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Invéndningsérende nr 2002/0120/0001

INVANDARE
Telia AB
Kommunikation
Vitsandsgatan 9
123 86 Farsta

OMBUD

Barbro Hagelin Exp. Patent- och registreringsverkst
Telia AB

Kommunikation 2005 -08- 0 4
Vitsandsgatan 9

123 86 Farsta

INNEHAVARE

Jan Andersson
Box 13060
750 13 Uppsala

OMBUD

Boel Kummelsten
Uppsala Patentbyra AB
Box 90130

750 09 Uppsala

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumérkesregistreringen nr 356075 med
stdd av 21 § forsta stycket varumarkeslagen (VmL).

ARENDET

Invindningen avser varuméirket FELIA med reg nr 356075, registrerat for tele- och
datakommunikation i klass 38.

Invindaren yrkar att registreringen skall upphavas och har som grund f6r invandningen
anfort bland annat f6ljande. Mellan de bida varumairkena rider tjinsteslagskollision.
Mirkena skiljer sig endast med avseende pé initialbokstdverna, vilka ligger fonetiskt néira
varandra. Risken for forvixling dr uppenbar éven vid skriftlig anvindning. Telia &r notoriskt
ként hir i landet. Anvindningen av Felia kan darfor dra otillborlig fordel av eller vara till
forfang for vart varumérkes sdrskiljningsformaéga eller anseende. Den dubbla associationen
dels till varumarket Telia, dels till ordet Fel kan vara till skada for det vilkdnda varumérket
Telias anseende.
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Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invindningen och anfor bland annat
foljande. Visserligen ar det enbart initialbokstdverna som skiljer sig mellan de bida orden,
men denna skillnad fér stor betydelse vid en helhetsbedémning. Ordet Telia i sig har en svag
sirskiljningsforméga som varumérke for de aktuella tjéinsterna, i synnerhet
telekommunikation, di ordet &r i hdg grad beskrivande for avsedda tjénster. Valet av
varumiirket Felia faller sig naturligt dd verksamheten erbjuder felskning och hantering av
data och Internettjinster. Telia dr ett vél ként varumérke och just den utbredda kiinnedomen
talar for att mérkena inte kommer att forvéaxlas. Vid en delbeddmning mellan mérkena skiljer
sig bade det fonetiska och det skriftliga intrycket av mérkena 4t. Den betydelsemissiga
skillnaden mellan mérkena &r ocksa stor. D4 mérkena inte &r forvidxlingsbara finns det ingen
grund for Telias pistiende att anviindningen av Felia skulle vara till forfing for Telia-
mirkenas anseende och ddrmed utgdra nagot registreringshinder for aktuellt mérke.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 6) VmL framgar att ett varumérke bl a inte far registreras om mérket
ar férvixlingsbart med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter en tidigare anstkan
elier med négon annans varukénnetecken som &r inarbetat d ansdkan om registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket VmL anses kénnetecken som huvudregel vara forvéxlingsbara
endast om de avser varor/tjdnster av samma elier liknande slag. Andra stycket samma
paragraf stadgar att forvixlingsbarhet &ven kan dberopas till formén for ett kinnetecken som
ir vl ansett hir i landet, om anvéndningen av ett liknande kdnnetecken skulle dra otillborlig
fordel av eller skulle vara till forfang for det vl ansedda kénnetecknets sérskiljningsforméaga
eller anseende.

Vid en bedémning av varukénneteckens forvixlingsbarhet sinsemellan skall — da icke &r
friga om fall som omfattas av 6 § andra stycket varuméarkeslagen — en hethetsbeddmning
goras av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det
innebér att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjanster som kénnetecknen
anvands for &r i stort sett de samma och — omvint — att det inte stills si stora krav pé
varuslagslikheten om markena dr identiska, for att en forvaxlingsbarhet skall vara for
handen.

Avgérande vid besvarandet av frigan om forviixlingsbarhet foreligger eller inte blir, i de
fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall gnindas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och
d4 i forsta hand p4 méarkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till
huruvida ord och eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter eft gemensamt eller
liknande begreppsmaissigt innehall.

Det skall dven fastas avseende vid graden av sirskiljningsformaga hos de respektive
mirkena, varvid en stérre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgdra
en faktor som tkar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma elier liknande
sarskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra kinnetecknet.

Trots varumirkeslagens nuvarande ordalydelse har det 1 6 § andra stycket forekommande
begreppet “forvixlingsbarhet” inte samma materiella betydelse som forvixlingsbarhet enligt
huvudregeln i forsta stycket. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket férutsétts ndmligen vara
for handen i varje fall da risk finns att anvandningen av ett yngre liknande mérke kan ldnda
det dldre mirket till forfing eller eljest dra otillbodrlig fordel av detsarmma. Ett forfing kan
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t.ex. uppst om allménheten vilseleds i friga om det kommersiella ursprunget sa att den far
uppfattningen att varorna harrdr frin samma eller samverkande foretag. Vidare kan forfang
uppsti genom en urvattning av det vil ansedda mérkets goodwill.

Det fordras emellertid inte att en anvindning i praktiken givit upphov till otillb&rlig fordel
eller forfang. Det ar tillfyllest att det foreligger omstindigheter som med tiliricklig styrka
talar for att en tinkt anvindning skulie 3 sddan effekt. En central friga dr vilket krav som
skall stiillas p8 utredningen (bevisningen) for att anvéndningen av ett yngre mérke skall
anses dra otillbérlig fordel av eller vara till forfang for det vél ansedda mirkets
sirskiljningsformaga eller anseende. A ena sidan &r det angeléget att kravet inte sitts sé hogt
att vil ansedda mérken inte kommer i atnjutande av det utdkade skydd som bestéimmelsen
syftar till att ge. A andra sidan #r det viktigt att kravet inte sitts s 14gt att utrymmet for
andra kinnetecken begrinsas oskiligt. Vid avvigningen mellan de vil ansedda mérkenas
behov av utdkat skydd och intresset av ett rimligt utrymme for andra mérken har av
Patentbesvirsritten beviskravet bestamts s att det skall framsté som sannolikt att en
anvindning av ett yngre miirke medfor otillbérlig fordel eller forfing. En otillborlig férdel
fir anses foreligga s snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda
mirkets goodwill.

Detta innebir i praktiken att samma hoga krav pi egentlig mérkeslikhet inte skall
uppritthéllas vid tillimpningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillamplighet av
denna regel krivs i alla fall ett visst métt av mérkeslikhet, som i vart fall maste vara av den
digniteten att den berdrda allménheten kan komma att forknippa mérkena med varandra,
utan att darfor for den skull direkt komma att férvixla desamma. De skl som bér upp det
utdkade skyddet for vil ansedda varumarken gor sig géllande sdvil utanfér som innanfor
grinsemna for varuslagslikhet. Anseendeskyddsregeln skall dérfor dven tillimpas vid de fall
da direkt varuslagslikhet foreligger.

Vid faststillande av vad som utgdr ett vil ansett mérke kan graden av kdnnedom om
mirket — hos sivil den breda allménheten som den direkta omséttningskretsen — komma
att vara helt avgdrande och i praktiken den enda helt objektivt avldsbara faktorn aft beakta
vid bedémningen.

PRV gor hir foljande bedémning.

De motstdende registreringarmna uppvisar varuslagslikhet. Vad det gélier mirkeslikheten
finner PRV att viss skillnad foreligger rent visuellt och dven fonetiskt da de motstiende
mirkena inleds med olika bokstaver samt mérkena hérigenom ger olika konceptuellt intryck.
PRV finner dirmed inte, vid en samlad bedémning, att nigon férvixlingsrisk enligt 6 §
forsta stycket varumarkeslagen kan anses rada mellan innehavarens registrering och de av
invindaren hér anférda registreringarna.

TELIA maste emellertid utan vidare betraktas som ett av allménheten notoriskt vilként
varumirke. Det framstar vidare som sannolikt att bruket av innehavarens varumirke, FELIA,
kan linda till forfang for varumérket TELIA, i den meningen att dess sérskiljningsforméga
kan komma att urvattnas. Detta med beaktande av att de nu aktuella mérkena 4nda fér anses
s& pass lika att allmanheten kan komma att férknippa dessa med varandra. Forutséttningarna
for att tillimpa den s k anseendeskyddsregeln i 6 § andra stycket varumirkeslagen foreligger
dirmed. Mot bakgrund av det ovan sagda utgdr féljaktligen grunderna for invindningen
hinder for att 13ta registreringen bestd. Registreringen skall darfor upphivas.
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Beslutatden g 4 AUG 2005

Lo les LT

Lena Frankenberg Glantz L)V b
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sandas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som éverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd minader frin
beslutets dag.
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