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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varuméirke med
ovanstdende nummer med stod av 2 kap. 18 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Arendet avser ans¢kan om varumérkesregistrering av market O'BOY avseende foljande
varor:

Klass 30: Kakao, drickchoklad, kakao- och chokladbaserade drycker samt preparat for
framstéllning av sadana drycker, choklad, praliner, icke-medicinska konfektyrer, sirskilt
socker- och chokladkonfekt, ran, kex, kakor, spannmal och néringspreparat tillverkade av
spannmaél, musli, spannmalskakor, spannmalssnacks, cornflakes, glass, desserter, frusen
yoghurt, frysta sorbeter.

PRV har som hinder for mérkets registrering anfort att det s6kta mirket &r forvéxlingsbart
med gemenskapsvarumirket OH BOY ! OBERTO med registreringsnummer 7452568,
registrerat for foljande varor och tjdnster:

Klass 29: Kott, fisk, fjaderfd och vilt; kottextrakt; konserverade, frusna, torkade och tillagade
frukter och gronsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; sgg, mjélk och mjolkprodukter; dtliga
oljor och fetter.

Klass 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjél och
néringspreparat tillverkade av spannmal, bréd, konditorivaror och godsaker, glass; honung,

sirap; jést, bakpulver; salt, senap; vindger, sdser (smaktillsatser); kryddor; is.

Klass 43: Utskiinkning av mat och dryck; upplatande av kortvarigt boende.
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Stkanden har i huvudsak anfort att de 4r innehavare av varumirkesregistrering nr 198002 for
varumérket O'BOY samt att de genom en lang och omfattande anvinding #ven inarbetat
varumirket p4 den svenska marknaden. Aven om mellanliggande rittigheter kan utgora ett
registreringshinder maste det i detta fall beaktas att de 4r innehavare av en registrering for
det nu aktuella varumérket. Sékanden anfér dven att &ven om inarbetning vanligtvis inte
anses undanrdja forvéxlingsrisk maste dock inarbetning beaktas som en omsténdighet i vissa
specifika situationer. Slutligen anfors att i detta fall torde varumirket O'BOY vara nistintill
notoriskt ként i Sverige for de aktuella produkterna.

SKAL

Enligt 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det dr
identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for férviixling, inbegripet risken for att anvéindningen av
varumirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumérket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstidndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjénster som mérkena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet 4r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i méal C-251/95 “Sabel”, punkterna 22 och 23).

PRV gor foljande bedomning

De varor som det s6kta mirket avser i klass 30 innefattas i det motstdende mirkets varu-
/tjénsteférteckning, d&ven om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Varorna 4r
identiska.

I visuellt och fonetiskt hanseende foreligger en likhet mellan lydelsen O'BOY som utgér det
stkta mérket och OH BOY som utgér en framtrddande och sirskiljande del i det tidigare
mirket, ddr OH BOY kan komma att uttalas pa ett sétt som liknar det sokta markesordet
O’BOY. Vidare framkallar de motstdende mérkena associationer till det engelska uttrycket
OH BOY som nérmast dversitts till Josses /.

Som ovan ndmnts finns en tydlig likhet mellan de motstdende mérkena. Aven om det
tidigare mérket &ven innehaller ett utropstecken och OBERTO, distanserar detta inte
mirkena frdn varandra i sddan grad att de helhetsintryck som mérkena ger skiljer sig at. Mot
denna bakgrund finner PRV att mérkeslikhet foreligger de motstdende mérkena emellan.

Vid en helhetsbedémning finner PRV att mirkena uppvisar sddana likheter att dessa dr
forvixlingsbara med avseende pé samtliga varor som det sékta mérket avser i klass 30.

Hinder mot att registrera mérket foreligger dirmed med avseende p& samtliga varor det sckta
maérket avser i klass 30.
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Vad sékanden anfort om att bolaget har en tidigare réttsgrund genom inarbetning/sin tidigare
varumérkesregistrering, saknar betydelse vid den nu aktuella provningen, jfr RA 2006 ref 75,
PIZZA PAPA JOHN’S).

Mot bakgrund av det ovan anférda ska ansdkan avslas i sin helhet.

Ingela Hageleit K&

Kala ﬂ/m(/[;?m 2

Katy Lundq%st
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan dverklagas till Patentbesvérsritten. Om ni vill 6verklaga beslutet ska ni géra

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesviérsritten” pa éverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
e Namn och adress
Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
Varfor ni anser att beslutet dr felaktigt
Vilken dndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tv& (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det stt som ni begirt.



