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PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENE~ OCH REGISTRERINGSVERRET

Invindningsérende nr 2006/0034/0001

Registrering nr 377809

INVANDARE
IDT Inter Direct Tel Sweden AB
Niis Fabriker

Fack 5031 ]
44851 Tollered 7007 -08- 16

Fxp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

INNEHAVARE

Morshedi Multinational Multimedia och Film Production Aktiebolag
Box 1055
172 22 Sundbyberg

BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstaende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéindningen avser varumirket T-STAR 100 SEK PHONECARD med registreringsnummer
377809 registrerat den 30 december 2005 for papper; kartong samt produkter dérav, ej
ingéende i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv-
och kontorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och hushéllsindamal;
konstndrsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej mobler);
instruktions- och undervisningsmaterial (¢j apparater); plastmaterial for emballering (ej
ingéende i andra klasser); trycktyper; klichéer i klass 16. Mirket ar atergivet nedan.

Varumdirkesregistrering 377809,
“Mirket dr utfort i blatt och gult.
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Invéindaren har yrkat att registreringen skall upph#vas och har som grund hérfér anfort att det
registrerade mérket uppvisar slaende likheter med det kort, atergivet nedan, som &r
upphovsrittsligt skyddat och som tillhér invandaren. Inviindaren anfor att kortet togs fram
och utformades av IDT och av [DT:s egna formgivare samt att det registrerade varumérkets
typografi, format, fargval liksom val av symboler och de ingdende elementens
sammanstillning i stort sett fullstindigt sammanfaller med kortet. Vidare gér invindaren
gillande att registreringen dr forvixlingsbar med invédndarens tidigare inarbetade varumirke.
Till stéd for detta har invidndaren anfort att kortet togs fram i augusti &r 2000 och att
marknadsforing och forsiljning inleddes samma &r. Forséljningen har varit betydande och
under de tre senaste dren dverstigit 100 000 enheter per manad i Sverige. Kortet &r
marknadsledande och har en markandsandel som torde éverstiga 25 %. Slutligen gér
invidndaren géllande att innehavaren haft vetskap om kortet vid tiden for registreringen och
didrmed registrerat varumérket i ond tro. Invéindaren hidvdar att vetskap om kortet maste
forelegat med anledning av kortens pafallande likhet samt att invindaren 4r en av de stdrsta
aktérerna pa den svenska marknaden for forbetalda telefonkort.

Invindarens mérke.
Market dr utfért i firgerna [jusbld och gul.

Innehavaren av varumérket, som beretts tillfille att yttra sig dver invandningen, har l[dmnat
invandningen oemotsagd.

SKAL

Enligt 2 § varumirkeslagen forvérvas ensamritt till ett varumérke d& mérket har blivit
inarbetat. Ett kéinnetecken anses inarbetat, om det hér i landet inom en betydande del av den
krets till vilken det riktar sig &r kiint som beteckning fér de varor som tillhandahalls under
kénnetecknet.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 5 varumarkeslagen far ett varumérke inte registreras om
market innehaller ndgot, som r dgnat att uppfattas som titel pd annans skyddade litterdra
eller konstnarliga verk, dér titeln dr egenartad, eller krdnker annans upphovsritt till litterért
eller konstnérligt verk eller annans rétt till fotografisk bild eller ménster.

I 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen anges att ett varumirke inte far registreras
om mirket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan anvénder 1 en

niringsverksamhet, med nigon annans varumérke som 4r registrerat efter tidigare ansdkan
eller med nagon annans varukénnetecken som &r inarbetat dd ansdkan om registrering gors.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgéras genom en helhetsbedémning vid vilken alla
omstindigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, fraimst mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor och/eller tjinster som mérkena avser. Aven ett mérkes
sdrskiliningsforméaga skall beaktas vid bedémningen av forvixlingsbarhet.
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Av 14 § forsta stycket punkten 7 varumérkeslagen framgar att ett varumirke inte far
registreras om mirket dr forviixlingsbart med ett varukédnnetecken som vid tiden for ansékan
anvinds av ndgon annan samt att ansdkan gjordes med vetskap om detta och s6kanden mte
anvént sitt marke innan det andra kdnnetecknet togs i bruk.

PRYV gor foljande beddmning

Invidndaren har gjort géllande att det registrerade varumérket skall upphédvas med anledning
av invéndarens inarbetade kinnetecken samt upphovsritt till det ndrmast identiska
telefonkortet. Da invdndaren inte inkommit med nigot material som visar att kortet dr
inarbetat i omsittningskretsen eller att kortet &r en av invéndaren utformad upphovsritt,
finner PRV att dessa grunder inte kan utgora hinder for det registrerade varumirket.

Vidare finner PRV inte heller att invéndaren visat att kinnetecknet anvindes av denne vid
tiden for ansékan eller att innehavaren nir denne ldmnade in sin anstkan till PRV gjorde
detta med vetskap om invindarens anvindning av kadnnetecknet. Trots att de motstiende
kinnetecknen 4r forvixlingsbara da utformningen av de bada korten 4r mycket likartad #r det
ddrmed inte styrkt att varumarkesansokan var gjord i ond tro. Foljaktligen utgor
invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Inviandningen skall déarfér avslas.

Beslutat den 16 AUG 2007
/
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS ~—

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som $verklagas och den dndring i
beslutet som begiirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd méanader fran
beslutets dag.




