PRV AVSLAG AV INVANDNING
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Invéndningséarende nr 2015/00055/01

0700 Sverige AB
Box 7017
402 31 Goteborg

Registrering nr 523450

INVANDARE

Deutsche Telecom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Tyskland

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

0700 Sverige AB
Box 7017
402 31 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET
Invéndningen avser varumirket 0700 (i figur, se nedan) med registreringsnummer 523450:

Mirket #r utfort i vitt och cerise-rosa.

Klass 38: Stationédr och mobil telefoni; telefoni; telefoni- och mobiltelefonitjinster;
tradlos telefoni; anvindariatkomst till internet; datorkommunikation och
internetadtkomst; internetanslutningstjinster for privatbostéider och
kommersiella enheter; internetatkomsttjénster; internetbaserade
telekommunikationstjénster; internetleverantorstjénster;
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internetleverantdrstjdnster (isp); internettelefoni; kommunikation via globala
datornit eller internet; tillhandahéallande av atkomst till datornitverk och
internet; tjdnster tillhandahallna av en internetoperator; tjénster
tillhandahéllna av leverantdrer av internettjénster; upplatande av atkomst till
internet; upplatande av atkomst till internet for anvéndare
(tjdnsteleverantdrer); upplatande av atkomst till webbplatser pé internet;
upplatande av atkomst till internet f6r andra; upplatande av
telekommunikationsanslutningar till internet eller databaser; upplatande av
telekommunikationsatkomst till databaser och till internet; upplatande av
telekommunikationsitkomst och linkar till databaser och till internet;
kommunikation via mobiltelefoner; kommunikation via mobiltelefoni;
kommunikationer via mobiltelefoner; mobila
kommunikationssystemstjénster; mobila kommunikationstjinster; mobila
telekommunikationsnittjdnster; mobiltelefoni;
mobiltelefonkommunikationstjénster; mobiltelefontjénster;
mobiltelekommunikationstjdnster; tjanster avseende mobiltelefoni.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att mérket
ar forvaxlingsbart med invéindarens gemenskapsvarumérke som avser ett firgvarumérke med
registreringsnummer 212787:

Mirket dr utfort i magenta.

Klass 38: Telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustning.
Klass 42: Projektering och planering av telekommunikationsanldggningar.

Till stéd for sin invéindning anfor invindaren i huvudsak foljande. Det foreligger total
tjdnstelikhet mellan mérkena. Innehavarens mérke dr mycket likt invédndarens mérke som
bestar av en farg nimligen magenta (RAL 4010 Telemagenta). Innehavarens mérke bestér av
siffrorna 0700 i en magentafiargad pratbubbla. Fargelementet 4r dominerande och till stor del
avgorande for det helhetsintryck mérket formedlar. Siffrorna i mérket har i sig ingen
sarskiljningsférméga dé de endast uppfattas som ett riktnummer. Vidare dr innehavarens
marke direkt vilseledande for allménheten genom att konsumenterna foranleds tro att
stkanden har ett kommersiellt samband med invidndaren. Magenta férgen ér inom telekom
vida starkt forknippad med invindaren. Det vore saledes till férfang for invindaren om den
aktuella registreringen skulle tillatas besta.

Innehavaren av varumérket beméter inte invandningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for férvixling, inbegripet risken for att anviindningen av
varumadrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukinnetecknet.
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Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedomning dér samtliga
omstédndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter goras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena férmedlar med hansyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hiinsyn ska #ven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har méjlighet att géra en direkt
jamfGrelse mellan varumérkena utan maéste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mal C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

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

Vid bedémningen av om varu- eller tjéinsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som &r kidnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjinsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltdnkta kdparna, anviindningsomridet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mal C-39/97,
”Canon”, punkt 23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgar att ett varumirke inte far registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett #ldre varukénnetecken som #r kiint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumirket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukédnnetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukénnetecken &r kiint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstandigheter i drendet beaktas, sérskilt
varumérkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumérket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, *"Chevy”, punkt 27).

PRV:s BEDOMNING

Invindaren har anfort att magenta fargen ar mycket starkt forknippad med invindaren inom
telekombranschen samt att det skulle vara till férfang for inviindaren om den aktuella
registreringen skulle tillitas besta. Inviindaren har emellertid inte ingett nigot material som kan
ldggas till grund for en sadan slutsats. Vad invdndaren anfort ger inte nagot stéd for att det
aktuella fargmirket dr vil ansett varfor innehavarens registrering dirmed inte kan upphivas pa
den grunden att anvindningen av varumaérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada
for det dldre kéinnetecknets sérskiljningsformaga eller anseende. Invéindaren ger heller inget stod
for att dess fargmarke skulle ha forvarvat forstarkt kinneteckenskraft savitt avser de tjinster som
registreringen omfattar. Fragan om forvixling ska foljaktligen bedomas med utgdngspunkt i det
skyddsomfang som foljer av registreringens ursprungliga kdnneteckenskraft.



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Inledningsvis konstateras att de tjanster som innehavarens mérke avser faller inom den
bredare kategorin av telekommunikation som inviindarens mérke avser i klass 38. De
motstdende mérkena avser ddrmed identiska tjénster.

De kdnnetecken som ska jamforas ér foljande:

Invéndarens fargmirke Innehavarens marke

Beddmningen av mérkenas forvaxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmaéssiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. I forevarande fall
riktar sig de tjanster dar identitet har konstaterats till konsumenter i allméinhet, men dven till
t.ex. grossister, ndringsidkare, foretagskunder etc.

Inviindarens miérke bestér av ett fargmirke i nyansen magenta (RAL 4010 Telemagenta) och
innehavarens mérke av siffrorna 0700 utférda i vitt med fet stil inuti en molnliknande figur
som har en tonande firgsittning fran rosa till morkare cerise.

Innehavarens mérke domineras visuellt sett av talet 0700 som framtriider med feta vita
siffror inuti en molnliknande figur vars firgsittning tonar frin rosa till mérkare cerise.
Firgtonerna i mérket framstar endast som ett komplement till de andra dominerande
komponenterna i market och far anses vara av underordnad betydelse. Det enda utmirkande
draget i inviindarens mérke dr att det bestar av en vildigt specifik firgton enligt RAL
fargsystemet. Visuellt sett kan de motstaende mirkena vid en samlad bedémning inte anses
vara lika.

En firg i sig saknar vanligen sirskiljningsférmaga for varor och tjénster, eftersom
omséttningskretsen inte dr van vid att uppfatta firg som ett utpekande av kommersiellt
ursprung. Férger har darfor endast i undantagsfall ursprunglig sérskiljningsfsrméga. Med
hénsyn hirtill har invindarens mérke en begrinsad ursprunglig sirskiljningsférmaga.

Det bestaende helhetsintrycket av innehavarens miérke #r sifferkombination 0700 under
vilket ocksé de aktuella tjénsterna kommer att efterfragas medans det bestiende
helhetsintrycket av invindarens mirke enbart ir en firg.

De motstédende varumérkenas helhetsintryck skiljer sig &t i sddan utstrickning att dessa inte
ar forvixlingsbara, trots foreliggande tjinsteslagsidentitet.

Foljaktligen utgér invéndningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.
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Beslutat 2015-10-19

Nina Isaksson

Eva Zamel
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan &verklagas till Patentbesvérsrétten. Om ni vill Sverklaga beslutet ska ni géra

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten" pa dverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
e Namn och adress
¢ Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet 4r felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det sétt som ni begirt.



