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YRKANDEN M.M.

Daimler AG har 1 Patentbesvarsratten vidhallit att registreringen av
varumarket El-Smart 1 figur ska upphévas.

T-BE har bestritt Andring.

Daimler har till grund for sin talan hallit fast vid att varumérket EI-Smart
1 figur ar forvaxlingsbart med bolagets registrerade varumarke SMART
(vm.reg. nr 349577). Bolaget har vidare hallit fast vid att kinnetecknet
SMART genom anvéandning férvarvat utokad kdnneteckenskraft med

avseende pa motorfordon.

T-BE har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende
kénnetecknen inte ar forvaxlingsbara samt att market SMART inte
forvarvat utokad kdnneteckenskraft.

Daimler har, forutom vad som aberopats i PRV, till utveckling av talan
anfort bl.a. foljande. Med hénsyn till varornas art utgoérs omsattnings-
kretsen av genomsnittskonsumenter som kan tankas képa motorfordon.
De motstaende méarkena avser identiska varor, narmare bestamt motor-
fordon. De bada markena har ordet "SMART” gemensamt. Ett samman-
satt varumarkes ordelement &r enligt fast praxis mer sarskiljande a4n
dess figurelement nar varumérket bestar av badadera. De ifragavarande
varumérkena liknar varandra till viss del med hénsyn till den gemen-
samma bestandsdelen "smart” men skiljer sig at pa grund av ordet "el-”
och figurelementet 1 det yngre méarket. Det yngre mérket domineras av
ordelementet "smart” eftersom figurelementet uppfattas som en dekorativ
bestandsdel och eftersom ordet “el-” ar helt beskrivande for eldrivna
fordon.

Savitt avser den fonetiska jamforelsen uttalas det yngre méarket som ett
tvastavigt ord medan det dldre méarket ar enstavigt.

Den omstandigheten av konsumenter i allménhet framst kommer ihag
boérjan av ett kdnnetecken géller inte undantagslost och genomsnitts-
konsumenter uppfattar vanligtvis ett varumérket som en helhet. Omséatt-
ningskretsen uppfattar ordet ”el-” som endast ett beskrivande tillagg till
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ordet "smart”. Av fast rattspraxis framgar att allmadnheten vanligtvis inte
uppfattar en beskrivande bestandsdel av ett sammansatt méarke som sér-
skiljande och dominerande for helhetsintrycket.

Daimler tillbakavisar PRV:s resonemang att ordet smart” ensamt har en
begridnsad ursprunglig sarskiljningsférmaga for motorfordon och att detta
ord inte intar en sjalvstandig stédllning utan utgor en del av ett beskrivan-
de begrepp i1 det yngre market. Ordet "smart” betecknar pa ett tydligt satt
den tyska bilen.

Det framgar vidare av den marknadsundersokning som GfK latit gora 1
juli 2011 att Smart ar ett 1 Sverige mycket valkant varuméarke som ar
intimt forknippat med foretaget Daimler och foretagets motorfordon.
SMART har darfor ett utokat skyddsomfang och ddarmed en hog eller

normal inneboende séarskiljningsférmaga.

Daimlers bilar SMART har en tydlig miljéprofil genom att det &r sma
bilar med snala men dnda effektstarka motorer. For att ytterligare for-
starka sin miljoprofil har Daimler utvecklat och marknadsfor 4ven en
eldriven bil under varumarket SMART. Vad géller varuméarket El-Smart
1 figur riskerar det att uppfattas som om det har en begreppsmaéssig lik-
het med det 4ldre varuméarket SMART, eftersom det 4r sammansatt av
ett marke med hog sarskiljningsférmaga kombinerat med det beskrivan-
de forledet El. Mot bakgrund av det anforda foreligger en risk for att at-
minstone en del av omsattningskretsen uppfattar de bada kédnnetecknen
som en referens till Daimlers fordon SMART. Vid en helhetsbedémning
foreligger risk for forvaxling eftersom det dldre méarket har hog sarskilj-
ningsférmaga i Sverige pa grund av att det ar ként och darfor att de be-
rérda varorna ar identiska. Aven om omséttningskretsen inte blandar
ithop markena utan ser skillnad pa dem foreligger likval en risk for att
kannetecknen associeras med varandra och att de aktuella varorna antas

ha samma ursprung.

T-BE har till utveckling av talan aberopat vad som anforts i PRV samt
sarskilt framhallit foljande. PRV har fattat ett beslut med ingaende och
val avviagda argument. Vid en forsta sokning pa elsmart pa Internet
kommer de traffar upp som framgar av ingiven bilaga. Man kan variera

sokningar med olika stavningar. Ingenstans finns risk fér att man ska
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missforsta elsmart eller el-smart. Risken att man koper en cykel,
elmotorcykel, elinstallationstjanst, TV eller smarttelefon i stéllet for en
bil borde inte vara sarskilt stor eftersom det inte foreligger nagon risk for
forvaxling. Det ar viktigt att sjalv vara innovativ for att hitta sékord till
sin produkt. Daimler anfor att man tagit fram en elcykel samt en elbil.
Det ar véal sa att att dessa produkter ska ha namnet El-Smart. Man ar
radd for att Daimlers produkter och T-BE:s produkter ska uppfattas ha
samma ursprung. Bade han och Daimler har bra produkter. Har kan
Daimler kdnna trygghet i svensk kvalitet. Den av GfK utférda marknads-
undersokningen har inte sanktionerats av nagon myndighet. Den ar
bestélld av Daimler som haft mojlighet att formulera fragor och tolka
svaren. Det finns ingen hallpunkt for att de tillfragade forstatt alla
fragor. Undersékningen bor ldmnas utan nagon atgard.

Parterna har i Patentbesvarsritten aberopat viss ytterligare skriftlig be-
visning. Daimler har aberopat bl.a. en marknadsundersékning utford av
GfK Marktforschung (Germany) i samarbete med GfK Sverige AB under
juli 2011.

DOMSKAL

T-BE:s marke och Daimlers dldre méarke avser, som PRV konstaterat,

identiska varor 1 form av motorfordon 1 klass 12.

Omsiéttningskretsen for de motstdende méarkenas varor far anses besta
av konsumenter i1 allmédnhet som avser att eller som kan komma att for-
varva motorfordon. Som PRV anfért kan det antas att konsumenter ar
uppméarksamma pa det kommersiella ursprunget med hénsyn till att det
ror sig om sallankopsvaror som betingar ett hogt pris.

T-BE:s och Daimlers varumérken inneéaller respektive bestar av
méarkesordet Smart/SMART. T-BE:s méarke innehaller harutéver ordet El
och ett figurativt element i form av bl.a. en gul blixt.

Ordet smart kan i1 en 6verford betydelse anvéandas for att antyda en
efterstravansvird egenskap hos ett motorfordon, t.ex. att det 16ser ett
flertal sarskilda transportproblem eller dr en for miljon férdelaktig
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16sning vad géller transporter. Smart kan dock inte detta sammanhang
ségas beskriva egenskaper hos motorfordon pa ett sadant sétt att den
ursprungliga kédnneteckenskraften och darmed skyddsomfanget snévas in

1 nagon stérre omfattning

Markesordet El1 T-BE:s varumérke ar, liksom fér 6évrigt markes-
elementet 1 form av en blixt, vid anvandning med avseende pa fordon
dgnat att sidttas 1 samband med eldrift av motorfordon.

De for marknadsundersékningen, utford av GfK Marktforschung
(Germany) i samarbete med GfK Sverige AB, viktiga fragorna 3 och 4
maste anses vara ledande eftersom de anger att det finns en koppling
mellan ordet “Smart” och bilar. Bevisvirdet av undersékningen ar dér-
med forsvagat och kan inte laggas till grund for slutsatsen att Daimlers
marke erhallit en forstarkt kédnneteckenskraft for bilar. Inte heller kan
utredningen 1 6vrigt 1 malet laggas till grund fér en sadan slutsats.

Fragan om forvaxling ska foljaktligen bedomas med utgangspunkt i det
skyddsomfang som genom det dldre méarkets ursprungliga kinneteckens-
kraft foljer av registreringen.

T-BE:s varumérke El-Smart i figur innehaller méarkesordet Smart, som
utgoér Daimlers dldre marke SMART. Med hansyn till att ordet El 1 T-BE:s
marke ar beskrivande for motorfordon dr ordet inte 4gnat att distansera
hans marke fran Daimlers. I fonetiskt och associationsméssigt hdnseende
har inte heller det figurativa elementet i T-BE:s mérke nagon betydelse for

distansen mellan méarkena.

Markesordet SMART maste darfor anses behalla sin kidinnetecknande
karaktar i market El-Smart i figur. Och likheten 1 dessa héanseende
framtrader tydligt ndr de motorfordon som mérkena avser efterfragas
under El-Smart respektive SMART. Vid dessa forhallanden maste — dven
med beaktande av den uppmarksamhet som konsumenterna dgnar kdnne-
tecken vid kop av motorfordon — anses forligga en risk for att konsumen-
terna forvaxlar det yngre market med det dldre, 1 vart fall pa det sattet att
de uppfattar att varorna kommer fran féretag som har ekonomiska band.
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Pa grund av det anférda ska registreringen av varumérket El-Smart 1
figur upphévas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Annika Ryberg samt f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhélligt.



