis and research services; design and development of computer programs, i klass 42.

bicdroid

Internationell registrering med nummer 963595.

Invéndaren har yrkat att den internationella registreringen inte ska tillerkénnas giltighet i
Sverige.
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Invéndaren har som grund for invéindningen anfort att den internationella registreringen #r
forvixlingsbar med invéndaren nationella registrering DROIDS, med registreringsnummer
196702, registrerat for spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingaende i andra
klasser; julgransprydnader, i klass 28.

Vidare har invédndaren anfért att den internationella registreringen dr forvixlingsbar med
invindarens gemenskapsvarumérke DROIDS, med registreringsnummer 559823, registrerat
f6r myntstyrda videospel, i klass 9, maskeradkostymer, i klass 25 samt spel och leksaker;
gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra klasser; julgransprydnader; inkluderande;
leksaker; sportartiklar; elektroniska spel och videospel som ingér i klass 28; sldjdsatser;
pussel; leksaksactionfigurer och tillbehor dértill; leksaksfordon i miniatyr; plyschleksaker;
dockor; rullskridskor; skridskor; inline-rullskridskor; masker som ingér i klass 28;
nojesparksattraktioner, i klass 28.

Till utvecklande av talan har invdndaren anfért i huvudsak foljande. Varumérket DROIDS #r
skapat av invéindaren och anviinds i forhallande till intelligenta robotar i det fiktiva
universum som &r skapat av invéndaren dér bland annat sex science fiction filmer ingér.
Detta inkluderar Stjdrnornas Krig fran 1977. Innehavarens mérke utgérs av inviindarens
mérke DROIDS i singularis med prefixet BIO- tillagt. BIO- betyder "livs-, levnads-,

som avser levande organismer eller levnadsprocesser”. For de flesta inom den relevanta
omsittningskretsen torde det sdrskiljande ledet -DROID framsta som den dominerande
delen av mérket och i sin helhet torde mérket uppfattas som en konstruktion av invindarens
mérke med BIO- tillagt. Det foreligger sévil visuell som fonetisk likhet eftersom
invindarens mérke ingér i sin helhet i innehavarens mérke liksom en konceptuell likhet i
synnerhet. Enligt invéndarens férmenande dr de tjénster relaterade till utveckling och
distribution av datorspel som omfattas av innehavarens mérke klart liknande de av
invéndaren registrerade varorna sdsom “myntstyrda videospel” i klass 9 och “elektroniska
spel och videospel som ingar i klass 28”. Invéindaren gér gillande att varu- och
tjinsteslagslikhet foreligger. Det foreligger ett samspel mellan méarkenas likhet och likheten
mellan de varor och tjénster som mérkena omfattar genom den sa kallade produktregeln. Det
foreligger en betydande grad av konceptuell likhet samt visuell och fonetisk mérkeslikhet.
Vid en sammantagen bedémning ska innehavarens internationella registrering anses som
forviixlingsbar med invindarens aberopade rittighet med tidigare réttsgrund.

Innehavaren, vilken underrittats om invéndningen har inte 1atit sig avhoras.

SKAL

Enligt 5 kap 15 § forsta stycket varumérkeslagen ska PRV efter invéndning besluta att den
internationella registreringen helt eller delvis inte ska gélla i Sverige, om det finns nigot
hinder som avses i 2 kap 4-11 §§. Annars ska invidndningen avslas.

Av 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgdr att ett varumirke inte far registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken for varor eller tjdnster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling.

Med ett varukdnnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumérkeslagen, ett varumérke
som #r registrerat enligt detta kapitel, ett varumérke som &r registrerat genom en
internationell varumérkesregistrering som enligt 5 kap varumérkeslagen fatt giltighet i
Sverige, ett varukénnetecken som #r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en
vésentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumarke.
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Av 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumaérkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjénster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvixling.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumérkeslagen bland annat ett
varumérke som &r registrerat genom en internationell varumérkesregistrering som enligt 5
kap varumarkeslagen fatt giltighet i Sverige.

Frégan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omstéindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framf{6r allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av fragan om
forvaxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen
kan bedémas likna varandra. Bedémningen av denna fraga ska grundas pa mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till om orden i de aktuella méirkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehéll, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumirkena ska beaktas.

PRV gor foljande bedomning

Vad giller mérkeslikheten avseende innehavarens registrering och invindarens motanférda
mérken konstateras foljande. Innehavarens mérke bestar av lydelsen BIODROID i visst
utférande. Invindarens bada motanférda mérken bestar av Iydelsen DROIDS. Mirkesdelen
DROID ingar i sin helhet i det motstdende mérket. En icke obetydlig likhet, savil visuellt
som fonetiskt, foreligger ddrmed mérkena emellan. Droid har ingen betydelse i det svenska
spraket, men férekommer 1 engelskan som bendmning pd en ménniskoliknande robot (se
Nationalencyklopedins nétutgava, www.ne.se, dtkomst 2012-02-28). Mirkesdelen BIO-
anvénds ofta som forled i betydelsen biologisk och bidrar inte till att mirkena distanserar sig
i betydande grad fran varandra. Markeslikhet kan ddrmed konstateras.

Innehavarens registrering omfattar bland annat design and development of computer
programs. 1 de myntstyrda videospel samt elektroniska spel och videsopel, 1 klass 9 och de
varor 1 form elektroniska spel och videospel som ingdr i klass 28 som det av invindaren
aberopade gemenskapsvarumérket med registreringsnummer 559823 bland annat avser kan
det ingé datorprogram. Det foreligger ett klart samband mellan dataprogram och utveckling
av programvara. Det dr inte ovanligt att programvaran och kundanpassningen av en sadan
genom programmering tillhandahdlls kunden av ett och samma foretag. Fran
omsittningskretsens utgdngspunkt fir det sdledes anses framstd som naturligt att vid behov
efterfraga savil varan som tjdnsten hos en och samma niringsidkare. Mot den bakgrunden
far det i varumarkesréttslig mening anses foreligga likhet mellan dessa varor och tjdnster.

Vad sedan géller de varor i klass 28 som invidndarens nationella varumérke med
registreringsnummer 196702 #r registrerat for, finns inga berdringspunkter med de tjinster i
klass 35 och 42 som innehavarens registrering omfattar. Det foreligger ddrmed inte heller
varuslagslikhet mellan innehavarens registrering och det av invéindaren &dberopade
varumirket. Foljaktligen kan detta mérke ej utgora hinder for registreringens giltighet.

Vid en samlad bedémning finner PRV innehavarens registrering férvéxlingsbar med det av
invindaren motanfrda gemenskapsvarumarket DROIDS, med registreringsnummer 559823.
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Invéindningen utgdr ddrmed hinder mot att lata den internationella varumirkesregistreringen
1sin helhet gélla i Sverige. Registreringen upphévs for tjdnsterna design and development of
computer programs, 1 klass 42.

Bmlu at den 0 Z APR 2012

Nina Isaksson

(Martin Berger /

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som éverklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader frén
beslutets dag.




