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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslir invédndningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen ( 1960:644).

ARENDET
Invéindningen avser varumirket 02, med registreringsnummer 385497, registrerat for
distribution av el, i klass 39, och produktion av el, i klass 40.

Invéndaren har yrkat att registrering 385497 skall upphévas och har som grund fér
invindningen anfdrt att innehavarens miirke 4r forvixlingsbart med inviindarens
gemenskapsvarumirken 02, med registreringsnummer 002109627, registrerat bland annat
for tillhandah4llande av information avseende transport och resor, i klass 39, och O2
COMMUNICATIONS, med registreringsnummer 002177772, registrerat bland annat for
tillhandahallande av information rérande transport och resor for atkomst via direktanslutning
frén en datoriserad databas eller webbplatser pé det globala datornétet; fsrvaring av
information, i klass 39,

Vidare har invindaren anfort att innehavarens mirke &r forvixlingsbart med invindarens tva
ansokningar om gemenskapsvarumirke 02, atergivet nedan, med ansékningsnummer
004949376, ansokt for bland annat transport: emballering och férvaring av gods; anordnande
av resor; information rérande resor, transport, trafik, trafikfléde och trafikstockningar;
information och rddgivning avseende ovannimnda tjénster; information och rddgivning
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avseende ndmnda tjénster tillhandahallna via direktanslutning frin en databas eller Internet;
information och r&dgivning via ett telekommunikationsnit, i klass 39 och 02, med
ansdkningsnummer 004423745, atergivet nedan, ansékt for bland annat transport;
emballering och forvaring av gods; anordnande av resor, i klass 39. Invandaren har vidare i
andra hand anfort att dennes varumérke O2 &r vil ansett i EU och att innehavaren genom sin
registrering drar otillbérlig férdel av anviindandet av invindarens kinnetecken samt att
anvéndningen &r till forfing for kdnnetecknets sirskiljningsformaga.

Q2

[nvéindarens motstiende anstkan om gemenskapsvarumirke med ansékningsnummer 004949376

O,

Inviindarens motstiende ansgkan om gemenskapsvarumirke med ansdkningsnummer 004423745

Till st6d for invéindningen har invindaren anfdrt i huvudsak foljande. Det rider en mycket
hég grad av mérkeslikhet, i tre fall identitet, mellan invindarens dberopade varumérken och
innehavarens varumérke. Invéindarens varumérken omfattar bl.a. transport och
tillhandahdllande av information avseende transport, trafik, trafikfloden och stockningar.
Mellan dessa tjéinster och de tjanster som omfattas av innehavarens varumirke rider
tjidnsteslagslikhet. Distribution och transport 4r i hdg grad synonyma begrepp. Transport har
fler och bredare innebérder 4n distribution. Eftersom invindarens marken 4r skyddade for
var slag av transporter utan nigra inskrinkningar méste varumérkenas tjéinsteuppgifter ocksa
anses innefatta distribution av el eller &tminstone tjinster som #r snarlika distribution av el.
Vidare tillhandahalls ménga transporttjinster, sdsom allménna kommunikationer, forsling av
avfall och sopor liksom distribution av el, gas, vatten och virme av foretag med gemensamt
ursprung eller &gare, t.ex. en kommun eller kommunala bolag. Darfsr ligger det nira till
hands att konsumenter antar att det rider ett samband eller gemensamt ursprung mellan
fretag som erbjuder transport respektive distribution av el. Det rader 4ven tjansteslagstikhet
mellan produktion av el i klass 40 i innehavarens mérke och transport i klass 39 da det finns
ett starkt samband mellan produktion och distribution av el.

Invéndarens varumérke O2 4r vidare vil ansett i EU och innehavaren drar otillbarlig fordel
av anseendet for invéndarens vilkinda kénnetecken. Det framstar som om det skulle
foreligga ett kommersiellt samband mellan innehavarens och inviindarens varumirken.
Innehavarens varumirke domineras av O2. Invindaren, som har siite i Storbritannien, &r ett
av de storre foretagen inom mobil telekommunikation och mérket har hogt anseende i EU.
Foretaget driver mobil telekommunikation i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien och
Slovakien. Trots att bolaget inte marknadsfor sig aktivt i Skandinavien har bolagets namn
4nda blivit ként till fljd av de avtal om s.k. “roaming” som tréffats med andra teleoperatsrer
verallt inom EU och sponseravtal med hdgprofilerade sportklubbar och andra evenernang
sisom Arsenal Football Club, engelska landslaget i rugby, golfspelaren Padraig Harrington,
musikfestivaler sisom 02 Wireless Festival” och TV-program som Big Brother.
Verksamhetens storlek i kombination med den ansenliga marknadsfringsinsats som
bedrivits kontinuerligt sedan varumérket introducerades ar 2002 har gjort market valkint i
breda kretsar och det uppfyller krav p4 ansedda marken med skydd utanfor omradet for
varuslagslikhet.
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Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invindningen och i huvudsak anfgrt
foljande. Konsumenter kommer inte att missledas att tro att innehavarens och invindarens
produkter kommer frdn samma producent. Invéndaren erbjuder tjéinster inom mobil
telekommunikation. Innehavaren &r en elleverantsr som erbjuder miljdmarkt el och
efterstrévar en s& ren virld som mdjligt ddr man kan andas ren luft. Mot bakgrund av detta &r
innehavaren och invéindaren verksamma pa olika marknader med skilda malgrupper. Det
rider séledes inte likhet mellan innehavarens och invéndarens varor och tjfinster. Savitt
framgdr av invéindarens verksamhetsbeskrivning pa dennes hemsida #r invindaren inte
verksam inom klass 39 och invindaren anvinder sig av ett annat varumirke for
tillhandahdllande av trafikinformation. Det rader ingen tjdnsteslagslikhet mellan invindarens
och innehavarens varumirken. Invéndarens kinnetecken anvinds inte pa den svenska
marknaden eller i Norden. En svensk konsument av miljémirkt el 4r en medveten konsument
som oftast har jamfdrt olika elleverantdrer. Dirtill kan konstateras att det stills helt olika
krav p& koparna av hir aktuella produkter och tjéinster. For att inhandla mobila
telekommunikationstj#nster behovs generellt sett inga sirskilda forkunskaper. De
motstiende varorna och tjéinsterna har dessutom helt skilda forsdljningsstillen. Det ir darfor
inte mdjligt att en svensk konsument skulle forvixla det kommersiella ursprunget av de
ovanndmnda tjinsterna d4 varumirkena har helt olika omsittningskretsar. Vidare &tnjuter
invéndarens beteckning ett begrinsat skydd eftersom den 4r den kemiska beteckningen for
syre och séledes har en svag sdrskiljningsfSrmaga. De motstdende mirkena skiljer sig vidare
visuellt genom att i invindarens marke #r siffran 2 nedsiinkt. Detta bidrar till att ge
innehavarens mérke ett annat helhetsintryck och en annan association an inviandarens mirke.
Innehavaren har slutligen noterat att de varumérkesansgkningar som invéindaren har aberopat
som grund har métt invéindningar fran flera hall vilket pévisar att invéindarens beteckning har
svag séirskiljningsformaga,

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 varumérkeslagen far ett varumarke inte registreras om
mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kéinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Avgorande vid besvarandet av frigan om fSrvaxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken méan kéiinnetecknen kan anses likna varandra,
Beddmningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck m#rkena formedlar och da i
forsta hand p& mérkenas visuella och fonetiska likhet, Hiénsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsméssigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har fven att ta hénsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimfora tva
motstidende mirken, varfor det vid forvixlingsbedémningen skall bortses fran ovisentliga
detaljskillnader vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jimfbrelse. Beaktas
skall ocksa att omsattningskretsens minnesbild av ett varumniirke typiskt sett kommer att
blekna med tiden. Aven ett mérkes sérskiljningsférmaga skall beaktas vid bedomningen av
forvixlingsbarhet.

Enligt 6 § andra stycket varumarkeslagen kan fSrvixlingsbarhet dven dberopas till forman
for ett kannetecken som #r vl ansett hr i landet, om anvindningen av ett annat liknande
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kinnetecken skulle dra otillbarlig fordel av eller skulle vara til] forfAng for det vil ansedda
kénnetecknets sérskiljningsférmaga eller anseende.

Forvaxlingsbarhet enligt andra stycket forutsétts vara fr handen i varje fall dé risk finns for
att anvéndningen av ett yngre liknande mirke kan lidnda det dldre market till forfang eller
¢ljest dra otiliborlig fordel av detsamma. En otillborlig fordel far anses foreligga s4 snart ett
yngre mérke drar nigon nytta av betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill. Vid
faststéillande av vad som utgor ett *vil ansett” mirke i varumérkeslagens mening &r graden
av kiinnedom om mérket hos sav4l allménhet som omséttningskrets av stor vikt och i
praktiken ofta den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella
kriteriet & menat att vara kvalitativt, i den meningen att dven andra goodwillskapande
aspekter skall vigas in i begreppet. Huruvida ett mirke ir att betrakta som “vél ansett” eller
inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivin av kiinnedom om mirket i fraga.

PRYV gér foljande bedémning.

Det kan inledningsvis konstateras att det rdder viss markeslikhet mellan innehavarens
varumdrke och samtliga de av invéindaren dberopade varumirkena d4 innehavarens mérke dr
identiskt med lydelsen av dessa. Vad avser registrering 002177772 4r innehavarens mirke
identiskt med den inledande och sérskiljande delen av denna.

PRYV finner vidare att tjansteslagsiikhet ¢j rdder mellan innehavarens varumérke och
invéndarens aberopade kénnetecken. De tjénster i klass 39 och 40 som innehavarens
varumadrke avser skiljer sig i varumdrkesrittsligt hiinseende frin de transport- och
informationstjinster som invéndarens dberopade varumirken avser. Innehavarens mirke ar
darfor inte forvéxlingsbart med de av inviindaren aberopade kinnetecknen enligt 6 § forsta
stycket, punkten 9 varumirkeslagen.

Invéndaren har vidare inte, genom de uppgifter som denne har ldmnat, styrkt att dennes
dberopade kéinnetecken &r vil ansett i Sverige och ddrmed kan tillgodorikna sig ett skydd
som strécker sig utanfSr omradet fir varuslagslikhet. Férvixlingsbarhet fSreligger darfor ej
heller enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen. Vid en samlad bedémning finner PRV
saledes att innehavarens mirke inte ir att anse som forvixlingsbart med de av invéndaren
aberopade varumirkena.

Foljaktligen utgdr invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéndningen skall
dérfor avslas.

Beslutat den 10 JUL 2008
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld ¢l
Patentbesvérsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530.

826 27 Stderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader fran
beslutets dag,




