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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 502816 med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket MONEYPAL med registreringsnummer 502816 avseende
foljande varor och tjénster:

Klass 9: Elektroniska transaktionsterminaler (datorer).

Klass 36: Kreditinstitut; kreditgivning, kreditkortstidnster; utfirdande av kreditkort;
monetdra tianster; elektroniska penningéverforingar; utlaning mot
sdkerheter; finansiella konsultationer; finansiell information; datoriserade
finanstjdanster, finansiella informationstjdnster med hjdlp av dtkomst till en
databas, finansiell verksamhet; finansieringstjdnster; finansiering av hyrkop,
finansiering av avbetalningskép.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att mérket
ar forvéxlingsbart med foljande gemenskapsvarumirken:

Box 530, 826 27 Sdderhamn (Besdkare: Kungsgatan 8)
Tel: 08 - 782 25 00, Fax: 0270 ~ 173 51, Bankgiro: 5052 - 6797
wWwWw.prv.se
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Klass 9:

Klass 16:

Klass 36:

2(8)

PayF”

Gemenskapsvarumirke nr. 5849898

Programvara for hantering av elektroniska betalningar och overforing av
pengar till och fran andra; verifieringsprogramvara som kan laddas ner fran
ett globalt datandt och/eller dr registrerad pd datormedier,
datorprogramvara; programvara for autentisering; magnetiskt kodade
kreditkort och betalkort,; tradbundna och tradlésa kringutrustningar for
datorer; musmattor; sdkerhetsanordningar for datorer, ndmligen
rdknemaskiner for icke-forutsdgbar kod for atkomst av virddatorer for
databaser; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och
optiska apparater och instrument samt apparater och instrument for
lantmditeri, besiktning, vdgning, mdtning, signalering, kontroll (6vervakning),
livrdddning och undervisning; apparater och instrument for ledning, véxling,
transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet;
apparater for inspelning, upptagning, sindning eller datergivning av ljud och
bilder; magnetiska databdrare, grammofonskivor; forsdiljningsautomater
samt mekanismer for myntstyrda apparater, kassaapparater; rdknemaskiner,
databehandlingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur.

Papper och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), minnesblock, vykort
av papper, bildekaler, kalendrar, dekorativa klistermdrken, dekaler och
pennor,; publikationer och tryckta material, ndmligen en serie av
instruktions- och undervisningsmaterial avseende avrikning och avstimning
av finansiella transaktioner via elektroniska kommunikationsndt; kreditkort
utan magnetisk kodning, ej kodade kreditkort; papper, kartong samt
produkter ddrav, ej ingdende i andra klasser; trycksaker,
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);
klister och lim for pappersvaror och hushadllsindamal; konstndrsmaterial;
malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsfornodenheter (ej mobler),
instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for
emballering (ej ingdende i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Finansiella tjidnster, ndmligen méjliggérande av overforing av pengar och
kop och varor och tjidnster som erbjuds av andra, allt via elektroniska
kommunikationsndt; avrdkning och avstdmning av finansiella transaktioner
via elektroniska kommunikationsndt, clearing; erbjudande av manga olika
betalningstjinster och finansiella tjdnster, kreditkortstjdnster, utfdrdande av
kreditkort och kreditlimit, bearbetning och éverforing av rdkningar och
betalningar ddrav, betalningstjénster, tillhandahdllande av garanterad
betalningsleverans och fonder for den korta kapitalmarknaden; finansiella
tjdnster, ndmligen tillhandahdllande av skydd mot, och forhindrande av,
finansiella bedrdgerier och tjdnster avseende losning av tvister, finansiella
tjdnster, ndmligen mojliggora att donationer kan ges till
villgdrenhetsorganisationer via elektroniska kommunikationsndt; vixling av
utlindsk valuta; ndtbaserade banktjdnster; elektronisk dverforing av
penningmedel,; direktanslutna banktjinster, telebanking,;
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forsdkringsverksambhet; finansiella tidnster; monetéra tjinster;
fastighetsmdkleri.

PAYPAL

Gemenskapsvarumaérke nr. 1362565

Klass 9: Programvara for behandling av elektronisk betalning till och fran andra:
identifikationsprogramvara.

Klass 36: Overforing och forenliggérande av finansiella transaktioner via ett globalt
datorndt; uppldtande av ett omfattande utbud av bank- och finanstjinster via
ett globalt datorndt.

PAYPAL
Gemenskapsvarumérke nr. 3690211
Klass 9: Kreditkort (kodade eller magnetiska).
Klass 16: Kreditkort (ef kodade eller ef magnetiska).

Till stdd for sin invéindning anfor invéndaren foljande. MONEYPAL ér forvixlingsbart med
PAYPAL, dels da slutleden dr desamma, dels da det foreligger en konceptuell likhet mellan
MONEY och PAY. Det finns en stor risk for association pa grund av mérkenas pafallande
likhet, uppbyggnad och snarlika betydelse. PAL dr distinktivt d3 det pa intet sitt &r
beskrivande for varorna och tjénsterna i friga. PAL ingar i sin helhet i sékandens mirke.
PAYPAL har hog sérskiljningsférmaga, dels pd grund av mirket i sig ér ett fantasiord, dels
pa grund av forvirvad sérskiljningsforméga beroende pa omfattande anvindning runt om i
vérlden. Sidana mirken étnjuter ett bredare skydd an mérken med 1ag sérskiljningsformaga,
se bland annat EU-domstolens dom i mél C-39/97, ”Canon”. Vidare ir det uppenbart att
varorna och tjénsterna &r forvixlingsbara. I klass 36 rader identitet.

PayPal Inc ér ett ledande foretag inom global bearbetning av betalningar samt betalnings-
och kreditkortstjinster. Foretaget tillhandahéller 4ven 1dnemdjligheter mellan personer.
Enbart i USA #r PayPal den nést mest anvénda betalningsmetoden for online-kép. I England,
Australien och Nya Zeeland dr PayPal den mest anviinda tjinsten. Varumirket PAYPAL
atnjuter ett hogre skyddsomféng pa grund av att det fir anses som internationellt vilkint. Till
stod for detta kan ndmnas att

e PayPal har 106 miljoner (ar 2011) aktiva konton (konton som #r eller har varit aktiva
de senaste tolv ménaderna).

e PayPal bistar/stoder betalningar i 25 olika valutor frdn USA, Sverige, Euro,
Australien, Kanada, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Nya Zeeland, Schweiz,
Tjeckien, Danmark, Norge, Ungern, Mexiko, Filippinerna, Malaysia, Kina, Israel,
England, Brasilien, polen, Thailand, Turkiet och Japan.

e PayPal har lokal representation med lokala hemsidor i 21 lénder utanfor USA,
déribland Sverige.

e PayPal finns tillgingligt pd 190 marknader.
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e PayPals omséttning for 2010 var 3,4 miljarder dollar, dér den internationella delen
stod for 47 %.

e PayPal grundades 1998 och &r det ledande globala foretaget inom online-betalningar.

e PayPals medverkan/anvindning av deras tjanster under 2010 stod for ca 18 % av den
globala e-handeln.

Innehavaren av varumdrket har bestridit invindningen och har i huvudsak anfért fljande.
Varumirket MONEYPAL ér forvixlingsbart med dberopade registreringar for varumaérket
PAYPAL. Innehavaren anser inte att det finns nagon forvixlingsbarhet mellan orden
MONEY och PAY. PayPal saknar vidare ensamritt till indelsen -PAL. Enligt PRV:s
varumadrkesregister finns i klasserna 9 och 36 cirka 120 registreringar med #ndelsen -PAL
vilket vi anser styrker att dndelsen &r vil anvind av ménga olika aktrer och att ndgon
ensamritt inte kan anses tillfalla PayPal. Det stir dérfor Innehavaren fritt att anvinda
dndelsen -PAL i sitt varumdrke MONEYPAL.

Invdndaren pastér att det finns en risk for association mellan varuméarket MONEYPAL och
varumérket PAYPAL pd grund av mérkenas pdstaddda likhet, uppbyggnad och betydelse.
Risken for association utgdr inte ensam en grund for forvixlingsrisk mellan tv4 varumirken.
Dirf6r kan invéndarens péastidda risk for association inte anses innebira att forvixlingsrisk
foreligger som hindrar registrering av MONEYPAL. Detta styrks bl.a. av motiven till den
svenska varumirkeslagstiftningen (SFS 2010:1877), dér det anges:

"att det finns en risk for association ér ingen fristdende grund enligt direktivet (egen mark:
dir. 89/104/EEG) for att ett &ldre varumérke ska utgora registreringshinder eller kunna
dberopas for att hindra ndgon annans anvindning av ett visst tecken. Det krivs att det finns
en risk for férvixling, och begreppet risk for association syftar till att precisera vad som
ingér i begreppet risk for forvixling."

EU-domstolen har slagit fast att begreppet "risk for association" inte &r ett alternativ till
begreppet "risk for forvixling" utan att det endast syftar till att precisera rickvidden av
risken for forvixling (EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i m&l nr C-425/98 (Marca
Mode)). Vidare har EU-domstolen slagit fast att tolkningen av direktivets artikel 4.1 b) ska
tolkas s "att enbart den omstindigheten att allménheten skulle kunna associera tva
varumérken genom att det foreligger en 6verensstimmelse mellan deras begreppsinnehall
inte i sig r tillrdckligt for att anse att det foreligger en risk for forvixling i den mening som
avses med ndmnda bestdmmelse" (EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mél nr C-
251/95 (Sabel)). Risken for en eventuell association mellan de tv aktuella varumérkena &r
sdledes inte tillrdcklig for att de ska anses forvixlingsbara. I forevarande fall kan det inte
heller anses styrkt att en association mellan de ovan nimnda varumérkena skulle goras av
allménheten. Skulle dock PRV anse att risken for association dr styrkt sa utgér detta, som
sagt, inte en tillricklig grund for att det ska anses foreligga en forvixlingsrisk vilket i sin tur
skulle kunna hindra en registrering.

Invéndaren hénvisar till EU-domstolens dom i mal nr. C-39/97 (Canon). I méilet konstaterar
domstolen bl.a. att en risk for forvéxling kan uteslutas om det inte finns ndgon risk for att
allménheten uppfattar det som att varorna eller tjénsterna i friga kommer frdn samma foretag
eller fran foretag med ekonomiska band. Invindaren kan i forevarande fall inte anses ha
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styrkt att allméinhetens uppfattning &r sddan att det finns risk att tjansterna som MONEYPAL
erbjuder skulle forvixlas for att komma frén PAYPAL.

Innehavaren bestrider dven att varumérket PAYPAL som helhet har forvirvat en speciell
sarskiljningsforméaga, dels med hinvisning till resonemanget ovan, dels eftersom ordet inte
ir ett fantasiord utan har en betydelse som kan kopplas till den typ av tjdnst som erbjuds.
Inviindaren kan inte heller anses ha styrkt att sadan speciell sarskiljningsférmaga har
forvdrvats genom att framfora i hur manga lander de agerar,

Mot bakgrund av att varumérket PAYPAL inte kan anses ha forvérvat en speciell
sirskiljningsformaga kan det uteslutas att den pastddda konceptuella likheten mellan
PAYPAL och MONEYPAL skulle utgéra en forvéxlingsrisk.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéndningen av
varumirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumirket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukédnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumérke.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dir samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt méirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Om varu- eller tjénsteslagslikhet dr
for handen ska en beddmning av méarkenas visuella, fonetiska och begreppsmaissiga eller
konceptuella likheter goras med utgéngspunkt i det helhetsintryck som varumérkena
formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska &ven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt jimforelse mellan
varumérkena utan maste forlita sig pé en oklar minnesbild av mérkenas utféranden. (EU-
domstolens dom 1 mél C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Utgéngspunkten vid beddmningen &r att den berdrda produktkategorins
genomsnittskonsument dr normalt informerad samt skéligen uppmaérksam och upplyst. Det
ska dock dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhetsgrad kan variera
beroende pa den aktuella varu- eller tjanstekategorin (se EU-domstolens dom i mél C-
342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Vid bedémningen av om varu- eller tjdnsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som ir kinnetecknande for forhéllandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltdnkta képarna, anvéindningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mél C-39/97,
”Canon”, punkt 23).

En hog grad av sdrskiljningsforméaga hos det dldre mérket, ursprunglig eller forvirvad, okar
risken for forvixling. Hinsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumérket
innehar, hur ofta, hur linge och pé hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omséttningskretsen
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som tack vare varumirket kan ange att varan kommer frén ett visst foretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mél C-
251/95, ”Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23),

PRV gér foljande bedomning

Invéndaren har som det far f6rstas gjort géllande att dennes varuméarke PAYPAL har
forvirvat en forstarkt kénneteckenskraft. I syfte att styrka detta har invdndaren bifogat utdrag
fran PayPals hemsida, innehallande mer detaljerad information angéende foretagets
omsdttning, antal registrerade konton, de marknader invéndaren ar verksam pa, de valutor
invindaren arbetar med, etc. Det bifogade materialet innehéller dven generell information
om foretagets betalningslosningar samt ett utdrag fran PayPals svenska hemsida.

Det bifogade materialet visar forvisso att invdndaren ar verksam i ett stort antal linder. Vad
giller omséttningssiffrorna visar dessa att i stora drag hélften (47 %) av den angivna
omsittningen for 2010 (3,4 miljarder dollar) avser den internationella delen (det vill siga,
som det far forstés, hela virlden forutom USA). Detta motsvarar ca 10,5 mdr svenska
kronor. Diremot finns det ingen information om marknadsandelar eller omséttning for den
svenska marknaden. I frinvaro av information om hur invindarens mérke uppfattas av
omsittningskretsen, har invindaren inte styrkt att market har forvarvat forstarkt
kinneteckenskraft savitt avser de varor och tjanster som registreringen avser. Frigan om
forvixling ska foljaktligen beddmas med utgangspunkt i det skydd som genom markets
ursprungliga kiinneteckenskraft foljer av registreringen.

Bedomning av varu- och tjansteslagslikhet:

De varor som innehavarens mérke avser i klass 9, namligen elektroniska transaktionsterminaler
(datorer), omfattas i sin helhet av varorna databehandlingsutrustningar och datorer som
invéndarens registrering nr 5849898 omfattar. Dessa varor dr dirmed identiska. Vidare rader
det likhet mellan innehavarens varor och de varor i klass 9 som invindarens dvriga
registreringar (1362565 respektive 3690211) omfattar, ndmligen programvara for behandling
av elektronisk betalning till och fran andra och identifikationsprogramvara respektive
kreditkort (kodade eller magnetiska). Dessa varor kan tillhandahéllas av samma producenter
och riktas till samma kundkrets. Varorna har dven en kompletterande funktion.

Vad géller innehavarens tjénster i klass 36 utgors de av finansiella och monetéra tjanster i
nagon form. Darfor omfattas de av de bredare kategorierna finansiella tjidnster; monetdra
tjdnster som invidndarens registrering nr 5849898 omfattar. Identitet rader saledes mellan dessa
tjanster.
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De kinnetecken som ska jamforas dr foljande:

PAYPAL
PAYPAL
MONEYPAL
Invindarens mirken Innehavarens mirke

Bedomningen av mérkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. I forevarande fall
riktar sig de varor och tjanster dar identitet eller har konstaterats till konsumenter i allménhet
s&vil som till foretagskunder.

Innehavarens mérke &r ett ordmérke bestdende av atta bokstdver medan invindarens méirken
bestar av sex bokstdver. Tva av dessa dr ordmérken, medan det tredje &r ett figurmirke,
bestdende av ordet PAYPAL i standardmissigt typsnitt. Elementen PAY och PAL #ri det
figurativa mérket visuellt separerade frén varandra, dels genom anvindningen av gemener
och versaler och dels genom att PAY dr svart medan PAL dr ljusgratt.

Visuellt finns en likhet mellan de motstdende markena satillvida att de bdda avslutas med
bokstéverna -YPAL. Uttalsmassigt sammanfaller de i bokstdverna PAL. Det bér nimnas att
uttalet av bokstaven Y, dven om den &terfinns i bdda mérkena fore slutledet -PAL, inte &r
detsamma nér bokstaven Y ingar i orden PAY respektive MONEY.

Begreppsmassigt dr markena lika satillvida att de bdda innehaller det engelska ordet PAL
(kamrat, kompis). De skiljer sig 4t genom betydelserna av orden PAY (betala; betalning,
avléning) respektive MONEY (pengar; samtliga verséttningar via Norstedts En-Sv,
www.wordfinderonline.se, atkomst 26-11-2013). Vad giller orden PAY och MONEY finns
det dock, dven om den direkta innebdrden skiljer sig at, en koppling mellan pengar och
betalning vilket gor att det finns en viss konceptuell likhet mellan mérkena i sin helhet.

I forevarande fall har varken PAYPAL som helhet eller ordet PAL i sig ndgon spraklig
innebord som kan sittas i samband med de varor som avses. Eftersom invéndaren, i enlighet
med vad som konstaterats ovan, inte visat att varumérket PAYPAL genom dess anvindning
har forvirvat en forstirkt kinneteckenskraft far invandarens méarken darmed i sin helhet
anses ha en sarskiljningsférméga av normalgraden.

Som konstaterats ovan sammanfaller innehavarens och invdndarens marken visuellt,
uttalsmaéssigt och begreppsmassigt i PAL. Detta element foregés i de motstdende markena av
PAY och MONEY vilket gor att det, enligt vad som angivits ovan, finns en konceptuell
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likhet mellan mérkena i sin helhet. Vidare &r det, i relation till de varor och tjinster som
avses, PAL som &r den sérskiljande delen, identiskt atergiven i borjan av respektive mérke.
Med detta i dtanke och med hinsyn dessutom tagen till det faktum att det rider identitet
mellan varorna och tjinsterna, finner PRV, vid en helhetsbedémning, att de motstiende
kénnetecknen dr forvixlingsbara, i vart fall pé sa sétt att allménheten kan tro att de varor och
tjdnster som mérkena avser kommer fran foretag med ekonomiska band. Det faktum att
genomsnittskonsumenten ér sérskilt uppmaérksam vid kop av finansiella tjédnster, i synnerhet
med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som kan folja av sddana kop, motverkar inte
detta forhallande i sddan grad att kiinnetecknen inte kan anses vara forvixlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska innehavarens registrering upphivas med avseende pé
samtliga varor och tjadnster den avser.

Beslutat den ; E‘ DFC ZUT_’%
B \
Anthony Bolejko
..-(f'f
i
Tomas Lindegren =~
HUR BESLUTET OVERKLAGAS rd

Den som vill éverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsratten, men sidndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader fran
beslutets dag.




