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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphdver varumérkesregistreringen nr 392328 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket APPLICATE, i figur dtergivet nedan, med
registreringsnummer 392328, registrerat i enlighet med bilaga A.

applicate

Innehavarens varumérke.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund {6r
invidndningen att mérket dr forvéxlingsbart med gemenskapsvarumarket APPLICA, med
registreringsnummer 1366236, registrerat i enlighet med bilaga B.

Till utvecklande av talan anfdr invindaren i huvudsak foljande. Det motanforda mirket
omfattar varor och tjanster i klasserna 9, 16, 35, 36, 38, 41 och 42. I klasserna 35, 38, och 42
ingar tjinster som ir identiska och liknande de tjanster som varumérket APPLICATE
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omfattar. Total tjénstelikhet foreligger saledes. Varumérket APPLICATE ar mycket likt
invindarens mérke APPLICA. Bokstdverna APPLICA &r gemensamma i bdda mérkena,
dessutom ingar invindarens mérke APPLICA i sin helhet i varumérket APPLICATE. Orden
APPLICA respektive APPLICATE har ingen betydelse i samband med de aktuella
tjdnsterna. Det faktum att ena mérket ar skrivet med gemener och ocksé omfattar ett
bildelement, och det andra med enbart versaler, saknar betydelse i sammanhanget. Orden &r
rena fantasiord och inget av orden ger darfér ndgon association 1 ndgon specifik riktning. Det
finns stor risk for forvaxling mellan mérkena. Det dr mycket l4tt for konsumenterna av
tjinsterna ifréga att tro att mérket APPLICATE ar forbundet med APPLICA och att
tjdnsterna kommer frdn samma producent eller samma foretag.

Innehavaren av varumérket bestrider yrkandet och anfér i huvudsak fSljande. Mérkena ger
associationer till helt olika sprak. Mérket APPLICATE ger sprakligt sett tydlig association
till engelska och uttalas séledes [dplikejt]. Mérket APPLICA ger ddremot klara associationer
till ett latinskt sprak, t ex italienska, och uttalas [aplika]. En av koordinaterna i ett
tredimensionellt koordinationssystem kallas "applicate”. Varumarket APPLICATE ger
darmed associationer till matematik och teknik. Mérket APPLICA for inte alls tankarna i den
riktningen. Vidare skiljer sig mérkena at visuellt genom att APPLICATE ér ett langre ord
med nio bokstéver, medan APPLICA endast bestér av sju bokstdver. Olikheterna mellan
mérkenas slutled bidrar &ven till att de ger olika visuella intryck. De visuella skillnaderna
mellan mérkena forstérks av att varuméarket APPLICATE #r kombinerat med ett sirskiljande
figurelement.

SKAL
Av 14 § forsta stycket punkten 9 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far

registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och ir registrerat efter en tidigare ansokan.

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

Frégan om forvéxlingsbarhet ska avgdras vid en helhetsbedémning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgérande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen
kan bedomas likna varandra. Beddmningen av denna fraga ska grundas pd mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn tas @ven till om orden i de aktuella mérkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rdder ett samband mellan varumérkena beaktas.

PRV gér foljande bedémning

Inledningsvis kan konstateras att det av invéndaren &beropade varumérket och innehavarens
varumdrke omfattar tjinster som &r av liknande slag, i vad avser bland annat annons och
reklamverksamhet i klass 35, telekommunikation i klass 38 samt uthyrning av datorer i klass
42. PRV finner diarmed att det foreligger tjansteslagslikhet méarkena emellan.

Betrédffande markeslikheten bestdr innehavarens mérke av lydelsen APPLICATE och det av
invandaren aberopade mérket bestir av lydelsen APPLICA. PRV finner att innehavarens
varumérke har stark sérskiljningsformaga i forhéllande till de tjanster som registreringen
avser. Vidare konstateras att markena uppvisar en klar visuell och fonetisk likhet da
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invindarens mirke i sin helhet ingér i innehavarens mérke. Inte heller begreppsmassigt
skiljer sig méirkena ndmnvért 4t dd markena bestar av ord som inte torde ge
omsiéttningskretsen nigra sirskilda associationer (jmf Patenbesvirsrdttens dom i mél nr 06-
196). Miarkeslikhet foreligger ddrmed mellan de jamforda varumérkena. Att innehavarens
mérke dven bestdr av ett figurativt moment féranleder ingen annan bedémning,.

Vid en samlad beddmning finner PRV att innehavarens mérke &r forvixlingsbart med

invindarens marke. Foljaktligen utgér grundema for invandningen hinder for att l1ata
registreringen bestd. Registreringen ska darfor upphévas.

JUN 2008

Beslutat den 1 /f ‘
i .
»JC Ne t/k \ U(f'"f
Andreas Dahlqvist \

// /}/w“‘/ AAA_A

Nina Isaksson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvérsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som Gverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd manader frén
beslutets dag.
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BILAGA A

Registreringsnummer: 390678 Registreringsdatum: 2007-08-17

Ansékningsnummer: 2007/04445 Ingivningsdatum: 2007-05-18

Applicate

Klassificering

35: Annons- och reklamverksambhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster;
§terf'c’>rséljartjénster avseende vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater
och instrument; aterférséljartjanster avseende apparater och instrument for iantmaterl, besiktning,
vagning, matning, signalering, kontroll (6vervakning), Ilvraddmng och undervisning; aterforséljartjdnster
avseende apparater fdr inspelning, upptagning, sdndning eller atergivning av ljud och bilder;
dterforséljartjdnster avseende magnetiska datab&rare och inspelningsbara skivor; assistans vid
foretagsledning; byr&er for kommersiell information; spridning av annons- och reklammaterial;
konsultationer avseende foretagsledning och -organisation; konsultationer avseende
personaladministration; konsultationer avseende foretagsledning; direktreklam; assistans vid afférs- eller
industriledning; reproduktion av dokument; foretagsorganisationskonsultationer; administrativ beredning
av inképsordrar; datasékningar (for tredje man) i databaser; datoriserad affarsreklam; datoriserad
affarsskotsel (fér andra); datoriserad databasskétsel; datoriserad filskdtsel; datoriserad sammanstélining
av kundindex; datoriserad sammanstalining av orderlistor; datoriserade afférsinformationstjanster;
datoriserade afférsundersdkningar; datoriserade informationstjanster till foretags gynnsamhetsvardering;
forberedelse av datoriserad skatteundersékningar (redovisning); formedling av afférskontakter (fér annans
rakning); formedling av varor (for annans rakning); inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och /eller
framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjanster via dtkomst till databaser;
konsultverksamhet avseende organisationsutveckling; leasing av kontorsmaskiner; on- -line information
avseende shopping; produktion av annonsmaterial; projektledning med inriktning pa foretagsverksamhet/-
organisation; publicering av annons- och reklammaterlal on-line; sammansta[lnlng, inmatning och
systematisering av mformatlon i databaser; uppdatering av affarsinformation pa databaser; uppdatering av
annonsinformation pd databaser; annonsering; reklam; foretagsundersdkningar; public-refationtjénster;
radgivningstjénster for foretagsledning; datoriserad registerhantering; férdigstéllande av I6nelistor;
sammanstéallning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser;
annonsering on-line via datanitverk; datakérningar i datafiler (fér andra); uthyrning av annonseringstid pa
kommunikationsmedia; annons- och reklamtJanster on-line; bearbetning, lagrmg, framtagning och/eller
kontroll av datoriserad information; Sterférséljartjdnster avseende apparater fir dtergivning av ljud och
bilder.

38: Telekommunikation; kommunikationer via telefon; upplatande av telekommunikationskanaler fér
teleshoppmgt]anster uppldtande av internet chatrum; uppldtande av atkomst till databaser; uppldtande av
Stkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kommunikationer via datorterminaler; datorstddd
Bverforing av meddelanden och bilder; elektrenisk post; information avseende telekommunikation;
uthyrning av modem; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; uppldtande av
telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanatverk; telekommunikations routing och junction;
upplétande av atkomst till datanadtverk; accesstjdnster till telekommunikationsnatverk;
bredbandskommunikation; datakommunikationstjanster via en kod; datorkommunikationsservice;
datorstddd sandning av meddelanden och bilder; dlgltala overformgst]anster och sdndningstjdnster via
internet; internetleverantdrstjdnster, namligen upplatande av atkomst till natverk; IP-
kommunikationstjanster (Internet Protocol); kommunikationstjdnster for atkomst tlll databaser;
multimediala meddelandetjénster; natleverantdrstjanster, namligen upplatande av atkomst till natverk;
natverksarbete av datorer; tele- och datakommunikation via portal for att nd |nformatnon,
telekommunikation ndmligen mobila mteraktlva tjanster; telekommunikationstjénster for Stkomst till
databaser; mformatlonstjanster avseende atkomst till datandtverk/internet; mformatlonstjanster avseende
elektronisk post; uppldtande av anvandartillgéng till globala datanatverk uppldtande av 8tkomst till
databaser innehallande film och spel fér bestélining; upplitande av Atkomst till elektroniska anslagstavior;
WAP-kommunikationstjinster; dverforing och séndning av databasinformation via telenat; sdndning av
meddelanden; telefoni; telekommunikation; uthyrning av dtkomsttid till globala datorndtverk.

42: Vetenskapliga och teknologiska tjénster och dértill relaterad forskning och design; industriella analyser och
forskningstjanster; des¢gn och utveckling av datahardvaror och mjukvaror; datormjukvarurédgivning;
konsultation inom omradet datorsdkerhet; realtidsforbindelsetjénster fér datautbyte mellan
datoranvandare; tekniska inspektionstjénster; konstruktionsritning; uthyrning av datorer;
datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; konsultationer



PRV

FPRTENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

inom omradet datormaskinvara; uthyrning av datorprogramvara; forskning och utveckling (fér tredje man);
éterhémtning av datainformation; underhall av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; design av
datorsystem; duplicering av datorprogram; konvertering av data och dokument frin fysisk till elektronisk
media; skapande och underhdllande av webbplatser fér andra; upplatande av utrymme pa
webbservrar/webbsajter (webbhotelltjdnster); installation av datormjukvara; datakonvertering av
datorprogram och data (ej fysisk konvertering); analytiska tjénster avseende datorer; analytiska tjanster
avseende datorprogram; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och
supporttjdnster; datordesigntjanster; datoriserad ingenjérsverksamhet; datoriserade designtjénster;
datorkonsulttjénster; datorstédd design av produktionsverksamhet; datorstddd ingenjorsdesigntjénster;
datorstddda designtjénster relaterad till byggnadsprojekt; datorsystemanalyser; datortidsdelning; design av
datormaskinvara; design av hemsidor (dataprogrammering); design/utformning av
datormjukvaror/webbplatser/webbsajter; designtjanster relaterad till reproduktion av dokument;
forberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; férberedelser av rapporter relaterad till datorer;
forberedelser av rapporter relaterad till datorprogram; informationstjénster relaterad till applikationer av
datorsystem; ingenjorstjdnster relaterad till datorprogrammering; jamférande analysstudier av
effektiviteten av datorsystem; jdmforande analysstudier av prestandan av datorsystem;
kalibrering/justeringstjanster av datorprogram; konsultation inom omradet datorhardvara;
konsultationstjénster relaterad till datorsystem; konsultationstjénster relaterad till datorsékerhet;
konsulttjanster avseende datormaskinvara; konvertering av data; kvalitetskontroll av datormjukvaror;
kvalitetskontroll av datorsystem; licensiering av datorinbyggda program; modifiering av datorprogram;
natverksévervakning; portaler (upplatande av dtkomst till webbsajter/sékmotorer); radgivning relaterad till
anvandning av datorpregram /mjukvaror; rgdgivning relaterad till utveckling av
databasinformationssystem; rddgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rddgivning relaterad till
utveckling av datorsystem; radgivningstjénster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror;
skapande av datorprogram for dataprocesser; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); testning
av datorer; tidsdelningstjdnster av datorer; utformning av hemsidor/webbsidor; uthyrning av
datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer; uthyrning av
dtkomsttid till datorer; utveckling av applikationslésningar fér datorprogram; utveckling av datakoder;
utveckling av datasprak; utveckling av datorbaserade natverk; utveckling av datorbaserade natverk fér
féretagsledningar; utveckling av datorbaserade nétverk fér organisationsledarskap; utveckling av
datorprogram f&r simulering av fldden; utveckling av datorsystem; utveckling av elektronisk
gverlevnadsappartur; 6verforingsmajlighetsstudier relaterad till datorh&rdvara;
Gverforingsmaojlighetsstudier relaterad till datorinformationssytem; uthyrning av webbservrar, radgivning av
datormjukvara; design och utveckling av datorhdrdvaror och mjukvaror; design och utveckling av
datorhardvaror; design och utveckling av mjukvaror; design av datorhardvaror och mjukvaror; utveckling
av datorhardvaror och mjukvaror; uppldtande av sékmotorer for internet.
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BILAGA B
Registreringsnummer: 001366236 Registreringsdatum: 2002-07-15
Ansokningsnummer: 001366236  Ingivningsdatum: 1999-10-19

APPLICA

Klassificering

9: Vetenskapliga (ej for medicinsk anvandning), nautiska, kinematografiska, fotografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument for lantmateri, besiktning, vdgning, matning, signalering, kontroll
(6vervakning), livraddning och undervisning; apparater och instrument for ledning, distribution, omvandling,
ackumulering, reglering eller styrning av elektrisk strom; apparater for inspelning, upptagning, sdndning eller
dtergivning av ljud eller bilder; magnetiska inspelningsmedier; grammofonskivor; frséljningsautomater samt
mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater; réknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer,
program, kringutrustning till datorer, registrerade datorprogram; eldsléckningsapparatur.

16: Papper och kartong (obearbetad eller delvis bearbetad f&r pappershandel eller tryckerier); toalettpapper; servetter och
nasdukar av papper; bldjbyxor av papper eller cellstoff (ej for inkontinens); trycksaker; kartongvaror, trycksaker,
tidningar, bécker, manualer, kataloger; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial},
klister och lim for pappersvaror eller hushallsandamal; konstndrsmaterial; malarpenslar; malningar (tavlor) och
gravyrer; skrivmaskiner och kontorsférnddenheter (ej mébler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
emballagepapper; sdckar, pasar och ark av papper eller plast fér emballering; spelkort; trycktyper; klichéer.

35: Annons- och reklamverksamhet; féretagsledning; foretagsadministration; kontorstjénster; distribution av prospekt och
varuprover; anordnande av prenumerationer pa tidningar fér andras rakning; radgivning, information eller
upplysningar rérande foretagsverksamhet; redovisningstjédnster; reproduktion av dokument; arbetsférmedlingar;
datoriserad registerhantering; anordnande av utstéllningar i férsélinings- eller reklamsyfte; uthyrning av
reklammaterial och -utrymmen, uthyrning av kontorsmaskiner och -apparater (med undantag for féljande: datorer,
telekommunikationsapparater och mébler).

36

Teckning av férsdkringar; finansiella tjanster; monetéra tjénster; fastighetsmékleri; information avseende
forsakringar, finanser;monetéra fragor och/eller fastighetsméakleri; sparbanker; utstillande av resecheckar och
kreditiv; fastighetsvarderingar; fastighetsforvaltning.

38: Telekommunikation: information avseende telekommunikationer; press- och informationsbyrder; kommunikation
genom och/eller mellan datorer och datorterminaler; uthyrning av telekommunikationsapparater, utrustning fér
dverfbring av ljud och bilder.

41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhallning, information avseende
undervisning/utbildning, handledning/instruktion och/eller underha[lmng, sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; utgivning av bécker, magasin och veckotidningar; utlaning av bécker; djurdressyr; produktion av
shower och filmer; artnstformedlmgar, uthyrning av filmer, ljudinspelningar, skivor (ljud eller audiovision), materiel for
inspelning, upptagning eller atergivning av ljud eller bilder;uthyrning av sportutrustning (ej fordon), uthyrning av
scendekorationer; redigering av videoband; anordnande av tévlingar inom utbildnings- eller underh3liningsomradet;
anordnade och ledning av kollokvier, konferenser, kongresser; anordnande av utstéliningar fér kultur- och
utbildningséndamal; lotteriverksamhet; platsreservering for skddespel.

42: Utskinkning av mat och dryck; upplatande av kartvarigt boende; hygien- och skdnhetsvard; veterindrtjdnster och
lantbrukstjanster; juridiska tjanster; vetenskaplig och industriell forskning; programmerartjénster; tjidnster som ej kan
hanforas till andra klasser, ndmligen : vilo- och konvalescenthem; daghem; dktenskapsférmedlingar;
begravningsbyrder; tekniska arbeten, professionell rddgivning och uppréttande av planer utan anknytning tifl
affarsledning; ingenjérstjinster (ej for byggnation); prospektering; materialprovning; laboratorier; uthyrning av
jordbruksmaskiner, kldader, sangartlklar och forsal]mngsautomater, uthyrning av flyttbara byggnader och mdbler;
uthyrning av serviser, redskap och behéllare for hushallsdndamal samt koksgerdd;uthyrning av apparater och
utrustning fér belysning, uppvarmning, kokning, torkning och ventilation samt sanitdra anldggningar;uthyrning av sy-
och stickmaskiner; tryckning; uthyrning av 8tkomsttid till en databasserver, uthyrning av datorer och programvara;
nyhetsreportertjdnster; videoinspelning; forvaltning av utstallningslokaler.



