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INNEHAVARE
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113 31 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invdndningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumiérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket BRANDROID med registreringsnummer 416608, registrerat
for:

42: Industriell formgivning; utformning av datorprogramvara; grafisk formgivning;
design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datorhdrdvara och
mjukvara.

Inviindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gér géllande att mérket dr
forvixlingsbart med foljande varukénnetecken:

Varumirket DROIDS med registreringsnummer 196702, registrerat for:
28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ¢j ingdende i andra klasser;
julgransprydnader.

Gemenskapsvarumirket DROIDS med registreringsnummer 559823, registrerat for:

9: Myntstyrda videospel.

25: Maskeradkostymer.

28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra klasser;
julgransprydnader; inkluderande; leksaker; sportartiklar; elektroniska spel och videospel som
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ingar i klass 28; sljdsatser; pussel; leksaksactionfigurer och tillbehdr dértill; leksaksfordon i
miniatyr; plyschleksaker; dockor; rullskridskor; skridskor; inline-rullskridskor; masker som ingér
i klass 28; nijesparksattraktioner.

Gemenskapsvarumirket IDROIDS med registreringsnummer 8132383, registrerat for:

9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantméteri, besiktning, vigning, métning,
signalering, kontroll (§vervakning), livrdddning och undervisning; apparater och instrument
for ledning, vixling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av
elektricitet; apparater for inspelning, upptagning, séndning eller dtergivning av ljud och
bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor; férséljningsautomater samt mekanismer
f6r myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och
datorer; eldsldckningsapparatur; programvara till elektroniska spel.

38: Telekommunikation.

Gemenskapsvarumirket DROID med registreringsnummer 8657124, registrerat for bland
annat:

9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantméteri, besiktning, vigning, métning,
signalering, kontroll (6vervakning), livrdddning och undervisning; apparater och instrument
for ledning, vixling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av
elektricitet; apparater for inspelning, upptagning, séndning eller atergivning av ljud och
bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor; forsdljningsautomater samt mekanismer
for myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och
datorer; eldsldckningsapparatur; inspelade ljudband, videoband, ljudkassetter, videokassetter,
cd-romskivor, dvd-skivor, cd-skivor, och videoskivor, med underhallning relaterad till
filmer, spel, animering och musik; programvara till datorspel; spelprogramvara och
handbécker i elektronisk form sélda som en enhet; programvara for datorvideospel;
datorvideospelprogramvara och handbécker (i elektronisk form), sdlda som en enhet;
interaktiva videospelprogram; interaktiva dataspelsprogram, nedladdningsbar programvara
for dataspel, nedladdningsbar interaktiv underhéllningsprogramvara for att spela datorspel,
nedladdningsbar interaktiv underhéllningsprogramvara for att spela datorspel och videospel;
sporthjdlmar, handhallna styrspakar med inbdddad programvara for att spela videospel;
interaktiva fjarrkontroller for videospel; inspelade band sélda som en enhet med lds med
mig-bocker for barn. Fér fullstdndig varuféreteckning se bifogad bilaga.

Gemenskapsvarumérket DROID, med registreringsnummer 9011421, registrerat for:

9: Tradlosa kommunikationsanordningar, inklusive, mobiltelefoner, batteritelefoner,
handhallna anordningar och handdatorer, tillbehor och delar dértill, och relaterad
programvara och tradidsa telekommunikationsprogram; mobila digitala elektroniska
anordningar for sdndning och mottagning av telefonsamtal, e-post, och andra digitala data
for anvandning som ljudspelare i digitalt format, och fér bruk som en handhéllen dator,
elektronisk kalender, och elektroniskt anteckningsblock, och digital kamera;
nedladdningsbara ringtoner och skirmsléckare; kameror, personsékare och telefonkort.
38: Kommunikationstjinster, nimligen ¢verforing av rgst, audio, visuella bilder och data via
telekommunikationsnit, trddldsa kommunikationsnét, Internet, informationstjénstnét och
datanit; tradlds kommunikation.

Till stéd hérfor anfor invindaren foljande. Tjénsteslagslikhet foreligger mellan tjdnsterna
industriell formgivning; utformning av datorprogramvara; grafisk formgivning;
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design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datorhdrdvara och
mjukvara som invindarens registreringar omfattar och varorna hardvara och mjukvara,
mobiltelefoner, telekommunikationstjénster och diverse datortjénster som invéindarens
miérken har registrerats for. Tjdnsterna &r delvis identiska och delvis klart liknande och
funktionellt nira besliktade med varorna som omfattas av invéindarens registreringar. Vid
beddmningen av mérkeslikheten jaimfors innehavarens midrke BRANDROID mot
inviindarens mirken med lydelsen DROID, DROIDS och IDROIDS. Invéndaren har sjilv
skapat dessa lydelser och anvint dem i férhéllande till intelligenta robotar i de sex filmer
som ingar i filmsviten Stjcrnornas krig. Innehavarens mérke bestir av invéindarens mérke
DROID med prefixet BRAN- tillagt. -DROID torde for omséttningskretsen framstd som den
dominerande delen i mirket och mérket torde dérfor i sin helhet uppfattas som en
konstruktion av invindarens mérke med prefixet BRAN-. Invéindarens mérke ingér i sin
helhet i BRANDROID. Mirkena &r visuellt och uttalsmaéssigt lika. Det foreligger dértill en i
synnerhet konceptuell likhet, dd anvéindningen av invéindarens mérke &r dgnad att skapa
exakt samma associationer. Sammanfattningsvis foreligger en betydande grad av
mirkeslikhet samt varu- och tjidnsteslagslikhet. Mérkena &r sdledes forvéxlingsbara.

Innehavaren av varumérket har inte bemétt invandningen.

SKAL

Enligt 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fir ett varumérke inte far registreras om
det dr identiskt med eller liknar ett &ldre varukdnnetecken for varor eller tjénster av samma
eller liknande slag, om det finns en risk for forvéxling, inbegripet risken for att
anvindningen av varumdirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den
som anvénder varumérket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumérkeslagen, bland annat
ett gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt markenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser.

Avgorande blir, 1 de fall varu- eller tjansteslagslikhet kan konstateras, 1 vilken mén
kénnetecknen kan bedémas likna varandra, En bedémning av mérkenas visuella, fonetiska
och konceptuella likheter ska géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som varumérkena
férmedlar, med hinsyn till bland annat sérskiljande och dominerande delar, se EU-
domstolens dom av den 11 november 1997, mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23. Det
ska tas i beaktande huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mérkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rdder ett samband mellan kidnnetecknen ska beaktas.
Hinsyn ska #ven tas till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att
samtidigt jimfora tvd motstdende mérken, varfor det ocksd méste beaktas att
omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.
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PRV gor foljande bedomning

Betriffande varu- och tjinsteslagslikheten kan foljande konstateras.

Innehavarens mirke avser tjinsterna industriell formgivning; utformning av
datorprogramvara; grafisk formgivning; design/utformning av
datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datorhérdvara och mjukvara, i klass 42.

Det av invéindaren aberopade mirket DROIDS, med registreringsnummer 196702, avser
bland annat varorna spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ¢j ingdende 1 andra
klasser, i klass 28. Mellan dessa varor och de tjanster som innehavarens mérke avser
foreligger inga berdringspunkter och PRV finner att varuslagslikhet med mérket 196702 ej ar
for handen.

Det av invindaren dberopade mirket DROIDS, med registreringsnummer 559823, avser
bland annat myntstyrda videospel, i klass 9, och elektroniska spel och videospel som ingér i
klass 28.

Det av invéndaren dberopade market IDROIDS, med registreringsnummer 8132383, avser
bland annat programvara till elektroniska spel, i klass 9.

Det av invédndaren &beropade mirket DROID, med registreringsnummer 8657124, avser
bland annat programvara till datorspel; spelprogramvara och handbdcker i elektronisk form
salda som en enhet; programvara for datorvideospel; datorvideospelprogramvara och
handbécker (i elektronisk form), silda som en enhet; interaktiva videospelprogram;
interaktiva dataspelsprogram, nedladdningsbar programvara for dataspel, nedladdningsbar
interaktiv underhéllningsprogramvara for att spela datorspel, nedladdningsbar interaktiv
underhallningsprogramvara for att spela datorspel och videospel; sporthjdlmar, handhéallna
styrspakar med inbdddad programvara for att spela videospel; interaktiva fjdrrkontroller for
videospel, i klass 9 samt fristdende videospelsmaskiner, i klass 28.

Det av invindaren dberopade mérket DROID, med registreringsnummer 9011421, avser
bland annat tradldsa kommunikationsanordningar, inklusive mobiltelefoner, batteritelefoner,
handhéllna anordningar och handdatorer, tillbehor och delar dértill, och relaterad
programvara och tradldsa telekommunikationsprogram, 1 klass 9.

I dessa ovan ndmnda varor som de av invindaren aberopade mérkena avser kan det ingé
datorprogram. Det foreligger ett klart samband mellan datorprogram och tjénsterna
utformning av datorprogramvara, design/utformning av
datormjukvara/webbplatser/webbsajter; design av datormjukvara. Det &r inte ovanligt att
programvara och kundanpassning av programvaran genom programmering tillhandahalls
kunden av ett och samma foretag. Fran omséttningskretsens utgdngspunkt far det saledes
antas framstd som naturligt att vid behov efterfrdga svil programvaran som tjidnsten hos
samma niringsidkare. Mot denna bakgrund fér det i varumérkesrittslig mening anses
foreligga likhet mellan dessa varor och tjénster. Gillande de 6vriga varor och tjédnster som de
motstdende mirkena avser foreligger inga ber6ringspunkter och dérmed ingen varu- eller
tjansteslagslikhet.

PRV finner att det foreligger varuslaglikhet mellan innehavarens mérke och de av
invindaren &beropade mirkena med registreringsnummer 559823, 8132383, 8657124 samt

9011421.
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Omsittningskretsen for respektive mérke far antas innefatta konsumenter i allménhet, vilka
férutsitts vara normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna. Vad géller
mirkeslikheten kan f6ljande konstateras. Innehavarens mérke bestar av lydelsen
BRANDROID. De av invindaren motanférda mérkena bestér av lydelsen DROIDS, DROID
samt [IDROID. Mirkesdelen DROID ingér i sin helhet i innehavarens mérke. Ordet droid har
ingen betydelse i svenska spraket, men férekommer i engelskan som bendmning pé en
minniskoliknande robot (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-05-14). Mérkena skiljer
sig visuellt genom att innehavarens mérke bestar av nio bokstiver och inleds med
bokstdverna BRAN. Sdsom innehavarens mirke BRANDROID &r uppbyggt ligger det
ndrmast till hands att betoningen p4 bokstaven D tillfaller den inledande mérkesdelen och att
lydelsen, vid ett normalt uttal p& svenska, da blir BRAND-ROID. Vid engelskt uttal blir
betoningen densamma. Genom detta starka inledande element i mérket finner PRV att
mirkena i hdg grad distanserar sig fran varandra visuellt och fonetiskt. Det foreligger inte
heller nigra associationsmaéssiga likheter mellan mérkena, dd BRANDROID uppfattas som
ett fantasiord utan samband med den betydelse som lydelsen DROID har ensamt. Det av
invindaren dberopade mérket IDROIDS skiljer sig ytterligare fran innehavarens mérke da
det inleds med bokstaven I. Mirkena uppvisar ddrmed betydande olikheter s&vil visuellt som
fonetiskt och konceptuellt.

Vid en sammantagen bedomning finner PRV att mérkenas helhetsintryck skiljer sig
tillrackligt for att mérkena inte ska anses férvéxlingsbara.

Foljaktligen utgdr invandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
dérfor avslas.

Beslutat den 92 1 JUN 2012

Martin Berger s

Cowss- (i

Carina Widd

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som verklagas och den &ndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader fran
beslutsdagen.
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BILAGA

Registreringsnummer: 008657124 Registreringsdatum: 2010-05-03

Ansdkningsnummer: 008657124 Ingivningsdatum: 2009-11-03

DROID

Klassificering

9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt
apparater och instrument {or lantmiteri, besiktning, vigning, métning, signalering, kontroll
(6vervakning), livrdddning och undervisning; apparater och instrument for ledning, véxling,
transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater for inspelning,
upptagning, sédndning eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare,
grammofonskivor; forsédljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater;
kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsléckningsapparatur;
inspelade ljudband, videoband, ljudkassetter, videokassetter, cd-romskivor, dvd-skivor, cd-skivor,
och videoskivor, med underhéllning relaterad till filmer, spel, animering och musik; programvara
till datorspel; spelprogramvara och handbdcker i elektronisk form salda som en enhet; programvara
for datorvideospel; datorvideospelprogramvara och handbdcker (i elektronisk form), salda som en
enhet; interaktiva videospelprogram; interaktiva dataspelsprogram, nedladdningsbar programvara
for dataspel, nedladdningsbar interaktiv underhallningsprogramvara for att spela datorspel,
nedladdningsbar interaktiv underhéllningsprogramvara tor att spela datorspel och videospel;
sporthjdlmar, handhallna styrspakar med inbdddad programvara for att spela videospel; interaktiva
fjarrkontroller for videospel; inspelade band silda som en enhet med lds med mig-bdcker for barn.

28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende 1 andra klasser; julgransprydnader;
tillbehor for anvdndning med leksaksactionfigurer (ingaende i klass 28), malskjutningsspel av
actiontyp; ndjesparkbanor; ballonger; badleksaker; brédspel; kortspel; fodral for actionfigurer;
fodral for speltillbehor for actionfigurer, modellfordon och modellrymdskepp; prydnader for
julgranen; kopplingslénkar for leksaksbyggblock; byggleksaker; kostymmasker;
dockkostymmasker; dockor; bérbara enheter for att spela elektroniska spel; studsbollar; uppblasbara
simbassanger; in-line-rullskridskor; sammanséttningar fér spel; ansiktsmasker av papper;
sillskapsspel; flipperspel (myntstyrda och ej myntstyrda);leksatser for leksaksmodellfordon;
leksaksmodellrymdskepp; kramdjur; skyddsdynor och -madrassering for rullbrédsékning; leksaker
for rollspel; rullskridskor; leksaksmodellrymdskepp och relaterade tillbehor (ingdende i klass 28)
salda som enheter; fristdende videospelmaskiner; simhjdlpmedel, ndmligen, simdynor {6r
fritidsbruk; tredimensionella pussel; leksaksactionfigurer; byggklotsar; leksaksgodisautomater;
leksaksgodisbehallare; leksaksmyntboxar; hobbybyggsatser for leksaksmodeller;
leksaksmodellraketer och tillbehor till dem (ingéende i klass 28) sdlda som en enhet;
leksaksmodellfordon och relaterade tillbehor (ingdende i klass 28) sélda som en enhet; leksakssatser
med modellera samt tillbehor f6r anvindning ddrmed (ingdende i klass 28) sdlda som enheter;
leksakstrampbilar; fjdrrstyrda leksaksfordon; sparkcyklar; leksakssnékulor; leksaksfordon;
leksaksvapen; leksaksmodeller av fordon och samt tillbehor (ingdende i klass 28) sélda tillsammans
ddrmed som en enhet; vattensprutande leksaker; buktalardockor; jojor; samlingskort for spel;
miniatyrséllskapsspel for samlare, och leksakshjdlmar; leksaker sdlda som en enhet med
barnbocker; kalashattar av papper.
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41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhallning; sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; underhéllningstjénster inom omradet film och television,
ndmligen, skapande, produktion och distribution av spelfilmer, animerade filmer, videor, animerade
videor, tv-program och datorgenererade bilder for spelfilmer, animerade filmer, videor, animerade
videor, tv-program; produktion av animeringar; tillhandahallande av tjénster avseende speciella
effekter (filmljud och -bild) och animering f6r film, video och television; tillhandahéllande av
nyheter inom underhéllningsomréadet; underhallningstjénster, ndmligen, férproduktion, och
efterproduktion for spelfilmer, videor, animering och tv-program; underhéllningstjinster
tillhandahdllna genom direktanslutning via globala och lokala nit, ndmligen tillhandahéllande av
information avseende tv-filmer och spelfilmer och interaktiva datorspel, interaktiva videospel och
interaktiva datorspel och interaktiva videospel, alla genom direktanslutning via globala och lokala
nt; tillhandahéallande av nyheter inom underhéllningsomradet rérande programvara for interaktiva
datorspel och programvara for interaktiva videospel via ett elektroniskt nit; tillhandahallande av
nyhetsprogram inom underhéllningsomréadet rérande dventyr via ett elektroniskt niit;
fanklubbstjénster; och tillhandahéllande av interaktiva datorspel via ett elektroniskt n#t for dtkomst
av nitanvéndare dver ett helt nét; tillhandahallande av direktanslutna datorspel.



