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FATENT- OCH REGISTHNERINASYERKET

Exp. Patent- ach raistrarinasyerkst Invéndningséirende nr 2004/0126/0001

2006 -09-
%-05- 06 Registrering nr 367821

INVANDARE
Terra Networks S.A.
Via de las Dos Castillas, 33 Complejo Atica, Edificio 1 - Primera Planta

28224 Pozuelo de Alarcon Madrid
SPANIEN

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

INNEHAVARE

TerraPlay Systems AB
Solna Strandvig 96
171 54 Solna

OMBUD

Albihns Stockholm AB
Box 5581

114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumirkesregistreringen nr 367821 med
stdd av 21 § | st varumirkeslagen (1960.644), nedan VmL.

ARENDET

Invindningen avser varumirket TERRAPLAY, med registreringsnummer 367821, vilket
avser modem, datorer, kringutrustning for datorer, registrerade datormjukvaror, datorspel
(program) i klass 9, spel i klass 28, annons- och reklamverksamhet; kundinformation vid
forsdljning av applikationer och system fir anvindning pé spelprodukter i niitverk i klass 35,
telekommunikation i klass 38 samt datorprogrammering, professionella datakonsultationer;
datorprogrammering och professionella datakonsultationer inom ramen for utvecklande och
framtagande av applikationer och system inom spelomradet f5r att anviindas p ndtverk
inkluderande globala nétverk i klass 42.

Invéindaren har yrkat att innehavarens registrering ska hévas och som grund for
inviindningen anftrt f8ljande. Innehavarens mérke dr férvixlingsbart med invéindarens
gemenskapsvarumiirke TERRA, med registreringsnummer 1332691, i figur atergivet nedan,
vilket avser bland annat vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska
och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument f8r lantméteri,
besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning), livriddning och
undervisning, apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud eller

Box 530, 826 27 Sbderhamn [ Besbkare: Kungsgatan 8 |
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, Postgiro: 95 78 41 - 0, Bankgiro: 5052 ~ 6797
prevarumarke @ prv.se, Www.prv.se



PRV

PATENT~ OCH MEBISTHRERINBSYENKET

bilder; magnetiska databdrare, grammofonskivor; forsédljningsautomater samt mekanismer
fr myntstyrda apparater; kassaapparater, riiknemaskiner, databehandlingsutrustningar och
datorer; eldslickningsapparatur, ¢j inkluderande utrustning for radiolokalisering och
styrenheter for lokalisering och anordningar fér styrning av underjordiska ljud i klass 9, spel
och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra klasser i klass 28, annons-
och reklamverksamhet; foretagsledning; fdretagsadministration; kontorstjénster i klass 35
telekommunikation avseende upplatande av fleranvéindaratkomst till ett globalt datornit
(Internet/intranit) for Sverfbring och spridning av information, bilder och ljud av alla slag i
klass 38 samt programmerartjénster; tjénster avseende datorteknik; tjinster rérande
formgivning av webbsidor; programmering, konfigurering och teknisk installation av
databaser for Intemnet och/eller andra kommunikationsnit; tjinster utfdrda av
Internetleveranibrer och/eller andra databasnit; tjénster fOr att fSrse ménga anvéindare med
tillgdng till ett globalt datomit eller andra databaser f6r Sverféring och spridning av all slags
information, bilder eller ljud i klass 42.

terra

Invéindarens motanférda gemenskapsvarumirke med registreringsnummer 1332691,

Invindaren har vidare anfért att innehavarens mérke dr forvixlingsbart med invindarens
gemenskapsvarumirke TERRA, med registreringsnummer 1343227, vilket avser bland annat
vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantméteri, besiktning, viigning, métning,
signalering, kontroll (6vervakning), livriddning och undervisning; apparater fr inspelning,
upptagning, sindning eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare,
grammofonskivor; forsdljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater;
kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer;
eldsldckningsapparatur; nimnda varor avser ej det medicinska omradet i klass 9,
telekommunikation avseende upplitande av anvdndardtkomst av ett globalt datanit
(Internet/intranit) for dverfdring och spridning av information, bilder och ljud av alla slag i
klass 38 samt vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering, men ¢j avseende
det medicinska omrddet; [T-tjdnster, men ¢j avseende det medicinska omrédet; utformning
av webbsidor; programmering, konfigurering och teknisk installation av databaser fr
Internet och/eller andra kommunikationsnit; tjinster utfbrda av Internetleverantdrer och/eller
andra databasniit; upplatande av anvindaritkomst av globala datanit eller andra databaser
for dverféring och spridning av information, bilder och ljud av alla slag i klass 42.

Invéndaren har utvecklat sin talan enligt foljande. Innehavarens varumérke avser varor i
klasserna 9, 28 och tjinster i klasserna 35, 38 och 42 som &r identiska med de varor och
tjinster som invindarens motanfrda gemenskapsvaruméirken avser. Innehavarens mérke
TERRAPLAY domineras helt av ordet TERRA som 4r identiskt med lydelsen i de
motanfdrda mirkena. Ordet TERRA #r ett fullt distinktivt ord i sammanhanget. Det engelska
ordet PLAY i innehavarens méirke betyder spela p& svenska och har ddrfor i forhallande till
varu-/tjinstefSrteckningen en timligen ringa grad av sirskiljningsférmaéga. Ordet PLAY &r
artangivande fr de sbkta varorna datorspel i klass 9 och f§r de sokta tjiinsterna
kundinformation vid fSrsiljning av applikationer och system fér anvindning pa
spelprodukter i klass 35 och for datorprogrammering och professionella datakonsultationer
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inom ramen for utvecklande och framtagande av applikationer och system inom spelomrédet
i klass 42. Det finns en uppenbar risk att den kdpande allméinheten kan komma att uppfatta
att mérkena har samma kommerstella ursprung,

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for inviindningen och anfort f6ljande. Det
latinska ordet TERRA betyder jord pé svenska. Betydelsen #r vilkind i Sverige och for
banalt for att 4ga nigot kraftfullt varumérkesskydd och ska d4rfor inte kunna hindra andra
varumirkesinnehavare fran att anvinda och registrera sammanséttningar med detta ord. Det
finns flera varumirkesregistreringar som inbegriper ordet TERRA och avser varor i klass 9.

SKAL

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL far ett varumérke inte registreras om mirket dr frvixlingsbart med
ett gemenskapsvarumirke som innehas av nigon annan och 4r registrerat efter en tidigare
ansdkan.

Frigan huruvida det féreligger risk for f5rviixling mellan tvd mirken skall avgdras efter en
helhetsbeddmning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas, framforallt méirkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjéinster som
mirkena avser. Kravet pd mirkesiikhet blir mindre om de varor/tjinster som mérkena
anvinds for #r i stort sett desamma och — omviint — att det inte stills s3 stora krav pd
varuslagslikheten om mérkena 4r identiska, for att f3rvéixlingsbarhet skall anses foreligga.
Vid beddmningen av mirkeslikheten skall avseende bland annat fiistas vid mérkenas
sirskiljningsftrmaga, varvid forviixlingsrisken mellan mirkena blir stbrre om de besitter
samma sirskiljande bestindsdelar. Aven risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rider ett samband mellan varuméirkena ska beaktas vid helhetsbeddmningen.

PRV gor f6ljande beddmning,

De varor och tjéinster som innehavarens mirke avser i klass 9, 38 och 42 dr identiska eller
liknande som de varor och tjénster som innehavarens bada mirken avser i motsvarande
klasser. Det rdder saledes varu~ och tj4nsteslagslikhet. Det freligger vidare varu- och
tjansteslagsidentitet mellan de varor och tjénster som innehavarens mérke avser i klasserna
28 och 35 och de varor och tjinster som invindarens mérke med registreringsnummer
1332691 avser i motsvarande klasser. For frAgan om fSrvixling 4r det dérftr avgdrande
huruvida det dven rdder mérkeslikhet mellan innehavarens och invindarens respektive
mirken.

Savil innehavarens mérke som invéndarens mirke avser spelrelaterade varor och tjénster,
Suffixet i innehavarens midrke TERRAPLAY utgdrs av det engelska ordet -PLAY som pd
svenska betyder bland annat /ek, spel eller leka, spela (Engelsk ordbok, www.ne.se, dtkomst
2006-08-16). Mirkets efterled anger siledes de stkta varornas och tjnsternas art.

1 f¥rhéllande till de spelrelaterade varor och tjinster som mirket avser 4r det féljaktligen
prefixet TERRA- som #r dominerande for det hethetsintryck som mérket ger. Inviindarens
marke med registreringsnummer 1343227 utgérs uteslutande av ordet TERRA. Mirkesdelen
TERRA 4r den fonetiskt dominerande bestindsdelen #ven i inviindarens mérke med
registreringsnummer 1332691. Ordet i invéindarens mérken #r identiskt med den bestindsdel
som ar dominerande for det helhetsintryck som innehavarens mirke ger. F8ljaktligen
toreligger méirkeslikhet mellan dessa mirken.
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Det foreligger svil varu- och tjinsteslagslikhet som mérkeslikhet mellan innehavarens
mirke och inviindarens mirken. Innehavarens mérke 4r siledes vid en helhetsbeddmning
forviixlingsbart med invindarens mérken och registreringen skall darfor hivas.

Beslutgt den '// . [ 6 SEP 2006

V. vt

Anne Glstavsson

Anna Axel$son

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Sverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara st#lld till
Patentbesvirsritten, men sidndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn, | skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frén
beslutets dag.




