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

ARENDET

Inviindningen avser varumérket EL-SMART med registreringsnummer 410132, i figur
atergivet nedan, registrerat for:

12: Motorfordon.

Innehavarens mérke utfort i fiirgerna gront, gult och vitt.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gér gillande att mérket dr
forvéixlingsbart med invéndarens varumérke SMART med registreringsnummer 349577
registrerat for:

>

12: Motorfordon for transport samt delar och komponenter till dessa ingaende i klassen.
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Invéndaren anfor vidare att varumérket SMART 4r ett vl ansett varumérke i Sverige och att
innehavarens anvindning av varumirket EL-SMART drar otillbérlig fordel av eller dr till
forfang for invindarens mérke.

Invdndarens utveckling av talan

Varuslagslikhet eller identitet foreligger avseende klass 12. Invéindarens mirke, SMART,
ingar i sin helhet i innehavarens mirke, EL-SMART (figurativt).

Det forsta ledet i innehavarens mirke, EL-, &r beskrivande for produkterna och saknar
sdledes sérskiljningsformaga. Vid en forvixlingsbeddmning &r det alltsa de identiska orden
SMART som ska jémftras mot varandra. SMART ér ocksa det mest framtridande inslaget i
innehavarens mérke, vilket forstirker risken for forviixling. Om varumérkena skulle tillatas
samexistera finns en uppenbar risk for att konsumenter skulle tro att varorna har samma
kommersiella ursprung. Vid en samlad helhetsbedémning dr méarkena forvixlingsbara.

Invéndaren har till stod for att de motstdende mérkena ar forvéxlingsbara inkommit med en
sammanstéllning dver avgoranden frén bland annat OHIM Opposition Division och Board of
Appeal.

Invéindarens varumérke SMART ér varumirkesskyddat i hela virlden, och vil ansett i
Sverige. Invéndaren har mellan &ren 2000 och 2010 sélt 2566 bilar pa den svenska
marknaden. Invéndaren har lagt ner miljontals kronor pd marknadsforing av bilar under
mirket SMART. Under 2009 uppgick de totala marknadsféringskostnaderna for SMART till
1 499 631 euro. Vid en marknadsunderstkning utford 1999, i Tyskland, framkom det att 79
% av alla tillfrdgade kinde till varumirket SMART och i den relevanta omséttningskretsen
(personer med korkort) kidnde 87 % av de tillfrdgade till varumirket SMART. 2003 gjordes
en ny marknadsundersdkning i Tyskland, vid vilken 91 % av alla tillfrigade respektive 96 %
av den relevanta omséttningskretsen kinde till varumérket SMART, utan referens till
produkten bil. Vid en motsvarande marknadsundersokning i Italien uppgick kinnedomen om
varumérket SMART till 79 % av alla tillfrigade respektive 88 % av den relevanta
omséttningskretsen, som kénde till mérket utan referens till produkten bil. Det finns skél att
anta att en marknadsundersokning i Sverige skulle ge samma resultat som i Tyskland och
Italien. Mérket har genom invéndarens lingvariga, omfattande och konsekventa anvindning
fatt en enorm genomslagskraft och skapat en unik position for inviindarens speciella bilar
och fordonstillbehér. Varumérket SMART har en tydlig miljéprofil och anvinds for sma
bilar med sndla men effektstarka motorer, drivna av bensin eller diesel. For att ytterligare
framtona sin miljoprofil utvecklar, marknadsfor och séljer invéindaren dven eldrivna bildar
under varumérket SMART. En prototyp av en eldriven bil med mérket SMART
presenterades 2005 och en produktionsstart beréknas till januari 2012. Med hénsyn till
invéndarens intensiva och kontinuerliga marknadsforing i Sverige och bilarnas och
varumérkets unika framtoning och kultstatus méste varumaérket anses vara vil ansett i
Sverige.

Invéndarens kunder stiller hoga krav pé standard och prestanda. Innehavaren siljer eldrivna
cyklar och mopeder under mérket EL-SMART. Dessa varor kan komma att forknippas med
de varor som siljs under invéindarens vl ansedda mérke, avseende savil eldrivna fordon
som bensin- och dieseldrivna. Invindaren har ingen kontroll &ver kvaliteten p4 innehavarens
produkter, Det foreligger saledes risk for att innehavarens anviindning av mérket EL-
SMART dels snyltar pd och dels nedsvirtar eller urvattnar invéindarens mirke.
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Till styrkande av ovanstdende har invindaren ingivit officiellt pressmaterial avseende
utvecklingen och marknadsfringen av den eldrivna bil som siljs under mérket SMART
samt utdrag frin invéindarens och innehavarens hemsidor pa internet.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invindningen och anfor sdsom det far
forstés foljande. Nagon forvixlingsrisk foreligger inte mellan de motstiende miirkena.
Lydelsen SMART anviénds, vilket framgér av internetsékningar, bade i varumiirken och som
beskrivande term for bland annat smarta elektriska system och andra varor. Vid en sékning
pa EL-SMART finner man att denna ordkombination begagnas ocksé for andra varor dn
eldrivna fordon. Idag anvinds en méngd artiklar som &r elsmarta och utvecklingen kommer
att generera fler sddana artiklar i framtiden. Orden “elsmarta” eller “elsmart” kan anvéndas
om mycket i samhiillet, inte bara bilar. Det &r darfor inte rimligt att inviindarens rittigheter
ska omfatta all anvéndning av lydelsen SMART.

Det framtridande inslaget i innehavarens figurmérke EL-SMART ér den inledande delen
EL-. I mérket finns dven en symbol med en blixt. Detta skiljer market tillrickligt fran
invéndarens ordmérke SMART for att forvixling inte ska kunna ske. Av de
marknadsundersokningar som invéndaren hénvisar till framgér inte huruvida de tillfrigade
uppfattade SMART som ett mérke ként for bilar. Vad invindaren anfor om att innehavarens
produkter kan uppvisa brister i kvalitet far anses vara ett fors6k att misskreditera
innehavarens varor. Innehavaren Ager 4ven doménnamnet www.el-smart.se.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjénster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumaérket och innehavaren av varukénnetecknet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning d#r samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som méarkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet ar
f6r handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat sérskiljande och dominerande delar, se
EU-domstolens dom i mél C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23. Det bér dven beaktas att
genomsnittskonsumentens uppmérksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor
eller tjénster det 4r friga om, se EU-domstolens dom i mal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik
Meyer) punkt 26.

En hog grad av sirskiljningsfSrmaga hos det dldre mirket, ursprunglig eller forvirvad, okar
risken for f6rviixling, se EU-domstolens dom av den 11 november 1997, Mal C-251/95,
(Sabel), punkt 24. Vid bedomningen av ett varumérkes sirskiljningsformaga ska samtliga
relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sérskilt varumirkets marknadsandel, i hur stor
omfattning, i vilket geografiskt omrdde och hur linge varumérket har anvints samt hur stora
investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumarket, se EU-domstolens dom av
den 14 september 1999, Mal C-375/97 (Chevy) punkt 27.
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Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte fér registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken som &r kéint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillbérlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukidnnetecknets
sérskiljningsformaga eller anseende.

PRV gor foljande bedimning

Invéndaren har anfort att varumérket SMART ér ként inom en betydande del av
omsittningskretsen i forhallande till motorfordon. Invéndaren har bland annat fSrebringat
material till styrkande av att ett omfattande och beaktansvirt arbete har utforts for att
utveckla de bilar som siljs under mérket. Invédndaren har vidare anfort att bilar under
varumérket SMART har marknadsforts intensivt och kontinuerligt i Sverige och att
varumiérket har skaffat sig en unik position och uppnétt kultstatus. De totala
marknadsfSringskostnaderna for marknadsforing av SMART under 2009 uppgick till 1 499
631 euro. Slutligen har invéndaren hénvisat till marknadsunders6kningar genomforda i
Tyskland och Italien under 1999 och 2003 som pévisar en hg kinnedom hos
omsittningskretsen, och att det finns skl att anta att kinnedomen i Sverige #r lika hog.

PRV noterar att de anforda marknadsundersékningarna ligger ganska langt tillbaka i tiden
och att dessa avser Tyskland och Italien. Det framgar inte nirmre hur
marknadsundersdkningarna genomforts. Det kan forvisso forhélla sig sa att det finns en hig
kénnedom om varumirket i dessa tva ldnder, vilket inte heller innehavaren har bestridit.
Majoriteten av invéndarens dokumentation avser pressmaterial och information frin
SMART:s hemsida relaterat till marknadsforing av den eldrivna versionen av bilen SMART.
Det har dock inte ingivits ndgon nérmare dokumentation som visar att varumirket SMART
skulle ha exponerats i storre utstrickning i forhallande till den svenska omséttningskretsen.

PRYV finner att materialet inte ger tillrickligt sdkra hallpunkter for slutsatsen att det skulle
foreligga en hog kdnnedom om varumérket SMART bland den svenska omséttningskretsen.
Med hénsyn hértill finner PRV att invéindaren inte visat att varumérket SMART ér ként inom
en betydande del av omsittningskretsen. Innehavarens registrering kan ddrmed inte
upphévas pd den grunden att anvandningen av varumérket EL-SMART skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till skada for den #ldre registreringens sirskiljningsformaga eller
anseende, Emellertid finns det inte skél att ifrigasitta uppgifterna om varuméirket SMART:s
anvéndning i Sverige och globalt under en avsevird tid, de betydande investeringar som
gjorts i varumdérket i form av marknadsforing, och den héga kiinnedomen i andra linder
utanfor Sverige. Mot denna bakgrund, i synnerhet med beaktande av att
motorfordonsbranschen &r relativt begrinsad, fir det anses visat att SMART har forvirvat en
forstérkt kidnneteckenskraft med avseende pa motorfordon #ven i Sverige.

Vad giller frdgan om forvixlingsrisken mellan de motstiende mérkena gér PRV foljande
beddémning. Inledningsvis konstaterar PRV att det rader identitet mellan de varor som
innehavarens och invindarens mérken avser, nimligen motorfordon i klass 12.

Invéndarens varumirke bestér av lydelsen SMART. Innehavarens mérke bestar av lydelsen
EL-SMART infogad i en oval i gront. Lydelsen EL-SMART ér utford i gult och placerad
ovanfor en gul och vit cirkel med en gul blixt &ver cirkeln. De motstiende mérkena uppvisar
viss visuell och fonetisk likhet, d& bdda méirkena innehaller ordet SMART.
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Lydelsen SMART har flera betydelser, bland andra skicklig och listig, och kan anvindas for
att beskriva egenskaper hos exempelvis personer, handlingar eller datastyrda processer
(Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-11-14). Ordet EL-SMART ir ett begrepp med
inneboérden att produkten &r fordelaktig ur el-/forbrukningshéinseende. En blixt &r en
kortvarig elektrisk urladdning i 4skmoln. Det figurativa mérkeselement i innehavarens mirke
i form av en gul blixt anknyter dirfor genom mérkets sammanséttning till mérkesdelen EL-.
De motstaende mérkena ger f6ljaktligen inte en betraktare samma innebérd eller
associationer.

Ordet SMART kan beskriva egenskaper hos en stor variation av varor och tjénster. I
forhéllande till motorfordon finner PRV att lydelsen SMART lyfter fram vissa positiva
egenskaper varfor ordet ensamt har en begrénsad ursprunglig sérskiljningsformaga. Sasom
innehavarens méirke EL-SMART ar utfort, intar ordet SMART inte en sjélvstindig
kénnetecknande stillning i mérket utan utgdr en del av ett beskrivande begrepp.

De motorfordon som mérkena avser far anses hora till kategorin séllanképsvaror. Kopare av
dessa varor kan ddrmed antas vara sérskilt uppmérksamma pé varornas kommersiella
ursprung vid inképstillfillet, jfr Patentbesvirsrittens dom i mal 09-190 (Indian Springs). Vid
en helhetsbedomning, d&ven med beaktande av att SMART forvirvat en forstirkt
kénneteckenskraft i forhdllande till motorfordon, finner PRV att mérkenas helhetsintryck
skiljer sig tillrickligt for att mérkena inte ska anses forvixlingsbara

Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska

dérfor avslés.

Beslutat den

16 NOV 2012

Tina Holm
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iMartin Berger Carina Widd
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den #ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) manader fran
beslutets dag.




