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BESLUT-
" Mﬁf’ﬁt’é&fﬁf—“qQIi”'fegi’ﬁtTé‘ffﬁg"é"ﬁrerket (PRV) avsldr invandningen med ovanstiende nummer med
stod av 71§ andra stycket varumarkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varuméarket SMARTO, med registreringsnummer 383544,
registrerat for marknadsprisanalyser; statistisk information; bokklubbsverksamhet

_ (internetbaserad) namligen kundinformation vid férsiljning av bocker; datakdrningar i
databaser (for andra); datasokning (for tredje man) i databaser;, datoriserad sammanstillning
av kundindex; datoriserade affirsinformationstjdnster; datoriserade affiarsundersékningar;
datoriserade informationstjanster till foretags gynnsamhetsvérdering; kommersiella
informationstjénster via atkomst till databaser; konsumentinformation on-line; on-line
information avseende shopping; publicering av annons- och reklammaterial on-line;
sammanstillning och visning av varusortiment for att mojliggora for kunder och anvindare
att fi information om och kdpa varor; sammanstillning, inmatning och systematisering av

‘ ihformﬁtj@n { databaser; uppgdrelse av kommersiella transaktioner for tredje person;
uppgorelse av kontaktef (for tredje man); upplatande av datoriserad affirsinformation;
upplétande av datoriserad affirsstatistik; marknadsundersckningstjanster; uthyrning av
annonsutrymmen; sammanstillning av inmatning av information i databaser; systematisering
av information i databaser; annonsering on-line via datanétverk; datasékningar i datafiler
(for andra); annons- och reklamtjanster on-line, i klass 35, samt elektroniska
anslagstaveltj4nster (telekommunikationstj snster); tele- och datakommunikation via portal
for att na information; upplatande av atkomst till databaser; upplatande av atkomst till
elektroniska anslagstavlor; atkomst till digital musik p4 nitet; Sverforing och sindning av

~ databasinformation via telenit, i klass 38.

Invdndaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphévas och har som grund for
invandningen anfort att mérket dr forvixlingsbart med varumérket SMARTSON, med
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registreringsnummer 372056, registrerat for konsumentinformation on-line, i klass 35.
Invindaren har sven anfort att innehavarens mirke har registrerats i ond tro.

Till stéd for invindningen har invindaren anfort i huvudsak foljande. Smartson Consumer
Services AB registrerades som bolag i slutet av &r 1999. I januari &r 2001 lanserade de
konsumenttjansten www.smartson.se och sedan maj 2005 ar SMARTSON ett registrerat
varumirke. Mirket SMARTSON ir ett konstruerat ord som syftar pa en person eller en figur
som &r smart och som hjalper konsumenter att féra smarta kop, vilket i stort sett dr samma
sak som innehavaren vill géra med mirket SMARTO. Innehavaren av mirket SMARTO
agerar i stort sett inom samma omrade som SMARTSON och invindaren upplever dagligen
att folk forvixlar dennes verksamhet med innehavarens. Detta ar till stor nackdel for bade
innehavaren och invandaren. Under 4ren 2001-2006 har Smartsons webbtjinst kommit att
tillhéra de storsta i Norden inom konsumentjournalistik. Varje méanad kommer cirka 170 000
unika bestkare till invandarens webbplats. Varumérket SMARTSON ar vil inarbetat och har
funnits sedan &r 1999 och invindaren samarbetar med flertal storre medier i Sverige och
Norge. Ett stort antal tryckta media och webbtjénster anviinder regelbundet invdandarens
tjanster och hanvisar till SMARTSON. Invindaren har hirvid bifogat en lista dver tidningar
och utdrag fran internetsajter som képer Smartsons redaktionella material. Totalt nér
:nvindarens material och varumérke drygt 2 miljoner lasare i Sverige. Under véren ar 2006
triffande invindaren innehavaren for ett eventuellt samarbete. Kort dérefter lamnade
innehavaren in en ansdkan om varumirkesskydd for varumirket SMARTO. Innehavaren var
vil M&dvetent om invandarens verksamhet och position pé marknaden nir de limnade in sin
anstkan om varumirkesskydd.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéndningen och anfért i huvudsak
foljande. Den omstandigheten att ett varumarke inleds med SMART ar synnerligen vanligt
fsrekommande. Dérmed har ordet SMART inte ndgon egentlig sérskiljningsformaga. Tittar
man i det svenska varumérkesregistret dterfinns 280 drenden, inklusive de internationella
registreringarna med giltighet 1 Sverige. Innehavaren har hirvid bifogat ett utdrag frn
Infotorg. Tittar man pé endast svenska ansckningar och registreringar fir man enligt samma .
register 69 trdffar, samtliga avseende tjénster i klass 35. Eftersom ingen torde kunna hivda
ensamritt till ordet eller prefixet SMART méste dven suffixen forete stora likheter for att
mérkena i sin belhet skall anses vara forvaxlingsbara, S& ar emellertid inte fallet mellan
SMARTO och SMARTSON. Inte heller synes mérkena vara forvixlingsbara
begreppsmissigt d4 SMARTSON nérmast har egenskapen av ett sliktnamn, medan
SMARTO #r ett slanguttryck for en klok och klurig person.

SKAL

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen framgar att ett varumarke inte far
registreras om mérket &r forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvinder i en naringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som i#r registrerat efter
tidigare anstkan eller med négon annans varukinnetecken som ir inarbetat d& ansdkan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser tjdnster av samma eller liknande slag.

Fragan om forvéxlingsbarhet skall avgdras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
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fsrvixlingsbarhet blir, 1 de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen
kan bedémas likna varandra. Bedomningen av denna friga skall grundas pa mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall &ven tas till om orden i de aktuella mérkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehall, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena
skall beaktas. -

Av 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen framgdr att registreringshinder foreligger
om mirket r forvaxlingsbart med ett varukédnnetecken som vid tiden for anstkan anvéands av
nigoen anhan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och stkanden inte anvént sitt mirke
innan det andra kannetecknet togs i bruk.

PRV gér fljande bedémning.

Inledningsvis kan konstateras att det av invindaren dberopade varumérket och innehavarens
varumirke omfattar skydd for tjdnster som ar av samma och liknande slag, dvs tjdnster
relaterade i1l Internetbaserad konsumentinformation. Dirmed foreligger tjansteslaglikhet
dem=efiellan:--- o o

Betriffande markeslikheten har PRV foljande att anfora. Innehavarens mirke bestar av
lydelsen SMARTO och det av invédndaren aberopade mirket bestar av lydelsen
SMARTSON:Detean konstateras att mérkena uppvisar en viss visuell likhet da bada
mirkena‘inteds mied prefixet SMART-. Prefixet i det av invindaren Aberopade mérket
efterfoljs dock av suffixet -SON medan prefixet i innehavarens mérke enbart efterfoljs av
bokstaven -O. Denna skillnad leder till att mérkena, sedda i sina helheter, uppvisar fonetiska
och visuella olikheter. Skillnaderna mellan mérkena forstiirks ytterligare av det faktum ait de
ger olika associationer. Invéandarens mirke ger nérmast en association till ett slaktnamn, till
skillnad fran innehavarens mérke som utgdrs av ett fantasiord. Vid en samlad bedomning
finner PRV att innehavarens mirke skiljer sig fran invindarens mirke till sidan grad att
mirkena inte &r forvixlingsbara.

PR e i - -
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Da forvaxlingsbarhet inte &r for handen saknas anledning att utrona huruvida det foreligger
négon ond tro i sammanhanget.

Fljaktligen utgér invéndningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta bestind.
Invandningen skall d4rfor avslas. -
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det sknfthgt Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvarsrzitten men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som éverklagas och den andring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader frén
beslutets dag. ’




