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Mal nr 07-315

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 24 maj 2010

PARTER

Klagande

IDT Inter Direct Tel Sweden AB

Naas Fabriker, Fack 5031, 448 51 Tollered
Ombud: MAQS Law Firm Advokatbyra AB
Box 7009, 103 86 Stockholm

Motpart
Prespal media and telecommunication global AB, 556633-0881
c/o Morshedi, Fatburstrappan 18, 118 26 Stockholm

SAKEN
Upphéavande av ett figurvaruméirke innehallande ordet T-STAR

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 16 augusti 2007
angaende vm. reg. nr 377.809 se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavagen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

IDT Inter Direct Tel Sweden AB (IDT) har i Patentbesvarsratten vid-
hallit att figurvarumérket innehallande ordet T-STAR skall upphévas.

Prespal media and telecommunication global AB (Prespal) har férvarvat
det aktuella figurvaruméarket fran Morshedi Multinational Multimedia
och Film Production AB. Bada bolagen har haft samma foretradare. Det

overlatande bolaget har forelagts att yttra sig men har inte gjort det.

IDT har till grund for sin talan hallit fast vid att Prespals varumérke 1
praktiken ar identiskt med ett telefonkort som kreerats av bolaget och
att beviljandet av varumarkesregistreringen krianker bolagets upphovs-
ratt till sitt telefonkort. IDT aberopar vidare att bolagets telefonkort ut-
gor ett for IDT inarbetat varumérke, att IDT:s telefonkort var inarbetat
av bolaget da ans6kan som ledde till Morshedis varumérkesregistrering
gavs in, samt att de motstdende varuméirkena ar férvaxlingsbara. Slut-
ligen har IDT aberopat att Prespals varumérke ar féorvaxlingsbart med
IDT:s vid tiden for ansékan anvianda varukidnnetecken och att Prespals
ansokan gjorts med vetskap om detta forhallande och inte anvént sitt

marke innan Prespals marke togs 1 bruk.

Till utveckling av talan har IDT, utéver vad som aberopats 1 Patentverket,
anfort bl.a. féljande. IDT tillhandahaller och forsaljer forbetalda och
ateruppladdningsbara telefonitjanster till mer 4n 230 lander. Den stérsta
malgruppen for de forbetalda telefonkorten ar invandrare som ofta ringer
internationella samtal. Under inkomstaret 2007 salde IDT cirka 220
miljoner forbetalda telefonkort och forsaljningen inbringade 936,7 miljoner
dollar. Fler dn 250 typer av telefonkort erbjuds till férsaljning pa den
europeiska marknaden. Forsialjningen 1 Europa genererade fér samma
inkomstar 353,6 miljoner dollar. Kortet har alltsedan slutet av ar 2000 i allt
vasentligt sett ut pa samma sitt. I den nedre vanstra delen av kortet
anvéandes fram till slutet av juni 2004 ordet "Globalphone”. Detta ord
ersattes under ar 2004 med “"Phonecard”. Det forsta exemplaret av den
modifierade varianten av kortet trycktes den 13 augusti 2004. Kortet finns
alltjamt till forsédljning 1 Sverige. Forsaljningen av kortet 1 Sverige har
genererat foljande intdkter 1 dollar: 18 815 024 for ar 2004, 18 461 658 for ar
2005 och 10 936 311 for ar 2006. Kortet har distribuerats via ett stort antal
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forsaljningsstéallen 1 Sverige och vid tidpunkten fér den ansékan som ledde
till Prespals varumérkesregistrering funnits till forsaljning 1 Sverige 1 drygt
fem ar. Det ar 1 sammanhanget fullstindigt osannolikt att mérket tagits

fram sjalvstandigt.

For att visa anvandningen av varukdnnetecknet har IDT gett in en
arsredovisning for ar 2007, arbetsexemplar av bolagets telefonkort fran

ar 2000 och ett exemplar av det aktuella kortet.
DOMSKAL

IDT har gjort géllande att kortet fatt sin nuvarande utformning ar 2004
och déarefter kommit ut pa marknaden 1 det utférandet och att det 1 en
liknande ursprunglig utformning kom ut pa marknaden redan ar 2000.
Skillnaden mellan kortens utféranden utgors endast av ordet Phonecard
respektive Globalphone i det nedre vanstra hornet. For att styrka tidi-
gare anvandning har IDT gett in en obestyrkt kopia av ett arbetsexem-
plar med dateringen den 4 augusti 2000. Handlingen visar inte néar
IDT:s varuméirke borjade anvindas som kidnnetecken. Vid dessa for-
hallanden har IDT inte formatt styrka en tidigare anviandning av sitt
varumarke och ddrmed &n mindre kunnat visa att bolagets varuméarke

var inarbetat vid tidpunkten for Prespals ansékan.

Varumairken innehallande figurer kombinerade med text och andra in-
slag kan ha sddan utformning att de utgér konstnéarliga verk och dar-
med omfattas av ett upphovsréattsligt skydd. IDT:s marke ar uppbyggt
med tva farger och innehaller 1 huvudsak en enkel komposition med text
1 visst typsnitt tillsammans med ett antal femuddade stjdrnor i grund-
form. Enligt Patentbesviarsriattens mening har mérket inte sadan origi-
nalitet att det kan anses utgora ett verk 1 upphovsrattslig mening. Det
kan darmed inte heller foreligga hinder mot registreringens bestand pa
den grunden att Perspals mérke skulle utgéra intrang i annans upp-

hovsratt.

Pa grund av det anforda ska 6verklagandet limnas utan bifall.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulér B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Per Carlson, ordférande,
f. patentrattsradet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Charlotte
Dahl, referent. Enhéalligt.



