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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varuméirket INTELEON SMS PARK, med registreringsnummer
411079, registrerat for faktureringstjénster; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring
och/eller framtagning av uppgifter i databaser; sammanstillning och inmatning av
information i databaser, i klass 35, kommunikationer via mobiltelefoner; sdndning av
meddelanden, i klass 38, samt bilparkeringar, i klass 39. Mérket 4r i figur 4tergivet nedan.

Intéleon
SMS PARK

Innehavarens mérke. Utftres i fargerna gratt och rott,

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphivs och gér géllande att mérket &r
forvéxlingsbart med féljande varumérken:

Det nationella varumirket TELE P, med registreringsnummer 347236, registrerat for
elektroniska kontrollenheter for att kontrollera om parkerat fordon har registrerats i ett

parkeringssystem for parkering, i klass 9, samt administrativa tjfinster avseende debitering
vid parkering av fordon, i klass 36. Market &r 1 figur itergivet nedan.

Teie[

Det av inviindaren aberopade mirket med registreringsnummer 347236,

Gemenskapsvarumérket TELE P, med registreringsnummer 1408269, registrerat for
administrativa tjinster avseende debitering vid parkering av fordon, i klass 35. Mirket #r i

figur dtergivet nedan.

Det av invéandaren dberopade mirket med registreringsnummer 1408269.
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Vidare som grund anfor invandaren, som det fir forstas, att dennes varumirke ir kint inom
en betydande del av omsittningskretsen, och att anvindningen av varumérket skulle dra
otillbérlig fordel av varumirket.

Invindarens utveckling av talan

Till stdd hérfor anfor invéndaren i huvudsak foljande. Mérkena 4r forvixlingsbara. Varorna
och tjdnsterna &r identiska samt av liknade slag. Vid en jimforelse 4r markena mycket lika.
Aven om orden i invindarens mirken inte 4r identiska med innehavarens s& ingér
invandarens mérkens betydelse i innehavarens i sin helhet. Det relevant att avgdra dr hur de
olika orden och budskapen som de formar uppfattas och inte hur de skrivs vart for sig. SMS
och TELE ger samma associationer d SMS 4r en mycket vilkiind telefonitjanst. Aven
PARK och P ger samma associationer da P 4r en vedertagen forkortning for parkering och
PARK betyder parkering pé engelska. I invéindarens mirke &r P:et skrivet som en
parkeringssymbol, vilket 6kar forvixlingsrisken med PARK. Vidare innehaller bada
markena ett figurativt inslag i form av en mobiltelefon, vilket stirker den gemensamma
associationen, ndmligen att parkera och betala med en mobiltelefon. Vid en invindning ska
risken for att en slutkonsument i sin bleknade minnesbild skulle fSrvixla mirkena beddmas.
Da budskapet i mérkena &r s pass lika och da invéndarens mérken inte innehaller nagra
andra element ér tilligget INTELEON i innchavarens mérke ej tillriickligt for att inte gora
mérkena forvixlingsbara.

Innehavarens mérke avser inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av
uppgifter i databaser; sammanstallning och inmatning av information i databaser, i klass 35,
som kolliderar med varorna elektroniska kontrollenheter for att kontrollera om parkerat
fordon har registrerats i ett parkeringssystem for parkering, i klass 9, d& varorna kan
anvindas for att utfora tj4nsterna. Tjdnsterna kolliderar &ven med administrativa tjénster
avseende debitering vid parkering av fordon. Tjansten faktureringstjénster, i innehavarens
marke, kolliderar med administrativa tjénster avseende debitering vid parkering av fordon.
Innehavarens tjinster kommunikationer via mobiltelefoner; sindning av meddelanden
kollideras med invindarens tjanster elektroniska kontrollenheter for att kontrollera om
parkerat fordon har registrerats i ett parkeringssystem for parkering. Detta dd varorna kan
anvéndas for att utfora tjdnsten. Dessa tjénster kolliderar #ven med administrativa tjanster
avseende debitering vid parkering av fordon. Tjdnsten bilparkeringar ir dven kolliderande
med administrativa tjinster avseende debitering vid parkering av fordon da bada tjinsterna
anvénds vid fordonsparkering,

Dé béde innehavarens mérke och invéndarens mirken avser betalningstjinster vid parkering
och dé mérkena innehaller ord som syftar till telefoni och parkering samt innehéller en bild
pa en telefon ar forvixlingsrisken for stor for att mérkena ska kunna samexistera.

De tre gemensamma bestindsdelarna forekommer i samma ordningsfsljd i de bdda mérkena.
Det hade funnits andra sitt pé vilka innehavaren kunnat bygga upp sitt varumirke. Det ligger
néra till hands att misstéinka att innehavaren medvetet valt att dra fordel av invéndarens
madrke. De tjénster som tillhandahélls under invindarens mérke var de forsta av sitt slag.
Omsittningskretsen har dérfor under ldng tid kommit att hinfora alla tjénster pa omradet till
ett och samma kommersiella ursprung,
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Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna fér inviindningen och anfor i huvudsak
foljande. Orden i mérkena &r inte identiska. De #r inte ens lika varandra och dessa riskerar
inte att férvéxlas med varandra. Skillnaderna mellan mérkena, bade till sett till dess lydelse
och med héinsyn till den for konsumenten bleknande minnesbilden, ér si pass stora att en
konsument vil kan skilja pA INTELEON SMS PARK i figur och TELE P i figur. Orden
SMS och TELE ér pa inga sitt férvéxlingsbara. Tviirtom &r den genomsnittlige konsumenten
idag ytterst medveten om vad SMS é&r, en ny modern och snabb teknik som anviinds av
manga via mobiltelefon. Ordet TELE ger inte associationer utan for snarare tankarna till det
tidigare televerket och fasta telefoner. Ordet TELE #r ett vidare begrepp som innefattar
telekommunikationer, system, véxlar etc, framforallt i samband med beskrivning av det fasta
telenidtet. Ordet SMS ér relativt nytt men 1dngt mer anvént och spritt idag. SMS har stark
betydelse idag och det faktum att TELE &r ett gammalt ordfér en gammal teknik, medfor att
ndgon association som leder till forvéixling mellan dessa ord inte sker. Beteckningarna
PARK och P i respektive mérke syftar till att upplysa konsumenterna om att parkering 4r
mdjlig. Denna del 4r beskrivande och har diirmed en svag kinneteckenskaraktir. Emellertid
bidrar den bla fyrkanten och P i det av inviindaren &beropade mirket, och som #r en vélkind
symbol for parkering, att minnesbilden for det av inviindaren &dberopade mérket i forsta hand
avser just parkering. D& P dominerar detta mérke bidrar det ytterligare till att det inte
foreligger négon forvéxlingsrisk. Vidare innehéller innehavarens mérke INTELEON i figur
och denna del av mérket framtrider vl och tydligt i eget typsnitt och ger dessutom
varumérket en annorlunda form &n det av invéndaren dberopade mérket. Innehavarens mérke
dr langre och det figurativa elementet rakt och kantigt 4r placerat mitt i ordet och ersitter
didrmed en av bokstéverna. Det av inviindaren &beropade mirket kan ddrmed ocksa utlisas
TE E P, vilket inte pa ndgot sitt kan forvixlas med innehavarens miérke.

Det foreligger inte kollision mellan elektroniska kontrollenheter, i klass 9, och kontroll av
uppgifter i databaser, i klass 35. Kontrollen sker genom anviindning av 6gon och éron. Klass
35 skyddar inte och innehavaren soker inte heller skydd f6r de olika maskiner som kan
anvéndas for denna kontroll. Kommunikationer via mobiltelefon och séindningar av
meddelande, i klass 38, kolliderar inte med elektroniska kontrollenheter, i klass 9, samt
administrativa tj4nster avseende debitering vid parkering av fordon, i klass 35 och 36. Det
huvudsakliga anvindningsomradet for invéindarens varor dr kontroll via elektronisk vig, inte
kommunikation och séndning av meddelanden. Det #r inte tj4nster av samma och liknade
slag. Administrativa tjanster avseende debitering, maste avse att samla underlag for
debitering, sammanstilla detta och fakturera kunden. Detta &r inte av liknade slag som
kommunikation via mobiltelefon. Inte heller kolliderar tjénsten bilparkeringar med
administrativa tjdnster avseende debitering vid parkering av fordon. Déremot vitsordas att
faktureringstjénster &r av samma och liknade slag som administrativa tj#inster avseende
debitering vid parkering av fordon.

SKAL

Av 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte fir registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett &ldre varukénnetecken for varor eller tjfnster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forviixling.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumirkeslagen, ett varumiirke
som dr registrerat enligt detta kapitel, ett varumérke som &r registrerat genom en
internationell varumérkesregistrering som enligt 5 kap varumérkeslagen fatt giltighet i



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINBSVERKET

Sverige, ett varukdnnetecken som #r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en
visentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumérke.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av frdgan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken mén kinnetecknen
kan bedtmas likna varandra. Bedémningen av denna fraga ska grundas pa mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till om orden i de aktuella mérkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena ska beaktas.

Av 2 kap 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett &ldre varukdnnetecken som &r ként inom en
betydande del av omséttningskretsen, och anvéindningen av varumdérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukénnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

PRV gor foljande bedomning

Invéndaren har, sasom det far forstas, anfort att dennes varumirke har anvénts i sddan
utstrdckning att det &r ként inom en betydande del av omsittningskretsen och att
anvéndningen av innehavarens mérke ddrmed skulle dra otillborlig fordel i enlighet med 2
kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen. Invéndaren har emellertid inte férebringat nagot
material som kan laggas till grund for en sddan slutsats varfor innehavarens varumirke inte
kan hdvas pa denna grund. PRV har dérfor att ta stéllning till frdgan om forviixling med
utgdngspunkt i det skyddsomféng som foljer av varumérkets ursprungliga kinneteckenskraft.

Betriffande varu- och tjdnsteslagslikheten konstateras foljande. Innehavares mirke avser
tjinsterna faktureringstjanster och de av invidndaren &dberopade mirkena avser tjdnsten
administrativa tjénster avseende debitering vid parkering av fordon. Faktureringstjinster &r
en administrativ tjénst avseende debitering. Ddrmed foreligger det tjinsteslagsidentitet.

Innehavarens mérke avser tjdnsten bilparkeringar. Med detta avses bland annat upplatande
av parkeringsplatser som kan utgéras av en bevakad parkeringsplats dir kontroll av
parkeringsavgiften sker. Denna kontroll kan utféras med hjélp av de elektroniska
kontrollenheter for att kontrollera om parkerat fordon har registrerats i ett parkeringssystem
for parkering som omfattas av registrering med nummer 347236, Dirmed foreligger det en
lag grad av likhet mellan dessa varor och tjénster.,

Betriffande mérkenas likhet konstateras foljande. Innehavarens mérke innehéller lydelsen
INTELEON SMS PARK samt tva figurativa moment i form av en sladdlos telefon och tre
bégar dver bokstaven L i INTELEON. Bagarna uppfattas som antennstrilar. Kombinationen
av den de figurativa momenten samt texten i mérket goér att detta, sett i sin helhet, innehar for
registrering erforderlig sérskiljningsforméaga. De av invdndaren aberopade mirken innehéller
lydelsen TELE P samt ett figurativt moment i form av en mobiltelefon. Bokstaven P ar utfort
med en mork kvadratsikt bakgrund och formar den vedertagna symbolen for parkering. D4
bada mérkena innehéller telefonliknade figurer foreter en konceptuell likhet dem emellan.
Denna likhet dr i sig inte tillrécklig for att det ska finnas en risk for forvaxling, (jmf EG-
domstolens dom 1 mal nr C-251/95, Puma-fallet, sérskilt punkt 25 och 26). Den telefon som
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framtréder i innehavarens mirke skiljer sig fran telefonen i de av invindaren aberopade
mérkena, bade vad giller utformning och detaljrikedom. Vidare bidrar de Gvriga texterna i
mérkena, som skiljer sig bdde visuellt och fonetiskt, till att mérkena distanserar sig
ytterligare ifran varandra. Skillnaderna mellan mirkena leder till att innehavarens mérke vid
en helhetsbedémning skiljer sig tillrdckligt frin de av invéndaren dberopade mirkena for att
inte vara forvéixlingsbart.

Foljaktligen utgér invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.

Beslutat den

— —
%

Sara Ojebro” '
= Vbhoon
= APACL

13 MAR 2012

Nina Isaksson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet ska géra det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 53 0,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som overklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutsdagen.
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