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INNEHAVARE
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121 77 Johanneshov

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 418217 med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877) for foljande tjénster:

Klass 36: Forsidkringsverksamhet, fastighetsmikleri.

ARENDET

Invéndningen avser varumirket EXCHANGE FINANS med registreringsnummer 418217,
registrerat for:

Klass 36: Forsékringsverksamhet; finansiella tjénster; monetéra tjdnster; fastighetsmikleri.

Invéndaren yrkar att registreringen ska upphévas och anfér som grund att varuméirket
EXCHANGE FINANS saknar sérskiljningsférmaga for varorna i klass 36.

Inviindaren yrkar dven att innehavarens registrering ska upphivas da mirket 4r
forvixlingsbart med invédndarens varumirke X-CHANGE med registreringsnummer 414542,
1 figur atergivet nedan, registrerat for:

Klass 6: Sidkerhetsanordningar av metall for forvaring av pengar, virdepapper och
virdesaker.

Klass 9: Kodade och okodade magnetkort i form av bank- och betalkort; magnetiska kodade
kort; elektroniska apparater for uttag av pengar och information om éverféring av
bankmedel; datorer, datautrustning och registrerad programvara for 6verforing av pengar och
information om bankmedel; alarm; sikerhetsutrustningar i form av larmanordningar for
transport och forvaring av bankmedel och vérdesaker; apparater for viixling av pengar och
omvandling av valutor; optiska datamedia; kortl4sare; distributionsautomater; chips
(integrerade kretsar).

Klass 16: Trycksaker, tryckt informationsmaterial, tryckalster och tryckta publikationer,
tryckta blanketter och virdepapper; geografiska kartor; instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); kontorsfornddenheter med undantag av mébler;
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pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel); okodade betalkort av plast och/eller papper;
identifieringskort (andra &n kodade); identifieringskort (andra &n magnetiska).

Klass 35: Affirsinformation; foretagsinformation, affdrs- och foretagsutredningar,
affiarsvirdering, marknadsprisanalyser; prisjamforelser; uthyrning av annonsutrymmen,
anordnande av utstéllningar for kommersiellt eller reklamédndamal; bokforingstjanster;
deklarationsbyréer; ekonomisk prognostisering; undersokningar avseende {oretags- eller
affarsverksamhet, foretagsundersokningar; datoriserad registerhantering; inmatning,
bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella
informationstjanster via atkomst till databaser; systematisering av information i databaser;
byréer for kommersiell information; konsulttjanster avseende personaladministration;
marknadsstudier, marknadsundersékningstjénster; foretags- och organisationskonsultationer;
PR-tjanster; professionell foretagskonsultation; publicering av reklamtexter, reklam- och
annonsverksamhet, reklambyrder, uthyrning av reklammaterial, spridning av annons och
reklamtexter; revision och revisionsarbete; radgivningstjinster for foretagsledning;
utarbetande av reklamtexter; utomhusreklam; uthyrning av férsiljningsautomater.

Klass 36: Bildande av aktiefonder; aktuarietjdnster; amorteringsldneverksamhet, finansiella
analyser; bankrorelse, betalkortstjdnster, borgensmannatjénster, borgenérstjénster;
bérsmakleri, bérsnotering; checkverifikation; clearing, clearingcentraler; tjdnster avseende
deponering av virdesaker; factoring; leasing av fast egendom; fastighetsagenturer,
fastighetsforvaltning, fastighetsmékleri, fastighetsvérdering; finansiell forvaltning, finansiell
information, finansiell konsultation, finansiell utvérdering (forsdkring, bank, fastighet),
finansieringstjinster, fondinvesteringar; ekonomisk forvaltning; finansiering av hyrkop;
kapitalinvestering; kreditgivning, kreditinstitut, kreditkortstjdnster; mikleri avseende
vérdepapper; numismatisk virdering; elektronisk ¢verféring av penningmedel; utstillande av
presentkort och -checkar; utstédllande av resecheckar; skatteberdkning, skattetaxering;
upprittande av réttsliga borgensforbindelser; utlaning mot sikerheter; valutavaxling;
véaxlingskontor; forvaltarskap; sikerhetsforvaring; forsdkringsverksamhet; finansiell
verksamhet; monetéra tjdnster; prisinformation (finansiell verksamhet); information
avseende ndmnda tjénster.

Klass 38: Upplatande av dtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); datorstodd
sdndning av meddelanden och bilder; upplatande av atkomst till databaser; uthyrning av
atkomsttid till databaser.

Klass 39: Transporter; virdetransporter; bokning av transporter; bokning av resor;
biljettbokningar avseende resor; anordnande av resor; formedling av reseinformation;
turistbyraer (ej hotellbokning); information om resmal; uthyrning av fortskaffningsmedel;
information avseende ndmnda tjénster; trafikinformation.

Klass 41: Undervisning och utbildning; anordnande av handledning och instruktion;
publicering av elektroniska bdcker och tidskrifter on-line; upplatande av elektroniska
publikationer on-line (¢j nedladdningsbara); dverséttningstjdnster; utgivning av tidningar;
biljettbyratjanster (underhallning); utgivning av nyhetsbrev; publicering av bloggar on-line;
kulturverksamhet; kulturinformation; information avseende seder och bruk géllande
betalning (kulturverksamhet).

Klass 42: Uthyrning av datorer, konsultationer inom omradet datormaskinvara,
datorprogrammering, uppdatering av datorprogramvara, utformning av datorprogramvara.
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Klass 45: Forvaltning av upphovsritter; licensiering av immaterialrétter; juridiska tjdnster;
formyndarskap; uthyrning av sékerhetsprodukter; 6vervakning av larm pa larmcentraler;
sdkerhetstjanster for att skydda egendom och individer.

Invéndarens mirke med registreringsnummer 414542, utfort i firgerna rott, vitt och orange.

Vidare anfér invéindaren att varumérket X-CHANGE ér vil ansett och att anviindningen av
innehavarens marke skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for varukdnnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

Invdndarens utveckling av talan

Till stéd for sin invéindning anfér invéindaren i huvudsak fljande. EXCHANGE FINANS
saknar sdrskiljningsformaga. Varumérket bestdr av tva ord, vilka bada i synnerligen hég grad
ir beskrivande for sokta tjdnster. Det engelska ordet exchange har betydelsen véixling av
pengar, vixelkontor, vixlingskontor, vaxelkurs, kursskillnad eller bors. Det svenska ordet
finans har betydelsen ekonomi, formogenhetsforhallanden, ekonomisk stcillning eller
penningvdrlden och anvinds i sammansatta ord som avser penning, formogenhet, ekonom,
finansiell eller affarer. | generell bemirkelse har ordet finans innebérden studiet av hur
stater, individer, foretag, organisationer, etc. anvinder kapital och resurser med fokus pd
moneldra resurser. EXCHANGE och FINANS ér pa ett grundldggande sétt beskrivande for
des sokta tjdnsterna, i synnerhet for finansiella tjanster, monetéra tjanster, men dven for
forsdkringsverksamhet, fastighetsmikleri. Aven om sammansittningen skulle kunna ses som
en inte helt naturlig ordbildning &r orden som utgér mérket i sa hog grad beskrivande att en
registrering strider mot varumérkeslagen och skulle ge innehavaren en oskilig ensamritt.

EXCHANGE FINANS ir forvixlingsbart med invéndarens tidigare varumérke X-
CHANGE. Miérkena avser identiska tjénster i klass 36. Ordet EXCHANGE 1 EXCHANGE
FINANS &r mycket likt det sdrskiljande och enskilda ordet X~-CHANGE i invdndarens
mérke. EXCHANGE och X-CHANGE ér fonetiskt identiska och visuellt och konceptuellt
mycket likt. EXCHANGE utgér det inledande och dirmed dominerande ordet i
EXCHANGE FINANS. Risken for forvixling med X-CHANGE ér ddrmed hégre dn om
EXCHANGE hade varit det sista ordet i sbkandens mérke.

Invéndaren registrerade firman X-change in Sweden AB ar 1998 och den associerade firman
X-Change Valutaspecialisten Aktiebolag ar 1994. Invéindaren har genom dessa anvint
varumirket X-CHANGE sedan mitten av 1990-talet. Varumérket X-CHANGE ér ett vil ként
varumérke for "valutavéxlingskontor™ i Sverige. Antalet véxlingskontor med varumirket X-
CHANGE har 6kat stadigt sedan verksamheten inleddes. Sedan sex ar finns ca 20 kontor pa
olika orter i Sverige. Flera kontor finns pa strategiska platser sdsom Arlanda, Landvetter och
Centralstationen 1 Stockholm, i Géteborg, S6dertélje och Helsingborg. Kontoren finns
séledes pa platser dédr bade befolkningen pé orten och resande invanare fran hela landet
vistas. Kédnnedomen om X-CHANGE far ddrmed ses som rikstdckande. Rrelseintikterna
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enligt IFRS respektive marknadsforingskostnader avseende tjdnster som tillhandahalls under
varumérket X-CHANGE har under de senaste aren varit foljande:

Ar Rorelseintikter Marknadsforingskostnader
2010 148.700.000 kr 5.700.000 kr
2009 135.600.000 kr 6.900.000 kr
2008 115.100.000 kr 4.100.000 kr
2007 124.400.000 kr 4.700.000 kr
2006 5.200.000 kr

Med hénsyn till den tid och den omfattning invdndarens mirke X-CHANGE har anvints och
till att mérket nér hela Sveriges befolkning far X-CHANGE anses besitta en hégre grad av
sirskiljningsférmdga 4n vad som annars hade varit fallet.

Mirkena omfattar identiska och liknande tjénster. Det {oreligger pataglig likhet mellan
mirkena. Utifran en helhetsbedomning finns saledes risk for forvixling. Market X-
CHANGE ér ként inom en betydande del av omsittningskretsen och anvindningen av
EXCHANGE FINANS skulle dra otillborlig foérdel av varumérket X-CHANGE.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumaérket bestrider grunderna for invindningen och anfor féljande.
Mairkena dr inte forvixlingsbara till vare sig farg, typsnitt, utseende eller bolagsnamn.
Innehavaren har bedrivit finansiell verksamhet under samma firma och varumirke,
EXCHANGE FINANS, sedan 1996 och har inte upplevt sammanblandning med invindarens
namn.

SKAL
Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen far ett varumérke registreras endast om det har
sdrskiljningsformaga.

Bristande sdrskiljningsférméga kan enligt 1 kap. 5 § varumérkeslagen bero pa att ett
varukédnnetecken endast bestar av tecken eller bendmningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjéinstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, vérde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjdnsten &r
framstilld, eller

2.1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna sprakbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning f6r varan eller tjénsten.

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fér ett varumairke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varuk#nnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvéxling, inbegripet risken for att anvdndningen av
varumirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukénnetecknet.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omstdndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet &r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och begreppsméssiga/
konceptuella likheter goras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som varumérkena
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formedlar med hansyn till bland annat deras sdrskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom 1 mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jimforelse mellan
varumérkena utan méste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas utféranden. (EU-
domstolens dom 1 méal C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Vid bedémningen av om varu- eller tjinsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta faktorer
som dr kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjidnsterna beaktas, bland annat
deras art, de tilltinkta képarna, anvindningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mél C-39/97 (Canon), punkt 23).

En hég grad av sirskiljningsférmaga hos det dldre mérket, ursprunglig eller férvéarvad, dkar
risken for forvixling. Hinsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumirke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det, den andel av omséttningskretsen
som tack vare varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst féretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken som &r kint inom en
betydande del av omséttningskretsen, och anviandningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukénnetecknets
sdrskiljningsférmaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukdnnetecken dr kdnt inom en betydande del av
omséttningskretsen ska samtliga relevanta omsténdigheter 1 drendet beaktas, sdrskilt
varumérkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvénts, i vilket geografiskt omrade
och hur lange varumaérket har anvénts, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumirket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97 (Chevy), punkt 27).

PRV gor foljande bedimning

Innehavarens miérke bestar av lydelsen EXCHANGE FINANS och ér registrerat for
forsakringsverksamhet, finansiella tjdnster, monetéra tjanster, fastighetsmékleri, i klass 36.
Omsittningskretsen far antas besta av savil konsumenter i allménhet som av de
professionella aktdrer som bedriver verksamhet med tjdnster av ekonomisk natur,
forsdkringsverksamhet eller fastighetsmékleri.

Invéndaren har anfort att lydelsen EXCHANGE FINANS saknar sdrskiljningsférméaga for
samtliga tjédnster som mirket avser.

Det engelska ordet EXCHANGE har 6versatt betydelsen [ut]byte, [ut]vixling, vixling,
vixel-. Det svenska ordet finanser har betydelsen ekonomi i allmdnhet, affdrsstdllning,
forhallande mellan inkomster och utgifier samt mellan tillgangar och skulder
(Nationalencyklopedins nétutgava, 2013-03-11). Ordet FINANS kan ge associationer till
verksamhet eller tjdnster av ekonomisk natur. Det i mérket ingdende ordet EXCHANGE ir
didrmed beskrivande for verksambhet eller tjédnster i samband med betalningsmedel. I
sammanséttningen EXCHANGE FINANS framstar lydelsen dock som en onaturlig
ordbildning dar ndgon betydelse inte klart kan preciseras. Dédrigenom ter sig lydelsen
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EXCHANGE FINANS som ¢vervidgande suggestiv for de sokta tjansterna. PRV finner att
mirket inte kan anses sakna sadan sirskiljningsformaga som fordras for
varuméirkesregistrering.

Invindaren har gjort gillande att dennes varumérke X-CHANGE ér vil ansett och att det
ddrmed forvirvat ett utdkat skyddsomfang. Vidare har anforts att anvéindningen av
innehavarens varumérke skulle dra otillborlig fordel av dldre varukénnetecknets anseende.
PRV konstaterar att det invindaren anfort inte ensamt kan ligga till grund for slutsatsen att
varumirket X-CHANGE #r kint inom en betydande del av omséttningskretsen for
valutavixlingskontor. Innehavarens registrering kan didrmed inte upphévas pa den grunden
att anvindningen av varumérket skulle dra otillborlig fordel av det dldre mirkets
sdrskiljningsforméga eller anseende. Vad invéndaren har anfort ger inte heller stod for att
varumirket X-CHANGE skulle ha forvirvat forstiarkt kinneteckenskraft savitt avser de varor
och tjdnster som registreringen avser. Fragan om forvixling ska foljaktligen bedomas med
utgdngspunkt i det skydd som genom mérkets ursprungliga kinneteckenskraft foljer av
registreringen.

PRV konstaterar att det av invidndaren aberopade varumérket och innehavarens varumérke
omfattar skydd for identiska tjénster, i klass 36.

I forevarande fall riktar sig de tjénster dér tjénsteslagslikhet &r for handen till konsumenter i
allménhet, vilka kan forvéntas vara normalt informerade samt skéligen uppmérksamma och
medvetna. Det maste dock beaktas att genomsnittskonsumenten &r sérskilt uppmérksam vid
kop av finansiella tjanster, i synnerhet med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som
kan f6lja av sadana kop, jfr Tribunalens dom 1 mal T-563/08 (CARBON CAPITAL
MARKETS), punkterna 33 och 61.

Vad betriffar mérkeslikheten gér PRV f6ljande bedémning. Det av invdndaren aberopade
mirket bestar av lydelsen X-CHANGE, i figurativ utformning, och innehavarens mérke
bestar av lydelsen EXCHANGE FINANS. Savil fonetiskt som begreppsmaéssigt uppfattas
lydelsen i invdndarens mérke ndrmast som ordet EXCHANGE. D4 de motstdende mérkena
innehéller eller bestar av ordet EXCHANGE respektive X-CHANGE foreligger saledes viss
miérkeslikhet mérkena emellan.

I forhallande till de finansiella tjénster och tjdnster rorande betalningsmedel som mérkena
avser idr mirkesdelen EXCHANGE beskrivande och kan inte anses inta en sjélvstandigt
kinnetecknande stillning i mérket. Aven mirkesordet FINANS #r beskrivande for dessa
tjdnster. Sdsom mirket dr uppbyggt med det inledande ordet EXCHANGE och det
efterfoljande FINANS kan miérket dock 1 sin helhet, som konstaterats ovan, inte anses
beskrivande eller i ndgot annat avseende sakna erforderlig sérskiljningsférmaga.

Aven tjinsterna fastighetsmikleri samt forsikringsverksamhet r, till ndgon del, av
ekonomisk karaktir. Méanga banker erbjuder exempelvis forsikringstjénster eller fungerar
som ombud for forsikringsbolag som de ofta har ekonomiska band med. Det &r inte heller
ovanligt att méklare samarbetar med banker i frdga om bostadslén, eller att dessa
verksamheter kan ingd i samma koncern. Tjédnsterna har sdledes i viss man en liknande
karaktir, men likvil olika syften. Mirkesdelen X-CHANGE har bland annat betydelsen byfe,
véixling. Dérigenom kan varumérket i och for sig leda tankarna till sddana tjénster,
fastighetsmakleri eller forsékringsverksamhet, som mérket avser, men det kan dock inte
anses vara direkt beskrivande f6r nagon av dessa tjdnster. Innehavarens mirke inleds av
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mirkesordet EXCHANGE och avslutas av FINANS. Det ér inte troligt att
omsittningskretsen for de aktuella tjinsterna kommer att uppfatta markesordet FINANS 1
ndgon annan betydelse dn som ett tilldgg till EXCHANGE. Sammansittningen medftr inte
att den kiinnetecknande stillningen hos X-CHANGE forsvagas eller distanserar det yngre
mirket, jfr EU-domstolens dom i mél C-120/04 (THOMSON LIFE).

Med hiinsyn till att mirkesordet X-CHANGE ej ér beskrivande, savitt avser tjansterna
fastighetsmékleri samt forsidkringsverksamhet, finner PRV, vid en helhetsbedémning, att de
motstiende kinnetecknen dr forvixlingsbara, i vart fall pa sat sitt att allménheten kan tro att
de tjdnster som mirkena avser kommer fran ett foretag med ekonomiska band.

Betriffande finansiella tjénster samt monetéra tjdnster, uppvisar mérkena enbart likheter i
sina beskrivande delar, jfr Patentbesvérsrattens dom i mal 06-025 (PROBIKE), samt 09-118
(AGRIVIT MUSTANG FODER). Dérmed finner PRV, vid en helhetsbedémning, att
innehavarens varumirke inte dr att anse som forvéxlingsbart med invéndarens dberopade
varumérke savitt avser tjdnsterna finansiella tjanster och monetéra tjénster.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska innehavarens registrering upphévas med avseende pé
tjdnsterna fastighetsmékleri och forsdkringsverksamhet i klass 36. Registreringen ska
foljaktligen bestd 1 dvrigt.

Beslutat den 1 8 MAR 2013

C

Nina Isaksson AT A Vge
PELTRONN T BRLE Tko ; T .
Cao 48X

Carina Widd

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutsdagen.




